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RESUMEN

La presente investigacion se desarrollé con la intencién de conocer el trasfondo de una
realidad que, lamentablemente, forma parte de nuestra vida cotidiana. Se trata de la falsificacion
y el uso indebido de marcas registradas. De esta manera, se buscd conocer sobre el
cumplimiento, o no, de las tres funciones de las sanciones administrativas impuestas por el
Indecopi respecto a la infraccion de la propiedad industrial de las marcas cuya titularidad
corresponde a la empresa Nike. En ese sentido, las funciones de la sanciéon administrativa

planteadas son: la desincentivadora, retributiva y disuasiva.

Para determinar el cumplimiento de las funciones de la sancion administrativa resulté
indispensable establecer el periodo comprendido entre los afios 2018 y 2022, pues es tiempo
suficiente para recabar una cantidad prudente de resoluciones administrativas para la
elaboracion de esta investigacion. Asimismo, y a manera de complemento, se llevd a cabo

diferentes entrevistas con cinco abogados expertos en el tema.

Finalmente, se concluyé que la funcién desincentivadora de la sanciéon administrativa no
se cumple. Otra conclusiéon obtenida fue que la funcién retributiva de la sancion si se cumple. Y,

por ultimo, se logré determinar que la funcion disuasiva no se cumple.

Palabras clave: Sancion administrativa, funcidon desincentivadora, funcion disuasiva, funcién

retributiva, infraccién marcaria, registro marcario, falsificacion marcaria.



ABSTRACT

This research aimed to understand the background of a reality that unfortunately is a part
of our daily life. It concerns trademark counterfeiting and improper use. The aim is to assess the
effectiveness of administrative sanctions imposed by Indecopi (National Institute for Defense of
Competition and Protection of Intellectual Property) regarding the infringement of industrial

property rights of brands owned by Nike.

To evaluate the fulfilment of administrative sanctions, three of their functions were
considered: discouraging, retributive, and dissuasive. To determine the fulfiiment, it was essential
to consider the period between 2018 and 2022, as it provided enough time to gather a reasonable
quantity of administrative resolutions for this research. Additionally, five expert attorneys were

interviewed to complement the research.

In conclusion, it was found that the discouraging function of administrative sanctions is not
fulfilled. Another conclusion was that the retributive function of the sanction is indeed fulfilled.

Lastly, it was determined that the dissuasive function is not fulfilled.

Keywords: Administrative sanction, disincentive function, deterrent function, retributive

function, trademark infringement, trademark registration, trademark counterfeiting
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INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual (en adelante Indecopi), es un organismo de caracter publico y autbnomo que se
encuentra adscrito a la Presidencia de Consejo de Ministros. El Indecopi se encarga, entre sus
diversas funciones, de la proteccion de los derechos de propiedad industrial que surgen a través
del registro de una marca. Dicha proteccion se pretende lograr a través de la imposiciéon de
sanciones de diferente indole, ya sean pecuniarias 0 no pecuniarias, a quienes transgredan la

norma vigente.

Si tomamos en consideracion la coyuntura deportiva actual, resulta pertinente mencionar
que, a lo largo de los afios, el deporte ha ido tomando cada vez mayor relevancia en la vida de
las personas, logrando de esta manera captar una cantidad importante de aficionados que sigue
a los diversos clubes deportivos en todo el pais y el mundo. Gracias a esta exposicidon masiva,
diversas marcas consideran que el deporte es un medio atractivo de difusién que permite
mayores ventas y, como consecuencia de ello, genera un incremento significativo de ingresos.
Entonces, bajo este contexto, ¢cual es el objetivo principal de una marca? Lo que busca una
marca es que esta pueda distinguirse del resto y asi obtener la visualizacién necesaria para

posteriormente posicionarla dentro del mercado.

Ahora bien, cada marca deportiva es titular de una serie de derechos que nacen a través
del registro, entre los cuales se puede manifestar lo sostenido por la Organizacion Mundial de
Propiedad Intelectual (2016) donde expresa como derechos a la explotacién comercial y
economica de la marca para beneficio de su titular, el impedimento de que un tercero reproduzca
de manera total o parcial la marca registrada sin autorizacién previa, entre otros. Precisamente
a raiz de este impedimento surge un gran problema respecto a la reproduccién de sus productos

y a la forma en la que se pretende controlar esta infraccion. Si bien es cierto existen sanciones

Xi



diversas, pero ¢las sanciones impuestas a aquellos infractores cumplen con las funciones de
estas? ¢ Las sanciones desincentivan las conductas del infractor? 4Los beneficios econdémicos

que obtienen aquellos infractores son mayores a las posibles sanciones?

Se debe considerar que la falsificacion, genera una importante pérdida econdémica y
reputacional para una marca, puesto que aquellas personas que reproducen un signo distintivo
sin autorizacién alguna logran beneficios econdmicos exentos de cualquier tipo de
responsabilidad. Ante ello, Diégenes Alva, presidente de la Coordinacion de Empresarios del
Emporio Comercial de Gamarra, afirmé que, en el ano 2017, “tras la clasificacion de Peru a un
mundial de futbol después de 36 afos, se vendian diariamente un aproximado de 30 mil
camisetas de la seleccidon peruana” (Radio Programas del Pert, 2017); sin embargo, estas
prendas no eran originales, pues esta marca deportiva no cuenta con una tienda oficial en el
mencionado emporio. Entonces, considerando que una camiseta oficial Umbro del afio 2017
tenia un costo aproximado de S/ 199.00 soles y dejando de lado diversos factores que puede
influir en la cifra total, se estimaria un total de S/.5,970,000 soles en pérdidas diarias. En esta
misma linea, tomando en cuenta las declaraciones de Alva (2017), una camiseta en Gamarra
puede costar entre S/. 15 a S/.20 lo que indicaria un estimado total de entre S/.450,000.00 a
S/.600,000.00 de ingresos diarios unicamente en el emporio comercial. Estd demas mencionar
que Umbro no percibié ingreso monetario alguno, a pesar de ser el patrocinador oficial de la

seleccion y de tener la exclusividad de explotacion econdmica de la venta de camisetas.

Ahora bien, considerando lo antes mencionado y con el fin de individualizar una marca
deportiva que facilite la continuacion de esta investigacion, resulta relevante tomar en cuenta los
diversos estudios realizados por una de las plataformas mas grandes e importantes de reventa
de zapatillas deportivas, StockX (2020), el cual sostuvo que “la marca de implementos deportivos

Nike es de las mas falsificadas”, pues esta es una marca dedicada a disefar, fabricar y
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comercializar prendas ligadas al mundo deportivo que genera ingresos de aproximadamente
$24,000,000.00 gracias a sus disefios, constante innovacion tecnoldgica y patrocinios logré
llamar la atencion del consumidor final logrando posicionarse de la mejor manera en el rubro
deportivo. De esta manera, lo mencionado representara un punto de partida en el presente
informe, al determinar si efectivamente en nuestro pais las sanciones impuestas por el
organismo regulador, en este caso el Indecopi, cumplen a cabalidad sus funciones; es decir, si
las sanciones administrativas impuestas a los sujetos infractores logran desincentivar la conducta
trasgresora evitando asi que sigan ocurriendo o, en su defecto, si son un mero tramite que no

tendra ninguna consecuencia en la persona natural o juridica sancionada.

En ese sentido, surge la inquietud por determinar si las sanciones administrativas
impuestas por el Indecopi en el periodo 2018-2022 llegan a cumplir con las funciones de estas y
es por ese motivo que el presente trabajo de investigacion se enfocé en establecer si las
sanciones administrativas impuestas por el Indecopi cumplen con tres de sus funciones:

desincentivadora, disuasiva y retributiva.

De esta manera, este trabajo de investigacion tuvo el siguiente problema general:

- ¢La sancién administrativa que se impone a la reproduccion ilegal de articulos
deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con las funciones

desincentivadora, retributiva y disuasiva?

Del mismo modo, se desprendié de este ultimo los siguientes problemas especificos:

- ¢La sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccion ilegal de
articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con su funcion

desincentivadora?

Xiii



¢La sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccion ilegal de
articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con su funcién
retributiva?

¢La sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccion ilegal de
articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 cumple con su funcién

disuasiva?

A su vez, se origino el siguiente objetivo general:

Determinar si la sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccién
ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2017 al 2022 cumple con

las funciones desincentivadora, retributiva y disuasiva.

Por consiguiente, se desprendieron los siguientes objetivos especificos:

Determinar si la sancién administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccién
ilegal de articulos deportivos de marca Nike cumple con su fin desincentivadora.
Determinar si la sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccién
ilegal de articulos deportivos de marca Nike cumple con su fin retributivo.

Determinar si la sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la reproduccién

ilegal de articulos deportivos de marca Nike cumple con su fin disuasivo.

Continuando con lo expuesto, resulta relevante sostener que la importancia de la presente

investigacion radica en poder determinar si las sanciones impuestas por el 6rgano encargado
cumplen las funciones de estas, es decir, si las sanciones logran ser eficientes y lograron
desincentivar, disuadir y retribuir a aquellas conductas infractoras. Resulté también relevante
determinar el nivel de reincidencia de los actos que vulneran los derechos obtenidos por una

determinada persona, ya sea natural o juridica, producto o resultado de haber registrado una
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marca oportunamente. Por ello, cabe destacar de la existencia de investigaciones ligadas a la
propiedad intelectual e industrial y su reproduccion ilegal, que en su mayoria estan centradas en
el ambito del derecho penal, sin embargo, resulté de igual importancia el estudiar e investigar si
se cumplieron o no con las funciones de las sanciones administrativas derivadas de la
reproduccion ilegal de una propiedad industrial. Ahora bien, resulta oportuno entonces desligar
de la presente investigacion, aquellos aspectos relacionados a las consecuencias penales en
torno a la falsificacion de articulos deportivos, debido a su irrelevancia en este estudio, puesto
que se enfocd exclusivamente en el ambito administrativo, determinando la existencia o no de
las funciones de las sanciones en esta materia sobre aquellas personas que reproducen sin

autorizacidn alguna una marca que esté debidamente registrada en el Indecopi.

Resulta importante destacar la existencia de estudios internacionales que concluyen que
la marca de implementos deportivos Nike” es la mas falsificada a nivel global, lo que hace
suponer que también deberia ser la marca que mas denuncia este tipo de hechos. Es por ese
motivo que se considera prudente estudiar el periodo 2018-2022, pues facilitara la verificacion
de aquellas resoluciones del Indecopi al respecto, determinando de este modo el cumplimiento

o no de las funciones la sancién administrativa.

En esa linea, al momento de la elaboracion de esta investigacion surgieron una serie de
posibles aportes, entre los cuales destaca la contribucion a brindar mas informacion a futuros
estudios de las sanciones administrativas derivadas de la falsificacion de marcas, pues como se
ha podido precisar anteriormente, la tendencia es del estudio de las consecuencias penales de

la falsificacion.

De la misma manera, se desprendid otro aporte que surgié tras finalizar esta
investigacion, el cual se explica desde la éptica de quien imparte las sanciones, es decir, que

Indecopi tendra informacién detallada sobre el cumplimiento o no de las funciones de las
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sanciones impuestas, gracias a ello podra mantener o cambiar el criterio que ha seguido al

momento de resolver un caso en especifico.

En esa misma linea, otro aporte resultante es el beneficio a aquellas personas naturales
o juridicas que tengan registradas una marca, pues podran conocer la efectividad de las
sanciones impuestas, dicho de otro modo, sabran si las sanciones son realmente
desincentivadoras, disuasivas o retributivas para el sujeto infractor. De esta manera, los titulares
del registro pueden también conocer si sus derechos estan siendo correctamente protegidos o

no y poder confiar en el ente regulador

De esta manera, la investigacion se desarrollé enfocandose en el método cualitativo del
tipo basica, pues surgié como objetivo el aumento de conocimientos a los ya existentes. A su
vez, el disefio elegido fue el descriptivo, toda vez que se recopild informaciéon de un hecho
determinado y es de corte transversal pues se analizé una muestra en un periodo de tiempo

previamente determinado.

Sin embargo, durante la elaboracion de la presente investigacidn surgieron algunas
limitaciones que generaron cierta dificultad para culminarla satisfactoriamente. Entre las cuales
destaca la escasa investigacion existente en cuanto al objeto de investigacion, no solo en
referencia al estudio de las funciones de la sancién sino a que tampoco existen abundantes
investigaciones que se enfoquen en las consecuencias administrativas de la falsificacion por
infraccidon marcaria, en su mayoria destacan los estudios que se centran en las consecuencias
penales de la falsificacion. No obstante, se consiguid recopilar la informacién existente de las
diversas investigaciones que anteceden la presente, pudiendo tomar como referencia
determinados puntos que de cierta manera guardaban similitud para poder interpretarlo de forma

tal que lograron coadyuvar al desarrollo de esta tesis.
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Ahora bien, para poder desarrollar la investigacion fue fundamental estructurarla de la

siguiente manera:

El “Marco Tedrico” se desarrollé en el capitulo I. Este capitulo estd compuesto por los
antecedentes de la investigacion que son aquellos que se encargan de brindar nociones sobre
otras investigaciones que puedan tener cierta semejanza. Asimismo, se desarrollan las bases
tedricas y la definicion de términos basicos, que abarcan aquellos conceptos que ayudaron a

comprender con mayor detalle el analisis que se presenta.

El capitulo Il, denominado “Metodologia”, establecié el tipo de enfoque, investigacion y
disefio que se emplean en la investigacion. De la misma manera, se presentd el procedimiento
de muestreo en el que participan tanto el Indecopi a través de diferentes resoluciones, asi como

cinco abogados especialistas en el tema.

El capitulo Ill ha presentado los resultados de la investigacion mediante una tabla que
contiene la siguiente informacion: fecha, expediente, denunciante, denunciado, motivo de la
denuncia y las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi. Por su parte, también se

exhiben las entrevistas realizadas con los expertos.

En el capitulo IV se desarroll6 la discusion de resultados. Aqui se muestra el analisis
elaborado a raiz y como consecuencia de todos los datos obtenidos en el capitulo precedente.
En este capitulo se utilizé distintos indicadores que facilitaron la comprension de los resultados
obtenidos y su posterior interpretacion. Asimismo, se realizé el analisis correspondiente de las

siete respuestas de cada uno de los expertos.

Por ultimo, en la parte final de la investigacion, se plantearon tres conclusiones dando

respuesta a los objetivos planteados en la parte introductoria. En esa misma linea, se
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desprendieron la misma cantidad de recomendaciones, pues estas responden a cada de una de

las conclusiones formulada.
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CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1 Antecedentes de la Investigacion

Pinedo (2018) realiz¢ la investigacion que tituld “Eficacia de las sanciones administrativas
de la UGEL de San Martin de acuerdo a los casos de los pagos excesivos por APAFA en las
instituciones educativas del distrito de Tarapoto, afio 2010 - 2011 - 2012.” Tuvo como objetivo,
determinar si las sanciones administrativas impuestas por la UGEL, ante el cobro excesivo de
APAFA, resultan ser eficaces, buscando saber si estas sanciones logran detener la reincidencia
en los mencionados cobros. En cuanto a la metodologia, fue una investigacion cuantitativa con

diseno descriptivo, transversal correlacional no experimental.

Para elaborar dicha investigacion la autora se baso seis casos que surgieron en el periodo
del 2010 al 2012, obteniendo las siguientes conclusiones: en primer lugar, que las sanciones
administrativas que se impusieron a los distintos directores de instituciones educativas sirvieron
para concientizar con respecto a los cobros excesivos, logrando que se respeten los cobros
estipulados por ley. También, que el nivel de eficacia obtenido a través de la emision de
sanciones administrativas a consecuencia de cobros excesivos fue efectiva debido a que atenud

el nivel de reincidencia de los directores de instituciones educativas.

Grandez (2022) desarroll6 la investigacion denominada “El efecto disuasivo de la sancion
administrativa impuesta por osinergmin a las empresas estatales de distribucion eléctrica durante
la vigencia de la resolucién de consejo directivo N° 040-2017-OS/CD” la cual tuvo como objetivo
determinar si el efecto disuasivo de la sancién administrativa -en este caso en particular de indole
pecuniaria- logra ser eficiente sobre aquellas conductas infractoras de empresas de distribucion
de electricidad. En cuanto a la metodologia de la investigacion tuvo un enfoque cualitativo, su

nivel fue descriptivo.



Asimismo, concluyé que las sanciones interpuestas por el organismo regulador no son
lo suficientemente perjudiciales para el infractor debido a que este obtiene mayor beneficio
econdmico cometiendo conductas infractoras que cumpliendo la ley. De la misma forma, sostuvo
que la imposicién de multas elevadas impacta de manera negativa en el presupuesto anual de
las empresas estatales de distribucidon de electricidad, sin embargo, estas utilizan recursos del

Estado para pagarlas en lugar de mejorar el servicio.

Medina (2020) en su estudio titulado “Analisis de infraccién del Derecho de marca por
Indecopi y gamarra en el 2020” el cual se centro en investigar las constantes vulneraciones al
derecho de marcas que se realizan en el emporio comercial de Gamarra, pues se permite que el
infractor replique las marcas con algunas variaciones. La autora utiliza el disefio de investigacion

explicativa y descriptiva, y cuenta con una muestra de diez operadores legales.

De esta manera, los aspectos a destacar fueron que el 100% de sus encuestados creen
que el Indecopi multa a los infractores a consecuencia del uso indebido de signos distintivos
previamente registrados. Mientras que el 60% de sus encuestados consideran que las multas
impuestas por el Indecopi son las mas adecuadas. Sin embargo, el 90% de sus encuestados
sostienen que el Indecopi vulnera el derecho de marcas pues las medidas que debieron ser

correctivas y reformadoras.

