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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de la regulacion nacional de

Medidas en Frontera con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de
jugueteria. Es por ello que se recurrio a la utilizacion del disefio de investigacion descriptivo
con un enfoque cualitativo no experimental aplicado de manera longitudinal. La muestra la
constituyeron tres (03) abogados con experiencia en la materia, dieciocho (18) documentos
doctrinarios y la jurisprudencia disponible emitida por la Comision de la Direccion de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual respecto al periodo 2019 a setiembre 2021. Asimismo, la recoleccion
de datos se consolido con la aplicacion de entrevistas abiertas, fichas textuales y matriz de
contenido que posteriormente fueron analizadas a través de graficos que permitieron una
unificacion de criterios que dieran respuesta al objetivo planteado. De los resultados
obtenidos se identificé que la regulacion nacional de Medidas en Frontera tiene incidencia
con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de jugueteria, ya que genera
beneficios con la retencion de mercancia falsificada, cuyo procedimiento parte de una
cooperacion interinstitucional y ello puede reflejarse en la finalizacion de los procedimientos
a primera instancia a cargo de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos del Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual.

Palabras clave: MEDIDAS EN FRONTERA, MARCAS COMERCIALES, MERCANCIA

FALSIFICADA, COMERCIO, DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS, INDECOPI.
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CAPITULO I. INTRODUCCION
1. Realidad problematica

En un mejor contexto, a puertas de recibir una gratificacion y complacer a un nifio, la
mayoria habria salido en busca de algin producto en el que pueda sentir una merecida
inversion, ;/qué tal una mufieca “LOL” a costo de 20 soles?, una muiieca muy detallada
de falsificacion que por algiin medio llegd desde China para ahorrarnos unos “muchos”
soles.

Una mufieca original bajo el nombre de “LOL”! esta protegida por los derechos de la
Propiedad Intelectual donde todo inventor, disefiador, autor de un libro o compositor
de una melodia en cierto modo posee su obra y bajo medidas de proteccion se crea
consciencia para que no se pueda copiar o comprar alguna de estas obras sin tener en
cuenta los derechos implicitos en ellas. Es por ello que, cada vez que adquirimos estos
bienes protegidos, devolvemos una parte del “pago” al propietario a cambio de su
tiempo, esfuerzo, dinero e ideas gastadas en la creacion del trabajo o como recompensa
del dote de distintividad de su empresa.

La proteccion de la Propiedad Intelectual abarca dos ejes, el campo del Derecho de
Autor y derechos conexos, y el campo de la Propiedad Industrial, este Gltimo tendra
como base el aseguramiento de los derechos sobre las innovaciones y los signos
distintivos, que engloba a las marcas, lemas y nombres comerciales y las
denominaciones de origen, siendo que estos otorgan de exclusividad y de beneficio

econdmico, pues son susceptibles de explotacion no s6lo mediante licencias sino que

! Entiéndase a los productos registrados ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual, bajo la denominacion “LOL y logotipo” con certificado P00246713.
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por ejemplo, en palabras de Samuel Cepeda- Palacio, “las marcas comerciales como
simbolo vital para la identificacion, intercambio y toma de decisiones de consumo, han
pasado a convertirse en ejes esenciales sobre los cuales se soporta el actual panorama
del comercio” (Cepeda-Palacio, 2014). De esta manera, la mufieca de imitacion “LOL”
se transporta desde China hasta nuestro pais, lista para que, bajo imagen de la jugueteria
“MGA Entertainment, INC.”, pueda incorporarse dentro del comercio.

Entonces, es primordial la existencia de mecanismos legales que eviten el ingreso y
salida de mercancia pirata o falsificada a los mercados internos. Entre esos mecanismos
que aseguran la proteccion de la Propiedad Intelectual, se encuentran las Medidas en
Fronteras (Medidas de Observancia de la Propiedad Intelectual, llamada en algunos
paises) y es el tema central de la presente investigacion, la cual serd abordada dentro
de uno de los campos de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial
especificamente en la clase de Marcas Comerciales.

Segun un informe elaborado conjuntamente por la Organizacion para la Cooperacion
y el Desarrollo Econémico (en adelante, OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual
de la UE (en adelante, EUIPO) hasta el 2019 a nivel mundial, China es el principal pais
que produce productos falsificados y pirateados. Por su parte, Emiratos Arabes Unido
y Singapur se han identificado como los paises donde estos productos hacen escala
antes de su llegada a manos del consumidor. Asimismo, la comercializacién de
productos falsificados ya alcanza el 3.3% del comercio mundial y suma unos 460.000
millones de euros (Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémico,
OCDE, 2021).

Respecto a Latinoamérica, esta tendencia no es ajena pues segun el informe

“Tendencias en el comercio de bienes falsificados y pirateados (Trend in Counterfeit
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and Pirated Goods)”, la mayor parte de las incautaciones en términos econémicos en
paises latinoamericanos en el 2016 fueron de juguetes, calzado, ropa, articulos de
cuero, equipos eléctricos, relojes, instrumental médico, perfume, joyas y productos
farmacéuticos (EUIPO, 2021).

En nuestro pais, los productos falsificados también son un efecto del comercio
internacional; por esta razdn, nuestra legislacion introdujo en su normativa a las
Medidas en Frontera, instrumento que tuvo su nacimiento en el afio 1994 con el
Acuerdo APDIC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio de Mercancias Falsificadas, (en adelante, APDIC), donde
se regula estandares de observancia a la proteccion de la Propiedad Intelectual. En la
tesis de Sylvana Arispe, ¢Por qué importamos pirateria? Analisis de la implementacion
de las medidas en frontera para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual
en el Peru, explica la clasificacion de aquellos estdndares en cuatro (4) grupos “(i)
procedimientos y recursos civiles o administrativos, (ii) medidas provisionales o
cautelares, (iii) prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera, (iv)
procedimientos penales” (Arispe, 2018).

Ahora bien, gracias al contexto en donde las Marcas Comerciales tienen una
participacion en la arista del comercio, no s6lo se debe considerar la existencia de un
ente regulador de la Propiedad Intelectual; al contrario, para controlar la entrada y
salida de mercancias ilegales es de suma relevancia integrar una autoridad aduanera
que pueda aplicar medidas como inmovilizacion, incautacion, entre otros.

En nuestra legislacion nacional, las Medidas en Frontera obtienen una primera
regulacion en 1996 con el Decreto Legislativo N° 822, cuyo articulo 40° facultaba a la

Direccién de Derecho de Autor a solicitar a la autoridad aduanera el decomiso en
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frontera de mercancia pirata a efecto de suspender la libre circulacion de la misma. Sin
embargo, no es hasta el 2008 con la publicacién y entrada a vigencia del Decreto
Legislativo N° 1092 que se regula correctamente las Medidas en Frontera estableciendo
que la autoridad competente para su aplicacién sea la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administracion Tributaria (en adelante, SUNAT) y se nombra como
autoridad competente de determinar alguna infraccion al Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (en adelante,
INDECOPI).

No obstante, una implementacion entre dos entes administrativos competentes, segln
el Diario Gestion, hasta el 2018 “De acuerdo con el indice Internacional de Propiedad
Intelectual, Pert ocupd el puesto 28 de 45 paises en el rAnking mundial de politicas de
Propiedad Intelectual. Asimismo, INDECOPI s6lo en el afio 2017 incautd mercaderia
pirata, proveniente principalmente de China, por un monto de mas de S/ 25 millones”
(Diario Gestion, 2018).

Debido al fenémeno de la pirateria y la falsificacion, no solo se ataca a los titulares de
derechos de propiedad intelectual, sino que genera una afectacién nacional toda vez
que trae consecuencia a la evasion de impuestos, tarifas y aranceles, lo que resulta en
ilegalidad financiera, pero también perjudica a los consumidores y a la sociedad en
general, porque este fendmeno dificulta la creacion de conocimiento y produccion
(Salazar, 2010).

El sistema de proteccion de la Propiedad Industrial estimula el crecimiento econémico,
genera nuevos empleos y mejora la calidad de vida por lo que resulta de vital
importancia un adecuado mecanismo que asegure el respeto de los derechos de la

Propiedad Intelectual donde se establezca un equilibrio entre los intereses de los
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innovadoresy el interés publico, en un entorno donde la creatividad e invencion puedan
surgir en beneficio de todos.

Por ejemplo, la marca en su naturaleza de intangibilidad otorga a la empresa un valor
comercial y econémico. Asi, Isabel Mut Tomas-Verdera concluye que en el sector
telecomunicaciones, “el principal determinante de la intencién de seleccionar un
operador de telefonia movil es el valor de marca”; es decir, el factor “marca” desde un
punto de vista empresarial no sélo dotara de distintividad, pues de la misma forma
influira en la eleccion de un producto o servicio del consumidor y en consecuencia,
forma parte primordial de los ingresos percibidos (Mut Toméas-Verdera, 2017).

De manera global, Interbrand quien viene siendo una de las consultoras de marca méas
grandes del mundo publicé un ranking sobre “Las mejores marcas del afio 2019” de
acuerdo a la valoracion monetaria de ellas, teniendo a “APPLE” encabezando la lista
general y en tecnologia con una valoracion de $234,241 millones de ddlares americanos
asi como “NIKE” siendo el primer lugar en el sector moda con una valorizacion de
$32,376 millones de dodlares americanos, seguido de “LOUIS VUITTON” con una
valorizacion de $32,223 millones de dolares americanos y “CHANEL” con una
valorizacion de $22,134 millones de dolares americanos (Interbrand, 2019). Asimismo,
una publicacion del diario El1 Comercio ubica en la presentacion “Kantar Talks 2019:
¢COMo crecer en tiempos competitivos?” a las marcas mas significativas y con mayor
valor econdmico del mercado peruano siendo “CRISTAL” el primer lugar de la lista
con un valor estimado de $1,293 millones de dolares americanos (EI Comercio, 2020).
Dichas cifras nos localizan en un panorama en que las empresas gracias a Sus
respectivas Marcas Comerciales han logrado una posicion en el mercado y por

supuesto, son susceptibles a que su signo distintivo pueda ser utilizado en mercancia
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falsificada. En consecuencia, respecto a importaciones, es indispensable una adecuada
proteccion y aseguramiento de los derechos de Propiedad Industrial, por lo que es el
tema de la presente investigacion.

Por lo tanto, a méas de diez afios de implementacién de las Medidas en Frontera, es
necesario recorrer el alcance de su aplicacion nacional y examinar su revision
conceptual y factores que deben considerarse hacia una adecuada proteccién de la
Propiedad Industrial, respecto a las Marcas Comerciales, que englobe no sélo a las
instituciones competentes sino, a los titulares de estos derechos como actores del
procedimiento.

1.1. Justificacion

La investigacion desarrollada tuvo como propdsito hacer de conocimiento si la regulacion
nacional de Medidas en Frontera tiene incidencia en la proteccion de Marcas Comerciales
en la importacion de jugueteria. Asi, mediante la aplicacion de la doctrina, la legislacion
y la jurisprudencia correspondiente se buscé establecer los alcances de la figura de
Medidas en Frontera desde su naturaleza juridica hacia su aplicacién respecto a la
proteccion de Marcas Comerciales en la importacion de jugueteria, pues es una de las
mercancias que mas interés se tiene por falsificar.

La investigacion es de utilidad tanto para operadores juridicos como para los titulares de
Derechos de Marca para obtener un conocimiento pleno sobre el mecanismo de Medidas
en Frontera y de esta manera, se pueda optimizar y uniformizar la informacion en aras de
un eficiente sistema de proteccién de la Propiedad Intelectual, especificamente en Marcas

Comerciales.
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Finalmente, la presente investigacion tiene justificacion en incrementar los estudios

acerca de Medidas en Frontera en nuestro pais contribuyendo de esta manera al

conocimiento y debate académico, asi como el otorgamiento de un aporte sustancial al

conocimiento del investigador.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Justificacion Préctica

Como justificacion practica, la investigacion presenta informacion que aportara
respuestas sobre las problematicas planteadas, ayudara a entender la aplicacion de
Medidas en Frontera y como ello tiene incidencia en la proteccion de las Marcas
Comerciales en la importacion de jugueteria.

Justificacion Tedrica

Como justificacion tedrica, puesto que el estudio contiene un conjunto de bases
tedrica juridicos que sustentan la tematica, asimismo contiene la norma juridica, que
sustentan toda la investigacion, asi como las opiniones de especialistas en la materia
investigada y brinda al autor toda la informacion que corresponde la regulacion
nacional de Medidas en Frontera para la adecuada proteccion de las Marcas
Comerciales en el campo de importaciones de jugueteria.

Justificacion Social

El estudio brinda posibilidades de mejora, puesto que la investigacion contiene
informacion que puede cambiar ciertas realidades respecto a la regulacion nacional
de Medidas en Frontera con las Marcas Comerciales en la importacion de jugueteria,
y lograr que el Estado como garante de la proteccion de los derechos de la Propiedad
Intelectual, tenga un adecuado sistema de prevencion de ingreso de mercancia

falsificada al circuito comercial nacional.

1.1.4. Justificacion Metodoldgica

17
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La justificacion metodoldgica se trata de que el estudio estad desarrollado bajo el

método cientifico; asimismo, la investigacién cuenta con todo el rigor metodoldgico,

donde los resultados son producto del analisis metodoldgico y cientifico que se

adquirié mediante un instrumento de recoleccion de informacion.

1.2. Antecedentes

Entre la busqueda de antecedentes nacionales que se enfoque Unicamente en la

aplicacion de Medidas en Frontera, se encontraron tres autores que en distintos

periodos de tiempo lograron sintetizar, describir y analizar el procedimiento de las

Medidas en Frontera.

a)

b)

Gonzalo Bernal Neumann, en el afio 2010 con el articulo “Regulacion de las
medidas en frontera en la legislacion peruana: instrumento aduanero para la
proteccion de la Propiedad Intelectual” llegd a la conclusion de que la
proteccion de la Propiedad Intelectual debe basarse en una politica de Estado
Integral en donde también existan incentivos y protecciones que no abarcan
Unicamente el campo de fronteras con la finalidad de que incrementar el
intelecto y sanciones para quienes lo vulneren. Asimismo, se le otorga a la
Administracion Aduanera un papel fundamental, y ya no un papel secundario
y supletorio como lo tenia antes, en la lucha contra la pirateria y la falsificacion
de mercancia protegida por los derechos de propiedad intelectual, comprendida
en derechos de autor, conexos y derechos de marcas.