Guzman (2022) en su investigacion titulada “La sancién administrativa como fin en si
mismo: criterios de graduacion de sanciones y proteccion del tercero interesado en la normativa
del procedimiento sancionador de la Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral —
Intendencia de Arequipa” la cual se centré en investigar sobre los alcances las normas
reguladoras del procedimiento administrativo sancionador y su idoneidad respecto a que si las

sanciones impuestas por Sunafil cumplen con su funcién disuasiva y protege efectivamente al



trabajador frente al empleador En cuanto a la metodologia de la investigacion utilizé el método

deductivo empleando la técnica de observacion.

A su vez, aplicé encuestas a 15 funcionarios que tenian a su cargo el procedimiento
administrativo en la Sunafil. Es por ello que, luego de haber realizado la investigacién, llega a la
conclusion de que la normativa vigente al momento de realizar su estudio no es la adecuada,
puesto que las sanciones impuestas no llegan a disuadir la conducta negativa del empleador,

dejando en estado de indefension al trabajador.

Saldana (2019) desarroll6 la investigacion que tituld “Grado de Efectividad de las medidas
correctivas reparadoras ordenadas por Indecopi en los procedimientos sumarisimos de
proteccion al consumidor, San Martin, 2015” |la misma que se encargd de conocer cuan efectivas
son las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi. La investigacion tuvo un disefio

descriptivo simple, utilizando el método deductivo no experimental y de corte transversal.

Por ultimo, concluyé que, de la totalidad de 57 denuncias realizadas a través del Indecopi,
solo dos sujetos infractores incumplieron con las medidas interpuestas, por lo tanto, las medidas
correctivas impuestas por el Indecopi fueron altamente efectivas porque la reincidencia obtenida

fue baja.

1.2 Bases Teodricas

1.2.1 Derecho Administrativo

Cuando se empieza a establecer los conceptos basicos a desarrollar en esta
investigacion, surge el derecho administrativo como punto de partida, pues se investigara sobre
las sanciones administrativas y sus funciones. Entonces, para comprender qué son las sanciones
administrativas, se debe ir al concepto mas general. Es por este motivo que primero se definiran

los conceptos basicos del derecho administrativo.
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Existen distintas posturas sobre el concepto de derecho administrativo, una de ellas
busca regular las relaciones que puedan surgir entre la administracion publica y los ciudadanos.
Asimismo, sefiala que es un instrumento que se encuentra al servicio de la sociedad y es

fundamental para regular los sectores especiales (Chang, 2018).

Mientras que otra postura relevante es que el derecho administrativo consiste en un
conjunto de normas y principios que son de derecho publico, siendo estos, los que rigen el
funcionamiento, estructura y organizacién de las distintas areas administrativas y la relacion de

estas entre si, como su relacién con el resto de las instituciones del estado (Fernandez, 2016).

Por su parte, existe también la posicién que considera que el derecho administrativo es
grupo de normas destinadas para organizar correctamente la administracion publica frente a su
relacién con terceros (Jinesta, 2002). Ahora bien, complementando lo sefialado anteriormente,
esta rama del derecho, puede ser entendida como una rama de derecho publico que regula las

relaciones juridicas entre los administrados y la administracion (Pacori, 2014).

Finalmente, tras su surgimiento, el concepto de derecho administrativo resulté ser muy
basico, pues algunos juristas sostenian que netamente eran un conjunto de leyes administrativas.
Sin embargo, gracias a que el derecho es dinamico, es decir, que evoluciona constantemente,
aparecen definiciones mas desarrolladas. Por ejemplo, para Guzman (2011) el derecho
administrativo también puede ser considerado como aquella rama de derecho que regula tanto
a la administracién publica como el procedimiento administrativo y que gracias a ello logra el
bienestar general, debido a que gracias a su intervencién facilitaria de manera significativa la

intervencion del administrado.



1.2.2 Potestad Sancionadora

Luego de haber plasmado las definiciones mas relevantes sobre el derecho
administrativo, resulta pues de igual valor o preponderancia conocer sobre de donde deriva la
facultad que tiene la administracién publica para sancionar aquellas conductas que considera
lesivas para el bienestar publico, es por ello por lo que surge el término de potestad sancionadora

como respuesta a tal interrogante.

La potestad sancionadora es aquella capacidad con la que cuenta la administracion
publica para gravar determinados patrimonios, también es la que puede limitar o cesar derechos
adquiridos por el administrado. De igual manera, es preciso indicar que la potestad sancionadora
aparece con la intencién de ser complementario al poder de mando, pues su aplicacién servira

para un correcto orden administrativo (Morén, 2016).

Complementando lo dicho por Mordn, si bien es cierto que gracias a la potestad
sancionadora la administracion es capaz de imponer sanciones a los ciudadanos por realizar
conductas que no estan permitidas por el ordenamiento, dichas sanciones deben cumplir con la
finalidad de la potestad sancionadora, por lo tanto, estas deben disuadir, enmendar y castigar las
conductas trasgresoras (Guzman, 2022). Ahora bien, existe otra postura en la cual se sostiene
que la finalidad de la potestad sancionadora es la disuasion y la correccién de conductas ilegales,
de esta manera se castiga proporcionalmente a quien trasgreda la normativa siempre y cuando

tal conducta vulnere el interés publico (Gomez, 2010).

En consecuencia, si se toma en consideracién las definiciones planteadas en parrafos
anteriores, se podria entender que la potestad sancionadora resulta ser una atribucion que tiene
la administracion publica para castigar conductas que contravienen el ordenamiento legal. Sin

embargo, este castigo debe perseguir una finalidad determinada como es la disuasion de



conductas similares, pues la intencién de una sancién es que los administrados no reiteren actos

que afecten el interés publico.

1.2.3 Principios del Derecho Administrativo

En términos generales, al derecho en si le sirve seguir lineamientos previamente
establecidos que le ayuden a poseer un similar criterio de interpretacion para cada rama de
derecho en particular, las misma que se adaptaran a las necesidades dependiendo del contexto
en donde se desenvolvera. Es por ello por lo que al momento de querer aplicar una rama de
derecho resulta valioso cefiirse a directrices que procuraran guiar una correcta aplicacion de

dicha rama.

Por consiguiente, los principios, en general, pueden ser conceptuados como reglas que
son capaces de orientar y condicionar de forma inmediata la aplicacién e interpretacion del
derecho, son aquellos valores que sirven de cimientos para el desarrollo ideal de un

ordenamiento juridico (Jinesta, 2002).

Agregando a lo anterior, el derecho administrativo también posee principios que son
compartidos con otras ramas del derecho. Sin embargo, las interpretaciones que se les dan a
cada uno de ellos resultan ser distinta, ello con la intencién de satisfacer las necesidades de

todos los sujetos intervinientes.

Ante ello, aparece lo sostenido por Pacori (2014) quien enumera a los principios del

derecho administrativo de la siguiente manera:

v Justicia: donde la administracién debe tomar en cuenta la dignidad del ser humano
como pilar fundamental.
v' Legalidad: entendido como aquella autorizacion que tiene la administracion para

realizar solo lo que la ley lo autoriza como tal.
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Interés publico: esta es la finalidad del derecho administrativo, puesto que si
existen actos administrativos que vulneren el interés publico estos seran
considerados como abuso de poder.

Razonabilidad: la labor de la administracion debe ser congruente persiguiendo una
finalidad legal.

Proporcionalidad: referido a que la sancién recibida por el administrado debe ser
equitativo al acto realizado.

Jerarquia: haciendo referencia que en toda administracion publica existen 6rganos
que se encuentran subordinados a otros.

Especialidad: al existir diversos 6rganos dentro de la administracion, resulta de
igual relevancia que cada uno de ellos tenga funciones especiales para su
desarrollo.

Motivacion: todo acto administrativo evocado por la administracion debe estar
justificado, con el deber de ser sustentado con fundamentos de hecho y de
derecho.

Seguridad juridica: principio que se encuentra ligado a la certeza que tiene el
administrado respecto a la previsibilidad del derecho, es decir, es un principio que
se encuentra cercano al de predictibilidad.

Confianza: el administrado da por cierto toda aquella informaciéon que ha sido
brindada por la administracion.

Finalidad: cuando se realizan actuaciones por parte de la administracion publica,
todas deben estar sustentada en proteger el interés publico en general.
Eficiencia: no solo es necesario perseguir el interés publico sino también este debe
lograrse por medio de procesos rapidos gracias al uso correcto de técnicas y

conocimientos.



v Moralidad: los actos administrativos deben ser efectuados de la mano de la ética,
es decir, que la administracion esta sometidas a reglas de conducta.

v' Igualdad: todos los ciudadanos ostentaran los mismos derechos y deberes.

v" Publicidad: todos los actos de la administracion deben ser publicados en pro del
bienestar publico.

v' Transparencia: es aquel derecho que posee el administrado respecto a corroborar

que las actuaciones administrativas contindan persiguiendo el interés general.

Por otro lado, existe otro autor que se ampara en la Ley General de Procedimiento
Administrativo (en adelante LPAG), para explayarse en cuanto a los principios que rigen el
derecho administrativo, pues considera que este ultimo y el procedimiento administrativo
comparten los mismos principios. Es preciso afiadir que los principios mencionados en la LPAG
coinciden con algunos precisados por Pacori (2014), no obstante, como veremos a continuacion
cada autor lo interpreta de forma distinta, brindando conceptos que enriqueceran la presente

investigacion.

En este sentido, Guzman (2020) define los principios del derecho administrativo de la

siguiente forma:

v Legalidad: por medio del cual la administracion se encuentra sometida a lo que
indique la ley.

v" Debido procedimiento administrativo: comprendido como aquellos derechos
procedimentales que gozan los administrados, llamese exponer argumentos,
ofrecimiento de pruebas y sobre todo obtener una resolucién debidamente

motivada.



Impulso de oficio: la administracion publica se encuentra obligada a realizar, sin
necesidad de peticion previa, todos los actos pertinentes para el esclarecimiento
de los hechos en cuestion.

Razonabilidad: los actos de la administracion deben encuadrarse a lo legalmente
permitido dentro de un estado de derecho.

Imparcialidad: este principio es entendido también como el de no discriminacion,
sin embargo, no debe confundirse con trato igualitario pues habra casos en los
que los administrados gozaran de tratos diferenciados.

Informalismo: las peticiones de los administrados no se veran afectados por
incumplimientos de cuestiones netamente formales.

Presunciéon de veracidad: aquellos documentos presentados y declaraciones
realizadas por parte del administrado se entienden previamente como ciertos, es
decir, que todo lo presentado se presume real.

Conducta procedimental: los sujetos intervinientes dentro del proceso
administrativo deben actuar guiados por el respeto y buena fe.

Celeridad: requiere el dinamismo de todos los sujetos intervinientes en el
procedimiento administrativo, evitando las trabas injustificadas para asi lograr una
decisidon en un tiempo relativamente prudente.

Eficacia: se debe respetar la finalidad del procedimiento y obviar cuestionar
formales que no incidiran directamente con la toma de decisiones por parte de la
administracion.

Verdad material: la administracién debe tener certeza que los hechos que
motivaran su decision son auténticos, por ello tiene la responsabilidad de actuar
las pruebas necesarias para el desarrollo del procedimiento, inclusive si estas no

hayan sido propuestas por el administrado.



Participacion: la autoridad administrativa brinda acceso a los administrados a
informacién que consideren relevante respecto a su funcionamiento, pero sin
llegar a difundir informacién privada o de caracter reservada.

Simplicidad: los tramites a realizar deben tener requisitos que no sean complejos
de obtener, en otras palabras, debe existir requisitos sencillos y proporcionales al
fin que se pretende obtener.

Uniformidad en el procedimiento administrativo: hace referencia a que si existen
tramites que buscan una finalidad “A” los requisitos deben ser los mismos para
cada uno de los tramites que busquen ese mismo fin.

Predictibilidad: el administrado debe tener la seguridad que, para tramites o casos
similares, la respuesta de la administracion sera la misma, es decir, que exista
conocimiento previo sobre cdmo sera resuelto en casos similares.

Privilegio de controles posteriores: la administracién se reserva el derecho de
verificar si efectivamente toda la documentacion y/o declaracion presentada se
encuentra realmente ligada a la verdad.

Ejercicio legitimo del poder: la administracién solo podra ejercer su competencia
si cumple con la finalidad previamente establecida por las normas
correspondientes.

Responsabilidad: la administracién debera responder ante el administrado por los
danos que puedan haber sido causado a consecuencia de un mal funcionamiento
del aparato administrativo.

Acceso permanente: la autoridad se encuentra obligada a brindar informacién al
administrado cuando este se encuentre dentro de un procedimiento

administrativo, con el fin de que conozca el estado de su tramite.
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Sin embargo, la doctrina permite acceder a informacion de otros autores que tienen un
listado de principios de derecho administrativo un poco mas escueto que los antes mencionados.
Se trata entonces de lo manifestado por Jinesta (2002) quien elabora un listado con los siguientes
principios: (i) Legalidad: el ordenamiento juridico vigente es quien establece los actos que
provienen de la administracion publica, solo pueden actuar si es que la normativa la autoriza. (ii)
Proporcionalidad: la restriccion impuesta debe ser reciproca al nivel de dafo causado por el
administrado, si fuera el caso. (iii) Necesidad: este principio hace alusion a casos en los que la
urgencia causada por guerra u otros conexos habilita a la administracién ser mas flexible y célere
en respuesta a la necesidad vivida en los casos mencionados. (iv) Proteccion a la confianza
legitima: cuando la administracién realiza actos que, sin ser de conocimiento del administrado,
resultasen incorrectas, estas mantendran su validez siempre y cuando no afecte el interés

general.

1.2.4 Sancion Administrativa

El ser humano, al encontrarse en una sociedad ordenada, esta inmerso al cumplimiento
de determinadas reglas de conducta a las que se somete por vivir en un estado de derecho donde
se le garantiza, valga la redundancia, derechos y obligaciones. Cuando existe un incumplimiento
o una infraccion de una determinada norma surgen las sanciones. Las sanciones, de manera
general, son entendidas como el resultado negativo de aquella acciéon que va en contra en lo
establecido por una normativa; estas pueden ser de indole pecuniaria como no pecuniaria

(Bermudez, 1998).

Continuando con lo expuesto, se puede determinar que una sancion administrativa es
toda aquella decision que resulta desfavorable al administrado y que tal sancion obligatoriamente

haya tenido que ser impuesta por la administracion. (Bermudez, 1998).
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En ese mismo sentido, también se considera que la sancion administrativa se desprende
de una resolucién administrativa que tiende a debilitar o restringir algun derecho de un particular
al imponerle un deber u obligacién, la cual surge como consecuencia de una responsabilidad

correspondiente a la actitud de los particulares (Bermejo, 1999, como se cité en Ramirez,2007).

Por otro lado, existe también el enfoque clasico de sancién administrativa donde este
ultimo se entiende como una respuesta negativa de la administracién al administrado por haber
cometido un acto ilegal y que como sancién siempre se afectara a un bien o derecho
perteneciente al administrado, como también a la imposiciéon de una sancién pecuniaria (De

Enterria y Fernandez, 2006).

En sintesis, se puede considerar que la sancién administrativa es la accién ejercida por
parte de la administracion ante una falta realizada por parte del administrado. Este tipo de
sanciones esta destinado a castigar al administrado restringiéndole algun derecho al someterlo
a que realice u omita la realizacion de un determinado acto como consecuencia de su falta. Es
decir, una sancion puede obligar a que una persona, natural o juridica, realice o deje de realizar

una accion en concreto.

1.2.5 Funcion de la Sancion Administrativa

Antes de desarrollar este concepto, es preciso sefalar que se utilizan términos diferentes
para referirse a este aspecto. En la bibliografia consultada se encontraron en su mayoria los

términos “fines/finalidad” y “funciones”.

En cuanto a la finalidad de la sancién administrativa, se trata de disuadir y castigar la
conducta infractora. El primero busca reducir aquella conducta que trasgredid la normativa,

mientras que el segundo tiene un fin correctivo puesto que pretende extinguir la conducta
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infractora. En cuanto al aspecto econémico, se busca que la sancién impuesta cause mayores

pérdidas que beneficios esperados al infractor (Gomez, Isla y Mejia, 2010).

Ahora bien, Cordero (2013), por su parte, prefiere el término funcién y sostiene que para
la jurisprudencia chilena la sancion administrativa cumple una doble funcion: la primera es de
tipo preventivo, pues tiene como finalidad evitar las conductas ilicitas y la segunda de tipo

represivo como respuesta a la conducta infractora.

En este sentido, vale la pena mencionar que para los fines de la presente investigacion
se utilizara el término funcién debido a que es el término que usa el Indecopi a lo largo de la

jurisprudencia consultada.

De esta manera resulta pertinente ahondar sobre tres tipos de funciones de la sancion
administrativa: la funcién retributiva, la disuasiva y la desincentivadora, pues a partir de ellas se

podra determinar si la sancion administrativa impuesta por el Indecopi cumple con sus funciones.

1.2.5.1 La funcién retributiva. se considera como una respuesta negativa que forma
parte de nuestro ordenamiento juridico en respuesta a la comision de una infraccidon
administrativa. De esta manera se privan o restringen determinados derechos que se encuentren
comprendidos en el propio ordenamiento juridico; es decir, que la funcidn retributiva busca

castigar el incumplimiento de las conductas (Soto, 2016).

Del mismo modo, esta funcion se basa en responder ante un hecho que causé dano,
pudiendo ser individual o colectivo, y castigarlo severamente. Entendiendo que solo de esta

forma se alcanza la justicia esperada (Solérzano, 2020).
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Finalmente, desde un punto de vista clasico y tradicional de la concepcién de funcion
retributiva, Del Cid (1997) lo define como una réplica ante un mal generado por un culpable que

debe ser sancionado por ello.

1.2.5.2 La funcién disuasiva. Esta toma sentido cuando la sancion impuesta genera en
el potencial infractor un mayor respeto por cumplimiento de las normas ya que se desprende de
este un mayor beneficio que el obtenido ante un posible incumplimiento. Asi, la funcién disuasiva
es precisamente eso, evitar futuras infracciones a una norma, logrando persuadir al infractor para

que tome las precauciones necesarias y cumplir lo sefialado normativamente (Soto, 2016).