En la misma linea, Sylvana Gannina Arispe Alburqueque, con su tesis titulada
“;Por qué importamos pirateria? Analisis de la implementacion de las medidas

en frontera para la proteccion de los derechos de propiedad intelectual en el
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c)

Pert del ano 20187, lleg6 a la conclusion de que las Medidas en Frontera es de
ejecucion inmediata, pues su aplicacion inicia antes de la mercancia que se
encuentra en zona primaria. Ademas, corresponde a la Sunat aplicar medidas
en frontera de oficio, sin embargo, al haberse regulado la inscripcion de los
titulares de los derechos de forma voluntaria, muchas veces el tramite que es
iniciado por la Administracion Aduanera no puede concluir debido a la falta de
respuesta del titular y en consecuencia la mercancia continda el tramite de
nacionalizacion, en virtud al principio de facilitacion de comercio.

Del mismo modo, Christian Mosqueira Chauca, en el afio 2014 con su tesis
titulada “La Proteccion de la Propiedad Intelectual en el Comercio
Internacional de Bienes a través de la Aplicacion de Medidas en Frontera.
Hacia una redefinicion del modelo peruano” concluyé que es necesaria
mantener la perspectiva de observar el cumplimiento de Medidas en Frontera
para reprimir la proliferacion de toda la industria que genera la falsificacion y
pirateria. Sobre el procedimiento, el mismo requiere un perfeccionamiento por
el que se aplican las medidas en frontera para la proteccion de los derechos de
Propiedad Intelectual, de forma tal que se corrijan las deficiencias actuales y
se dote a la Administracion Aduanera, a los Titulares de Derechos y a los

Operadores de Comercio Exterior de mecanismos més eficaces y equitativos.

Asimismo, y de manera internacional, se encontraron los siguientes autores, que

lograron captar relacion del tema central con algunos conexos:

d) Angel Puente Reyes, en el afio 2010, con su tesis titulada “Medidas en Frontera

y Propiedad Intelectual en el Comercio Exterior”, llegé a la conclusion de que
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e)

justo la aplicacion de Medidas en Frontera es lo que configura una herramienta
juridica que, si bien es cierto que se enmarca en una esfera comercial, su
propdsito es la proteccion de la Propiedad Intelectual.

Daniel Salazar Loggiodice, en el afio 2010 con su articulo titulado
“Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en relacion con las
Medidas en Frontera en Venezuela”, concluye en que el éxito de la
implementacién de las medidas en frontera pasa por involucrar a los titulares
de derecho, este apoyo se manifiesta al suministrar a las autoridades aduanales
recursos e informacion que requiera en la investigacion y reconocimiento de la
mercancia ilegal.

Samuel Cepeda Palacio, en el afio 2014 con su articulo titulado “Alcances
actuales del concepto de marca. Un estudio comparativo, en la historia”
sostiene que los elementos que conllevan a la conceptualizacién de las marcas
no dependen de una funcion practica, sino que deben incluir los distintos
significados, que la sociedad contemporanea le ayuda a asimilar,

principalmente en su relacion con la empresa, el entorno y el consumidor.

1.3. Marco tedrico

1.3.1. Medidas en Frontera

El término de Medidas en Frontera hace alusion al mecanismo encargado de la

deteccion de aquellas operaciones de comercio exterior en las que se violen los

derechos de Propiedad Intelectual. Asimismo, este mecanismo procura evitar la

explotacion el prestigio de la marca, producir productos de baja calidad, el

contrabando y también, la proteccion del consumidor (Mago, 2021).
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Las Medidas en Frontera estan disefiadas como medidas temporales para evitar la
realizacion de una importacion o exportaciéon de productos que infrinjan el registro
de una marca, asi como la suspension de la actividad en Aduanas o el comiso y la
posterior destruccion, de la mercancia falsificada en fronteras (Secretaria General de
la Comunidad Andina , 2007).
En esa linea, las Medidas en Frontera son un conjunto de acciones que tienen como
finalidad velar por el respeto de derechos de exclusiva sobre Propiedad Intelectual y
recae sobre mercancias que llegan a nuestro territorio. De esta manera, también
supone un comiso de esta mercancia infractora para su posterior destruccion y asi, se
evite ingrese al circuito comercial nacional.

1.3.1.1. Mercancia
Segun el articulo 2 del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas (LGA),
el concepto de mercancia lo distingue como “Bien susceptible de ser clasificado en
la nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de regimenes aduaneros”.
Del mismo modo, puede denominarse a la mercancia como bienes que pueden ser
objeto de operaciones, regimenes y destinos aduaneros.
Ahora bien, en un contexto de comercio internacional es muy probable la fabricacién
de productos en un pais para su exportacion en otro. Ante ello, el acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ha
establecido que en tanto el titular de una marca tenga sospecha sobre la importacion
de mercancias falsificadas o de mercancias piratas puedan presentar ante autoridades
judiciales o administrativas una demanda con la finalidad de que las autoridades de
aduanas suspendan el despacho de estas mercancias para evitar su libre circulacion.

1.3.1.1.1. Mercancia Falsificada y Mercancia Pirata
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La mercancia falsificada se refiere a productos que utilizan la misma Marca
Comercial que la marca registrada sin autorizacion del titular o que, en esencia,
no puedan distinguirse elementos de la marca registrada, lo que infringe los
derechos del propietario de la Marca Comercial (Asociacién General de
Consumidores, 2014).

De esta forma, la mercancia falsificada afecta tanto al sector del comercio como
a los titulares de marcas y a los consumidores en general, desde los articulos de
lujo hasta los bienes de consumo. Los fabricantes y distribuidores de productos
falsificados utilizan marcas registradas para indicar engafiosamente que sus
productos tienen la misma composicion y calidad que el producto original
fabricado por el titular de la marca. Esto implica que los consumidores pueden
creer que estan comprando un producto auténtico, cuando en realidad no existe
conexidn entre el fabricante o comerciante y el titular de la marca.

Caso contrario, la mercancia pirata es definida como la reproduccion y
distribucion de copias de obras protegidas por el derecho de autor, asi como su
transmision al publico. Esta forma de vulneracion a derechos de autor afecta a
obras de distintos tipos, como la mdsica, literatura, cine, programas informaticos,
videojuegos, programas y sefiales audiovisuales (Camara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo, 2021).

Al igual que la mercancia falsificada, el tipo de mercancia pirata tiene
repercusiones en el area de creatividad, en el desarrollo de la misma, empleo,
inversion extranjera, ademas de generar incertidumbre con peligrosos vinculos
hacia organizaciones delictivas. Asimismo, genera una gran vulneracion de los

derechos de Propiedad Intelectual ya que dichos productos buscan ingresar al
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comercio sin el permiso expreso de produccion y venta del titular de los derechos
de autor, por lo que el propietario de la idea y de la realizacion de la mercancia
original no recibe una remuneracion o beneficio alguno por la reproduccion
clandestina de su idea.

Por otro lado, a nivel internacional, la Union Europea en el articulo 2 del
Reglamento N° 1383-2003 sobre la intervencion de la administracion aduanera
ante la sospecha de infraccion de derechos de propiedad intelectual ha definido el
término de “mercancia falsificada” cuando la infraccion es relativa a un derecho
de marca, mientras que la alusion a “mercancia pirata” esta referida por la misma
norma a mercancia que infringe derechos de autor, afines, modelos y dibujos
registrados tanto nacionales como comunitarios.

Asimismo, las prescripciones de la legislacion norteamericana a través del U.S.
Inmigration and Customs Enforcement, indican que la mercancia falsificada suele
llevar la Marca Comercial de una marca original y de confianza hacia el
consumidor, pero que han sido producido por otra parte y no esta hecho con las
especificaciones del fabricante original. A menudo se producen ilegalmente y se
venden con beneficio para financiar otras actividades delictivas. Ello hace que la
produccion y el trafico de productos falsificados sea un delito transnacional,
comunmente vinculado a las organizaciones criminales “Transnational Criminal
Organizations, TCOs” (U.S. Inmigration and Customs Enforcement, 2021).

Con respecto al nivel nacional, el Decreto Legislativo N° 1092 define a la
mercancia falsificada como aquella que comete infraccion a los derechos de

marca y la mercancia pirata es aquella que vulnera los derechos de autor. Por lo
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que, para efectos de la presente investigacion se hara Unicamente referencia a
Mercancia Falsificada.

1.3.2. Marcas Comerciales

Segun la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, una marca es un tipo de
signo que permite distinguir los productos o servicios que una empresa ofrece de los
de otra. Asimismo, estas pueden constituir en una palabra o por combinaciones de
palabras, letras y cifras, asi como contener dibujos simbolos, caracteristicas
tridimensionales, como la forma y el embalaje de los productos, signos no visibles,
como sonidos, fragancias o tonos de color utilizados como caracteristicas distintivas
(Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021).

Ahora bien, la Organizacion Mundial de Comercio indica que “las Marcas
Comerciales distinguen los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas, y su proteccion tiene por finalidad estimular y garantizar una competencia
leal y proteger a los consumidores” (Organizacién Mundial del Comercio , 2021).
En analisis, segun las denominaciones de los entes internacionales competentes en
los temas de Propiedad Intelectual y Comercio, los términos “marca” y “marca
comercial” tienen una misma definicion y se distinguiria en la manera en la que cada
legislacion adopte cualquiera de los términos sin ser diferentes uno del otro.

Las Marcas Comerciales pertenecen al grupo de la Propiedad Industrial y tienen
caracteristicas como la intangibilidad, exclusividad, territorialidad y temporalidad.
Asimismo, cumplen dos principales funciones, distinguir y diferenciar. Ante ello, se
desprende que la distintividad se asocia a la marca en si, mientras que la

diferenciacion pertenece al producto o al servicio.
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Al respecto, si bien es cierto que la distintividad se configura como uno de los
requisitos basicos para el registro de una Marca Comercial, la diferenciacion surge
como la necesidad de poder distinguir a una empresa del resto. Segin Schmitz, “el
rol actual de las marcas en el mundo econdmico-empresarial sigue siendo clave a la
hora de diferenciar los productos y empresas de sus competidores. Asi el valor
estratégico que desempefian esos derechos de propiedad industrial ha incluso
aumentado ante el nuevo contexto global de la hipercompetitividad” (Schmitz
Vaccaro, 2012).

De manera internacional, la legislacion norteamericana sefiala que el término Marca
Comercial queda entendida como toda palabra, nombre, simbolo, aparato o
combinacién que sea, a) utilizado por una persona, b) que una persona tenga intencién
de utilizarla en el comercio y solicite su registro para identificar y distinguir sus
productos.

Del mismo modo, pero en competencia internacional tanto la Unién Europea como
en la Comunidad Andina de Naciones, las Marcas Comerciales son denominadas
signos capaces de identificar productos y servicios en el mercado.

Ahora bien, respecto a la Comunidad Andina (CAN), organismo internacional al que
pertenecemos junto a Bolivia, Colombia y Ecuador, en la Decision 486 - Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial (articulo 134) han reconocido el término de
Marcas Comerciales como cualquier signo que sea apto para distinguir productos y
servicios en el mercado, asimismo, incluyen una lista de signos que podrian ser
considerados como marcas comerciales, sean estos a) palabras o combinacion de
palabras; b) imagenes, figuras, simbolos, gréaficos, logotipos, monogramas, retratos,

etiquetas, emblemas y escudos; ¢) sonidos y los olores; d) letras y los nimeros; )
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color delimitado por una forma, o una combinacion de colores; f) forma de los
productos, sus envases 0 envolturas; g) cualquier combinacion de los signos o medios
indicados en los apartados anteriores.

Ante la regulacion de la Comunidad Andina, nuestro ordenamiento reconoce a la
Propiedad Industrial y recoge el régimen en el Decreto Legislativo N° 1075,
consignando a las Marcas Comerciales como elemento constitutivo de la Propiedad
Industrial, y le otorga la posibilidad de ser consideradas como marcas de productos y
de servicios y otorgan al titular la exclusividad sobre el objeto de proteccion.
Asimismo, la normativa indica como entidad competente a la Comision de la
Direccion de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para conocer y resolver
en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres
comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacion y
denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la via
administrativa sobre la materia, que son conocidos por la Comision de la Direccion
de Signos Distintivos.

Denuncia por Infraccion a Derechos de Propiedad Industrial

El Decreto Legislativo N° 1075 modificado por el Decreto Legislativo N° 1309,
sefiala que el titular de derechos de Propiedad Industrial puede interponer denuncia
ante la Comision de Signos Distintivos del Indecopi a solicitud de parte en su articulo
99.1, siendo requisitos de la denuncia, lo siguiente:

a) Nombres y apellidos completos, denominacion social o razon social, documento
nacional de identidad, carné de extranjeria o cualquier documento analogo del

denunciante, domicilio procesal, y de ser el caso los datos de identificacion de quien
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ejerza la representacion de éste. En caso de no consignarse domicilio o ser éste
inexacto, inexistente o en el que la notificacion no sea posible, se procedera conforme
a lo dispuesto en el articulo 100 del presente Decreto Legislativo.

b) Registro Unico de Contribuyentes, en el caso que corresponda.

¢) El pedido concreto y los fundamentos de hecho y, de ser posible, de derecho que
sustenten la denuncia.

d) Firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.

e) Los poderes deben constar en instrumento publico o privado y deben cumplir, en
lo que corresponda, con las siguientes formalidades: e.1. En el caso de personas
naturales, la firma debera ser legalizada por notario. e.2. En el caso de personas
juridicas, el documento deberd contener la representacion con que actla el
poderdante y su firma deberd estar autenticada por Notario. e.3. En los casos de
poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberan ademés ser
legalizados por funcionario consular peruano. e.4. Con la presentacion del poder
por quien representa a una persona, quedara acreditada la existencia de ésta y su
representacion. En ningln caso, el poder debe ser exigido en la medida que el mismo
pueda ser obtenido directamente por el 6rgano competente, conforme a ley

f) Los medios probatorios destinados a acreditar la comision de la infraccion.

g) ldentificacion del presunto infractor y del lugar donde debera notificarsele. En
caso de no conocerse la identidad del presunto infractor debera solicitarse la visita
inspectiva correspondiente en el lugar o en los lugares donde se presume se cometen
los actos de infraccion, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto, lo
cual no exime al denunciante de la responsabilidad de identificar al presunto

infractor, en el caso de que su identidad no haya sido obtenida en la visita inspectiva.
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De no tener conocimiento del lugar donde se debera notificar al presunto infractor,
se deberda proceder conforme a lo establecido en el articulo 100 del presente Decreto
Legislativo.

h) Identificacién del certificado de registro que ampare el derecho del accionante.
En el caso de acciones sustentadas en un nombre comercial, registrado o no, debe
presentar los documentos que acrediten el uso actual, real y efectivo del mismo, con
anterioridad al momento de interposicion de la denuncia. En caso de acciones
sustentadas en signos distintivos notoriamente conocidos deberd acreditarse tal
condicion.

i) Pago de la tasa por los derechos de interposicién de denuncia, por cada
denunciado, segun lo establecido en el TUPA.

j) Copia del escrito y sus recaudos, segun la cantidad de notificaciones a realizarse.
En caso de presentarse pruebas que consistan en muestras fisicas, deberan
adjuntarse ejemplares adicionales o, en su defecto, una representacion de la misma.
Asimismo, en los articulos 103°y 104° de la referida norma, sefiala que sélo se podra
presentar pruebas consistentes en documentos, incluyendo todo tipo de escritos,
impresos, fotocopias, planos, cuadros, dibujos, radiografias, cintas cinematograficas
y otras reproducciones de audio y video, la telemética en general y demés objetos y
bienes que recojan, contengan o representen algin hecho, una actividad humana o su
resultado; asi como inspeccion y pericias. Ademas, la carga de la prueba
corresponderd a quien afirme hechos o a quien los contradice alegando nuevos

hechos.
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1.3.3. Régimen Aduanero

El régimen aduanero puede entenderse como aquel acto que tiene como finalidad
favorecer ciertas actividades econdmicas a través de la instauracion de beneficios
segun la actividad considerada. Ademas, fija el tratamiento o destino aplicable a
mercaderias sometidas a control en Aduanas, de acuerdo con lo que indica la Ley y
los Reglamentos, considerando la naturaleza y objetivo de la operacion (Mora Martin,
2007).
Respecto a su legislacion, es la Comunidad Andina que en la Decision N° 848 en su
articulo 2, indica:
El régimen aduanero es el destino aduanero aplicable a las mercancias,
solicitado por el declarante, de acuerdo con la legislacion aduanera
comunitaria. Son regimenes aduaneros: a) Importacion para el consumo; (...)
d) Exportacion definitiva (...), i) Transito aduanero (...)
A nivel nacional, es el Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, quien
brinda la normatividad acerca del régimen aduanero. Asimismo, consignan cinco
principales regimenes aduaneros en Perd: Regimenes de Importacion, Regimenes de
Exportacion, Regimenes de Perfeccionamiento, Regimenes de Depdsito Aduanero,
Regimenes de Transito y otros Regimenes de Excepcion.
En cuanto al tema de investigacion, los acuerdos ADPIC establecen como norma
bésica la obligacion de aplicar medidas en frontera en el sistema aduanero de
Importacion; como se menciond anteriormente, a nivel comunitario, Comunidad
Andina (CAN), estos sistemas también se han extendido a los sistemas aduaneros de

Exportacion y Tréansito Aduanero.
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1.3.3.1. Régimen Aduanero de Importacion
El articulo 49 del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, conceptla
al Régimen Aduanero de Importacion como: “Régimen aduanero que permite el
ingreso de mercancias al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o
garantia segun corresponda, de los derechos arancelarios y demas impuestos
aplicables, asi como el pago de los recargos y multas que hubiere, y del cumplimiento
de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancias extranjeras se
consideraran nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante”. Siendo este
régimen el alcance de la presente investigacion respecto a la manera en la que los
productos de jugueteria pretenden ingresar a nuestro territorio nacional.

1.3.3.2. Régimen Aduanero de Tréansito
El articulo 92 del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, conceptta
al Régimen Aduanero de Transito como: “Régimen aduanero que permite que 1as
mercancias provenientes del exterior que no hayan sido destinadas sean transportadas
bajo control aduanero, de una aduana a otra, dentro del territorio aduanero, o con
destino al exterior, con suspensién del pago de los derechos arancelarios y demés
tributos aplicables a la importacion para el consumo y recargos de corresponder,
previa presentacion de garantia y el cumplimiento de los demas requisitos y
condiciones de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. El transito aduanero
interno se efectlia por via maritima, aérea o terrestre de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento en los siguientes casos:
a. Contenedores debidamente precintados;
b. Cuando se trate de mercancias cuyas dimensiones no quepan en un contenedor

cerrado;
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¢. Cuando la mercancia sea debidamente individualizada e identificable”.

1.3.3.3.Régimen Aduanero de Exportacion

El articulo 60 del Decreto Legislativo N° 1053, Ley General de Aduanas, conceptla

al Régimen Aduanero de Exportacion como: “Régimen aduanero que permite la

salida del territorio aduanero de las mercancias nacionales o nacionalizadas para su

uso o consumo definitivo en el exterior. La exportacion definitiva no esta afecta a

ningun tributo”.

1.3.4. Regulacion Internacional de Medidas en Frontera

1.3.4.1. Antecedentes

1.3.4.1.1.

1.3.4.1.2.

Convenio de Paris y Convenio de Berna

En el afio 1883 el Convenio de Paris indicaba en sus articulos 9 y 10, introducian
la figura de comiso para Derechos de Autor, no se consignaba la competencia de
una autoridad aduanera, dejando abierta la posibilidad de aplicacion de cada pais
en su legislacion.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
relacionados al Comercio — ADPIC

Mas adelante, en el afio 1994, se adopt6 el Acuerdo ADPIC como resultado de
las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay en el marco de la
Organizacién Mundial del Comercio, y en este se obtuvo un avance en lo que a
Derechos de Propiedad Intelectual correspondia, ello porque a diferencia de lo
que ya se tenia conocimiento, se inserta por primera vez de forma més detallada,
la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI), en la que, ademas

de las obligaciones generales (art.41), se recogen disposiciones sobre los
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procedimientos y recursos administrativos y civiles (arts. 42 a 49), sobre los
procedimientos penales (art. 61) y sobre las medidas provisionales (art. 50), con
especial referencia a las medidas en frontera (arts. 51 a 60) , que los estados
miembros deben adoptar para preservar el ejercicio de los DPI.

Sobre el desarrollo del Acuerdo ADPIC, en su seccion I, se establecen
mecanismos orientados a la aplicacion de medidas de observancia de los
Derechos de Propiedad Intelectual, posibilitando la interposicion de ejercicio por
medidas en via civil, penal, asi como administrativa y es en esta Gltima, donde se
encuentra incluida la aplicacion de Medida en Frontera.

Asimismo, para la proteccion de los Derechos de Propiedad Intelectual, se
acentlia hacia un mismo mecanismo: la suspension del despacho aduanero. Ello
significaria que antes de la culminacion del régimen aduanero de importacion que
permita la nacionalizacion, circulacién de la mercancia y la libre disponibilidad
de ella, la suspension protegeria en primera linea el derecho de exclusividad del
titular del registro.

Al respecto, el articulo 51 del Acuerdo sobre los ADPIC define la aplicacion de
medidas en frontera como la obligacion de los miembros de adoptar
procedimientos para que los titulares de derechos tengan razones legitimas para
sospechar que se estan preparando la importacion de productos de falsificados o
pirateados, se puede presentar una solicitud por escrito a la autoridad competente,
administrativa o judicial para solicitar a las autoridades aduaneras que suspendan
la libre circulacion de estas mercancias.

Ademas, establece la posibilidad de realizar dicha solicitud también para

mercancias que involucren otras infracciones de Propiedad Intelectual (excepto
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1.3.4.1.3.

infraccion de marcas, derechos de autor y conexos), asi como el sistema aduanero
de exportacion, en base a las decisiones de los miembros. De esta manera, se
aumenta la posibilidad de ejercer estas medidas hacia otros tipos de Derechos de
Propiedad Intelectual, como disefios industriales, patentes, indicaciones
geograficas, entre otros.

Comunidad Andina de Naciones — CAN

Ahora bien, a nivel regional, la Comunidad Andina bajo las Decisiones N° 486 y
619 incluye la posibilidad de aplicacion de Medidas en Frontera para mercancias
infractoras que se encuentren sometidas a los regimenes de Exportacion y
Trénsito Internacional.

En este sentido en el capitulo 111 de la Decision 486, bajo el titulo de: De las
Medidas en Frontera establece en el primer parrafo de su articulo 250° que:

“El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer
que se va a realizar la importacion o la exportacion de productos que infringen
ese registro, podra solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa
operacién aduanera. Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa
autoridad las condiciones y garantias que establezcan las normas internas del
Pais Miembro”

Asimismo, la Decision N° 619 en su Articulo primero establecié que los Paises
Miembros, a través de su normativa interna, estaran facultados, en los términos
en los que se indica en la norma para desarrollar y profundizar Gnicamente algunas
disposiciones de la Decision 486, citando en su Capitulo IlI, Titulo XV:
Desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicacion de Medidas en

Frontera a productos en transito.
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Sobre la obligacion del titular del derecho, el segundo parrafo del articulo 250°
de la Decision N° 486 que establece: “Quien solicite la aplicacion de medidas en
frontera deber& suministrar a la autoridad nacional competente la informacién
necesaria y una descripcion suficientemente detallada y precisa de los productos
objeto de la presunta infraccién para que puedan ser reconocidos. Si la
legislacion interna del Pais Miembro lo permite, la autoridad nacional
competente podra ordenar de oficio, la aplicacion de medidas en frontera”.

1.3.5. Legislacion Nacional de Medidas en Frontera

Sobre la legislacion nacional de Medidas en Frontera, segin Mosqueira, en un
sistema en la que no se aplicaba un procedimiento de Medidas en Frontera se utilizaba
un sistema de alertas en el que la Superintendencia Nacional de Aduanas y
Administracion Tributaria (SUNAT) en calidad de autoridad aduanera ponia en
conocimiento al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) o a la Fiscalia Especializada en Delitos Aduaneros y Contra
la Propiedad Intelectual del Ministerio Publico sobre mercancia que haga evidenciar
una vulneracién de Derechos de Propiedad Intelectual (Mosqueira Chauca, 2014).

De esta manera, en la via administrativa, la autoridad aduanera actuaba en
colaboracién con la autoridad competente en Propiedad Intelectual quien solicitaba
la suspension del proceso de despacho y la aplicacion de Medidas en Frontera. Cabe
sefialar que, en este tipo de procedimiento, la autoridad aduanera no podia actuar de
oficio y las acciones de control que tomaba se traducian en inmovilizaciones. Por otro

lado, en la via judicial, se procedia a dar aviso al Ministerio Publico con la finalidad
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de realizar las inspecciones correspondientes y las acciones que se tomaban se
traducian en incautaciones de la mercancia presuntamente infractora.

En ese mismo contexto, la legislacion nacional de Medidas en Frontera recoge
compromisos de proteccion de Derechos de la Propiedad Intelectual que nuestro pais
ha suscrito bilateralmente tales como Acuerdo de Promocion Comercial PERU —
USA y el Acuerdo Comercial entre PERU — UE.

El Acuerdo de Promocion Comercial con Estados Unidos de Norteamérica, fue
suscrito en Washington D.C. el 12 de abril de 2006, en su articulo 16.11 indica las
disposiciones con relacion a la observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual,
y en el numeral 20 del mismo articulo, se desarrolla los requerimientos relacionados
a la aplicacion de Medidas en Frontera. A partir de ello, se podia demostrar que el
tratado suscrito con Estados Unidos de Norteamérica otorga la posibilidad de que la
autoridad aduanera inicie la aplicacion de Medidas en Frontera suspendiendo el
proceso de despacho en tanto exista evidencia de infraccion en prima facie de un
derecho de Propiedad Intelectual, y facilita a la autoridad aduanera a actuar inclusive
de ex oficio cuando existan razones que evidencien o al menos se sospeche que las
mercancias son falsificadas o pirateadas. Asimismo, dicho acuerdo exceptia otros
tipos de derechos de Propiedad Intelectual que no sean marcas, derechos de autor y
CONEX0s.

Mientras tanto, el Acuerdo Comercial entre la Unién Europea, Pert y Colombia fue
firmado en Bruselas el 26 de junio de 2012 y desarrolla en su Titulo VII, Capitulo 4
la observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, y en su articulo 249, la
aplicacion de Medidas en Frontera. De esta manera, se incluye el término de

retencién, en el cual la mercancia falsificada aparte de su suspension de despacho
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podria quedar retenida en almacenes aduaneros, incluyendo la evaluacion de la

mercancia a sus folletos, logos, stickers, instrucciones de uso o de garantia y

embalaje.

El Acuerdo Comercial entre la Unién Europea, Perd y Colombia incluye a las

indicaciones geograficas como derecho de Propiedad Intelectual susceptible a la

aplicacion de Medidas en Frontera.
Ahora bien, en consecuencia, de estos compromisos internacionales, es que puede aterrizarse
en una normativa para la aplicacion de Medidas en Frontera y determinar la proteccion de
Derechos de Marca, esta Ultima conceptualizada como el derecho que tiene el titular de la
marca comercial a su uso en exclusiva del signo asi como garantizar su propiedad. De esta
manera, el marco legal aplicable al tema de nuestra investigacion es el siguiente: i) Decreto
Legislativo N° 1092, su reglamento aprobado mediante ii) Decreto Supremo N° 0003-2009-
EF, y el procedimiento establecido por la autoridad administrativa aduanera iii)

INTA.PE00.12 (V1).

Respecto al procedimiento se ha establecido a lo largo de la presente investigacion la
necesidad de su aplicaciéon desde Aduanas ya que es en este punto donde toda la mercancia
ingresa y/o sale y la verificacion de licitud de productos es lo que determinara la legalidad

de la mercancia en el circuito comercial nacional.

Mediante este mecanismo se procura implementar un conjunto de normas donde el titular del
derecho de Propiedad Intelectual o su representante pueda solicitar la suspensién del proceso
de despacho aduanero de mercancia presuntamente falsificada. Al respecto, se presenta
documentos que evidencien la descripcion de la mercancia, por ejemplo, el nimero de

Declaracion Unica de Aduana (DUA).
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Asimismo, el solicitante del procedimiento debera cumplir con los siguientes requisitos: i)
Contar con la inscripcion al registro voluntario de derechos de propiedad intelectual ante la
Administracion Aduanera, ii) Brindar documentacién suficiente ante la sospecha de

falsificacion y iii) Constituir fianza no menor 20% del Valor FOB de la mercancia?.

1.3.5.1.Requisitos para la Aplicacion de Medidas en Frontera en el Pera.
1.3.5.1.1. EIl Registro Voluntario
Es una solicitud realizada ante la administracion aduanera donde el titular del
derecho de Propiedad Intelectual o su representante, presentan su marca
debidamente registrada ante la autoridad de Propiedad Intelectual, imagenes de
sus productos y del propio signo distintivo con la finalidad de que estos queden
plenamente identificados. De esta manera, en cuanto arriban a territorio nacional
productos falsificados de la marca registrada, el personal de la autoridad aduanera
podra hacer un contraste con la informacién brindada en el registro voluntarios y
retener en Aduanas para impedir el ingreso al mercado peruano.
Cabe sefialar que dicho registro es gratuito y la solicitud deberd contener lo
siguiente:
1) Imagen de la marca registrada en autoridad en Propiedad Intelectual, asi
como copia de su certificado de registro ante el INDECOPI.
2) Descripcion relacionada con los productos que la marca distingue.
3) Iméagenes de los productos a distinguir, pueden proporcionarse,
también, catalogos, discos compactos (CDS), direcciones web, en los

que se visualicen los productos.