Para darle mayor énfasis a la funciéon disuasiva, resulta necesario nombrar la
jurisprudencia administrativa que refiere a esta funcion, es por ese motivo que surge la resolucion

N° 031-2006/CCD-INDECOPI donde el Indecopi precisa que:

La Comisién considera especialmente importante para que su funcion administrativa sea
eficiente y eficaz, cumplir con la funcién disuasiva y desincentivadora que la sancion debe
generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de razonabilidad
de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el inciso 3 del
articulo 230 de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (Comisién

de Signos Distintivos, 2007, fundamento 8).

Ahora bien, tal como se ha podido observar en la cita anterior, la jurisprudencia hace
referencia al principio de razonabilidad. Este principio recopila la definicion de la funcidn disuasiva

de la sancion administrativa, pues senala lo siguiente:

Las autoridades deben prever que la comision de la conducta sancionable no resulte mas
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sancion; asi
como que la determinacion de la sancién considere criterios como la existencia o no de
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la intencionalidad, el perjuicio causado, las circunstancias de la comisién de la infraccion

y la repeticion de la comision de la infraccién.

1.2.5.3 La funcién desincentivadora. Esta se vera reflejada cuando la sancién impuesta
logre igualar o superar los beneficios esperados por el sujeto infractor por haber incumplido una
norma contenida en el ordenamiento juridico. De esta forma, el cumplimiento de una norma sera

mas productivo que su eventual incumplimiento (Tamayo, 2014).

De esta manera, la funcién desincentivadora también se puede ver reflejada en la
jurisprudencia del Indecopi, para mayor precision se hace referencia a la resolucién N° 054-
2023/CCD-INDECOPI donde precisa que “debe lograrse que la multa cumpla con la funcién
desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda

resultar mas ventajoso incumplir la ley” (Comision de Signos Distintivos, 2023, fundamento 27).

Para complementar, esta funcién también se puede visualizar en la jurisprudencia de la
Organizacion de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental, en adelante Oefa, la misma que deviene

de la resolucion N° 005-2014-OEFA/TFA-SEP1 donde indica que:

Con la finalidad de cumplir con la funcion desincentivadora de la sanciéon en materia
ambiental, el beneficio ilicito que se considere para calcular las multas debe incluir
necesariamente todos los conceptos que puedan representar un beneficio o ventaja para
el infractor al incumplir la norma ambiental y/o afectar el medio ambiente, pues de lo
contrario el infractor no se veria limitado en volver a incurrir en la conducta tipificada

(Tribunal de Fiscalizacién Ambiental, 2014, fundamento 61).

1.2.6 Propiedad intelectual

Ahora bien, la evolucion del derecho a lo largo del tiempo trajo consigo una serie de

nuevos términos y conceptos, tal es asi que surgio la necesidad de proteger de manera efectiva
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y juridicamente valida las creaciones que nacen del pensamiento del ser humano, de esta

manera se fue desarrollando definiciones varias sobre la propiedad intelectual.

Por consiguiente, surgen ensayos y propuestas sobre qué es la propiedad intelectual, sin
ir muy lejos, la Comision Econémica para América Latina y el Caribe — Naciones Unidas (2020)
plantea la nocién de propiedad intelectual en la que puede considerarse como un conjunto de
derechos que son derivados de una obra que surgio por intelecto e ingenio de las personas. La
propiedad intelectual puede clasificarse en patentes, disefios industriales, marcas, lemas

comerciales, entre otros

Coincidentemente, la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (2011) parte de la
misma premisa, pues esta cree que la propiedad intelectual es todo aquello que se desprende
de la mente de las personas, las cuales van desde una obra literaria hasta programas

tecnolégicos complejos.

Para complementar la definicién anterior, la propiedad intelectual tiene como fin la
proteccion de las creaciones e invenciones hechas por personas que cuya habilidad imaginativa
merece ser pasible de resguardo legal. Es preciso acotar que la propiedad intelectual puede ser
dividido en dos ramas, el primero conocido como derechos de autor y el segundo como propiedad

industrial (Benites, 2020).

1.2.7 Propiedad Industrial

Para poder comprender la propiedad industrial, se debe considerar que esta se encuentra
dentro de una rama de derecho llamada propiedad intelectual. Dicha rama se puede subdividir
en dos vertientes o ramas importantes: derecho autor y propiedad industrial.

En este caso en particular y por motivos conocidos a lo largo de toda la presente

investigacion, nos centraremos en la propiedad industrial, precisando que dentro de esta surgen
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distintos elementos, entre los cuales destacan los signos distintivos, las patentes (invencion o de
utilidad) y los disefos industriales (Maravi, 2014).

Para tener un mejor desarrollo de investigacion es primordial esbozar el concepto de
propiedad industrial debido a que comprende los signos distintivos, es por ello por lo que la
propiedad industrial tiene dos niveles. El primero hace referencia al conocimiento tecnoldgico y
toda expresion creativa sobre la cual se comprende dibujos, disefios o la conformacion de signos
distintivos; el segundo se trata de la predisposicion que se tiene para reconocer la propiedad de
tales expresiones (Bowen, 1999).

En esa misma linea, también se puede considerar que la propiedad industrial es la
emanacion de la personalidad que puede ser susceptible de aplicacion comercial y también
industrial, sobre las cuales recaen derechos y obligaciones (Charria, 2001).

Por otro lado, en el Peru el término propiedad industrial hace alusién al conjunto de
normas, nacionales o extranjeras, que protegen derechos sobre bienes inmateriales, como
pueden ser las marcas, lemas, nombres comerciales, disefios industriales, entre otros. Tales
normas brindan exclusividad sobre el bien inmaterial registrado para que puedan desarrollar su
actividad econémica sin que un tercero sin autorizacion las use de manera indebida (Arana,
2017).

Por ultimo, se debe hacer hincapié en los signos distintivos que se han mencionado lineas
arriba. Estos signos se pueden entender como aquellos bienes inmateriales compuestos de
marcas, lemas, nombres comerciales, entre otros. Su finalidad es identificar una oferta especifica

dentro del mercado (Maravi, 2014).

1.2.8 Marcas

Al momento de empezar a operar una empresa dedicada a la venta de bienes o servicios,
resulta util para el consumidor final poder distinguirla apropiadamente de la competencia. Es por
ello por lo que resulta conveniente poseer una marca, pues segun lo establecido en la Decision
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486, ello facilitara la diferenciacién del producto o servicio ofrecido generando un incremento en

sus ingresos y mejorando su posicionamiento en el mercado.

En este sentido, es relevante definir, comprender y entender qué son las marcas. Para

ello se tomara en consideracién lo desarrollado por distintos autores y sus definiciones.

La marca es un signo que distingue determinados bienes o servicios que han sido hechos
o brindados por una empresa o persona en especial, estas buscan fomentar la libre empresa
alrededor del mundo premiando a los duefios de marcas con ganancias monetarias y

reconocimiento (Suarez et. al. 2009)

Asimismo, se debe valorar que las marcas buscan diferenciar productos o servicios del
resto de la misma categoria para que asi los consumidores decidan libremente cual escogeran
segun sus intereses. También menciona el articulo 134 de la Decisién 486 donde se sostiene
que la marca se conforma por un signo que sirva para diferenciar productos o servicios en el
mercado y estos se pueden registrar cuando sean susceptibles de representacion grafica

(Maravi, 2014).

También, si se percibe desde un punto de vista comercial, se puede sostener que la
marca sirve para darle competitividad en el mercado, puesto que le otorga al producto o servicio
ofrecido personalidad y caracteristicas que lo haran resaltar de la competencia. La marca como
tal es capaz de brindar seguridad al consumidor respecto a determinadas experiencias que

pretende satisfacer frente a una necesidad creada (Arana, 2017).

Finalmente, resulta pertinente considerar que las marcas también son todos los signos
que pueden ser palabras, numeros, letras, imagenes, simbolos, etc., que tengan la finalidad de
diferenciar los productos producidos por una determinada empresa frente a otros con una calidad
parecida (Péres, 2012).
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Por supuesto se debe recordar que la principal funcion de las marcas es que los
consumidores puedan elegir correctamente el bien o servicio que van a adquirir. Es por ello por
lo que las marcas no pueden ser parecidas, por lo que su registro no sera permitido. Por lo tanto,

la marca genera en el consumidor la certeza de consumo acorde a sus intereses individuales.

1.2.8.1 Registro de marca. Cuando se quiere abocar el tema referido sobre donde y como
realizar el registro de una marca o, en general, de cualquier otro signo distintivo, lo primero que
se debe tomar en consideracion es lo expresado por Arana (2017) quien prioriza, en primer lugar,
conocer sobre el lugar donde se solicita el registro, esto es Indecopi. No obstante, decide ahondar
con mayor certeza, sosteniendo que el registro se solicita ante la Direccion de Signos Distintivos
de este 6rgano y que cualquier acto de defensa presentado sera resuelto por Comisién de Signos

Distintivos.

Dicho esto, corresponde a continuacion a conocer sobre qué aspectos se deben tomar
en cuenta al momento de solicitar el registro de una marca. Es por ello por lo que primero se
debe comprender lo concerniente a la clasificacion de Niza, que en términos simples puede
definirse como un listado de 45 numeros donde cada uno de ellos diferencia una clase de
producto o servicio determinado para que pueda ser susceptible de distincién en una marca
(Arana, 2017). Luego de ello, se inicia la solicitud utilizando la clasificacion de Niza y esta derivara
en la Direccion de Signos Distintitos de Indecopi y posterior al examen correspondiente otorgara,
0 no, el registro de marca. También, es preciso aclarar que el plazo de vigencia del registro es
de 10 afios renovables por la misma cantidad de anos, sin embargo, si el titular no solicita la
renovacion en periodo establecido se le otorgara seis meses extras para que pueda ejercer su
derecho, caso contrario, la marca quedara libre para que un tercero interesado pueda solicitar el

registro (Arana, 2017).
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Continuando con lo abordado y con la intencién de brindar mas puntos de vista respecto
al registro de marca, Maravi (2014) realiza una intervencién mas practica y puntual en este punto,
pues cree que primero se deberia realizar una busqueda fonética y/o figurativa del signo que se
pretende registrar, luego de ello se realiza la publicacién de la marca en el Diario El Peruano
para que en un periodo de 30 dias habiles quien se sienta vulnerado por la marca que se

pretender registrar pueda interponer oposicion al registro.

1.2.8.2 Derechos adquiridos tras registro de marca. Una vez explicado a grandes rasgos
sobre dénde y como se realiza el registro, resulta conveniente conocer sobre los beneficios que

nacen para el titular marcario una vez se obtiene el registro ante Indecopi.

Para ello, se atribuyen los siguientes derechos sobre la marca como es el uso,

transferencia, poder licenciarlo, prendarlo y prohibir su uso por parte de terceros (Maravi, 2014).

El titular de la marca goza una serie de derechos exclusivos sobre esta, uno de estos le
permite al titular la facultad de licenciar su marca para que un tercero autorizado la explote
comercialmente. Precisando que, se puede transferir una marca que se encuentre registrada o

que esté en proceso de ser registrada (Arana, 2017).

Contrario a lo que se pueda creer, otro derecho que se adquiere tras el registro de una
marca es el referido a la renuncia voluntaria a todos los derechos que surgieron por haber
registrado satisfactoriamente un signo distintivo (Decisién 486, 2000). Tal renuncia puede
producirse por distintos motivos, uno de los mas frecuentes surge debido a la intencién del titular
de la marca de evitar una duplicidad en tanto tiene la intencion de registrar otro signo idéntico

para distinguir al mismo producto o servicio ofrecido (Arana, 2017).
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1.2.9 Derecho de Marcas

Cuando se realiza el registro de una marca se desprenden una serie de derechos para
su titular que puede ser desde su uso hasta su transferencia, segun lo sostenido en el capitulo
'y IV de la Decision 486. Sin embargo, no sélo confiere derechos sino también una obligacion
en particular, la referida al uso de la marca registrada, es decir, que, una vez registrada la marca,
el titular se encuentra obligado de usarla pues esta puede ser cancelada por falta de uso, tal

como se puede evidenciar en el articulo 165 de la Decision 486.

Es por ello por lo que una vez definido qué son las marcas, se puede dar el siguiente
paso para comprender qué es el derecho de marcas, qué implica, qué proteccion tiene y todo lo
que engloba. Para ello, vamos a citar los conceptos desarrollados por distintos juristas

especialistas en propiedad intelectual — derecho de marcas.

En primer lugar, se puede sostener que el derecho de marcas recae sobre un signo o
simbolo distintivo, permitiendo el uso unico y exclusivo de la marca. Esto asegura la propiedad
de esta, y permite que, si algun tercero decide utilizarla sin autorizacién, se pueden emplear
todas las defensas necesarias contra este sujeto; en otras palabras, se prohibe al resto del

mercado el uso de la marca registrada sin previa autorizacion del titular (Mendoza, 2013).

Por otro lado, el derecho de marcas confiere al titular de un signo una serie de beneficios
que se generan al momento del registro. Entre estos beneficios se encuentran el uso del signo
para diferenciar un bien o servicio en especifico, la transferencia del signo en cuanto a la venta
y cesion de la propiedad, la prenda del signo conocido también como garantia y por ultimo la
licencia del signo que otorga la posibilidad para que un tercero pueda, por ejemplo, franquiciar la

marca (Maravi, 2014)
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Cuando se vulnera o cuando el titular considera que sus derechos adquiridos por el
registro corren peligro, el titular de este se encuentra autorizado, por la misma normativa que le
brindé tales derechos, a realizar una determinada cantidad de acciones en defensa de sus

derechos.

Estas acciones son conocidas como acciones de defensa, los mismos que van desde la
oposicién a la solicitud de un registro por aparente confusion con una marca ya registrada, hasta
la solicitud de nulidad de registro por haberse obtenido infringiendo la ley (Decreto Legislativo N°

1075, 2008).

De la misma manera, el titular del registro ante el uso indebido y sin autorizacion de su
marca realizada por un tercero, puede interponer una acciéon por infraccion debido a que ello
puede causar confusién o peligro de asociacion en el mercado, lo que podria devenirse en dafios
irreparables a quien ostente la titularidad de la marca y también al propio consumidor ya que es

susceptible de confusién marcaria (Arana, 2017).

1.2.10 Principios del Derecho de Marcas

Los principios deben ser considerados como propios de cada sistema juridico o rama de
derecho y deben ser entendidos como base para el funcionamiento de normas que se tendran
que desprender de estos principios sin vulnerarlos u obviarlos. Los principios sirven como
sustento del derecho positivo y ayudan a los jueces en la interpretacion y aplicacién del derecho

(Romero, 2013).

Ahora bien, resulta importante mencionar que muchos autores coinciden en su eleccion
de principios basicos del derecho de marcas, sin embargo, para algunos otros esta eleccion

puede variar de acuerdo con la importancia que le otorguen a los mismos principios.
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A continuacién, una breve explicacion de los principios basicos en los que la mayoria de

los autores coincide:

v" Principio de inscripcion registral: Segun este principio, unicamente mediante el
registro de la marca se puede lograr protegerla, pues se genera el poder de excluir
a terceros de su uso sin autorizacion. Por ese motivo el registro es sumamente
importante ya que quien inscriba primero la marca se convierte en titular.

v Principio de territorialidad: se refiere a que una marca tiene protecciéon solamente
en el territorio del pais donde se ha sido registrado. Una excepcién a este principio
es la marca notoriamente conocida que se genera por la proteccion reforzada y
también a la oposicion andina.

v Principio de especialidad: este principio indica que la defensa de la marca solo se
puede ejercer con relacidon a productos o servicios iguales o similares al que esta
registrado. Por este motivo el titular tiene las facultades para evitar que un tercero
use una marca igual o parecida a la suya, solo en el caso en que los productos en
cuestion sean parecidos o iguales.

v" Principio de buena fe: en este caso se presume la buena fe de la persona que
solicita el registro de una marca y quien considere que existe similitud con su

registro podra generar oposicion (Maravi, 2014)

Por su parte, Diaz (2015) solo coincide con Maravi en cuanto al (i) Principio de
territorialidad en el que hace referencia al ambito geografico donde surgiran los efectos de la
marca y sostiene la existencia de la marca comunitaria y la marca nacional, que se diferencian
unicamente en que la primera abarca un territorio mayor a la nacional. Los otros principios que
propone el autor son los siguientes: (ii) Principio de unidad que consiste en registrar una marca

en todo el territorio comunitario, haciendo solo un registro en una unica oficina de marca: marca
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comunitaria. (iii) Principio de coexistencia, que refiere que la marca comunitaria no se interpone
entre los sistemas nacionales o internacionales, al contrario, trabajan juntas. (iv) Principio de
especialidad, que permite que varias marcas, iguales o parecidas, se utilicen para productos o

servicios diferentes.

1.2.11 Falsificacion de Marcas

Tradicionalmente, la falsificacién era considerada como una verdad alterada. Esta es una
definicion un simple y poco detallada. Sin embargo, mas adelante el concepto de falsificacion
evoluciond, pues se puede entender como una forma de engafo que se encuentra expresada en
distintos objetos (Hernandez, 2003, como se cit6 en Mayer & Vera, 2022). Y es asi, una
falsificacién busca generar confusién en el receptor con la intencion de hacer creer a las personas

que lo exhibido es auténtico.

Ahora bien, cuando intentamos entender qué es una falsificacion de marca, también
debemos comprender cuando ocurre. Por ese motivo, es preciso mencionar que la falsificacion
de marcas es entendida de distinta manera segun el autor que la defina. En primer lugar, la
falsificacién de marcas es una situacion que genera eventos en donde pueden estar expuestos
tanto bienes juridicos individuales como colectivos, por eso es por lo que este fendmeno delictivo
afecta de forma directa a los intereses financieros del duefio de la marca registrada y asi mismo

podria poner en peligro la salud y la seguridad de los consumidores (Oré, 2007).

También se puede sostener que la falsificacién de marcas ocurre cuando una tercera
persona trata o consigue registrar como propia una marca que no le pertenece; no es
simplemente que el infractor use una marca que no es suya sin tener la autorizacion del titular

de la marca (Marifio, 2022).
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Por ultimo, la falsificacion de marcas surge cuando se reproduce la marca de forma
idéntica o casi igual, también debe tomarse en cuenta que no es necesario que la marca
registrada se encuentre en uso, por eso se menciona que el delito se comete con la elaboracion
del producto de la marca; esta debe tener las etiquetas y el envase como el de la marca ajena

(Otamendi, 2015).

Tal como hemos podido notar, aquella persona que falsifica una marca busca un
provecho ilegitimo en perjuicio del titular del registro. No obstante, el titular de la marca no es el
unico que sufre un menoscabo, sino también es el consumidor final quien adquiere un objeto
falsificado, debido a que la calidad esperada no sera la misma y que fruto del desconocimiento
adquirié un producto falsificado sin saberlo. En esa misma linea, otro sujeto perjudicado es el
Estado porque no solo deja de percibir ingresos por conceptos de impuestos o tributos, sino que

también se trasgreden sus normas.

1.3 Definicion de Términos Basicos

- Derecho de marcas. Son todos aquellos derechos que recaen sobre un signo o simbolo
distintivo. Este derecho asegura el uso unico y exclusivo de la marca lo que garantiza la
propiedad de esta. Asimismo, permite que, si algun tercero decide utilizarla, se puede
emplear todas las defensas en su contra por el uso no autorizado. En otras palabras, se
prohibe al resto del mercado el uso, sin la autorizacion del duefio, de esta marca
registrada. (Mendoza, 2013)

- Logo. Este término se usa indistintamente para denotar el simbolo de marca o incluso el
nombre de marca, en especial si este se escribe de forma distintiva y estilizada. (Stanton

et. al., 2007)
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Marca. Es un signo que busca diferenciar productos o servicios del resto de la misma
categoria para que asi los consumidores decidan libremente cual escogeran segun sus
intereses. (Maravi, 2015)

Falsificacion. Es la reproduccion ilicita y la subsiguiente comercializacién o difusion
fraudulenta de las obras; o, dicho de otra manera, la reproduccién no autorizada de obras
impresas, marcas entre otros llevadas a cabo con fines lucrativo. (Martinez, 1984)
Propiedad intelectual. Son aquellas creaciones del intelecto, esto es, desde las obras de
arte hasta las invenciones, también lo son los programas informaticos, las marcas y otros
signos utilizados en el comercio. (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
[OMPI], 2011)

Propiedad industrial. Se encuentra dividido en dos partes: los signos distintivos y las
invenciones. La propiedad industrial se encuentra destinada a proteger creaciones que
sean susceptibles de ser comerciados (Benites, 2020).

Infraccion marcaria. Se realiza cuando un tercero, sin encontrarse autorizado por el titular
de la marca, la utiliza sin permiso previo, convirtiéndose automaticamente en una
trasgresion a todas aquellas normas que brindan proteccion marcaria (Romero, 2019).
Funcion retributiva. Entendida como acto del ordenamiento juridico derivado de una
infraccién. Funge como respuesta ante la violacion de la normativa vigente (Soto, 2016).
Funcion disuasiva. Hace referencia a la intencionalidad que tiene la sancién
administrativa para generar en aquel potencial infractor consciencia sobre los efectos de
un eventual incumplimiento legal (Soto, 2016).

Funcion desincentivadora. Destinada a generar, a quien trasgredio la norma, un mayor
perjuicio, a consecuencia de la infraccion cometida, que los beneficios esperados por

incumplir lo estipulado por la ley (Tamayo, 2014).
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CAPITULO II: METODOLOGIA

2.1 Diseino Metodolégico

Hernandez et. al. (2010) definen a la investigacibn como un conjunto de proceso
sistematicos, criticos y empiricos que se aplican al estudio de un fendmeno. También sostienen

que la investigacion se subdivide en tres enfoques: cualitativa, cuantitativa y la mixta.

El enfoque de investigacién cuantitativa, de acuerdo con Hernandez et. al. (2010) busca
probar, en términos generales, una hipoétesis a través de la recopilacion de datos basandose en
la medicion numérica por medio de analisis estadisticos. Por otro lado, estos autores consideran
que, a diferencia del primero, el enfoque cualitativo usa la recopilacion de datos, pero sin
medicidon numeérica para resolver las preguntas realizadas en la investigacién. Por ultimo, el
enfoque mixto, como su mismo nombre lo sefala, es la combinacion de ambos enfoques, tanto

el cualitativo como el cuantitativo.

Para profundizar mas sobre el enfoque de investigacion cualitativo Balcazar et. al. (2013)
creen conveniente mencionar que una de sus principales caracteristicas es que permite obtener
una informacién objetiva y sobre todo amigable con el lector, es decir, facil de entender debido a
su representacion grafica. Otra caracteristica es que puede llegar a satisfacer una necesidad que
el enfoque cuantitativo no cumple, como considerar las vivencias, percepciones y también de
emociones de los sujetos. Este tipo de investigacion brinda a quien la desarrolle una serie de
alternativas que le ayudaran a obtener un conocimiento mas especializado que a su vez lo

ayudara a resolver el problema planteado.

En cuanto a los tipos de investigacion, segun Muntané (2010), se pueden dividir en

basica, descriptiva y explicativa. La primera se basa en incrementar un conocimiento sin ser
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contrastado con aspectos practicos; la segunda esta basada en el analisis del fendbmeno a
estudiar, este tipo de investigacién sirve como pilar para investigaciones que por su naturaleza
requieran mayor profundidad; y la tercera es la mas exhaustiva puesto que combina métodos
como el analitico - sintético y el deductivo - analitico. Con respecto al disefio de la investigacion,
Sanchez & Reyes (2002) proponen siete tipos, entre los cuales destacan el descriptivo,

correlacional, explicativo, experimental, observacional, transversal y longitudinal.

A partir de lo ya mencionado, se puede afirmar que la presente investigacion se desarrollé
con un enfoque cualitativo, correspondiendo al tipo de investigacion basica pues el objetivo de
esta fue incrementar el conocimiento existente al momento de recopilar informacién pertinente.
En cuanto al disefio se consideré un disefio descriptivo debido a que se buscé informacién ante
una situacién que previamente estuvo determinada y transversal porque se analizé una muestra

en un espacio de tiempo especifico y determinado.

2.2 Procedimiento de Muestreo

En cuanto a este aspecto, la investigacion se desarroll6 tomando en cuenta lo
recomendado por Mendieta (2015) quien considera que existen distintos tipos de muestreo en
las investigaciones cualitativas, dentro de ellas se encuentra el muestreo voluntario el cual se
caracteriza por la participacion de sujetos que cuentan con experiencia en el tema objeto de

investigacion.

Es por ello por lo que se consideraron los siguientes sujetos: En primer lugar y porque a
través de esta recopilacion de informacion se pudo obtener un estimado sobre el cumplimiento
de las funciones de una sancion, Indecopi (a través de la Direccién de Signos Distintivos) por ser
el ente encargado de sancionar, a pedido de parte o de oficio, a aquellos que vulneren el derecho
de marcas de sus titulares. Por otro lado, y con el objetivo de obtener la perspectiva del ambito

privado, se consideré cinco abogados especialistas en el rubro.
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2.4 Aspectos Eticos

Para Family Health International [FHI] (2005) son tres los principios fundamentales sobre
los cuales se debe regir una investigacion: el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia.
Estos principios se consideran universales debido a que su aplicacion es reconocida en todas

partes del mundo y también porque no tiene limites de indole cultural, econémico o juridico.

En esa misma linea, cabe resaltar que, si bien estos principios son universales, no
significa que se deban aplicar del mismo modo en todas partes del mundo, pues se deben
considerar factores que podrian alterar su aplicacién como el entorno donde se desarrolla, la

cultura, la socioeconomia, entre otros.

Es por ello por lo que tomando en cuenta los principios universales éticos que rigen una
investigacion, sefialo de forma oportuna que el presente trabajo fue realizado respetando no solo
los derechos de autor de toda la informacion extraida para su desarrollo, tanto nacional como
extranjera; sino también a los beneficiarios de esta investigacion, pues se traté de un trabajo

desarrollado de manera exhaustiva y original.
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3.1 Presentacion de Resultados

CAPITULO Ill: RESULTADOS

A continuacioén, se presenta los datos obtenidos de las resoluciones del Indecopi que comprenden el periodo 2018 - 2022.

Tabla 1. Jurisprudencia revisada

FECHA EXPEDIENTE DENUNCIANTE DENUNCIAD MOTIVO DE SANCIONES IMPUESTAS NORMA INFRINGIDA
o DENUNCIA
3/05/2019 780382-2019 NIKE INNOVATE C.V J.GA DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "A" Y "D"
INFRACCION DE UNA UIT DE USO DE DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
27/09/2019 781026-2019 NIKE INNOVATE C.V F.M. S.I. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
INFRACCION DE UNA UIT DE USO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
19/03/2020 826881-2019 NIKE INNOVATE C.V SAMANTHA DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
GROUP S.A.C INFRACCION DE DOS UIT DE USO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
21/04/2020 830479-2019 NIKE INNOVATE C.V D. T.J.M. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
INFRACCION DE DOS UIT DE USO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
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30/04/2020 830478-2019 NIKE INNOVATE C.V A.G.C.M. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
INFRACCION DE DOS UIT DE USO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
13/05/2020 823912-2019 NIKE INNOVATE C.V SAMANTHA DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
GROUP S.A.C INFRACCION DE CINCUENTA DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE Y NUEVE UIT SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL POR NIKE INCAUTADOS
13/10/2020 830006-2019 NIKE INNOVATE C.V H.E.D.G. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
INFRACCION DE TRES UIT DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL POR NIKE INCAUTADOS
29/12/2020 833588-2020 NIKE INNOVATE C.V  INVERSIONE DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
S TEXTILES INFRACCION DE CINCO UIT DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
MODA S.R.L DERECHOS DE SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL Y POR NIKE INCAUTADOS
ACTOS DE
COMPETENCIA
DESLEAL
14/07/2021 874103-2020 NIKE INNOVATE C.V FALCON DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
CARGO INFRACCION DE SIETE CON DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
EXPRESS DERECHOS DE SIETES SIGNOS LOS
SAC PROPIEDAD DECIMAS DE  REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL Y uiT POR NIKE INCAUTADOS
ACTOS DE
COMPETENCIA
DESLEAL
4/08/2021 886998-2021 NIKE INNOVATE C.V  EXPORTACIO DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
NES F&S INFRACCION DE DIECISIETE Y DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
SAC DERECHOS DE MEDIA UIT SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL Y POR NIKE INCAUTADOS
ACTOS DE
COMPETENCIA
DESLEAL
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12/08/2021 894612-2021 NIKE INNOVATE C.V FALCON DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
CARGO INFRACCION DE VEINTEY DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
EXPRESS DERECHOS DE MEDIA UIT SIGNOS LOS
SAC PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL Y POR NIKE INCAUTADOS
ACTOS DE
COMPETENCIA
DESLEAL
4/05/2022 914028-2021 NIKE INNOVATE C.V L.C.CE. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D" DE LA
INFRACCION DE VEINTICUAT DE USO DE DEFINITIVO DE DECISION 486
DERECHOS DE RO UIT SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL POR NIKE INCAUTADOS
9/06/2022 930025-2021 NIKE INNOVATE C.V C.A J. L DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D" DE LA
INFRACCION DE UNA UIT DE USO DE DEFINITIVO DE DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL POR NIKE INCAUTADOS
16/06/2022 920740-2021 NIKE INNOVATE C.V K.P.G. A DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
INFRACCION DE CINCO UIT DE USO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
23/06/2022 921519-2021 NIKE INNOVATE C.V W.J.S.R. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "D", "E" Y
INFRACCION DE UNA UIT DE USO DE DEFINITIVO DE "F" DE LA DECISION 486
DERECHOS DE SIGNOS LOS
PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL POR NIKE INCAUTADOS
3/08/2022 608622-2015 NIKE INNOVATE C.V H.C.Y.H. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION NO ESPECIFICA
INFRACCION DE UNA UIT DE USO DE
DERECHOS DE SIGNOS
PROPIEDAD REGISTRADOS
INDUSTRIAL POR NIKE
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5/10/2022 951160-2022 NIKE INNOVATE C.V PARA TODA DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO ART. 155 LITERAL "C"Y "D"
CUBA INFRACCION DE TRES UIT DE USO DE DEFINITIVO DE DE LA DECISION 486
CUBRANCA DERECHOS DE SIGNOS LOS
SAC PROPIEDAD REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL POR NIKE INCAUTADOS
27/10/2022 953841-2022 NIKE INNOVATE C.V ERVO DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION ART. 155 LITERAL "C" DE LA
INVESTMENT INFRACCION DE UNAY DE USO DE DECISION 486
AND DERECHOS DE SIETES SIGNOS
BUSINESS PROPIEDAD DECIMAS DE  REGISTRADOS
2022 S.A.C INDUSTRIAL uiT POR NIKE
19/12/2022 969227-2022 NIKE INNOVATE C.V IMPORT & DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION COMISO NO ESPECIFICA
EXPORT INFRACCION DE VEINTITRES DE USO DE DEFINITIVO DE
STEVALU DERECHOS DE CON SIGNOS LOS
SAC PROPIEDAD SESENTAY REGISTRADOS PRODUCTOS
INDUSTRIAL UN DECIMAS POR NIKE INCAUTADOS
DE UIT
28/12/2022 960017-2022 NIKE INNOVATE C.V R.A.F.C. DENUNCIA POR MULTA DE PROHIBICION NO ESPECIFICA
INFRACCION DE UNO CON DE USO DE
DERECHOS DE SESENTAY SIGNOS
PROPIEDAD DOS REGISTRADOS
INTELECTUAL DECIMAS DE POR NIKE
uiT

Nota. En todas las resoluciones emitidas se sanciondé con el pago de costas y costos del proceso a favor de la empresa Nike.
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De la misma manera y siguiendo con la presentacion de resultados obtenidos, se
analizaron los resultados provenientes de las cinco entrevistas realizadas a abogados que
cuentan con experiencia en el tema objeto de investigacion. Para ello se elaboré un analisis de
cada pregunta respondida para posteriormente esbozar una conclusion rescatando lo mas

relevante de cada una de ellas, con la intencién de desarrollar de forma idonea esta investigacion.

Pregunta 1: ; Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido
a denuncias relacionadas a la infraccion de la propiedad industrial son las mas
adecuadas? ;Por qué?

Respecto a esta pregunta, cuatro de los cinco entrevistados de manera general coinciden
en que las sanciones impuestas son las mas adecuadas, sin embargo, en la entrevista Nro. 3
complementa su respuesta sosteniendo que las sanciones econémicas impuestas no logran ser
lo suficientemente perjudiciales para los sujetos infractores, toda vez que, segun el entrevistado,
los comerciantes obtienen mas dinero por estas ventas que por la pérdida econémica producida
por la multa impuesta.

Asimismo, el entrevistado Nro. 1 menciona un detalle importante a destacar y es que
sostiene que el caracter sancionatorio no implica que el infractor no pueda volver a cometer tales
actos, aduciendo la existencia, desde su perspectiva, de cierto nivel de reincidencia. Dicha
mencidn se puede complementar con lo expresado por el entrevistado Nro. 2 que dice que para
llegar a sancionar deben tomar en cuenta un determinado numero de fundamentos y que cada
caso es particular con distintas aristas que puedan variar el tipo de sancién impuesta.

Por su parte, el entrevistado Nro. 4 se detiene en fundamentar su respuesta en los dos
tipos de sanciones que, coincidentemente, mas se repiten a lo largo del estudio de todas las
resoluciones entre el afio 2018 — 2022. A su vez el entrevistado Nro. 5 propone una reflexion
sobre el rol del Indecopi, esto es, de la defensa de los consumidores y por otro lado del respeto

a los derechos adquiridos a través del registro de una marca determinada.
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A manera de conclusion, en la pregunta 1, la mayoria de entrevistados sostuvo que las
sanciones impuestas por el Indecopi si son las adecuadas, sin embargo se debe tomar en
consideracion que estas sanciones no alejan a infractores ni a potenciales infractores de cometer
actos ilegales, toda vez que las sanciones no son del todo efectivas, por muchos razones, una
de ellas es la expresada por el entrevistado Nro. 3 donde sostiene que los beneficios son mayores
a los perjuicios de una multa o cualquier otra sancién de otro tipo.

Pregunta 2: Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de
caracter pecuniario y no pecuniario jlas considera como efectivas para buscar el
cumplimiento de la sanciéon administrativa? ; Por qué?

Respecto a este punto, primero corresponde a analizar lo sostenido por el entrevistado Nro.
1 quien, de forma expresa, indica que las sanciones pecuniarias podrian generar desincentivos
de conductas similares pero que también es importante las no pecuniarias para que ya no se
comercialicen mas productos provenientes de la falsificacion. Siguiendo ese mismo argumento,
el entrevistado Nro. 2, también de forma expresa, sostiene que las sanciones pecuniarias y no
pecuniarias trabajan en conjunto para que estas sean mas efectivas como por ejemplo cuando
se coloca una multa, pero también decomisan la mercaderia infractora. De la misma manera el
entrevistado Nro. 3 sostiene practicamente el mismo argumento que el Nro. 2, pues “son
sanciones que van de la mano”, con ello se puede determinar que los tres primeros entrevistados
coinciden al mencionar de forma directa que las sanciones pecuniarias y no pecuniarias son
complementarias y deben imponerse a la misma vez, pero respetando la proporcionalidad y
causalidad en cada caso en concreto.