2 Cuando se trate de mercancia perecible, debera pagar el 100% del valor de la mercancia.
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1.3.5.1.2. La Fianza o Garantia equivalente

Uno de los requisitos para la aplicacion del procedimiento a solicitud de parte es
la fianza o garantia equivalente, donde el Decreto Legislativo N° 1092 requiere
al solicitante del procedimiento la constitucion de una fianza, caucion juratoria o
garantia equivalente, ello con la finalidad de poder resarcir los perjuicios que
pudieran ocasionarse al importador, exportador y/o consignatario. Dicha fianza,
es de ejecucion inmediata una vez que la autoridad competente en Propiedad
Intelectual determine la licitud de los productos que se presumieron falsificados.
Por su parte, el Reglamento (Decreto Supremo N° 003-2009-EF) establece las
caracteristicas requeridas de dicha fianza, a saber, se indica que debe verificarse
que sea otorgada por una entidad financiera o de una caucion juratoria a favor del
consignatario, consignante o duefio. Asimismo, tendra que otorgarse por Escritura
Publica o, de ser el caso, por medio de una entidad financiera efectivamente
constituida en el pais con cardcter irrevocable, incondicional, indivisible,
solidario, sin beneficio de excusién y de realizacion inmediata.

Ademas sobre el plazo de vigencia de esta fianza, debera pactarse uno no menor
a treinta dias calendario y debera mantener su vigencia mientras dure la
suspension del levante, el procedimiento administrativo o proceso judicial cuyo
monto debera consignarse al 20% del valor FOB de la mercancia sobre la cual se
solicitd suspensién; no obstante, tratdndose de mercancia perecible, el valor sera
consignado al 100% del valor FOB de la misma.

De esta manera, queda asegurada la ejecucion de la fianza o garantia al

beneficiario en caso la autoridad competente en Propiedad Intelectual determine
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1.3.5.1.3.

que la mercancia suspendida es original o el solicitante no hubiese cumplido con
acreditar la interposicién de la accion por infraccion o denuncia correspondiente.
Valor de la mercancia: Caracter comercial y pequefas partidas

El Reglamento del procedimiento objeto de investigacion indica que para la
aplicacion de Medidas en Frontera debera verificarse el valor de la mercancia,
pues este debe ser significativo para ser considerado de cardcter comercial. En ese
sentido, el articulo 4 del Reglamento bajo referencia establece que no serén
significativa las mercancias para el pais cuyo valor FOB declarado no supere los
doscientos (200) délares americanos.

Al respecto, existe un peligro en la aplicacion del requisito puesto que cabe la
posibilidad de practicas fraudulentas con la finalidad de arribo de mercancia
falsificada ya que los productos pueden ser divididos en pequefios tipos
mercancias con diferentes titulares, por lo que la aplicacion de este requisito debe
ser retribuido con una labor responsable de la administracién aduanera con la
colaboracién de titulares de Derechos de Marca para hacer frente a este tipo de

mecanismo que buscan eludir la norma.

1.3.6. Tipos de Derechos de Propiedad Industrial bajo proteccion

El Acuerdo Multilateral de la Organizacion Mundial de Comercio establece la

proteccion bésica de tres tipos de derecho de Propiedad Intelectual, estos, Marcas,

Derechos de Autor y Conexos, siendo el tema de Marcas el investigado en la presente

tesis.

Ahora bien, esta lista no establece un limite pues algunos paises han desarrollado y

realizado la implementacién de Medidas en Frontera para la proteccion de otros tipos
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de derechos de Propiedad Intelectual, por ejemplo, la administracion aduanera
hdngara faculta la aplicacion de Medidas en Frontera a la detencion de mercancias
con sospecha de infraccion por derechos exclusivos de circuitos integrados
denominados semiconductor topographies en sus fronteras.

En nuestro pais la aplicacion de Medidas en Frontera corresponde Unicamente a
derechos de Propiedad Intelectual respecto a Derecho de Marca y Derechos de autor
y conexos Yy de esta manera se viene manejando desde hace mas de diez afios, por lo
que quizés en adelanto a las conclusiones que se presenten, corresponderia ampliar la
vision y de esta manera establecer un adecuado sistema de proteccion de Derechos de
Propiedad Intelectual en general.

1.3.7. Medidas en Frontera en la legislacion comparada

1.3.7.1. Medidas en Frontera en el modelo japonés

En la legislacion japonesa, la aplicacion de Medidas en Frontera tiene su regulacion
en la Ley Aduanera N° 61 mediante la cual la administracién aduanera controla y
combate las mercancias que vulneren cualquier tipo de los derechos de Propiedad
Intelectual, inclusive mercancia vinculada a temas de Derecho de la Competencia. En
ese sentido no solo prevé la prohibicion de importacion, exportacién y transito de
mercancias que vulneren derechos de Propiedad Intelectual, sino que abarca
infracciones que se enmarquen dentro de la Ley de Prevencion contras actos que
configuren Competencia Desleal.

Sobre el procedimiento se exige la evidencia Prima Facie de la infraccion de derechos
de Propiedad Intelectual que pueden constituirse en fotografias, muestras y otros

elementos con caracter idoneo a fin de distinguir las supuestas mercancias infractoras
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de las originales. Por otro lado, ante el analisis de infraccion a derechos de Propiedad
Intelectual, la autoridad aduanera puede consignar un grupo de tres asesores con
conocimientos y experiencia en la materia de entre un grupo de 37 candidatos (los
mismos pueden ser, abogados, investigadores académicos, entre otros) para recabar
su opinion y poder tomar una decisién final.
Al respecto, dicho procedimiento encapsula las dos areas de aplicacién en una misma
fase lo que asegura que la regulacion se mantenga eficaz ante la evaluacion de la
infraccion.

1.3.7.2.Medidas en Frontera en el modelo guatemalteco
En la legislacion de Guatemala, estan permitidas las importaciones paralelas, lo cual
establece un reto al momento de establecer un adecuado control de las mercancias
que fluyen en los circuitos comerciales, ello significa que el titular de Derechos de
Propiedad Intelectual se encuentra limitado en relacion a las mercancias que han sido
puestas legitimamente en mercados extranjeros y son importadas sin el
consentimiento del titular para su distribucién. Asimismo, su legislacion preve tres
vias principales mediante las cuales puede detenerse la circulacion de mercancia
presuntamente infractora: i) accién administrativa, ii) accion penal, iii) Accion
oficiando al departamento encargado de la Policia Nacional.
Al respecto, la via administrativa esta en desuso pues no se cuenta con un patrén
Unico y actualizado de titulares de marcas. Por esta razon, se procura realizar una
accion més rapida requiriendo directamente a la Policia Nacional mediante su
direccion de DIPAFRONT cuando se obtenga noticia de la importacion o exportacion
de mercancia infractora, ello gracias a que cuentan con facultades amplias para

establecer operativos con entidades del sector privado tendientes a prevenir y
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combatir la comision de ese tipo de delitos e infracciones; asimismo, puede efectuar
registros en Aduanas y regular el control sobre el tréfico de la mercancia evasora de
los controles aduaneros.
No obstante, dicha legislacion mantiene defectos en su aplicacion de Medidas en
Frontera en tanto no se establece cual es el 6rgano especifico competente para el
mecanismo y aun no se formaliza un registro de titulares en donde se establezca la
legitimidad para actuar e iniciar el procedimiento.

1.3.7.3. Medidas en Frontera en el modelo europeo (UE)
En el modelo europeo (UE) comprende el Reglamento N° 1383/2003 en relacion a
mercancias sospechosas que pudieran vulnerar derechos de Propiedad Intelectual.
Respecto al procedimiento, queda legitimado el inicio de la accién el titular de la
Marca Comercial, su representante o usuario autorizado.
Ante ello, la administracion aduanera, tiene la facultar de retener la mercancia durante
tres dias laborales en tanto existan sospechas de que se vulnera un Derecho de
Propiedad Intelectual.
Por otro lado, el titular del derecho podra solicitar la suspension de la mercancia
mediante la accidn “solicitud de intervencion” que debera contener los elementos que
permitan a la autoridad aduanera reconocer las mercancias correspondientes. A ello,
se afiade la sola declaracion del solicitante aceptando su responsabilidad hacia las
personas que pudieran encontrarse afectadas asi como la prueba de que quien solicita
el procedimiento es titular del derecho sobre las mercancias.
Un aspecto importante, es que la intervencién ha de tener lugar dentro del plazo que
fije la autoridad aduanera competente y este plazo no debe sobrepasar un afio. La

decision de intervencion se comunica a la aduana del Estado o Estados miembros
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interesados y ésta puede pedir informacion complementaria. Por ultimo, es
interesante recalcar que la normativa de la Unién Europea prevé un procedimiento
mas flexible de destruccion de las mercancias que vulneren determinados derechos
de propiedad intelectual, y ello sin obligacion de entablar otro procedimiento para
determinar si se ha vulnerado un derecho de propiedad intelectual con arreglo a las
disposiciones nacionales.

1.3.4. Medidas Cautelares

Son constituidas como aquellos medios que permiten garantizar que el tiempo que tome el
procedimiento no perjudique al titular del Derecho de la Propiedad Intelectual, ello en
relacion a algunos valores constitucionales, entre ellos, la dignidad humana vy, el respeto el
derecho a la tutela jurisdiccional. De esta manera, “e/ derecho a la tutela cautelar es el
derecho fundamental que tiene todo ciudadano de solicitar y obtener del drgano
jurisdiccional — a través de una cognicion sumaria- el dictado y la ejecucién oportunas de
medidas cautelares que sean adecuadas para garantizar la efectividad de la sentencia a

expedirse” (Priori Posada).

Ahora bien, en el Derecho Administrativo las medidas cautelares no son tema ajeno pues
configura una medida provisional ante el procedimiento y sera en el caso del tema presentado,
la autoridad administrativa competente en Propiedad Intelectual la encargada de decidir su
aplicacion y ejecucion a través de motivos debidamente acreditados con la finalidad de
asegurar la eficacia de una futura resolucion. Al respecto, cabe sefialar que para el dictado de
medidas cautelares en este tipo de procedimientos no es necesario otorgar audiencia alguna
al administrado y por su extension, no podra prolongarse mas de la duracion del

procedimiento en curso.
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1.3.5. Medidas Cautelares bajo aplicacién de Medidas en Frontera

En contra de infracciones que afecten la Propiedad Industrial pueden adoptar distintas
medidas cuya finalidad es asegurar el resultado final y suspender una vulneracién econémica
al titular del derecho e interés general. La regulacién nacional de Medidas en Frontera
permite proteger las creaciones vinculadas al comercio y a la industria desde el resguardo de
las Marcas Comerciales; por tal razon, se incluye necesaria la posibilidad de interponer tantas

medidas cautelares como tipo de ilicitos sean previsibles.

En los casos de infraccion a la Propiedad Industrial se pueden solicitar medidas cautelares
como efecto asegurativo con la finalidad de, por ejemplo, comisar productos y/o materiales

que sirvieron para cometer la infraccion.

Al respecto, el articulo 245 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
establece lo siguiente: “Quien inicie o vaya a iniciar una accion por infraccion podra pedir
a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto
de impedir la comision de la infraccidn, evitar sus consecuencias, obtener o conservar
pruebas, o asegurar la efectividad de la accion o el resarcimiento de los dafios y perjuicios
(..)"

Igualmente, el articulo 246 de la acotada norma precisa que “Podran ordenarse, entre otras,
las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la
presunta infraccion; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de
la presunta infraccion, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de
publicidad u otros materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran
predominantemente para cometer la infraccion; c) la suspension de la importacién o de la

exportacion de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la
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constitucion por el presunto infractor de una garantia suficiente; y, e) el cierre temporal del
establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la

continuacion o repeticion de la presunta infraccion (...) .

Asimismo, el articulo 247 del mismo cuerpo normativo sefiala lo siguiente: “Una medida
cautelar sélo se ordenara cuando quien la pida acredite su legitimacion para actuar, la
existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente

la comision de la infraccion o su inminencia (...) "

1.3.5.1. Medida Cautelar de Cese de uso
La medida cautelar de cese de uso tiene como objetivo principal obtener que en la resolucion
final se pueda ordenar al denunciado de abstenerse a realizar un acto que se considere

contrario a derecho, o bien prohibirle una determinada conducta o su reiteracién en el futuro.

Este tipo de medida cautelar tiene como finalidad atacar un acto ilicito, por cuanto el uso de
la marca se ha efectuado sin autorizacion del titular es necesario ordenar la cesacion del
comportamiento infractor. De esta manera, la legislacion reconoce la posibilidad de solicitar
con caracter cautelar el cese de la conducta infractora de un derecho de propiedad sobre una

Marca Comercial.

1.3.5.2. Medida Cautelar de Comiso

La medida cautelar de comiso o llamada “incautacion” se solicita ante este tipo de
procedimiento administrativo, y consiste en el apoderamiento por parte de las autoridades
competentes de los productos o instrumentos objeto de infraccion. Dicha medida tiene como
finalidad mantener las pruebas y limitar las facultades de dominio de propiedad del presunto
infractor y de esta manera, mantener la responsabilidad de la infraccion. En consecuencia, se

cumplen dos funcionas principales, conservativa ya que asegura la fuente probatoria material
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durante el procedimiento hasta el término del mismo, y, preventiva, porque detiene el
ocultamiento de los productos y el impedimento de obstaculizacién de la indagacion de la

verdad.

1.3.5.3. Medida Cautelar de Inmovilizacion

La medida cautelar de inmovilizacion es un mecanismo asegurativo que supone la
congelacion en disposicion de la mercancia infractora para que el supuesto infractor no pueda
disponer de ella. Asimismo, mediante esta medida preventiva las autoridades competentes
ordenan que las mercancias infractoras permanezcan en un lugar determinado, bajo la
responsabilidad de quien se sefiale, con la finalidad de que puedan ser sometidas a acciones

de control o inspeccidn que se estime necesarias.

Ahora bien, si bien es cierto que las medidas cautelares de comiso e inmovilizacion limitan
el derecho de la propiedad, ellas se encuentran legitimadas ya que coadyuvan al

cumplimiento de un bien comun, tanto en derechos de marca como en el consumidor.

1.3.6. Requisitos de admisibilidad de Medidas Cautelares

El articulo 10 del Decreto Legislativo N° 807 sefiala que para que proceda el dictado de
una medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar, conjuntamente: (i) la
verosimilitud del derecho invocado y (ii) la necesidad de la intervencion preventiva a fin
de evitar que el dafio se convierta en irreparable.

El articulo 27 del mismo cuerpo normativo, establece que la Comision puede dictar
medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la decision definitiva.

Verosimilitud del derecho

La verosimilitud del derecho considera la probabilidad del procedimiento sea favorable al

solicitante con la finalidad de una resolucion favorable en el procedimiento principal.
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También conocida como fumus bonis iuris, este requisito no requiere de una prueba plena
en tanto se acredite el derecho que se reclama. Sobre su aplicacion, exige del juzgador un
acto de prudencia pues debe sopesar cuidadosamente las circunstancias y pruebas que se
ofrecen para no hacer en ligerezas al otorgar las medidas cautelares y por otro lado, negar
la concesion de estas en aras de un rigorismo extremo.

Asi, este requisito obliga al solicitante a invocar la existencia de un derecho pues no es

posible prescindir de su validez, s6lo de su justificacion.

Peligro en la demora

Dicho requisito considera que es preciso que las autoridades competentes deban actuar en
el menor intervalo de tiempo posible y en la primera oportunidad que se presente, motivo

por el cual corresponde dictar las medidas cautelares solicitadas por el denunciante.

Al respecto, el peligro actual e inminente que justifica la imposicion de dichas medidas
cautelares, reside en la posibilidad que, en el caso éstas no se adopten, podria generarse
confusion en el consumidor y por tanto las decisiones de consumo podrian ser ineficientes,
resultando perjudiciales para el interés pablico y para el denunciante, en su calidad de titular
de derechos de propiedad industrial, a quien se le podria ocasionar un dafio econémico o

comercial.

Por otra parte, en relacion al peligro en la demora, debe tenerse en cuenta el denominado
“peligro de infructuosidad” definido como “el temor de que durante el transcurso del
proceso desaparezcan los medios aptos para hacer que la sentencia sea eficaz. El riesgo de
dafo esta dado en este caso por la posible desaparicion de los medios necesarios para que
la sentencia a dictarse sea efectiva” (Priori Posada, La Tutela Cautelar. Su configuracion

como derechos fundamentales, 2006). De esta manera, de no dictarse las medidas cautelares
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correspondientes, la administracion podria perder los medios de prueba que puedan
acreditar la posible comision de una infraccion a la legislacion de propiedad industrial y

una afectacion a los derechos del titular respectivo y al interés pablico.

En dicho sentido, la administracion debera considerar si es preciso adoptar las medidas que
sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la resolucion ulterior que ponga fin a la

instancia a fin de evitar que la misma no pueda ejecutarse con eficacia.

Asi, en los casos de posibles acciones de terceros que podrian infringir la legislacion de
Propiedad Industrial y Propiedad Intelectual, es necesario tomar las acciones adecuadas
para garantizar preventivamente a) la proteccién de los titulares de derechos de Propiedad
Intelectual respectivos y, b) la defensa del interés publico, para que el consumidor no sea
objeto de posibles engafios que lo lleven a incurrir en error al realizar la eleccion de los

productos o servicios que desea adquirir 0 contratar.

También es de sefialar que los procedimientos a cargo de la administracion se sustentan en
el principio de celeridad, el mismo que estd establecido como principio rector de todo
procedimiento administrativo conforme al articulo IV numeral 1.9 del Titulo Preliminar del
Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, por lo que la
administracion debe adoptar las medidas que otorguen rapidez y sencillez al procedimiento
en salvaguarda del interés de los titulares de derechos de marca, especificamente Marcas

Comerciales, respectivos y del interés publico.

Es de menester mencionar que, en los casos relacionados con la Propiedad Intelectual, se
debe considerar que estamos ante una urgencia calificada que requiere una accién mas

rapida de la Administracion, teniendo en cuenta que existe un interés general que anima
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una actuacién inmediata y eficaz a efectos de asegurar el cumplimiento de la resolucion que

eventualmente, se emita sobre el presente al finalizar la instancia.

1.4. Definiciones conceptuales

1.4.4. Propiedad Industrial
La legislacion de la Propiedad Industrial forma parte del cuerpo mas amplio del
Derecho conocido con el nombre de Propiedad Intelectual, en el que se protegen los
derechos de innovadores y creadores que reciben prerrogativas en relacion con sus
creaciones. Asimismo, la Propiedad Industrial contiene objetos que consisten en signos
que transmiten informacion a los consumidores, en relacién a los productos o servicios
disponibles en el mercado. Por lo que la proteccion de la Propiedad Industrial tiene por
finalidad impedir el uso no autorizado de dichos signos, y que estos, tengan la
oportunidad de inducir a error a los consumidores, asi como toda préactica que induzca
al error en general (Organizacion de la Propiedad Intelectual , 2021).

1.4.5. Signos Distintivos
La Propiedad Industrial obtiene elementos que son utilizados por productores,
fabricantes y comerciantes para identificar sus productos, servicios o actividades
econdmicas. Los Signos Distintivos reconocidos por el Per( son: marcas, nombres

comerciales, marcas colectivas, marcas de certificacion y denominaciones de origen.

1.4.6. Marcas Comerciales
Las Marcas Comerciales tienen alcances en la historia donde es posible ubicarnos en
la época esclavista, en la que los esclavos eran marcados con signos representativos
por sus duefios y eran posibles identificarlos, asi como en la edad medieval, cuando los

artesanos pertenecientes a gremios colocaban marcas a sus productos para
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1.4.7.

diferenciarlos de calidades inferiores, se tiene entonces que la importancia de los signos
distintivos radica en la distincion de una marca con otra y asi facilitar la decision del

consumidor (Cepeda, 2014).

Asi, cumplen dos funciones, el de diferenciacion e identificacion de una manera en la
que potencian no sélo su comercio, también su lo relacionado a publicidad para
obtencion de reconocimiento. No obstante, existen personas que falsifican por ejemplo,
sus marcas para obtener un beneficio a costa de la imagen conseguida por estas

empresas, y dicho fendmeno es al que se le conoce como falsificacion o pirateria.

Medidas en Frontera
Instrumento mediante el cual la Administracion Aduanera, en pleno ejercicio de su
potestad otorgada por ley, ya sea a solicitud de parte o de oficio, suspendera el levante;
es decir, se configura la suspension de la mercancia a disposicion del comercio cuando
existan sospechas que puedan hacer presumir que la mercancia solicitada es
presuntamente falsificada, pirateada o confusamente similar, de acuerdo con la
legislacion para la proteccién de los derechos de autor y conexos y derechos de marca

(Bernal Neumann, 2010).

El ambito de aplicacién de esta normativa se circunscribe a mercancias que se
consideren falsificadas. Y, la regulacion, otorga al titular de una Marca Comercial
inscrita la posibilidad de mediante un procedimiento de registro voluntario, pueda
inscribir dicha marca en la administracion aduanera para asi, iniciar el procedimiento
de Medidas en Frontera y seguir protegiendo sus derechos de Propiedad Industrial en

el campo del comercio.
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La regulacion de las Medidas en Frontera en nuestra legislacion brinda 2
procedimientos, de parte y de oficio, donde se puede solicitar la suspensién de levante
de la mercancia y la aplicacion de medidas cautelares como incautacion e
inmovilizacion. Asi, uno de los principales aportes en la aplicacion de Medidas en
Frontera se obtiene que de manera paralela existe la posibilidad de interponer una
denuncia por Infraccién a los Derechos de Propiedad Industrial. De esta manera, el
infractor puede recibir una sancion, ser afectado mediante medidas definitivas como el

cese de uso definitivo de la marca y sea reportado para prevenir reincidencia.
1.3.4. Mercancia Pirata'y Mercancia Falsificada

La pirateria es “un fendmeno (...) que no sélo atenta contra los titulares de la propiedad
intelectual, la industria secundaria y la empresa de publicidad. Asimismo, la economia
del pais se ve afectada, en vista de que esta actividad ilicita, disminuye las fuentes de
trabajo y la inversion en el sector especifico donde exista (...)” (Salazar, 2010). Por
otro lado, la mercancia falsificada “incluye al producto como a los envases que
contengan una marca que esta protegida por el derecho de propiedad industrial, o que
consiguen algunos signos que conlleven a confundir al consumidor final” (Arispe,
2018).
1.3.5. Medidas Cautelares
La Comunidad Andina en la Decision 486 y 689 establece la aplicacion de medidas
cautelares para la proteccion de los derechos de la Propiedad Intelectual con el
objetivo de “impedir la comision de la infraccion, evitar sus consecuencias, obtener
0 conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la accidn o el resarcimiento de los

dafios y perjuicios (...)” (Salazar, 2010).
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En la legislacion nacional, la autoridad competente en Propiedad Intelectual para
aplicar estas medidas es el INDECOPI. De esta manera, el articulo 245 de la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina, establece lo siguiente: “Quien inicie o
vaya a iniciar una accién por infraccion podrd pedir a la autoridad nacional
competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la
comisidn de la infraccidn, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o
asegurar la efectividad de la accion o el resarcimiento de los dafios y perjuicios (...)".
1.3.5.1. Medidas cautelares de incautacion e inmovilizacion

El articulo 246 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina precisa
que “Podran ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese
inmediato de los actos que constituyan la presunta infraccion; b) el retiro de los
circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infraccion,
incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros
materiales, asi como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para
cometer la infraccion; c) la suspension de la importacion o de la exportacion de los
productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitucion por
el presunto infractor de una garantia suficiente; y, e) el cierre temporal del
establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la
continuacion o repeticion de la presunta infraccion (...)”.

No obstante, cabe resaltar que una medida cautelar s6lo se ordenara cuando quien la
solicita, pueda acreditar su legitimacion para actuar, la existencia del derecho
infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comision de
la infraccion o su inminencia. Las medidas cautelares més dictadas son las de

inmovilizacion con la finalidad de retener la disposicion de mercancia presuntamente
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pirata o falsificada, y la medida cautelar de incautacién o comiso, para evitar que
dicha mercancia ingrese al circuito comercial nacional.

2. Formulacion del problema
2.3. Problema General:

PG: ¢Existe una incidencia de la regulacion nacional de Medidas en Frontera con la
proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes?

2.4. Problemas especificos:

PE 1: ;Cudles son las caracteristicas de la regulacion nacional de Medidas en Frontera
en relacion con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes?
PE 2: Determinar si las resoluciones emitidas en primera instancia por la Comision de
la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi en el periodo 2019 a setiembre 2021
respecto a la aplicacion de Medidas en Frontera tuvieron incidencia con la proteccion
de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes.

3. Objetivos
3.3.5. Objetivo general

OG: Determinar la incidencia de la regulacion nacional de Medidas en Frontera con la
proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes.

3.3.6. Objetivos especificos

OE 1: Detallar las caracteristicas de la regulacion nacional de Medidas en Frontera en
relacion con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes.
OE 2: Analizar las resoluciones emitidas en primera instancia por la Comision de la

Direccion de Signos Distintivos del Indecopi en el periodo 2019 a setiembre 2021
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respecto a la aplicacion de Medidas en Frontera y su incidencia con la proteccién de

las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes.
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CAPITULO Il. METODOLOGIA
2.1. Tipo de investigacion

El tipo de investigacion de la presente es cualitativa de nivel descriptivo porque la
investigacion se baso con una accion indagatoria entre los hechos y su interpretacion, asi que
se busco explicar el tema de la investigacion a fin de describir, analizar e interpretar la
regulacion nacional de Medidas en Frontera entre distinta doctrina, normativa y analisis de

resoluciones de la autoridad competente en Propiedad Intelectual.

2.1.1. Segun el enfoque

Dado que el objetivo general del estudio fue determinar la incidencia de la regulacion
nacional de Medidas en Frontera con la proteccion de las Marcas Comerciales en la
importacion de juguetes, se recurrio a un disefio no experimental que se aplicé de manera
longitudinal pues se consideraron para la presente, un analisis del periodo 2019 a setiembre

2021.

Ademas, se eligio trabajar con el enfoque cualitativo ya que permite la descripcion de
la informacion, analizando la naturaleza de la figura juridica de Medidas en Frontera, sus
caracteristicas, definiciones doctrinales, normativa aplicable y la regulacion vigente en el
Per(, asi como su incidencia con la proteccion de las Marcas Comerciales en el rubro de
jugueteria. Para ello, se ha consignado informacidn necesaria para llegar al entendimiento de
aquellos aspectos a considerarse a fin de determinar la afectacion provocada por este criterio

y asi, dar respuesta al problema de investigacion y objetivos planteados.

Durante la aplicacion metodoldgica de este enfoque se obtuvo lo siguiente: i) alcanzar
una perspectiva amplia y profunda del tema, ii) consignar datos variados y provechosos del

tema iii) mejor exploracion de criterios establecidos por la autoridad administrativa de

55



LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Propiedad Intelectual competente para resolver en primera instancia sobre la materia de la
presente investigacion y por ultimo, iv) ofrecer la informacion suficiente para conseguir éxito

al capitulo de resultados.

En palabras de Roberto Hernandez Sampieri, el enfoque cualitativo “utiliza la
recoleccion y analisis de los datos para afinar las preguntas de investigacion o revelar nuevas

interrogantes en el proceso de interpretacion” (Hernandez, 2014).

2.1.2. Segun el alcance

De acuerdo a la naturaleza de la presente investigacion, se tuvo por conveniente
designarla de tipo descriptiva, toda vez que se ha recogido informacion de distinto tipo sobre
el tema de investigacion. En consecuencia, no solo se cumple con el objetivo general del
presente trabajo sino también expresar algunas cuestiones en contra o a mejorar de la

regulacion nacional de Medidas en Frontera.

Al respecto, cabe sefialar que la investigacion descriptiva es aquella que permite el
conocimiento de situaciones a través de la descripcion exacta de procesos y actividades, por

lo que su aplicacion es de utilidad para el presente estudio.

2.1.3. Segun su naturaleza

De acuerdo con la naturaleza de la presente investigacion, se tuvo por conveniente
denominarla mixta, ya que participa de la naturaleza de la investigacion documental y de la
investigacion de campo. Para ello se ha obtenido informacion desde la doctrina y de la
jurisprudencia en primera instancia de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos del
INDECOPI, asi como entrevistas a abogados con experiencia en la materia objeto de
investigacion.

2.2. Poblacion y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)
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2.2.1. Unidad de estudio

La unidad de estudio esta compuesta por los aportes doctrinarios de
distintos especialistas en Derecho de la Propiedad Industrial o en su
defecto, Derecho de la Propiedad Intelectual, cuyas acotaciones y
conceptos resultan relevantes para la descripcion del mecanismo de
Medidas en Frontera en el presente trabajo de investigacion.