El entrevistado Nro. 4 sostiene lo mismo que los primeros 3, sin embargo, no lo hace de
manera expresa si no tacita, debido a que con la multa se castigan conductas y con el comiso se
retira la mercancia del mercado, dando a entender con su respuesta que son mas efectivas
cuando se imponen estos dos tipos de sancion. De la misma forma que el anterior, el entrevistado

Nro. 5 habla de complementariedad de estas dos sanciones de manera tacita, tal es asi que
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menciona que la lucha contra la pirateria obtiene resultados fructiferos con la imposicion de
multas monetarias y con sanciones que obligan a hacer o dejar de hacer.

En conclusion, todos los entrevistados mencionan, ya sea de manera expresa o tacita, que
las sanciones administrativas de caracter pecuniario y no pecuniario tienen imponerse de forma
conjunta porque se complementan entre si, es decir, que las multas (pecuniario) deben
imponerse en conjunto al comiso o destruccion de los productos incautados (no pecuniario).

Pregunta 3: Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora,
disuasiva y retributiva ¢ cudl o cuales considera que si se cumplen? ;por qué?

En esta pregunta hubo coincidencias en las respuestas de los entrevistados. Como comun
denominador, en todas las respuestas, se sostuvo que la funciéon retributiva de la sancién
administrativa si se cumple debido a que, tal como lo sostuvo el entrevistado Nro. 3, cuando
después de pasar todo el proceso correspondiente se obtiene como resultado la imposicion de
determinadas sanciones el infractor ha sido castigado y ese es el propdsito de la funciéon
retributiva, en otras palabras, si se comete un hecho que contraviene o trasgrede algun derecho
adquirido, se merece una sancion por dicha conducta.

Por otro lado, dentro de las respuestas de la entrevista existen aspectos a tomar en cuenta,
como por ejemplo lo expresado por los entrevistados Nro. 1,4 y 5. Los tres hacen hincapié y
fundamentan que no se cumple con las funciones desincentivadora y disuasiva debido a que,
segun su experiencia, cuando se hacen operativos de incautacion de productos falsificados en
determinadas galerias de la capital, al poco tiempo los comerciantes consiguen mas mercancia
falsificada. Es por ello por lo que para estos entrevistados no se logra desincentivar la conducta
de las personas que cometieron esta infraccidn ni mucho menos se puede disuadir a potenciales
infractores para que no realicen estos actos que se encuentran fuera de la esfera legal.

En esa misma linea, pero con otros argumentos, los entrevistados Nro. 2 y 3 también
sostienen que las funciones desincentivadora y disuasiva no se cumplen de manera efectiva.

Eso se fundamenta en el nivel de reincidencia, que como ya se menciond, es elevado. Otro punto
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a replicar es que el entrevistado Nro. 3 sostiene nuevamente que la poca efectividad de las
funciones disuasiva y desincentivadora se podria deber al aspecto econémico; es decir, que las
multa no son lo suficientemente elevadas como para detener estas conductas.

A manera de conclusién se puede afirmar que existe concordancia en los entrevistados,
toda vez que no creen que las funciones desincentivadora y disuasiva se cumplen como
deberian, esto es que logren alejar a los infractores de ser reincidentes y a las potenciales de
cometerlos. No obstante, todos estan de acuerdo en que la funcién retributiva se estaria
cumpliendo, en funcién a que el infractor es sancionado con la multa y otros que el Indecopi,
luego de analizar el caso de forma exhaustiva, cree que corresponde.

Pregunta 4: En base a su experiencia ;cree usted que exista reincidencia de los
sujetos sancionados por infraccion a la propiedad industrial? i por qué?

Esta pregunta fue respondida por algunos entrevistados para fundamentar sus respuestas
anteriores por lo que se tiene una nocidén sobre cual es su postura en base a su experiencia
respecto al nivel de reincidencia. Es por ello que el entrevistado Nro. 1 plantea su fundamento
basandose en la existencia de reincidencia: hay galerias donde se comercializa productos
falsificados y que por mas que les incaute los productos contintan realizando los mismos actos,
haciendo caso omiso de las sanciones impuestas por la autoridad competente. Mientras que, el
entrevistado Nro. 2 basa su respuesta en su propia investigacion en la pagina del Indecopi y
puede afirmar que si existe reincidencia de acuerdo con los datos obtenidos; es decir, su
fundamento recae en una fuente confiable. Por su parte los entrevistados Nro. 3 y 5 sostienen
que la reincidencia tiene como sustento al factor econdmico. Basicamente sefialan que la
ganancia obtenida a través de la venta de mercaderia falsificada es mayor que las multas a pagar
por una posible sancion. Inclusive el entrevistado Nro. 5 sostiene que a pesar de que en muchas
ocasiones las sanciones impuestas a estos sujetos son de tipo penal, alejandose del ambito

administrativo que es lo que nos compete en la presente investigacion.
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Por otro lado, el entrevistado Nro. 4 vincula el nivel de reincidencia a la ineficiencia de las
autoridades para poder desbaratar a aquellas organizaciones que se dedican a la falsificacion
de todo tipo de productos. Es por ello que al no poder atrapar o identificar a quienes producen
estas mercancias, reinciden en su fabricacion y comercializacion indebida.

Pregunta 5: En base a su experiencia ¢ cree usted que han incrementado, a lo largo
de los anos, el numero de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por
infraccién a la propiedad industrial? ; por qué?

En esta pregunta los entrevistados concordaron en una respuesta afirmativa, sin embargo,
cada uno de ellos esbozé un fundamento distinto para sostener su postura.

Por ejemplo, los entrevistados Nro. 1y 4 justifican su respuesta en que, a consecuencia de
la pandemia, el mercado virtual incrementé su niumero de transacciones de forma intempestiva
y desordenada, lo cual permitié que se ofreciera de manera indiscriminada la venta de articulos
gque no contaban con permisos para el uso de determinadas marcas. Es por ello que, a
consecuencia de todo lo mencionado, el numero de denuncias por infraccion a la propiedad
industrial también aumenté de forma proporcional, lo que a la larga genera incremento de
resoluciones emitidas por el Indecopi.

Por otro lado, el entrevistado Nro. 2 sefial6é que el incremento de resoluciones emitidas por
el Indecopi responde a que el rubro o actividad ligada al mundo textil es de las mas falsificadas
a nivel global, lo que genera, tal como lo sostuvieron los entrevistados 1y 4, que el numero de
denuncias incremente de parte de quienes resulten perjudicados. En esa misma linea, el
entrevistado Nro. 3 sugiere otro fundamento para sostener su respuesta positiva a la pregunta
en cuestion, y es que este entrevistado relaciona el aumento de resoluciones a través del tiempo
a un factor econémico, donde el dinero obtenido por los comerciantes de productos falsos supera
los posibles perjuicios de una sancion administrativa, lo que genera que a la larga aumente la

cantidad de resoluciones.
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Por ultimo, el entrevistado Nro. 5 sostiene un punto que ninguno de los otros entrevistados
tomdé en consideracion, y es que segun su experiencia el incremento en la emisién de
resoluciones sancionatorias responde al aumento de denuncias producidas por los titulares de
la marca debido a que estos duefios antes percibian a la pirateria como marketing o publicidad
gratis, pues de esta forma su marca podria llegar a mas personas y ese era el cometido de
determinadas empresas o personas cuando recién empiezan una actividad econdémica.

Pregunta 6: Desde su perspectiva ¢ cree usted que la sancién que obliga al comiso
definitivo de la mercaderia incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad
industrial? ¢ por qué?

Ahora bien, en este punto también existe coincidencia en la respuesta, y esta es que si es
una sancion adecuada. No obstante, tal como hemos podido visualizar en respuestas anteriores,
los entrevistados ensayan distintos argumentos para dar valor a su respuesta, obteniendo
distintos matices para una misma respuesta lo cual enriquece la investigacion

En primer lugar, el entrevistado Nro. 1 es de la idea de que el solo comiso de productos
falsificados no seria del todo conveniente, puesto que esta medida debe ser complementaria con
otra mas severa como es la destruccion total de tal mercaderia, todo ello con el fin de la
continuacion de la comercializacién de mercancia ilegal.

Por su parte, los entrevistados Nro. 2, 4 y 5 creen que es una medida adecuada debido a
que el hecho de retirar productos falsos del mercado protege al consumidor final de ser
sorprendido en la adquisicidn de alguna prenda que no sea original y con baja calidad, lo cual
vulnera la idoneidad del bien recibido, generando asi que se defrauden las expectativas de los
consumidores respecto de un producto en especial. Como hemos podido percibir, estos
entrevistados se inclinan mas a la postura de que primero se debe proteger los intereses y
derechos de los consumidores.

Mientras que el entrevistado Nro. 3 asume una postura distinta, debido a que considera que

el comiso de productos incautados es una medida adecuada puesto que cesa la violacién de
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derechos que adquiri6 el titular de una marca generado a través del registro de esta. Para este
entrevistado, son los derechos del duefio de la marca los que primero se resguardan al momento
de imponer una sancién de tal magnitud.

En conclusion, ya sea por proteger al titular de la marca o por proteccion al consumidor,
resulta pues una medida adecuada debido a que existe una doble proteccién a los sujetos
intervinientes en una relaciéon comercial y eso es lo que importa y debe prevalecer. En esa misma
linea, tal como lo expresé el entrevistado Nro. 1, esta sancidn debe ir en conjunto a la destruccién
total del material incautado, pues dicho material jamas debe volver a circular en el mercado
nacional ni internacional, por lo que su destruccion es lo adecuado.

Pregunta 7: Bajo su criterio ¢considera que el Indecopi aplica correctamente las
normas y decretos para sanciones a sujetos infractores? ¢ por qué?

Finalmente, en esta pregunta existié una variedad de argumentos a favor y en contra del
rol del Indecopi al momento de imponer una sancion. Cada una de ellas respondiendo a criterios
particulares propuestos por cada uno de ellos entrevistados.

Comenzando por el entrevistado Nro. 1 que considera que la entidad aplica correctamente
las leyes y decretos, lo que no significa que sea suficiente como para detener la continuacion de
la falsificacion de ciertas mercaderias, por lo que propone una mayor severidad en las sanciones
a imponer.

Por otro lado, y de forma mas drastica, el entrevistado Nro. 2 considera que no se aplica de
forma correcta debido a que, si se aplicara de forma idonea lo sefialado por la ley, entonces esta
lograria disuadir a potenciales infractores sobre las consecuencias de la pirateria. Mientras que
el entrevistado Nro. 3 concuerda con el anterior, pero argumentando de diferente manera, esto
es porque cree que el Indecopi no aplica de forma correcta la ley debido a que existe aumento
de casos de falsificacion con cierto nivel de reincidencia de sujetos infractores.

Por su parte, los entrevistados Nro. 4 y 5 sostienen que el Indecopi actua en base a lo

conferido por ley y que, si bien es cierto que no existe una entidad que funcione de manera
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perfecta, no creen que sea suficiente la sanciones que impone el Indecopi, pero esto no tiene
que ver con que la buena o mala aplicacion de una ley o decreto, sino porque la pirateria es un

problema que se encuentra arraigado en nuestro contexto cultural y social.

3.2 Analisis de Resultados

En primer lugar, se realizara el analisis correspondiente al cuadro de resoluciones
emitidas por el Indecopi desde el afio 2018 al 2022. Para ello y tomando en consideracién que
en dicho periodo se emitieron un total de veinte resoluciones cada una con la sancion respectiva,

partiremos por precisar que este analisis se dividira considerando cinco indicadores:

3.2.1 Aumento de resoluciones a través del tiempo:

Al iniciar la investigacion se propuso estudiar el periodo 2018 — 2022 debido a que es un
tiempo prudente para analizar las resoluciones del Indecopi y asi poder establecer si las

sanciones administrativas impuestas cumplen o no con las funciones.

Es por ello que partiremos del afio 2018 donde, lamentablemente, no se obtienen
registros digitales sobre posibles imposiciones de sanciones por infraccién a la propiedad

industrial de parte de la empresa Nike.

Mientras que, en 2019 se registran dos resoluciones, las mismas que se derivan de dos

expedientes, Nro. 780382-2019 y Nro. 781026-2019.

Posteriormente, en el afio 2020 aumenta la cantidad de resoluciones emitidas a un total
de seis, las mismas que corresponden a los expedientes Nro. 826881-2019, Nro. 830479-2019,

Nro. 830478-2019, Nro. 823912-2019, Nro. 830006-2019, Nro. 833588-2020.

Sin embargo, en el afio 2021 ocurre una disminucién significativa en las resoluciones
dictadas, dando un total de tres, las cuales se conforman por el expediente Nro. 874103-2020,

Nro. 886998-2021, Nro. 894612-2021.
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Por ultimo, en el afio 2022 existid un incremento bastante llamativo de imposiciones de
sanciones, teniendo un total de nueve resoluciones, las que corresponde a los siguientes
expedientes Nro. 914028-2021, Nro. 930025-2021, Nro. 920740-2021, Nro. 921519-2021, Nro.

608622-2015, Nro. 951160-2022, Nro. 953841-2022, Nro. 969227-2022 y Nro. 960017-2022.

Gréafico 1 Variacion de cantidad de resoluciones emitidas por el Indecopi (2018 - 2022)

Variacion de cantidad de resoluciones emitidas
por Indecopi (2018 -2022)
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Ahora bien, luego de haber mencionado afo por afio la totalidad de resoluciones del
Indecopi (ver grafico 1) , ha quedado claro que las sanciones administrativas impuestas no han
cumplido con la funcion desincentivadora ni con la funcién disuasiva, debido a que como hemos
podido apreciar - salvo en el afio 2021 - las resoluciones administrativas que imponen sanciones
fueron aumentando cada ano y llegaron al maximo en el afo 2022; es decir, las sanciones
impuestas por el ente encargado no fueron lo suficientemente eficaces para que los potenciales
sujetos infractores no repitan conducta. Todo lo contrario, cada aino aumentaban mas los casos

de infraccion a la propiedad industrial de la marca Nike.

En esa misma linea, podriamos sostener que con respecto a la funcién retributiva de la

sancion administrativa si esta siendo cumplida, pues a cada sujeto infractor se le impuso una
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sancion; en otras palabras, a aquellos sujetos que infringieron una norma - en estos casos a las
referidas en la Decisién Nro. 486 - se les retribuyd con una sancion de indole pecuniaria y como
no pecuniaria. Esto no quiere decir que las sanciones impuestas cumplieron a cabalidad con sus

funciones, sin embargo, se puede concluir que al menos la funcién retributiva si fue cumplida.

3.2.2 Nivel de reincidencia:

Dentro del estudio de las veinte resoluciones sancionadoras se pudo verificar que existe

reincidencia de sujetos infractores a la propiedad industrial.

De manera mas detallada, se sostiene que se trata de las reincidencias producidas en el
afo 2020, las que recaen en los expedientes Nro. 826881-2019 y Nro. 823912-2019. Ambas
tienen como comun denominador al denunciado, en este caso en particular se trata de la persona

juridica denominada “Samantha Group S.A.C”.

Asimismo, en el afio 2021, el Indecopi emite tres resoluciones de las cuales dos de ellas
fueron sancionando a un mismo sujeto infractor. Se trata de la persona juridica denominada
“Falcon Cargo Express S.A.C” las mismas que se derivan de los expedientes Nro. 874103-2020

y el Nro. 894612-2021.

Ahora bien, considerando las funciones de la sancién administrativa, que para esta
investigacion en concreta son la de disuadir, desincentivar y retribuir aquellas conductas
trasgresoras, se puede sostener que, al existir reincidencia en los sujetos denunciados y
sancionados, no se esta cumpliendo con los fines de desincentivar ni con la de disuadir, toda vez
que si se hubiese cumplido las reincidencias tendrian que haber sido nulas o inexistentes. Sin
embargo, tal como hemos podido visualizar en el cuadro de resoluciones plasmado en el capitulo

anterior esto no ocurre de tal manera.

No obstante, con respecto al fin retributivo, si se estaria cumpliendo debido a que las dos

veces que ambos sujetos infractores cometieron una violacion a la Decision Nro. 486 fueron
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sancionados. Dicho de otro modo, la funcion retributiva de la sancion si se cumplié ya que al
existir una trasgresion la consecuencia que acarrea este fin es la de sancionar, y como se ha

visto si fueron sancionados nuevamente.

Luego de haber hecho un analisis de las resoluciones en cuanto a su aumento en los
ultimos afos y también sobre las veces que reincidieron los infractores, corresponde analizar a
los tipos de sanciones que fueron impuestas por el Indecopi, para ello terminaremos de enunciar

los tres ultimos indicadores:

3.2.3 Sanciones de indole pecuniaria:

A lo largo de toda la investigacion se tuvo clara la existencia de la imposicion de
sanciones de caracter dinerario. Tal es asi que, de las 20 resoluciones estudiadas, el 100% de

estas han tenido por lo menos una sancion de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Entonces, para que una sancion pecuniaria tenga la efectividad necesaria para
desincentivar y disuadir una conducta, esta debe ser lo suficientemente alta como para que un
potencial sujeto infractor no cometa tales actos; es decir, se busca que las sanciones monetarias
sean elevadas para que el beneficio, que obtienen los denunciados por infringir a la propiedad
industrial, sea inferior al castigo que se les va imponer. Por ejemplo, si el sujeto infractor “A”
obtiene 100 soles de ingresos por vender productos falsificados, la sancion impuesta tendria que
ser superior a tal ingreso debido a que solo esta forma desincentiva y disuade su conducta

trasgresora.

Sin embargo, de las 20 resoluciones comprendidas en el periodo estudiado, 11 de ellas no
superan las cinco UIT de sancién, lo cual podria causar que no pueda disuadir ni desincentivar
la conducta de posibles nuevos infractores, toda vez que las sanciones monetarias podrian ser
menores al beneficio obtenido por una falsificacién. Tal es asi que, el afo 2022 fue el periodo

donde mas sanciones impuestas existieron, dando a entender que las funciones de las sanciones
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administrativas no son lo suficientemente eficaces para disminuir la comisién de estas

infracciones.

3.2.4 Sanciones de “dejar de hacer”:

Para efectos de la presente investigacion, al momento de usar el término “dejar de hacer”
es para hacer referencia netamente a las sanciones donde el ente encargado determino que los
infractores se encuentran prohibidos de utilizar cualquier marca que haya sido registrada por la

empresa “Nike Innovate C.V”.

Ahora bien, partiremos por mencionar que de la verificacion de todas las resoluciones se
puede determinar con certeza que la totalidad de estas ha tenido este tipo de sancién; es decir,

que a todos los infractores se le prohibid el uso de las marcas registradas por Nike.

No obstante, al existir reincidencia e incremento de resoluciones a lo largo del tiempo,
podriamos sefalar que este tipo de sancion no logra disuadir ni desincentivar conductas

trasgresoras.

Para ampliar lo mencionado, se debe sostener que esta prohibicién de uso no ha sido del
todo efectiva puesto que, como se observé en indicadores anteriores, hubo casos donde hicieron
caso omiso a tal sancioén y volvieron a cometer la misma infraccion a la propiedad industrial, tal
como se puede observar en los expedientes Nro. 826881-2019 y Nro. 823912-2019 sancionando
a “Samantha Group S.A.C” y en los expedientes Nro. 874103-2020 y el Nro. 894612-2021 para

“Falcon Cargo Express S.A.C”.

Entonces, las funciones ligadas a la desincentivacién y a la disuasion de conductas para
este indicador tampoco son efectivas del todo, puesto que existieron personas juridicas que
infringieron la Decision Nro. 486 de manera reiterativa, a sabiendas de la existencia previa de

una sancion que les prohibia el uso de las marcas registradas por Nike.
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3.2.5 Sanciones de incautacién de productos:

Por ultimo, luego de haber realizado el analisis de las resoluciones emitidas en el periodo

estudiado, de estas se desprenden algunos datos que llaman la atencion.

Por ejemplo, de las veinte resoluciones emitidas entre el 2018-2022, en nueve de ellas
no se sanciono con el comiso definitivo de los productos incautados a pesar de que se probdé con
total certeza que tales mercaderias detenidas eran falsificadas, por lo tanto, cometian infraccion

a la propiedad industrial.

Por lo tanto, al no existir en dicho periodo la sancién de comiso definitivo o parcial de los
productos incautados, no se podria cumplir a cabalidad la funcidn desincentivadora ni disuasiva
de la sancion administrativa, toda vez que los sujetos infractores o potencialmente infractores
veran que existe la posibilidad de que no les decomisen de forma definitiva sus productos
falsificados ni tampoco que sean destruidos, por ende, nuevamente los beneficios esperados

podrian superar las sanciones impuestas por la autoridad competente.
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CAPITULO IV: DISCUSION

Continuando con lo establecido por Hernandez et. al. (2010) en cuanto a la estructura
de una investigacion cualitativa se refiere, es preciso acotar que la presente investigacion
pretende determinar el cumplimiento de las funciones desincentivadora, retributiva y disuasiva
de las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi y para poder lograrlo resulta

fundamental analizar los resultados obtenidos en el capitulo anterior.

En este sentido, en la investigacion “El efecto disuasivo de la sanciéon administrativa
impuesta por Osinergmin a las empresas estatales de distribucién eléctrica durante la vigencia
de la resolucién de consejo directivo Nro. 040-2017-OS/CD”, Grandez (2022) tuvo como
finalidad determinar la efectividad de las sanciones administrativas impuestas a las empresas
estatales de electricidad logré incidir en la conducta de quien fue sancionado. Tras el
correspondiente analisis, el autor logré determinar todo lo contrario; es decir, que las sanciones
impuestas no son lo suficientemente perjudiciales, pues obtienen mayor beneficio en el
incumplimiento que ante un eventual cumplimiento. En otras palabras, al sancionado le resulta
mas viable — en términos monetarios — no adaptar su conducta a los lineamientos establecidos.
De esta manera se puede corroborar una coincidencia con la presente investigacion pues en
ambas se considera que la funcion desincentivadora de la sancién administrativa no cumple
su propésito, ya que la cantidad de resoluciones emitidas por el Indecopi incrementd de
manera progresiva tal como se muestra en el grafico 1. Esto demuestra que los infractores no
se vieron desalentados por las sanciones impuestas debido a que las conductas infractoras

continuaron ocurriendo.

Por otro lado, en el afio 2019 a través de una investigacion de enfoque cualitativo,
Saldafa se propuso determinar la efectividad de las sanciones administrativas impuestas por

el Indecopi a través del analisis de diferentes denuncias presentadas ante la autoridad
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competente de San Martin y a diferencia de la presente investigacién, concluyé que la funcion
desincentivadora de la sancion administrativa si se cumple, pues se obtuvo un bajo nivel de

reincidencia, ya que de 57 denuncias solo dos sancionados fueron reincidentes.

En esa misma linea, Pinedo (2018) en la investigacion “Eficacia de las sanciones
administrativas de la UGEL de San Martin de acuerdo a los casos de los pagos excesivos por
APAFA en las instituciones educativas del distrito de Tarapoto, afno 2010 - 2011 - 2012.”, en la
que tuvo como objetivo determinar el nivel de eficacia de las sanciones administrativas que se
impusieron debido a cobros excesivos por concepto de APAFA y tras analizar seis resoluciones
emitidas por la UGEL de Tarapoto, utilizando un disefio transversal y correlacional, pudo
concluir, a diferencia de la presente investigacion, que las sanciones impuestas también
cumplieron la funcién desincentivadora, ya que el nivel de reincidencia fue practicamente

inexistente.

Ahora bien, en cuanto a la funcion retributiva, el autor de esta investigaciéon sostiene
que dicha funcion si se cumple debido a que aquellos sujetos infractores a los cuales se les
abrid una investigacion fueron posteriormente sancionados luego del proceso correspondiente;
es decir, que la violacién al ordenamiento legal tuvo una consecuencia negativa para ellos.
Estos resultados concuerdan con la investigaciéon “Analisis de infraccién del derecho de marca
por el Indecopi y Gamarra en el 2020”, donde Medina (2020), tras encuestar a diez abogados
especialistas en derechos de marca logré determinar que todos ellos consideran que el
Indecopi multa a quienes contravengan la normativa, lo que permite comprender que la funcién
retributiva de la sancién administrativa se encuentra presente. Resulta también pertinente
destacar que Pinedo (2018), Grandez (2022) y Saldafa (2019) coinciden en que el Indecopi,
tras la realizacién del analisis pertinente que se desprende de cada caso en particular, tiende
a castigar a aquellas personas naturales o juridicas que trasgreden las leyes vigentes al

momento de la comision de un acto pasible de la sancién administrativa; es decir, podemos
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considerar lo antes mencionado como una coincidencia parcial con la presente investigacion,
pues ninguno de los cuatro autores mencionados determina si efectivamente se cumple la

funcion retributiva de la sancién administrativa.

En cuanto a la funcion disuasiva de la sancién administrativa, Guzman (2020) en la
investigacion “La sancion administrativa como fin en si mismo: criterios de graduacion de
sanciones y proteccion del tercero interesado en la normativa del procedimiento sancionador
de la Superintendencia Nacional de Fiscalizacion Laboral — Intendencia de Arequipa” tuvo
como objetivo conocer sobre los alcances si las normas administrativas son idoneas en cuanto
a la funcion disuasiva refiere. El autor establece entonces que la norma usada, al momento
del estudio, no es la adecuada debido a que las sanciones impuestas no disuaden la conducta
trasgresora del empleador. A partir de esto se puede determinar que se trata de una
coincidencia con esta investigacion, debido a que tampoco considera que la funcion disuasiva

de la sancion administrativa se cumple a cabalidad.

En esa misma linea, Grandez (2022) sostiene que la funcion disuasiva de la sancion
se encuentra presente en su investigacion debido a que los reincidentes de los casos
estudiados resultaron ser escasos, lo cual demuestra que los sujetos infractores sancionados
realizaron los actos necesarios para no cometer nuevamente actos que merezcan ser

sancionados por la autoridad competente.

Por otro lado, Pinedo (2018) sostiene que la funcién disuasiva de la sancion
administrativa se cumple porque las sanciones impuestas a los directores de los centros
educativos estudiados, ya que lograron concientizar a cerca de los efectos negativos que
surgen tras la imposicién de sanciones administrativas. Tal afirmacion se ve reflejada en el

bajo nivel de reincidencia existente en la investigacion realizada.

Por su parte, Saldafia (2019) en la investigacion “Grado de Efectividad de las medidas

correctivas reparadoras ordenadas por el Indecopi en los procedimientos sumarisimos de
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proteccion al consumidor, San Martin, 2015” tuvo como objetivo principal conocer de la
efectividad de las sanciones administrativas impuestas por el Indecopi. En tal investigacion
logré determinar que existe poca reincidencia en las resoluciones estudiadas, lo cual permite
interpretar que la funcién disuasiva de la sancion administrativa se cumple debido a que los
beneficios obtenidos no fueron mayores a los efectos negativos desprendidos de la sancion

impuesta.
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CONCLUSIONES

Se concluyd que la sancién administrativa que se impone a la reproduccion ilegal de
articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 no cumple con su funcién
desincentivadora. Considerando que dicha funcion busca que para el infractor resulte
mas conveniente cumplir lo establecido que contravenirlo; existe aun reincidencia, tal
como se expone en el capitulo IV. Entonces al existir reincidencia en los sujetos
“Samantha Group S.A.C” (expedientes Nro. 826881-2019 y Nro. 823912-2019) y “Falcon
Cargo Express S.A.C” (expedientes Nro. 874103-2020 y Nro. 894612-2021), se puede
aseverar que la funcién desincentivadora no llegé a calar en tales infractores, por lo
tanto, ésta no es cumplida como la doctrina sugiere.

Por su parte, se concluy6 que la sancién administrativa impuesta por el Indecopi ante la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 si
cumple con su fin retributivo. Para ello, se considera a lo expuesto en la tabla 1 de
jurisprudencia consultada, donde se aprecia de manera clara que la totalidad de los
sujetos denunciados por cometer una infraccién a la propiedad industrial de la marca
Nike, han sido sancionados por dicho 6rgano. Entonces, si valoramos que la funcion
retributiva es entendida como una respuesta de la autoridad administrativa devenida de
un incumplimiento normativo, se puede afirmar que la funcién retributiva si cumple su
proposito.

Finalmente, se concluyd que la sancion administrativa impuesta por el Indecopi ante la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 al 2022 no
cumple con su fin disuasivo. Ante ello, resulta llamativo que la emisién de resoluciones
incrementd de manera progresiva desde el 2018 al 2022, pues, como se ha podido

confirmar en el capitulo IV, en 2018 no se encontraron registros, en 2019 se emitieron
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dos resoluciones, en 2020 incrementé a seis, en 2021 disminuyé a dos y, finalmente, en
2022 existio un aumento significativo con un total de nueve resoluciones.

Ahora bien, luego de haber realizado el analisis de las resoluciones emitidas por el
Indecopi en el periodo 2018-2022, se encontraron datos que permiten confirmar que la
funcion disuasiva no se esta cumpliendo como deberia, pues a excepcion del 2021, las
resoluciones fueron aumentando. En esa misma linea, dicho incremento contradice lo
establecido por la doctrina respecto a la funcion disuasiva, pues esta plantea generar
en el potencial infractor el deseo de no incumplir una norma basandose en el castigo
que podria recibir. Entonces, si nos concentramos en la informacion recopilada, se

puede confirmar que la funcion disuasiva no se cumple como deberia.
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RECOMENDACIONES

Una vez plasmadas las conclusiones del presente trabajo de investigacién se desprenden

las siguientes recomendaciones:

- Estandarizar y uniformizar los criterios utilizados en el desarrollo del procedimiento
administrativo por parte del Indecopi para que pueda cumplirse la funcidn
desincentivadora de la sancién administrativa de forma efectiva.

- Continuar aplicando, en la misma medida, las sanciones a los sujetos infractores
pues incidieron de manera directa en el cumplimiento de la funcion retributiva de
la sancién administrativa.

- Tomar en consideracioén la posibilidad de estandarizar y uniformizar los criterios
aplicacion de la sancion administrativa, para que de esta forma se cumpla la

funcién disuasiva de la sancién administrativa.

Para poder recomendar la estandarizacién y uniformidad de los criterios para aplicar una
sancién como respuesta ante el incumplimiento de las funciones desincentivadora y disuasiva de
la sancion administrativa, se analizé previamente que a lo largo de la investigacion se pudo
determinar que, entre el periodo 2018 al 2022, hubo un total de veinte sanciones por infraccion
a la propiedad industrial, en todas estas resoluciones se puede apreciar que las sanciones son
practicamente las mismas, variando en la cantidad de UITs a pagar pues cada expediente

vulnera en menor 0 mayor medida los derechos del titular de la marca.

Sin embargo, existe un tipo de sancién cuya imposicién no ha sido considerada en todas
las resoluciones emitidas: comiso temporal o definitivo de los productos incautados. Para ser
mas exactos, los expedientes que no sancionan con el comiso temporal o definitivo de la

mercaderia incautada recaen en las siguientes resoluciones: Nro. 780382-2019, Nro. 781026-
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2019, Nro. 826881-2019, 830479-2019, Nro. 830748-2019, Nro. 920740-2021, Nro. 608622-
2015, Nro. 953841-2022, Nro. 360017-2022. Entonces, resulta llamativo que, en nueve de veinte
resoluciones emitidas, es decir 45% del total, no se tome en consideracion un tipo de sancién
que tiene como obijetivo separar y aislar del mercado a una determinada cantidad de mercaderia
que resultase ser falsa y que afecta tanto al titular marcario como al consumidor final pues podria

adquirir el producto falsificado creyendo en su originalidad.

Ahora bien, como hemos podido visualizar anteriormente, al no existir un criterio
estandarizado al aplicar una sancién, resulta contraproducente para el cumplimiento de sus
funciones, pues generara tanto en el infractor como en el potencial infractor incertidumbre en
cuanto a la sancion que le corresponderia, debilitando de esta forma la desincentivacion vy la

disuasidon de conductas trasgresoras.

Finalmente, es relevante acotar que el Indecopi estaria inaplicando el principio de
predictibilidad de la sancién, toda vez que, segun Guzman (2013) este principio sostiene que el
administrado debe contar la nocion sobre de qué forma sera sancionado, es decir, conocer el
resultado del proceso de manera previa. En esa misma linea, es preciso sefalar que la sancion
de comiso temporal o definitivo de la mercaderia incautada no se atribuye en todas las
resoluciones estudiadas, lo que genera poca certeza para el administrado en cuanto a la

aplicacion o inaplicacién de determinadas sanciones.
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La entrevista realizada a continuacion servira unica y exclusivamente para determinar,
en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima —

Peru.

De este modo, la informacion recopilada sera utilizada para desarrollar la investigacion
elaborada por el entrevistador, la misma que servira para optar el grado académico de

Abogado por la Universidad San Martin de Porres.

1. ¢Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias
relacionadas a la infraccion de la propiedad industrial son las mas adecuadas? ¢ Por
qué?

Si, considero que las sanciones impuestas por el Indecopi relativas a la infraccion de
la propiedad industrial son adecuadas, pero hay que considerar que este caracter

sancionatorio no imposibilita a la persona de poder reincidir en los mismos actos.
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2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de caracter pecuniario

y no pecuniario ¢las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la
sancién administrativa? s Por qué?
Si, las sanciones administrativas pueden ser efectivas tanto si son o no pecuniarias,
siempre que se apliquen adecuadamente y se busque su cumplimiento. Dado que las
sanciones pecuniarias cumplen un rol de desincentivo para que los infractores cumplan
con las normas vigentes por las cual deben regularse, pero también es necesario que
su aplicacién sea de forma practica y concreta, al igual que en el caso de las no
pecuniarias, esperando que se cumplan como, por ejemplo, en los casos de cesar la
produccion o comercializacion de los productos infractores.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y

retributiva ¢ cual o cuales considera que si se cumplen? ; por que?
Si bien es cierto considero que la funcion retributiva si se cumple , eso no implica que
la funcion desincentivadora y disuasiva si cumplan su funcién adecuadamente, si bien
es cierto las todas las sanciones del Indecopi buscan evitar la conducta infractora como
sancionarla adecuadamente viene siendo un problema , dado que en el dia a dia se
ven casos de infracciones y reincidencias en lugares populosos , como las distintas
galerias del centro de lima y mercados mayoristas de la capital donde se sabe de la
fabricacion y venta de productos “piratas” asi como hasta el punto de la pirateria de
softwares.

4. En base a su experiencia ¢cree usted que exista reincidencia de los sujetos
sancionados por infraccion a la propiedad industrial? ¢ por qué?

Si, si existe la reincidencia de los sujetos sancionados por la infraccion a la propiedad
industrial, esto debido a que en muchos casos los infractores no cumplen con las

sanciones adecuadamente y caen en la reincidencia, como se puede observar en los
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casos de las galerias, cuando se incauta los productos, y eso no impide que en menos
de 24h, tengan mercaderia similar en venta o que continte la produccién de la misma.
En base a su experiencia ¢,cree usted que han incrementado, a lo largo de los afios, el
numero de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infraccién a la
propiedad industrial? ¢ por qué?

Si, creo que se ha incrementado el nUmero de resoluciones sancionadoras, esto debido
a que tras la pandemia el nuevo mercado en linea incrementé el numero de
transacciones, lo cual incremento el mercado para los falsificadores por lo que aumenté
la produccidon de marcas falsificadas, y por ende el incremento de las denuncias de
parte y la actuacién de oficio del Indecopi.

Desde su perspectiva ¢,cree usted que la sancién que obliga al comiso definitivo de la
mercaderia incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¢ por
qué?