Asimismo, constituye parte de dicha unidad la normativa aplicable para
la regulacion de Medidas en Frontera, estos son: el Decreto Legislativo
N° 1092, Decreto Supremo N° 003-2009-EF y el INTA-PE.00.12. (VI)
Del mismo modo, integran esta unidad las Resoluciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, a
través de la Comisidn de la Direccién de Signos Distintivos, donde se
podré evidenciar la aplicacién de la figura juridica de Medidas en

Frontera en la primera instancia administrativa.

2.2.1.1. Poblacién y Muestra

La representacion de poblacion en la presente tesis se sefialara de acuerdo a los

objetivos sefialados, siendo asi:

% Respecto al Objetivo Especifico N° 1 de investigacion “Detallar las caracteristicas

de la regulacion nacional de Medidas en Frontera en relacion con la proteccion de

las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes”, la poblaciéon y muestra

asignada es la siguiente:

a) Poblacion: Treinta y cinco (35) documentos doctrinarios consistentes en tesis,

libros, articulos, informes del sector de Propiedad Industrial.
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b) Muestra: Dieciocho (18) documentos doctrinarios consistentes en tres (3) tesis,
nueve (9) articulos, cuatro (4) informes, y dos (2) libros.
Con la finalidad de seleccion de documentos doctrinarios, se tomaron en cuenta los
siguientes criterios:
- Obtenidos de bases de datos virtuales como ALICIA, CONCYTEC,
SCIELO, GOOGLE ACADEMICO, REDALYC y DIALNET
- Antigliedad de documentos no mayor a quince (15) afios entendiendo la
especialidad del tema de investigacion.
- Versen sobre temas de Medidas en Frontera, o conexos, en su defecto,
Propiedad Industrial.
- ldioma espafiol o en su defecto, inglés.

Asimismo, se determind conveniente ampliar dicha poblacion de la siguiente manera:

a) Poblacion:

- Trescientos veinticuatro (324) Abogados dedicados laboralmente a la
materia de Derecho de la Propiedad Industrial o en su defecto, Derecho de
la Propiedad Intelectual vy,

b) Muestra:

- Tres (3) Abogados dedicados laboralmente a la materia de Derecho de la
Propiedad Industrial o en su defecto, Derecho de la Propiedad Intelectual
consistentes en una (1) Especialista de la Comisiéon de la Direccion de
Signos Distintivos del Indecopi, un (1) Ejecutivo 1 de la Comision de la
Direccidn de Signos Distintivos del Indecopi y una (1) Abogado de estudio

juridico,
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Con la finalidad de seleccion de muestra, se tomaron en cuenta los siguientes
criterios:
- Maés de cinco (5) afios de experiencia en Derechos de la Propiedad Industrial
en Perd,
- Pertenecer al sector publico como Servidor Pablico de la Comision de la
Direccion de Signos Distintivos del Indecopi, o sector privado con cargo de
Abogado,
- Contar con Curso, Especializacion o Maestria en Derecho de la Propiedad
Industrial o en su defecto, Propiedad Intelectual,
- Haber llevado por lo menos, cinco (5) casos referentes a Medidas en
Frontera,
- Posibilidad de haber dictado clases en universidades de localidad,
- Contar con disponibilidad de contestar encuesta enviada en formato Word.
« Respecto al Objetivo Especifico N° 2 de investigacion “Analizar las resoluciones
emitidas en primera instancia por la Comision de la Direccion de Signos Distintivos
del Indecopi en el periodo 2019 a setiembre 2021 respecto a la aplicacion de
Medidas en Frontera y su incidencia con la proteccion de las Marcas Comerciales
en la importacion de juguetes”, la poblacion y muestra asignada es la siguiente:
a) Poblacion: Treinta (30) resoluciones emitidas en primera instancia por la Comision
de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi respecto a Medidas en Frontera.
b) Muestra: Veinte (20) resoluciones emitidas en primera instancia por la Comision

de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi respecto a Medidas en Frontera.
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Con la finalidad de seleccion de resoluciones como aporte jurisprudencial, se

tomaron en cuenta los siguientes criterios:

- Versen sobre procedimientos de infraccion marcaria iniciados por la

aplicacion de Medidas en Frontera en la importacion de jugueteria.

- Resoluciones comprendidas en el periodo 2019 a setiembre 2021.

- Sin distincion de resultado.

En atencidn a los criterios descritos, se grafica el siguiente cuadro:

POBLACION

Servidores publicos del
Instituto  Nacional de
Defensa de la Competencia
y Propiedad Intelectual —
Direccion  de  Signos
Distintivos

Abogados con experiencia
en Derecho de |la
Propiedad Industrial y que
ejercen docencia
universitaria en materia de

Propiedad Intelectual

TABLAN°1

MUESTRA

02

01

CRITERIOS

- Minimo 5 afios en el

ejercicio profesional,
que hayan evaluado
temas sobre
Propiedad Industrial.
Cargos de
Especialistas y
Ejecutivo de la
Direccion de Signos
Distintivos del
Indecopi.

Docente universitario
en el rea de Derecho
de la  Propiedad
Intelectual.

Cuente con maestria

ylo  cursos, ylo

JUSTIFICACION

Debido a que Ia
investigacién esta
orientada a esas ramas
del Derecho.

Debido a que los
servidores publicos por
su experiencia pueden
absolver o emitir una
opinion acertada del
tema de investigacion
desde la arista del sector
publico.

Debido a que de esta
manera, un abogado que
ejerza docencia
universitaria, muestra el

conocimiento necesario
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Veinte (20) Resoluciones
del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia
y Propiedad Intelectual -
Comision de la Direccion

de Signos Distintivos

- Resolucion N°

- Resolucion  N°

- Resolucion  N°

- Resolucion  N°

2206-

2019/CSD-INDECOPI

2472-

2019/CSD-INDECORPI

4650-

2019/CSD-INDECORPI

- Resolucion  N°  54-

2020/CSD-INDECOPI

872-

2020/CSD-INDECORPI

diplomados en
Derecho de la
Propiedad Industrial,
en su defecto,

Propiedad Intelectual.

- Identificacién de la
aplicacion de Medidas
en Frontera.

- Interposicion de
denuncia por
infraccion de Derecho
de la  Propiedad

Industrial.

- Solicitud de medidas

cautelares,

acerca de la rama de
estudio del objeto de
investigacion planteado
desde la arista del sector
privado, ademés de
opinar de acuerdo a la
doctrina con la que
trabaja en el dictado de
clases.

Cantidad justificada en
legitimidad de las
mayorias, ya que ello
permite la existencia del
interés mayoritario y la
oportunidad de
visualizar una sola
postura.

Debido a que es
necesario  seleccionar
casos donde se
evidencia la aplicacion
de Medidas en Frontera.
Debido a que es
necesario evidenciar la
admision y aplicacion
de medidas cautelares.

Debido a que es

necesario evidenciar el
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- Resolucion N°  1754-
2020/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2586-
2020/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2587-
2020/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  3148-
2020/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2205-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2206-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2315-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2344-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2522-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N° 2688-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N° 1103-
2020/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  1393-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  1754-
2021/CSD-INDECORPI
- Resolucion N°  2691-

2021/CSD-INDECORPI

inmovilizacion,

comiso y cese de uso.
Evidencia del
procedimiento ante el
Instituto Nacional de
Defensa de la
Competencia y
Propiedad Intelectual
- Comision de la
Direccion de Signos

Distintivos.

término del
procedimiento para
concluir ~ si existe
proteccién respecto a
las Marcas Comerciales

en la importacion de

jugueteria.
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- Resolucion N° 3101-
2021/CSD-INDECOPI

Fuente y Elaboracién propia.

2.3. Técnicas e instrumentos de recoleccion y andlisis de datos

2.3.1. Técnicas de recoleccion de datos
Las técnicas empleadas para la recoleccion de datos fueron las siguientes:

- Andlisis Documental: Aplicado para la obtencion de distintas fuentes
que contengan doctrina sobre el tema del presente trabajo de
investigacion. Aplicado para la obtencion del Objetivo Especifico N° 1.

- Anadlisis Jurisprudencial: Aplicado para el analisis de cada uno de las
veinte (20) resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y Propiedad Intelectual en primera instancia durante
el periodo 2019 a setiembre 2021, con la finalidad de percibir de manera
clara los criterios en la aplicacion de Medidas en Frontera, su
procedimiento y si ello configura un sistema idoneo de proteccion de las
Marcas Comerciales. Aplicado para la obtencion del Objetivo
Especifico 2.

- Entrevista Abierta: Aplicado a tres (3) abogados con experiencia en la
rama de Propiedad Intelectual con la finalidad de generar opinién,
discusion y andlisis de la regulacion nacional vigente de Medidas en
Frontera y su incidencia en la proteccion de la Propiedad Industrial
desde aristas del sector publico y privado, obteniendo de manera amplia
informacion y datos de importancia juridica a través de sus posturas y

juicios. Aplicado para la obtencion del Objetivo Especifico 1.
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2.3.2. Instrumentos de recoleccion de datos
Los instrumentos empleados para la aplicacion de las técnicas de recoleccion de datos

fueron las siguientes:

- Ficha textual: instrumento necesario para la recoleccion de ideas de distintos
doctrinarios especialistas en la materia de la presente investigacion, con la
finalidad de obtener datos de diferentes fuentes bibliogréaficas. Aplicado para la
obtencion del Objetivo Especifico 1.

- Matriz de Andlisis de Contenido: instrumento necesario para ordenar y
clasificar los datos obtenidos en las resoluciones de primera instancia de la
Comision de la Direccion de Signos Distintivos del INDECOPI respecto a la
aplicacion de Medidas en Frontera con Marcas Comerciales en la importacion
de jugueteria. Aplicado para la obtencion del Objetivo Especifico 2.

- Guia de entrevista: instrumento necesario para recoger de manera organizada
respuestas de abogados que se dedican a la rama de la materia de investigacion
sobre la aplicacion de Medidas en Frontera con las Marcas Comerciales en la
importacion de jugueteria, Aplicado para la obtencion del Objetivo Especifico
1.

De ayuda visual, se desarrolla graficamente de la siguiente manera:

TABLA N° 2
TECNICAS INSTRUMENTOS PROCEDIMIENTO METODOS
Analisis Documental La informacion

recopilada es de los
Ultimos quince afios, se
analizaron fuentes como
Ficha textual libros, articulos y doctrina Analisis y
para la formacion del Sintesis
presente  proyecto. El
procedimiento inicié con
una busqueda en bases de
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Andlisis Jurisprudencial

Matriz de Analisis de
Contenido

Entrevista

Guia de Entrevista

2.3.3. Métodos de analisis de datos

Los instrumentos empleados para la aplicacion de las técnicas de recoleccion de datos

fueron las siguientes:

datos virtuales como
ALICIA, CONCYTEC,
SCIELO, GOOGLE
ACADEMICO,
REDALYC y DIALNET
para lograr un examen de
lo obtenido.

Se analizaron distinta
jurisprudencia emitida por
el Instituto Nacional de
Defensa de la
Competencia y Propiedad
Intelectual en primera
instancia en el periodo
2019 a setiembre 2021 a
efectos de extraer criterios
empleados y examinados
en la préactica para que
otorgue fuerza en la
presente investigacion.

El procedimiento
consistira en la
elaboracion de la guia de
entrevista, y reparticion
personal al operador de
Derecho. Ademas,
considerando el contexto
actual, la entrevista serd
de manera virtual con la
finalidad de que pueda
llenar el cuestionario en
formato Word y enviarlo
para su incorporacion al
presente estudio.

Fuente y Elaboracion propia.

Analisis y
Sintesis

Deductivo

- Método Deductivo: Método necesario para la elaboracién y redaccion de las

hipétesis, asi como en la entrevista y el cuestionario, para limitar las preguntas

las respuestas hacia el analisis de los criterios establecidos para la aplicacion de

Medidas en Frontera en aras de la proteccion de las Marcas Comerciales en la

importacion de jugueteria.
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Método Analitico: Método necesario que permitié procesar la informacién
idonea y relevante para el desarrollo de las bases tedricas de la presente tesis.

Método Sintético: Método necesario para la recoleccion de doctrina de la
presente investigacion. Asi, se logro analizar la informacién que se plasmo en
la presente tesis respecto a Medidas en Frontera y su proteccion hacia las

Marcas Comerciales en la importacion de jugueteria.

2.3.4. Instrumentos de analisis de datos

Con la finalidad de obtener la confiabilidad y validez en los resultados y conclusiones

del presente trabajo de investigacion, una vez efectuada la recoleccion de datos e

informacion, se procesaron para su organizacion en cuadros y matriz de analisis de

contenido. Asi, de manera mas detallada:

Anélisis Documental: Instrumento necesario e idoneo para el analisis y sintesis
de manera conjunta de la informacion obtenida y la seleccién de doctrinas
relevantes sobre el tema bajo estudio. Aplicado para el Objetivo Especifico N°
1.

Analisis Jurisprudencial: Instrumento necesario para la obtencion de criterios
en la practica sobre el tema objeto de estudio. Fue necesaria la realizacién de
una matriz de analisis de contenido para el mismo. Aplicado para el Objetivo
Especifico N° 2.

Entrevista Abierta: Se utilizo un cuestionario con la finalidad de evaluar la
opinion sobre la regulacion nacional de Medidas en Frontera y su incidencia
con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de jugueteria.

Aplicado para la obtencion del Objetivo Especifico N° 1.
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2.4. Procedimiento

Sobre el procedimiento de la presente tesis se optd por un correcto tratamiento de

analisis de los datos recopilados que se proceden a detallar:
Procedimiento para el Primer Objetivo Especifico de Investigacion:

En relacion al primer objetivo especifico de investigacion, se empleé una Ficha
Textual, con el detalle de normas y aportes doctrinarios que al cierre de setiembre de 2021
se encuentren vigentes y que de la aplicacion de Medidas en Frontera se haya evidenciado
una proteccion a las Marcas Comerciales, o en su defecto a la Propiedad Industrial y/o

Propiedad Intelectual.

Asimismo, para la recoleccion de datos se ha empleado la busqueda de cada uno de los
temas a tratar en la investigacion con la finalidad de probar su relevancia y poder analizar,

posteriormente, el analisis de los resultados y discusion de la presente investigacion.

Sobre el uso de Guia de Entrevista, se buscaron en la red Linkedin abogados con
experiencia en Propiedad Industrial, o en su defecto, Propiedad Intelectual para seleccionar
la muestra con la que se podia trabajar, una vez recopiladas las entrevistas en formato Word
y con la suscripcién del entrevistado en cada una de ellas, se realizd el anélisis de las
respuestas otorgadas por los profesionales del Derecho y se compar6 la posicién con el

objetivo de la investigacion a contrastar.