Si, dado que la sancién que obliga al comiso definitivo de la mercancia incautada es
adecuada cuando se infringe la propiedad industrial, porque esta medida puede
prevenir la comercializacion de los productos infractores, aunque creo que la medida
debe complementarse con la destruccion de dicha mercaderia incautada.

Bajo su criterio ¢ considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos
para sanciones a sujetos infractores? ¢ por qué?

En mi opinidn, considero que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos
para sancionar a los infractores, esto debido a que el Indecopi es la institucion
encargada de supervisar y hacer cumplir las normas en materia de derechos de autor,
propiedad industrial y competencia desleal en el Peru, pero también es necesario hacer
hincapié en que si bien es cierto que se impongan no llena ese vacio que existe en el
que para poder impedir correctamente el cese definitivo de la reincidencia en este tipo

de conductas , es necesario un procedimiento administrativo algo mas severo en
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relacion a los casos en los cuales se vea afectado en un margen mucho mayor los
derechos del titular de la marca, asi como mayor cantidad de operativos en lugares
donde es de conocimiento publico la fabricacion y distribucién de este tipo de productos

0 mercaderia ilegal.
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La entrevista realizada a continuacién servira unica y exclusivamente para determinar,
en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima —

Peru.

De este modo, la informacién recopilada sera utilizada para desarrollar la investigacion
elaborada por el entrevistador, la misma que servira para optar el grado académico de

Abogado por la Universidad San Martin de Porres.

1. ¢Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias
relacionadas a la infraccion de la propiedad industrial son las mas adecuadas? ¢ Por
qué?

Las sanciones que impone el Indecopi responden a criterios determinados para cada
caso en especifico. Dicho esto, al haber una cantidad de consideraciones que
sustentan sus resoluciones pues considero que las sanciones responden a una
secuencia légica de parte de la autoridad administrativa, por lo que considero que son

las mas adecuadas.
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2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de caracter pecuniario

y no pecuniario ¢las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la
sancién administrativa? s Por qué?
Tendrian que ser las mas efectivas debido a que uno es el complemento del otro, en
base a mi experiencia son dos tipos de sanciones que tendrian que ir de la mano. Es
decir, que existan sanciones donde el infractor deba pagar una suma de dinero
complementa de manera correcta al hecho de, por ejemplo, incautarle la mercaderia
falsificada.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y

retributiva ¢ cual o cuales considera que si se cumplen? ; por que?
Yo creo que la funcidon desincentivadora y la disuasiva se cumplen, pero no al 100%
porque de otra manera no existiria la reincidencia ni mucho menos existirian
infractores, por lo tanto, esas dos primeras funciones no se cumplen a cabalidad. Con
respecto a la funcién retributiva, si s6lo me guio del concepto como tal, responderia
que si se cumple.

4. En base a su experiencia ¢cree usted que exista reincidencia de los sujetos
sancionados por infraccién a la propiedad industrial? ¢ por qué?

Por lo que he podido revisar constantemente en la pagina del Indecopi, si existe un
nivel considerado de reincidencia en los sujetos infractores, siendo indistinto si se trata
de una persona natural o una persona juridica.

5. En base a su experiencia ¢ cree usted que han incrementado, a lo largo de los afios, el
numero de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infraccion a la
propiedad industrial? ;por qué?

Por lo que he podido revisar, especificamente en la infraccién a la propiedad industrial
incrementaron paulatinamente el numero de resoluciones, me atreveria a decir a que

es porque la industria ligada a la ropa y conexos son de los mas falsificados a nivel
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mundial, por lo que también podria generar mayor cantidad de denuncias de quienes
se vean perjudicados o afectados.

Desde su perspectiva ¢,cree usted que la sancién que obliga al comiso definitivo de la
mercaderia incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¢ por
que?

Si porque lo mas importante es que esos productos falsificados sean retirados del
mercado, con la intencidon de proteger al consumidor y no defraudar sus expectativas
en la compra de un producto que cree que es original.

Bajo su criterio ¢,considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos
para sancionar a sujetos infractores? ¢ por qué?

No del todo porque si aplicaran correctamente lo dispuesto, no existirian sujetos que
reincidan. El solo hecho de aplicarlo correctamente generaria que la funcién disuasiva
de la sancién se cumpla porque una persona que vea las consecuencias de los actos

de un infractor haria que no tenga ganas de cometer tal infraccién.
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Entrevistado Nro. 3:
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FACULTAD DE DERECHO

ROL DE PREGUNTAS

La entrevista realizada a continuacién servira unica y exclusivamente para determinar,
en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima —

Peru.

De este modo, la informacién recopilada sera utilizada para desarrollar la investigacion
elaborada por el entrevistador, la misma que servira para optar el grado académico de

Abogado por la Universidad San Martin de Porres.

1. ¢Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias
relacionadas a la infraccion de la propiedad industrial son las mas adecuadas? ¢ Por
qué?

Las multas impuestas son muy bajas econémicamente, por lo que el infractor prefiere
seguir lucrando ya que tiene una mayor rentabilidad, claro que también esta el
pensamiento que es mejor realizar el pago de la multa y seguir trabajando de esta
manera hasta que nuevamente sea sorprendido y le vuelvan a imponer la multa

correspondiente.

72



2. Si consideramos que las sanciones administrativas pueden ser de caracter pecuniario
y no pecuniario ¢las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la
sancién administrativa? s Por qué?

Si, ambos son sanciones van de la mano, ya que, al realizarse las investigaciones, es
necesario incautar la mercaderia falsificada e imponer sanciones multa, de esta
manera se busca parar con la comercializacion de productos falsificados.

3. Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y

retributiva ¢ cual o cuales considera que si se cumplen? ; por qué?
Las funciones desincentivadora y disuasiva, no cumplen con su objetivo ya que se ve
la reincidencia del infractor puesto que la ganancia es mayor que la multa impuesta; la
funcién retributiva cumple con su objetivo, ya que, si se encuentra culpable al infractor,
este es sancionado.

4. En base a su experiencia ¢cree usted que exista reincidencia de los sujetos

sancionados por infraccién a la propiedad industrial? ¢ por qué?
Si, los infractores prefieren seguir realizando el acto infractor, ya que la ganancia de la
venta de estos productos falsificados es mayor; la recurrencia de los operativos que
tiene como fin incautar este tipo de productos falsificados son escasos por lo que la
posibilidad de caer en la incautacién y la imposicion de multa es menor, por lo que
estos prefieren continuar con este tipo de venta.

5. En base a su experiencia ¢ cree usted que han incrementado, a lo largo de los afos, el
nuamero de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infraccion a la
propiedad industrial? ¢ por qué?

Si, pueden ser producidas por muchas variables, una de ellas es que talvez afios
anteriores no habia un control masivo de estos productos falsificados, y porque los

duefios de las marcas afectadas empezaron a denunciar la comision de tales
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infracciones; otra variable podria ser, la ya mencionada respuesta anteriores referida a
la obtencion de mayor ingreso econdmico a comparacion de la multa impuesta.

Desde su perspectiva ¢,cree usted que la sancién que obliga al comiso definitivo de la
mercaderia incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¢ por
que?

Es necesario quitarles la mercaderia falsificada, puesto que podrian seguir vendiendo
estos productos y en consecuencia continua afectando los derechos del titular de la
marca.

Bajo su criterio ¢,considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos
para sanciones a sujetos infractores? ¢ por qué?

En mi criterio las sanciones impuestas por el Indecopi no son las adecuadas, ya que
se verifica un aumento de casos de productos falsificados y muchos de ellos son
reincidencias, por lo que si las sanciones fueran lo suficientemente severas habria una

disminucion de estos casos.
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Entrevistado Nro. 4:
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La entrevista realizada a continuacién servira unica y exclusivamente para determinar,
en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima —

Peru.

De este modo, la informacién recopilada sera utilizada para desarrollar la investigacion
elaborada por el entrevistador, la misma que servira para optar el grado académico de

Abogado por la Universidad San Martin de Porres.

1. ¢Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias
relacionadas a la infraccion de la propiedad industrial son las mas adecuadas? ¢ Por
qué?

Si porque considero que las sanciones referidas a la inmovilizacién y/o destruccion de
productos falsificados ademas de las sanciones multa a la empresa o persona
infractora resultan ser las adecuadas y pertinentes para tales actos.

2. Siconsideramos que las sanciones administrativas pueden ser de caracter pecuniario
y no pecuniario ¢las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la
sancion administrativa? ¢ Por qué?
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Si, porque castiga con la multa la préxima comisién de una falsificacion y con el comiso
se evita que se comercialicen productos falsos a consumidores que finalmente
terminen enganados. Es decir, la intencion es que las sanciones logren lo
anteriormente mencionado y una forma de lograr es multando y evitando que el
producto falso continue en el mercado.

Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y
retributiva ¢ cual o cuales considera que si se cumplen? ; por que?

Creo que la retributiva por lo explicado en el punto anterior (orden de multa e
incautacién de productos falsificados). No obstante, respecto a desincentivadora no se
cumpliria del todo debido a que los hechos y conductas ligadas a la falsificacién
contintan ocurriendo.

En base a su experiencia ¢cree usted que exista reincidencia de los sujetos
sancionados por infraccién a la propiedad industrial? ¢ por qué?

He escuchado de casos donde si existe reincidencia pues no se logra desarticular a la
organizacién criminal que dispone la falsificacién y comercializacién de productos.

En base a su experiencia ¢ cree usted que han incrementado, a lo largo de los afios, el
numero de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infraccién a la
propiedad industrial? ¢ por qué?

La cantidad de resoluciones han incrementado, quiza la respuesta esté en el
incremento de ventas online que no tienen control, es decir, que por internet cualquiera
puede vender e introducir productos falsos, lo que conlleva a que incrementen el
numero de denuncias y posteriormente el nimero de resoluciones sancionadoras.
Desde su perspectiva ¢ cree usted que la sancion que obliga al comiso definitivo de la
mercaderia incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¢ por

qué?
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Si porque resguarda los derechos de los consumidores de no ser engafados con la
oferta de productos falsos.

Bajo su criterio ¢ considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos
para sanciones a sujetos infractores? ¢ por qué?

Si, pero no del todo porque no existe una entidad que funcione de manera perfecta,
siempre habra situaciones donde quiza exista un cambio de criterio al momento de

sancionar.
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Entrevistado Nro. 5:
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La entrevista realizada a continuacién servira unica y exclusivamente para determinar,
en base a su conocimiento y experiencia, la eficacia de las sanciones del Indecopi en la
reproduccion ilegal de articulos deportivos de marca Nike en el periodo 2018 - 2022 Lima —

Peru.

De este modo, la informacién recopilada sera utilizada para desarrollar la investigacion
elaborada por el entrevistador, la misma que servira para optar el grado académico de

Abogado por la Universidad San Martin de Porres.

1. ¢Considera usted que las sanciones impuestas por el Indecopi debido a denuncias
relacionadas a la infraccion de la propiedad industrial son las mas adecuadas? ¢ Por
qué?

Si porque tienen como fin proteger a dos partes importantes, el primero es al duefio de
una marca y el segundo es a los consumidores que podrian estar confundidos al
adquirir mercaderia falsa que se hace pasar como original.

2. Siconsideramos que las sanciones administrativas pueden ser de caracter pecuniario
y no pecuniario ¢las considera como efectivas para buscar el cumplimiento de la
sancién administrativa? s Por qué?
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Tanto el pago de dinero como la obligacion de dejar de hacer o de hacer limita el
accionar del infractor lo cual resulta positivo para la lucha contra la pirateria.

Desde su conocimiento y considerando las funciones desincentivadora, disuasiva y
retributiva ¢ cual o cuales considera que si se cumplen? ; por qué?

Las funciones desincentivadora y disuasiva de la sancion no se cumplen del todo
debido a la existencia de galerias comerciales donde se conoce de la comercializacién
de material ilegal y sigue existiendo y funcionando a pesar de que existan operativos
de fiscalizacién que incautan tales productos falsificados.

En base a su experiencia ¢cree usted que exista reincidencia de los sujetos
sancionados por infraccién a la propiedad industrial? ¢ por qué?

Tal como expresé en la pregunta anterior, se hacen operativos en conjunto con otras
entidades estatales donde se aplican diversas sanciones, inclusive penales, sin
embargo, sigue ocurriendo. Todo ello haria suponer que se basa en que estos
comerciantes le sacan mayor provecho monetario que perjuicio de una multa.

En base a su experiencia ¢ cree usted que han incrementado, a lo largo de los afos, el
numero de resoluciones sancionando a los sujetos sancionados por infraccién a la
propiedad industrial? ¢ por qué?

Las resoluciones incrementan, pero segun mi experiencia es porque muchos duefios
de marca veian a la pirateria como publicidad gratis pero esta vision ha cambiado
porque ya se estan viendo mas perjudicados en sus ingresos es por ello que decidieron
denunciar tales infracciones.

Desde su perspectiva ¢,cree usted que la sancidon que obliga al comiso definitivo de la
mercaderia incautada es adecuada cuando se infringe la propiedad industrial? ¢ por
qué?

Si, es importante retirar todo aquel material que viole un derecho adquirido, sobre todo

para proteger también al consumidor final.
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7. Bajo su criterio ¢ considera que el Indecopi aplica correctamente las normas y decretos

para sanciones a sujetos infractores? ¢ por qué?

El Indecopi aplica las sanciones en base a la potestad sancionadora conferida, sin

embargo, tales sanciones no parecen ser lo suficiente como para poder detener el

avance de la pirateria.
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCION N* 2045 - 2018/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE . 780382-2019
DENUNCIANTE NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO - —

MATERIA . DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 3 de mayo de 2019,

1 ANTECEDENTES
Mediante escrite del 7 de enero de 2019, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los
Paises interp : - i0n a los derechos de propiadad industrial
contra y de Peru, sobre |2 base de las siguientes
marcas:

MARCA CLASE CERTIFICADO

y’ 25 91601
AlIR
y/ 25 86417

NIKE 25 24812
A
) I 467
(—=" 25 24674
V 25 17203"
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DIRECCION DE SIGNQS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 4455-2019/CSD-INDECOPS

EXPEDIENTE 1 781026-2018

DENUNCIANTE . NIKE INNOVATE C.V,

DENUNCIADA

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 27 de septiembre g2 2019

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 10 de enere de 2019, NIKE INNOVATE C.V.. de Reino de los

Faises Bajos | usa denuncia por infracsién a los denechos de propiedad industrial
contr: de Peruy, sobre la base de |z titularidad da
las siguientes marsae

MARCA | CLASE | CERTIFICADO

NG 25 24874

V ) 25 17393

1.1. Argumentos de Ia denuncia

NIKE INNOVATE C.., soswvo lo siguisnte:

- Ha tomado corocimiento que la denunciada habriz solicitado la impertacian de
zapatilas, mediante DAM N¢ 235-2019-10-002645, cor las marcas de su
titularicad, sin contar con su auterizacion.

- Sa causa un grave dafio econdémico tanto a los consumidores como a ella, ya que
los estdndares de calidad de NIKE, no se verifican en los producios denunciados,
lo que terminara por causar un dafio a su reputacién, pues lo que se busca hacer
es identificar a los productos de un tercero con sl ongen empresarial de NIKE,

- Alega la notoriedad de la marca (== {certificado N° 24574, sefialando que
en resoluciones emitidas po-la Cemisidn de Signos Distintivos, en los afios 2014
2018 y 2016, se habria recanocido la noterisdad de la marca artes mencionaca.
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DIRECCION DE SIGNGS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNGS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 1160-2020/CSD-INDECOP|

EXPEDIENMTE : 826881-2019

DENUMNCIANTE - NIKE INNOVATE C.W.

DENUNCIADA I SAMANTHA GROUP S.AC.

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Lima, 19 de marzo de 2020.

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2019, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de
los Paises Bajos, formuld denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial
contra SAMANTHA GROUP 5.A.C., de Penl, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca Certificado
[ e 25 24674
V ' 25 17393
A 25 57270
y/ 25 91601

R
w’ i 25 66417
MIKE 25 24812
Asimismo, invoco la notoriedad’ de las marcas L (cerfificado MN® 24674) y

' Cabe precisar que, la noforiedad invocada por la denunciante fue precisada mediante providencia de fecha
10 de febrero de 2020
INSTITUTO NACIOWAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA FROFPIEDAD INTELECTUAL
Cale De la Frosa 104, San Borfa, Lima 41 - Pard Tef: 234 7800/ Faw: 224 0348
E-mail: postmastenfindeccpl gob.pe /Wb www_ndecoplgob.pe
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% dal Consajo da Minisiras

DIRECGION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 1480-2020/CSD-INDECOP|

EXPEDIENTE - 30479-2019

DENUNCIANTE - NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO —

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Lima, 21 de abril de 2020.

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2019, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de

los Paizes Baj is por infraccion a los derechos de propiedad industrial
con , de Penl, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca Certificado

e 25 24674

V ' 25 17393

Asgimismo, invoco la notoriedad de la marca_ =" [cerificado MN® 24674).

1.1. Argumentos de la denuncia
MIKE INMOWVATE C.V._, alego lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que el denunciado mediante la DAM N°® 235-2019-18-

-

930536, pretendia importar zapafilaz con los signos — yio
idénticos a las marcas de su titularidad.

- La comercializacion e importacion de productes de origen empresarial diferente al
de su empresa, con signos idénticos o similares a sus marcas vendria a distorsionar
la funcion de diferenciacion de la marca.

' Cabe mencionar que dicho certificado comesponde a un certificade muliclase, sin embargo, la denunciante
solo hace referencia a la dase 25 de la Clasificacion Intemacional.

INSTITUTD NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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PERL J Presicanciz
% . dal C-jr'...ajtl de Ministras

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 1605-2020/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE : 830478-2019

DEMUMCIANTE : MNIKE INNOWATE C.V.