Posteriormente, se realizo la técnica de Andlisis — Sintesis de tal manera de obtener
unicamente informacién idénea para el estudio de la materia investigada, por lo que se
procedié a descartar informacion incompleta, defectuosa o ambigua. Posteriormente, se
administro la data con el instrumento consignado para recopilar y ordenar los resultados con

la finalidad de interpretarlos.

67



LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Procedimiento para el Segundo Objetivo Especifico de Investigacion:
En relacion al segundo objetivo especifico de investigacion, se emple6 una matriz de
contenido con el detalle de resoluciones emitidas por la Comision de Signos Distintivos del

Indecopi, en el periodo 2019 a setiembre 2021 sobre el tema objeto de investigacion.

El detalle de las busquedas de las resoluciones referidas y su hallazgo se realizé a través
del portal web “Buscador de resoluciones” del Indecopi, siendo asi, que pudieron encontrarse

la totalidad de jurisprudencia a presentar.

Una vez recopiladas las resoluciones a utilizar, se realizo la técnica de Analisis —
Sintesis de tal manera de obtener Unicamente jurisprudencia idonea para el estudio de la
materia investigada, por lo que se procedio a descartar resoluciones que versen sobre tema
diferente al investigado. Posteriormente, se administré la data con el instrumento consignado

para recopilar y ordenar los resultados con la finalidad de interpretarlos.

Con el procedimiento empleado para los dos objetivos de la presente investigacion, se
elabord la respuesta a los objetivos planteados y se establecio las conclusiones para la materia

investigada.

2.5. Aspectos éticos

En el aspecto ético de la presente investigacion, se desarrollo la utilizacién del formato
APA para la seleccion y el uso de doctrinas y normas correspondientes para un desarrollo
posterior que asegure los lineamientos y aportes de la investigacion, el mismo que fue
corroborado a efectos de garantizar los lineamientos de la investigacion y la contribucién a
la misma; todo ello en consonancia y respeto del formato de tesis de la Universidad Privada

del Norte.
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Sobre el instrumento de Guia de Entrevista, se desarrollaron en base a la valoracién de
confidencialidad y resguardo del secreto profesional, asi como la proteccion de datos
personales y el respeto, sin discriminacion o exclusion por cualquier posicion de a quienes
se consulten. Asimismo, la consignacion y puesta de conocimiento a los entrevistados al
momento de entrega de las entrevistas, del uso de los instrumentos Gnicamente para la

funcion de la presente investigacion.

69



LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

CAPITULO IIl. RESULTADOS
De los instrumentos anexados y respecto al cuadro presentado, pueden detectarse los

siguientes resultados:

«» Resultado del objetivo especifico N° 1.- Detallar las caracteristicas de la requlacién
nacional de Medidas en Frontera en relacién con la protecciéon de las Marcas
Comerciales en la importacion de juguetes.

- Sobre la aplicacion del instrumento Ficha Textual:

GRAFICO N° 1

DECRETO LEGISLATIVO N° 1092 INTA PE 00.12 (RESOLUCION N° 029-
2010/SUNAT/A)

Es competencia de la Administracién aduanera y a la autoridad competente en Propiedad Intelectual
(INDECOPI).

Versa sobre mercancia pirata y mercancia falsificada. Versa  sobre mercancias  presuntamente
falsificadas, piratas o confusamente similares.

Se exceptya las mercancias de pequefias cantidades que no tengan caracter comercial o que formen parte del
equipaje personal.

La proteccion abarca Derechos de Autor o conexos y los | Su alcance es hacia operadores de comercio
derechos de marca. exterior, titulares de derechos de autor, derechos
conexos o derechos de marca

Regula dos tipos de procedimientos, de parte y de oficio. | La garantia debe constituirse por una suma no
Siendo que el de parte, exige la entrega de una fianza en | menor al veinte por ciento (20%) del valor FOB de
tanto al analisis de la mercancia esta resulte, licita. la mercancia sobre la cual se solicita la suspension.
En el caso de mercancia perecible, la garantia se
debe constituir por el cien por ciento (100%) de su
valor FOB.

La suspension del levante de la mercancia espera el | La suspension del levante es una medida que la
dictado de medidas cautelares por parte de la autoridad | Administracion Aduanera mediante la cual se
competente en Propiedad Intelectual. dispone que las mercancias destinadas a los
regimenes aduaneros que le son aplicables y que
no se les haya otorgado el levante permanezcan en
zona primaria o en la zona que autorice la autoridad
aduanera. La suspensién del levante puede
iniciarse a pedido de parte o de oficio.

Implementacion del Registro Voluntario: incluye validacion con el INDECOPI y el registro de datos para la
proteccidn del titular del derecho.

Se exime de responsabilidad a la autoridad aduanera. |

Fuente y Elaboracién propia

Sobre la adecuacion del procedimiento segun la normativa nacional:
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GRAFICO N° 2

INTA.PE-0012 (V1)

El titular del derecho y/o su apoderado solicitan la
inscripcion en el Registro Voluntario de Titulares de
Derechos de la SUNAT mediante solicitud ante el area de
Trédmite Documentario dirigida a la INTA.

A SOLICITUD DE PARTE:

La presentacion de la solicitud de suspension de levante
debe ser presentada segun el régimen al cual haya sido
destinada la mercancia. Dicha solicitud puede ser
presentada a través del portal web de la SUNAT. La
suspension del levante se efectlia dentro del plazo méximo
de tres (3) dias habiles siguientes a la presentacion de la
solicitud.

El funcionario aduanero designado efectia el
reconocimiento fisico y en caso corresponda, dispone la
suspension del levante de las mercancias indicadas en la
solicitud de suspension, elabora un Acta de
Inmovilizacion.

Efectuada la suspension, el funcionario aduanero notifica
al titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal. Asimismo, notifica la suspension del levante al
INDECORPI.

El plazo mé&ximo de la suspension es de diez (10) dias
habiles contados desde la fecha de notificacion de dicha
medida al titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal.

En caso el titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal, haya interpuesto la accion por
infraccion o denuncia respectiva ante la autoridad
competente en Propiedad Intelectual, dentro del plazo
indicado en el numeral precedente debe comunicar este
hecho, un expediente con los documentos que demuestren
la interposicion de tal accién. El funcionario aduanero
designado, evalla la documentacion presentada. De ser

DECRETO SUPREMO N° 003-2009-EF

El presente Reglamento es aplicable a las
mercancias a las que se refiere la Ley, que han sido
destinadas a los regimenes de importacion para el
consumo, reimportacion en el mismo estado,
admision temporal para reexportacién en el mismo
estado, exportacién definitiva, exportacién
temporal para reimportacién en el mismo estado o
transito aduanero. NO ES APLICABLE para
pequefias partidas.

Requiere del registro voluntario ante Ila
Administraciéon ~ Aduanera.  Asimismo, la
Autoridad Aduanera podra solicitar al titular del
derecho registrado toda informacién adicional que
le pueda ser util para ejercer la suspension del
levante conforme con lo establecido en la Ley y el
presente Reglamento.

PROCEDIMIENTO A SOLICITUD DE
PARTE

El titular del derecho o su representante legal o
apoderado presentard ante la Administracion
Aduanera la solicitud de suspensiéon del levante, de
acuerdo al régimen aduanero que corresponda,
conforme a lo siguiente: a) La importacién para el
consumo: a partir de la numeracion de la
declaracién hasta antes de otorgarse el levante. b)
La reimportacion en el mismo estado: a partir de la
numeracion de la declaracion hasta antes de
otorgarse el levante. ¢) La admisidn temporal para
reexportacion en el mismo estado: a partir de la
numeracion de la declaracion hasta antes de
otorgarse el levante. d) La exportacién definitiva:
a partir de la numeracion de la declaracién
provisional hasta antes de autorizarse el embarque.
e) La exportacion temporal para reimportacién en
el mismo estado: a partir de la numeracién de la
declaracion provisional hasta antes de autorizarse
el embarque. f) El transito aduanero hacia el
exterior: a partir de la numeraciéon de la
declaracién en la aduana de origen hasta antes de
la autorizacion de salida de la mercancia del pais.
g) El transito aduanero interno: a partir de la
numeracion de la declaracion en la aduana de
origen hasta antes de la conclusién del régimen.
Sobre la garantia: La garantia debera ser verificada
por la Administracién aduanera y debera otorgarse
por Escritura Publica o de ser el caso, por medio
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procedente, registra en el SIGAD la prérroga de la
suspension por diez (10) dias habiles adicionales.

La autoridad competente en Aduanas o Propiedad
Intelectual puede efectuar la inspeccion de las mercancias
con suspension de levante en presencia del representante
del depdsito temporal y/o punto de llegada o zona primaria
autorizada por la autoridad aduanera.

SOBRE GARANTIA:

La SUNAT acepta la constitucién de carta fianza bancaria
y caucion juratoria. La garantia debe constituirse por una
suma no menor al veinte por ciento (20%) del valor FOB
de la mercancia sobre la cual se solicita la suspension. En
el caso de mercancia perecible, la garantia se debe
constituir por el cien por ciento (100%) de su valor FOB.
El funcionario aduanero designado de la IFGRA entrega la
garantia al beneficiario cuando: a) El titular del derecho
y/lo su apoderado o representante legal no hubiese
cumplido con acreditar, dentro del plazo otorgado, la
interposicién de la accion por infraccion o denuncia
correspondiente; b) La autoridad competente en Propiedad
Intelectual determine que la mercancia suspendida no es
pirata, falsificada o confusamente similar; o c) Haya sido
solicitada por el beneficiario y corresponda su entrega.

El funcionario aduanero designado de la IFGRA entrega la
garantia al titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal cuando: a) La autoridad competente en
Propiedad Intelectual determine que la mercancia es
pirata, falsificada o confusamente similar; o b) Haya sido
solicitada por el titular del derecho y/o su apoderado o
representante legal y corresponda su devolucién.

DE OFICIO:

La IFGRA puede seleccionar mercancias a
reconocimiento fisico sobre la base de la informacion del
Registro Voluntario de Titulares de Derecho de la
SUNAT, informacién que proporcione el titular del
derecho y/o su apoderado o representante legal o el

de una entidad financiera debidamente constituida
en el pais. Dicha garantia debera tener un plazo de
vigencia no menor a treinta (30) dias calendario y
debera mantener su vigencia mientras dure la
suspension del levante.

Sobre la caucidn juratoria: El solicitante presentara
a la Administracion aduanera la caucion juratoria
quien la entregara al importador, consignatario o
consignante a través de su agente de aduana. En el
caso del régimen de trénsito aduanero la
Administraciéon Aduanera entregara la caucion
juratoria al declarante. S6lo se aceptard caucién
juratoria a entidades del sector publico asi como a
las Entidades e Instituciones Extranjeras de
Cooperacion Internacional - ENIEX,
Organizaciones No  Gubernamentales  de
Desarrollo Nacionales — ONGD-PERU, e
Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
receptoras de Donaciones de Caracter Asistencial
o0 Educacional — IPREDAS inscritas en el registro
correspondiente que tiene a su cargo la Agencia
Peruana de Cooperacion Internacional — APCI.
Asimismo, la autoridad competente en Propiedad
Intelectual podré efectuar inspeccion en presencia
del representante del almacén aduanero. Se
entenderd la existencia de una medida cautelar
destinada a la retencion de la mercancia cuando
ese disponga, alternativamente, su inmovilizacién
0 incautacion. Ademas, la Administracion
aduanera pondra la mercancia a disposicién de la
Autoridad competente en Propiedad Intelectual, en
caso esta dicte la medida cautelar destinada a la
retencion de la mercancia.

La Administracion Aduanera procederd a dejar sin
efecto la suspension del levante cuando: a) El
solicitante no haya comunicado la interposicion de
la accidn por infraccion o la denuncia respectiva,
trascurrido el plazo establecido en el articulo 8.3
de la Ley. b) EI INDECOPI o el Poder Judicial no
hayan comunicado a la SUNAT que se ha dictado
una medida cautelar destinada a la retencion de la
mercancia, trascurrido el plazo sefialado en el
articulo 8.3 y la prérroga establecida en el articulo
8.4 de la Ley.

PROCEDIMIENTO DE OFICIO

La suspension debera ser notificada la titular del
derecho, representante legal o apoderado,
debidamente acreditado, quien tendra un plazo de
tres (03) dias habiles para comunicar a la autoridad
aduanera la interposicién de accion por infraccién
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INDECOPI a la SUNAT. Asimismo, en la revision
documentaria o en el reconocimiento fisico el funcionario
aduanero puede seleccionar mercancias presumiblemente
falsificadas, piratas o confusamente similares, cuando
encuentre elementos razonables.

El funcionario aduanero designado del area responsable
del régimen de la intendencia de aduanas efectia el
reconocimiento fisico de las mercancias seleccionadas,

o0 denuncia. Sin perjuicio de ello, el plazo maximo
dentro del cual la autoridad aduanera mantendra
suspendida la mercaderia sera de diez (10) dias
habiles contados desde la fecha de notificacion del
acto administrativo. Sobre la inspeccion,
levantamiento de la medida y disposicion de la
mercancia es de aplicacion lo dispuesto para el
procedimiento a solicitud de parte.

verifica y evalua que correspondan a los derechos de autor
y conexos o los derechos de marca registrados y contrasta
las diferencias o similitudes con las mercancias
registradas.
Efectuada la suspension, el funcionario aduanero notifica
al titular del derecho y/o su apoderado o representante
legal, indicando el nombre y direccion del duefio,
consignatario 0 consignante, la descripcion de la
mercancia y su cantidad, otorgandole un plazo de tres (3)
dias habiles para que demuestre que ha interpuesto la
accion por infracciébn o denuncia ante la autoridad
competente en Propiedad Intelectual. Asimismo, notifica
al INDECOPI.
La autoridad competente en Aduanas o Propiedad
Intelectual puede efectuar la inspeccion de las mercancias
con suspension de levante en presencia del representante
del depdsito temporal y/o punto de llegada o zona primaria
autorizada por la autoridad aduanera.

Fuente y Elaboracién propia

Los Gréaficos 1 y 2, sirven para representar las consideraciones que tiene la normativa
nacional de Medidas en Frontera para cumplir con su proposito de proteccion de la Propiedad
Industrial, que cumple justo con la retencion de una mercancia que podria vulnerar derechos
protegidos y peligrar un comercio nacional. De esta manera, se puede observar que existe
una intencion de proteccion comercial y de Propiedad Industrial.