DENUNCIADOD

MATERIA : DEMNUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 30 de absil de 2020

1. ANTECEDENTES

MEdIEI'ltf: &Bcntu dEI 18 de diciembre de 2019 NIKE INMOVATE C.V., de Pa

r infraccion a los derechos de propiedad |ndl|.tslr|al mntrﬂ
. de Penl, sobre la base de la fitularidad de las siguientes
marcas producto”

MARCA CLASE CERTIFICADD
w’ 23 173931
. 25 24674
NIKE 25 24812
Asimismo, indicd que la marca - - gozaria de la calidad de notoriamente conocida.

1.1. Argumentos de la denuncia
MIKE INMOWVATE C.V_, alego lo siguiente:

1 Si bien el certificado N° 17383 comesponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia
unicamente a la dase 25 de la Clasificacion Internacional.
Pagina 1 ge 35
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2 ¥ FERU | Fresicencis
% . dal Consejo da Minislros

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 1756-2020/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE : §23912-2019

DEMUMCIANTE : MNIKE INNOWATE C.V.

DENUNCIADA : SAMANTHA GROUP 5.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHDS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 13 de mayo de 2020

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 04 de noviembre de 2019, MIKE INMNOWVATE C\V., de Paises Bajos,
interpuso denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial contra SAMANTHA,
GROUP 5.A.C_, de Penl, sobre la base de la titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA CLASE CERTIFICADO
v-' 25 17393
25 24574

A 25 57270
A 18 BO9E

1 Si bien el certificado N° 17383 comesponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia
unicamente a la dase 25 de la Clasificacion Internacional.

2 5i bien comesponde a un registro multiclase, la denunciante hizo referencia Gnicamente a |a clase 13 de
la Clasificacion Intemacional.
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1 | Presidenciz
% PERU lJ-anIET_IH FEJIIIIJEI Minisiras

DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUGION N° 3090- 2020/CSD-INDEGOPI

EXPEDIENTE - B830006-2019
DENUNCIANTE ~ :  NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO  : -

MATERIA . DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 13 de octubre de 2020.
1. ANTECEDENTES

Mediante Es:ntu del 16 de dl[:lElﬂhl‘E de 2019, NIKE INMOVATE C.V ., de Reino de los

Paizes j ion a los derechos de pmpiedad industrial
con , de Penl, sobre la base de las siguientes

marcas:
MARCAS CLASE CERTIFICADO
NIKE 25 24812
et 25 24674

- 25 17393°

A 25 57270

AR JORDAN 23 96419

JORDAM 25 261126

14. Argumentos de la denuncia
MIKE INMOWVATE C.V. sostuvo lo siguiente:

' 5i bien & Certificado N® 17383 comesponde a un registro multiclase, |3 denunciante hizo referencia
Unicamente a la clase 25 de la Clasificacion Intiemacional.
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DIREGGION DE SIGNGS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3945-2020/CSD-INDECOPY

EXPEDIENTE : 833588-2020

DENUMNCIANTE - NIKE INNOVATE C.W.

DENUNCIADA :INVERSIOMES TEXTILES MODA S RIL.

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL ¥ ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 29 de diciembre de 2020.

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 16 de enero de 2020, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los
Paizes Bajos, formuld denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial v
actos de competencia desleal contra INVERSIONES TEXTILES MODA S.R.L., de Pemi,
sobre la base de las siguientes marcas:

Marca -las Certificado
SR 25 24674
V 25 17393"
NIKE 25 24812
M- W -
Asimismo, invocd la notoriedad de las — (certificado N° 24674) y =" _

1.1.  Argumentos dela depuncig
NIKE INNOVATE C.V., alegé lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento gue la denunciada, mediante la DAM N® 235-2019-40-
092635-01-5-00, ha pretendido exportar parches para ropa identificados con signos
idénticos & sus marcas, sin contar con su autorizacion.

' Si bien comesponde 3 un registro maulticase, la denunciante hizo referencia Gnicamente a la dase 25dela
Clasificacion Intemacional_
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3 *ERL [ Presidenciz
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DIREGGION DE SIGNGS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUGION N° 2797-2021/CSD-INDECOPY

EXPEDIENTE D 874103-2020

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.W.

DENUNCIADA :FALCON CARGO EXPRESS S.AC.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD

INDUSTRIAL ¥ ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Lima, 14 de julio de 2021
1.  ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 30 de noviembre de 2020, NIKE INNOVATE C.V_, de Reino de
los Paises Bajos, formulo denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial y
actos de competencia desleal contra FALCON CARGO EXPRESS S.A.C., de Penl, sobre
la base de las siguientes marcas:

Marca la: Certificado
S 25 24674
V 25 17393
NIKE 25 24812
&- 25 66417
Asimismo, invocd la notoriedad de las marcas © (certificado N° 24674), ="

y NIKE.
1.1. Argumentos de la denuncia
NIKE INNOVATE C.V., alegd ko siguiente:

- Ha tomado conocimiento gue la denunciada, mediante la DAM N® 235-2020-40-

090929-00, ha pretendido exportar prendas de vestir (camisetas) identificados con
signos idénticos a sus marcas, sin contar con su autorizacion.

' Si bien comesponde a un registro maulticase, la denunciante hizo referencia Unicamente a la clase 25 de la
Clasificacion Intemacional_

INSTITUTD NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Calie De s Prosa 104, San Bora, Uma£1 - Perd Telt 224 7800 / Faor 224 0348
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3078-2021/CSD-INDECOP]

EXPEDIENTE : §86996-2021

DEMUNCIANTE : MIKE INNOWATE C.V.

DENUNCIADA : EXPORTACIONES F&5 5.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥ ACTOS DE COMPETEMCIA
DESLEAL

Lima, 04 de agosto de 2021

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 04 de marzo de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Paises Bajos,
interpu=so denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial v por actos de
competencia desleal, en las modalidades de actos de confusion v actos de explotacion
indebida de la reputacion ajena contra EXPORTACIONES F&S 5.AC., de Peri, sobre la
base de la titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA CLASE CERTIFICADO
V ’ 18y 25 17393
25 24674

A 75 57270

oy s osco

1 5i bien el certificado N° 17383 comesponde a un registro muliclase, la denunciante hizo referencia
Unicamente a las clases 18 y 25 de |a Clasificacion Intemacional_

Pagina 1 de 55
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3241-2021/CSD-INDECOP]

EXPEDIENTE : 894612-2021

DEMUNCIANTE : MIKE INNOWATE C.V.

DENUNCIADA : FALCOM CARGO EXPRESS S.A.C.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL ¥ ACTOS DE COMPETEMCIA
DESLEAL

Lima, 12 de agosto de 2021

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 26 de abril de 2021, NIKE INNOWVATE C.\., de Paises Bajos, interpuso
denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial y por actos de competencia
desleal, en las modalidades de actos de confusion y actos de explotacion indebida de la
reputacion ajena contra FALCON CARGO EXPRESS 5.A.C., de Penl, sobre la base de la
titularidad de las siguientes marcas producto:

MARCA CLASE CERTIFICADO
V ’ 18y 25 17393
25 24674

A 25 57270
& ' 25 66417

MIKE 23 24812

1 5i bien el certificado N° 17383 comesponde a un registro muliclase, la denunciante hizo referencia
Unicamente a las clases 18 y 25 de |a Clasificacion Intemacional_

Pagina 1 de 48
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DIRECGION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 2638-2022/CSD-INDECOP|

EXPEDIENTE - 914028-2021

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.\.

DENUNCIADO —

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 04 de mayo de 2022.

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 9 de septiembre de 2021, NIKE INNCVATE C.V., de Reino de
los Paises Baj v i j i derechos de propiedad
industrial contra , de Penl, en base a la
fitularidad de los siguientes signos:

MARCAS CERTIFICADO

25 37270

| -

1.1.  Argumentos de la denuncia
NIKE INNCOWATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que el denunciado, mediante la DAM N® 235-48-
2021-005090, ha =solicitado la exportacion de prendas de vestir (poles) con
signos gue reproducen Sus marcas registradas, sin contar con su
autorizacion.

INSTITUTD NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3579-2022/CSD-INDECOP|

EXPEDIENTE 2 9300252021

DENUNCIAMTE 2 MIKE INNOVATE C.W.

DENUNCIADO

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 09 de junic de 2022,

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 27 de diciembre de 2021, NIKE INNOVATE C.V_ de Rej
los Paises Bajos, formuld denuncia por
CARLOS ENRIQUE, de Pen, en base a 3

MARCAS CLASE CERTIFICADO
(e e 24674
NIKE 24812
25 57270

1.1, Argumentos dela denuncia
MIKE INNOWATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Hatomado conocimiento que el denunciado, mediante la DAM N® 235-2021-
40-077019, ha solicitado la exportacion de prendas de vestir (polos) con
signos que reproducen sus marcas registradas, sin contar com su
autorizacion.

- Las prendas de vesfir (polos) que son materia de la presente denuncia,
incluyen las marcas de su tifularidad, siendo que estas marcas distinguen
los mismos productos que son materia de analisis.

- La exportacion, asi como la comercializacion de productos de origen
empresarnial diferente al de su empresa, con signos confundibles con las

INSTITUTO NACIONAL DE DEFEMSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Cale De s Prosa 104, Ean Borja, Lima 41 - Pend Teff: 224 7200/ Fas 224 0348
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DIRECCION DE SIGNQOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3705 -2022/CSD-INDECOP|

EXPEDIENTE ;- 920740-2021

DENUNCIANTE I NIKE INNOWVATE C.V.

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Lima, 16 de junio de 2022
1. ANTECEDEMNTES

Mediante escrito de fecha 25 de octubre de 2021, NIKE INNCVATE C.V., de Reino de los

P & ccion a los derechos de propiedad industrial contra
) de Perl, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca Claze Certificado

e 25 24674

V 18 17393

-

Asimismo, invocd la notoriedad de las marcas’ .~ (ceriificado N° 24674) y ="

1.1.  Argumentos de |3 denuncia
NIKE INNOVATE C.V., alegé lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que la denunciada importd comeas de relojes con signos
que incluyen marcas similares a las de su titularidad, mediante la DAM N° 235-
2021-28-00877372-10-1-00 (serie 1), inmovilizada mediante Acta de Inmovilizacion
— Incawtacion: 235-0301-2021-000664 (tem 5), sin contar con su autorizacion.

- Las commeas para reloj gue son materia de la presente denuncia, incluyen las marcas
de fitularidad de NIKE, siendo que estaz marcas son notoriamente conocidas.

' Si bien comesponde 3 un registro malticase, la denunciante hizo referencia Gnicamente a la dase 25dela
Clasificacion Intemacional_

INSTITUTD NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUGION N° 3867-2022/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE - 921519-2021

DENUNCIANTE - HIKE INNOVATE C.V.

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Lima, 23 de junio de 2022.
1. ANTECEDENTES

Me‘dimte g:sm'tﬂ- de fecha 25 de octubre de 2021, NIKE INNOVATE C.V., de Reino de los

o denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial contra
de Peni, sobre la base de las siguientes marcas:

Marca Certificado
S e 25 24674
s e
V 25 17393
T NIKE 25 24812
Asimismo, invocé la notoriedad de las marcas .-~ (certificado N° 24674), ="

y NIKE.

1.1.  Argumentos de |3 denuncia
NIKE INNOVATE C.V., alegé lo siguiente:

- El denunciado habria comercializado y transportado (uso en el comercio) polos con
signos que contienen la denominacion NIKE wio figuras estiizadas, los cuales
resultan idénficos wo similares a su marca registrada, sin contar con su
autorizacion.

- Lamercaderia del denunciado fue incautada y debido a ello, posteriormente, solicito
su devolucion, adjuntando comprobantes de pago y guias de remision que acreditan
que la mercaderia le perienece.

' Si bien comesponde a un registro malticase, la denunciante hizo referencia Gnicamente a la dase 25 de la
Clasificacion Intemacional_

Pagina 1 de 38
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUGION N° 4591-2022/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE - B0BB22-2015
DENUNCIANTE ~ : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO :-

MATERIA . DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 03 de agosto de 2022

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 26 de febrero de 2 Unidos
de América, interpuso denuncia con , de Perd; en
base a las siguientes marcas de producto:

Marcas registradas

NIKE 24812 25
wf 66417 25
91601 25

A1 R

1.1. Algumentos de la depuncia
MIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Tomd conocdimiento acerca de la importacion por parte del denunciado de zapatillas

con la denominacion NIKE vy los sugnm R & y *'" mediante la
DSEER N*® 235-2015-18-048153, sin mntar cOon su autunzauun

- Adjuntd como medios probatorios:

(i) Impresion de un comeo electronico de fecha 24 de febrero de 2015, enviado
por un funcionario de la SUNAT, en el cual informa acerca de la inmovilizacion
de zapatillag, mediante el Acta de Inmovilizacion N® 235-0300-2015-000034,
declaradas mediante DSEER N® 235-2015-18-048153, en virud a lo

-1
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DIRECGION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 5786-2022/CSD-INDECOP|

EXPEDIENTE 2 951160-2022

DENUNCIAMTE 2 MIKE INNOVATE C.\.

DENUNCIADA : PARA TODA CUBA CUGRANCA SAC.

MATERIA - DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 0% de octubre de 2022.

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 18 de mayo de 2022, complementado con el escrito del 19 de
mayo de 2022, NIKE INNOVATE CV., de Reino de los Paises Bajos, formuld
denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial contra PARA TODA
CUBA CUGRANCA S.4.C_, de Penl, en base a la titularidad de los siguientes signos:

MARCAS CERTIFICADO

/ . 25 24674
HIKE 25 24812
JORDAN 25 261126

1.4. Argumentos de la denuncia
NIKE INNOVATE C.V., sostuvo lo siguiente:

- Hatomado conocimiento que la denunciada, mediante la DAM N® 235-2019-
48-025389, ha solicitado la exportacion de pantalones, polos, medias y
efiquetas con signos que reproducen sus marcas registradas, gin contar con
su autorizacion.

- Los productos que son materia de la presente denuncia incluyen las marcas
de su titularidad, siendo que estas marcas distinguen los mismos productos
gue son materia de analisis.

- La exportacion, asi como la comercializacion de productos de origen
empresarial diferente al de su empresa, con signos confundibles con las
marcas registradas, vendria a distorsionar la funcion de diferenciacion de la
marca. Esto causa en los consumidores una induccion al emmor, pues, en este

INSTITUTO NACIONAL DE DEFEMSA DE LA COMPETENCIA ¥ DE LA PROTECCION DE LA PROFPIEDAD INTELECTUAL
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 6269-2022/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE - 953841-2022

DENUNCIANTE - NIKE INNOVATE C.W.

DENUNCIADA : ERVO INVESTMENT AMD BUSINESS 2022 S A C.
MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

FROPIEDAD INDUSTRIAL

Lima, 27 de octubre de 2022,

1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 3 de jumic de 2022, NIKE INMNOVATE C.V. (en adelante, la
denunciante) interpuso denuncia por infraccion a los derechos de propiedad industrial
contra ERVO INVESTMENT AND BUSINESS 2022 5 A C. (en adelante, la denunciada),
sobre la base de las siguientes marcas:

MARCAS CLASE CERTIFICADOS
F == ag 24674
(. ——
NIKE 25 24812

1.1. Argumentos de la depuncia
MIKE INMOWATE C.V ., sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento gue mediante DAM. N® 235-2022-40-246595 la
denunciada pretendio exportar cintas de tella twill, en los cuales se aprecian
signos que reproducen suUs marcas registradas, sin contar con autorizacion para
ello.

Pagina 1 de 23
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 7387-2022/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 9692272022

DENUNCIANTE : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADA : IMPORT & EXPORT STEVALU S ALCT

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 19 de diciembre de 2022
1. ANTECEDEHNTES
Mediante escrito del 14 de septleml:re de 2022, NIKE INNOWVATE C .V, de Paiees Bajos,
interpuso denuncia por infraccion a log derechos de propiedad industrial contra IMPORT &

EXPORT ESTALAVU S.A_C., de Penl, sobre la base de la fitularidad de las siguientes
marcas producto:

CERTIFICADD
JORDAN 25 261126
JO-ER-A N * =

1.1. Arﬂumentos de la denunicia
MIKE INMOVATE C.V_, alegd lo siguiente:

- Es una empresa mundialmente reconocida, fundada en 1964 por Phil Knight. Tiene
fabricas en Asia, Vietnam, Pakistan, China, Filipinas, entre otros lugares. Asimismo,
es patrocinadora de atletas reconocidos y equipos deportivos de gran nivel.

- Es conocida por los productos deportivos que fabricay comercializa, tales comoropa,
zZapatos y olros accesorios.

1 De acuerdo conla consulta RUC adjuntada.
Fagina1de2s
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 7570-2022/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE - 960017-2022
DENUNCIANTE  : NIKE INNOVATE C.V.

DENUNCIADO :—

MATERIA : DENUNCIA POR INFRACCION DE DERECHOS DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL
Lima, 28 de diciembre de 2022
1. ANTECEDENTES

Mediante escrito del 12 de julio de 2022, NIKE INNOVATE C.V., de Estados Unidos de

Amegea interpuso denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial contra
h de Peni; en base a las siguientes marcas de
ucto:

Marcas registradas

JORDAN 261126 25

1.1. Argumentos de la denuncia
MIKE INMNOWVATE C.V_, sostuvo lo siguiente:

- Ha tomado conocimiento que el denunciado ha buscado exportar mediante DAM
N® 235-40-2022-037630, camisetas con marcas de su titularidad, las cuales no son
originales.

- Un producto similar a los productos que pretendian ser exportados tisnen un precio
aproximado de US$ 65.00, el cual debera ser valorado para efectos de la
graduacion de la multa corespondiente.

- Las camisetas que son matena de la presente denuncia incluyen las marcas de
titularidad de NIKE, siendo que estas marcas distinguen kos mismos productos que
pretendian ser exportados.

MIKE INMOWVATE C.V. adjuntd a su escrito de denuncia los siguientes medios
probatorios:

{iy Consulta RUC del denunciado.
(i) Datos de la DAM N® 235-40-2022-037630.
1-21
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