De las normas analizadas, se puede apreciar que el complemento entre ellas, otorgan un
procedimiento que brinda al titular de Marca Comercial la posibilidad de que se detecte
mercancia falsificada y pueda retenerse el ingreso al mercado nacional, asimismo, faculta al
titular del derecho a interponer accién ante la autoridad competente en Propiedad Intelectual
y obtener sanciones, o medidas definitivas ante los infractores, siendo asi que la normativa
nacional influye a que se proteja adecuada una Marca Comercial ante importaciones de
juguetes.

- Sobre la ficha textual a los documentos doctrinarios, resulta de gran importancia
para el desglose de resimenes a tratar y de esta manera, extraer fuente necesaria
consignada como antecedentes de la presente investigacion.

TABLAN° 3
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TITULO ANO RESUMEN RESULTADO
¢Por qué importamos 2018 Laautoraintentaresolverlapregunta Las medidas en frontera
pirateria? Analisis de la si es que el Per( importa pirateria, tienen ejecucion inmediata,
implementacion de las debido al incremento de esta en los su aplicacion inicia antes de
medidas en frontera para la ultimos afios que la mercancia se encuentre
proteccion de los derechos en zona primaria,
de propiedad intelectual en corresponde a la SUNAT
el Perd aplicar medidas en frontera
de oficio, no obstante,
problema con comunicacion
la titular
La Proteccion de la 2014 EI autor intenta explicar la De esaimplicancia se genera
Propiedad Intelectual en el implicancia de la aplicacion en la proteccion de la Propiedad
Comercio Internacional de medidas en frontera para reprimir Intelectual, no  obstante
Bienes a través de la proliferacion de toda la industria que deberian corregirse
Aplicacién de Medidas en genera la falsificacion. deficiencias  actuales  del
Frontera. Hacia una sistema.
redefinicion del modelo
peruano
Observancia de los 2010 EI autor analiza las medidas en El éxito de las Medidas en
derechos de la Propiedad frontera desde la legislacion frontera pasa por involucrar a
Intelectual, en relacién con venezolana. los titulares del derecho, este
las medidas en Frontera en apoyo se manifiesta al
Venezuela suministrar de informacion a
las autoridades aduaneras.
Medidas en Frontera y 2010 El autor evalla los distintos factores Las medidas en frontera es
Propiedad Intelectual en el sobre la proteccion de Propiedad una herramienta juridica que,
Comercio Exterior Intelectual con la aplicacién de si bien es cierto que enmarca
Medidas en Frontera desde la una esfera comercial, su
legislacion ecuatoriana. proposito es la proteccion de
la Propiedad Intelectual.
Regulacion de las medidas 2010 El autor hace un repaso de la Las medidas en frontera

en frontera en la legislacion
peruana: instrumento
aduanero para la proteccion
de la propiedad intelectual

implementacion de las medidas en
fronteras de la legislacion peruana

otorgan a la Administracion
aduanera un papel
fundamental contra la
falsificacion de mercancia.

Fuente y Elaboracién propia

- Sobre la aplicacion del instrumento Guia de Entrevista:

1. De acuerdo a su experiencia, y respecto a la regulaciéon nacional de Medidas en Frontera;
¢ Que efecto ha tenido la implementacion de este instrumento para la proteccion de las Marcas
Comerciales en la importacion de juguetes en el Per( en el periodo 2019 a setiembre 20217

Explique brevemente.

Entrevistado Categoria

Emergente

Subcategoria

GRAFICO N° 3

Texto Codificado

Palabras Claves
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Efectos de la Proteccionde Las medidas en frontera y su aplicacion han sido de Utilidad
implementacion  Marcas mucha utilidad dado que afio a afio se incrementa la

de Medidas en Comerciales utilizacion de estos mecanismos, los cuales nos zj/eurlencirgglon
Frontera en permiten —como autoridad competente— actuar de ropiedad
importaciones forma oportuna y evitar la vulneracion a los derechos ? dp trial
de jugueteria de propiedad industrial con los que gozan los titulares. natistria

En ese sentido, el efecto que las medidas en frontera
generan es muy destacado, sin embargo, ain falta
establecer una politica publica integral que permita
lograr una maxima proteccién, en todo nivel, de estos
derechos.

Integral

Medidas en Frontera ha tenido un impacto positivoya Resguardo
que han cumplido con el objetivo de resguardar los derechos

Esto se ve reflejado con la cantidad de denuncias Detencion
presentadas ante el Indecopi.

Por otra parte, la importacion de juguetes se beneficia
de las Medidas en Frontera, ya que los juguetes que
se comercializan en nuestro pais suelen ser
importados, y al aplicar las Medidas en Frontera se
detiene el ingreso de productos presuntamente
infractores a los derechos marcarios.

podido defender sus productos protegidos por la Propiedad
Propiedad Intelectual. Intelectual

Fuente y Elaboracion propia

Interpretacion: Segln la matriz de analisis de contenido, se puede observar que segun la
mayoria de los abogados en la categoria “Efectos de la implementacion de Medidas en
Frontera en importaciones de jugueteria” coinciden en sefialar el impacto positivo en la
aplicacion de Medidas en Fronteray justo al mantener el resguardo de derechos patrimoniales
del titular del derecho es cuando se cumple una debida proteccién a la Marca Comercial. La
incidencia de la aplicacion de este mecanismo entonces tiene base a la cooperacion entre
aduanas y la accion de la autoridad competente de Propiedad Intelectual para no permitir el

ingreso de la mercancia infractora al circuito comercial nacional.

2. En su experiencia, y respecto a la regulacion nacional de Medidas en Frontera; ¢Cual cree
usted que podria ser un aspecto negativo en la regulacion nacional de Medidas en Frontera en
el Peru en el periodo 2019 a setiembre 2021? ¢ Por qué?

GRAFICO N° 4
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derechos patrimoniales de los titulares de las marcas. patrimoniales

Buena, porque asi los clientes del Despacho han Proteccion de la



LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Entrevistado Categoria Subcategoria Texto Codificado Palabras
Emergente Claves
1 Regulacién Aspecto negativa En mi opinion, y tal como lo he percibido de los Regimenes
nacional de titulares de derechos, la aplicacion de medidas en Aduaneros
Medidas en frontera debe extenderse a otros regimenes Transbordo
Frontera en aduaneros que también son importantes como, por Fianza
importaciones ejemplo, el transbordo.

de jugueteria . . .
Iug De otro lado, la exigencia de la fianza en los casos

en que los titulares de derechos deseen solicitar de
parte la aplicacion de medidas en frontera ha hecho
que, en la practica, casi ningun titular la haya
solicitado debido a que conseguir una garantia de ese
tipo (tramite y monto) en tan poco tiempo en nuestro
pais es complejo.

2 Con relacion a la regulacion nacional de Medidas en  Revision  de
Frontera, considero que un aspecto negativo seria la  embarques
revision de embarques / contenedores, ya que, a

pesar de los esfuerzos de la Administracién,

seguimos con una cantidad limitada de contenedores

revisados, si esto mejora aumentaria la cantidad de

denuncias y decreceria el ingreso de juguetes

“falsificados”.
3 El cruce de informacion que tiene la base de datos Cruce de
de Autor y Marcas de Indecopi con Aduanas. informacion

Fuente y Elaboracion propia
Interpretacion: En la matriz de analisis de contenido, se puede observar que la totalidad de
los abogados segun la categoria de “Regulacion nacional de Medidas en Frontera en
importaciones de jugueteria” concluye en que percibe aspecto negativo, siendo que la
mayoria de abogados detectaron aspectos negativos en dicha regulacion, coincidiendo en el
problema respecto al procedimiento en Aduanas y la base de datos de titularidad de marcas.
Asimismo, otro desperfecto fue encontrado en el procedimiento a solicitud de parte con el

requerimiento de fianza en tanto, existen impedimentos hacia el titular del derecho.
GRAFICO N° 5

3. Segun su experiencia en el ejercicio de la profesion en el Per( dentro de la materia de la

Propiedad Industrial, especificamente, Marcas Comerciales, y en comparacién a nuestra

actualidad, ¢Cual cree que ha sido el mayor acierto en la implementacién de Medidas en
Frontera?
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Entrevistado

Categoria
Emergente

Subcategoria

Texto Codificado

Palabras Claves

Proteccién
de las Marcas
Comerciales
en
importacion
de jugueteria

Acierto de la
implementacion
de Medidas en
Frontera

El mayor acierto es que con la aplicacion de
medidas en frontera se suspende el levante de las
mercancias y con ello el titular de derechos y la
autoridad disponen de tiempo valioso para poder
tramitar el procedimiento correspondiente y
otorgar las medidas cautelares que correspondan
para evitar el ingreso definitivo al pais de
mercancia falsificada.

Considero que el mayor acierto ha sido el registro
voluntario de titulares de marcas ya que esto
permite el trabajo en conjunto de la Sunat, el
Indecopi y los titulares de las marcas. De esta
manera se abrevia el procedimiento y la toma de
conocimiento de las importaciones y da pie a que
puedan actuar, presentando denuncias Yy
solicitando medidas cautelares sobre la
mercaderia en cuestion.

El nivel de colaboracién institucional entre Sunat
con Aduanas al momento de la toma de acciones

Levante de
mercancias
Tiempo

Medidas
cautelares

Registro
Voluntario
Trabajo en
conjunto

Solicitud de
medidas
cautelares

Colaboracién
institucional

Fuente y Elaboracién propia
Interpretacion: En la matriz de analisis de contenido, se puede observar que respecto a la sub
categoria de “Acierto de la implementacion de Medidas en Frontera” la mayoria de abogados,
reconocen la colaboracién y trabajo conjunto entre las autoridades aduaneras y de proteccion
de Marcas Comerciales y la mayoria, lejos de ese aspecto evidencia la suspension de
mercancia, la posibilidad del inicio de una denuncia por infraccién de derechos de Propiedad
Industrial y la solicitud de medidas cautelares. Sobre ello, la explicacion de la aplicacién de
Medidas en Frontera y su incidencia con la proteccion de la Marcas Comerciales en
importaciones de jugueteria recae en los efectos que ella genera sobre la mercancia infractora
a beneficio del titular del derecho y la cooperacién entre las autoridades administrativas

competentes.

4. Para usted, ¢Qué criterios debe considerarse para una adecuada proteccion de las Marcas
Comerciales, en importaciones de jugueterias?

GRAFICO N° 6
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Entrevistado  Categoria Subcategoria Texto Codificado Palabras
Emergente Claves
1 Criterios Adecuada Adicional a la existencia de normas que vayan acorde con  Anélisis  de
proteccion de el objetivo principal que es proteger a las Marcas objetivo
Marcas Comerciales. Es importante que las autoridades que Educacion
Comerciales emplean estas herramientas sean debidamente
en capacitadas de forma periddica con la finalidad de
importaciones  analizar si se esta cumpliendo con el objetivo y proponer,
de juguetes en caso sea necesario, alguna modificacion que devenga
de experiencias nuevas.
Asimismo, no debe olvidarse que la ciudadania también
cumple un rol importante en esta lucha, por lo que
frecuentemente se debe educar a todos acerca de la
importancia de la propiedad industrial (beneficios,
proteccion, incentivos) y facilitar el acceso a informacién
(conocimiento), de manera que las personas cada vez mas
estén familiarizadas e involucradas con el tema.
2 Los criterios que se deben considerar son los actuales, es
decir verificar la mercaderia a importar, identificar si los Identificacion
productos son confundibles, comunicarle al titular de las  de importador
marcas e identificar al importador. De esta manera se L
pueden inmovilizar los productos presuntamente Comunlcacmn
infractores. al titular de la
Marca
Comercial
3 Que exista una proteccion mediante software para Modernizacion

identificacion de marcas via sonoras y visual, que detecte
la igualdad o similitud de la misma.

Fuente y Elaboracién propia

Interpretacion: En la matriz de analisis de contenido, se puede observar que respecto a la

categoria de “Criterios” en relaciéon a la subcategoria “Adecuada proteccion de Marcas

Comerciales en importaciones de juguetes”, los abogados en su mayoria, comparten la

opinion de que deberian generarse nuevas medidas apoyadas en tecnologia y con

capacitacion periddicas para la deteccion de conductas infractoras. Asimismo, la verificacion

de mercaderia a importar, asi como la identificacion del titular del derecho como e importador

Deben sumar con la finalidad de que cada criterio a incluirse en el procedimiento de

aplicacion de Medidas en Frontera debe seguir la linea de proteccion de las Marcas

Comerciales e incluso el resultado final que se obtenga, deberia servir para una mejoria en la

regulacion nacional de Medidas en Frontera.
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6. Bajo su experiencia, ¢La regulacién nacional de Medidas en Frontera permite que el Estado
pueda aplicar criterios efectivos para la proteccion de las Marcas Comerciales en la
importacion de jugueteria? ¢Por qué?

GRAFICO N° 7

Entrevistado Categoria Subcategoria Texto Codificado Palabras Claves
Emergente

1 Criterios efectivos Protecciénde las  Considero que si, ya que de esta manera Politica publica
Marcas la Administraciéon Aduanera y el Inversiones
Comerciales en Indecopi trabajan en colaboracion y Valor creativo
importacion de organizados para lograr —impidiendo
jugueteria  por que mercancia falsificada ingrese al
parte del Estado  pais— que la propiedad intelectual sea

respetada. En los ultimos afios, un gran

porcentaje de las denuncias por

infraccion  respecto a  jugueteria

tramitadas por la Comisién de Signos

Distintivos del Indecopi han derivado

de la aplicacion de medidas en frontera.

Sin perjuicio de lo anterior, dichas
herramientas no son suficientes ya que
es importante y necesario que exista
una politica publica que contemple
todos los objetivos como nacién, a fin
de salvaguardar los derechos de
propiedad industrial (PI).

No se debe perder de vista que una
proteccion adecuada de las Marcas
Comerciales promueve, incentiva y
genera valor a la creatividad de un pais,
lo que a su vez es atractivo para las
inversiones de capitales y fomenta el
crecimiento econémico.

2 Si lo permite, toda vez que la legislacion

en materia de infracciones a los Responsabilidad
derechos de propiedad industrial sefiala  objetiva

que la responsabilidad es objetiva por lo

que el criterio es sencillo, se realiza la

importacion y, de ser confundible con

alguna marca se configura la infraccion

al no contar con autorizacion del titular.

3 Si, porque asi pueden los titulares de Resultados positivos
Propiedad Intelectual hacer respetar sus  Normas existentes por
productos y las normas existentes (por mejorar

mejorar) viene dando resultados

positivos.

Fuente y Elaboracién propia
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Interpretacion: En la matriz de andlisis de contenido, se puede observar que respecto a la
categoria de “Criterios efectivos” en relacion a la subcategoria “Proteccion de las Marcas
Comerciales en importacion de jugueteria por parte del Estado”, los abogados indican
distintos criterios que podrian ser dificiles en sintetizarlos en una sola idea, por lo que puede
individualizarse de la siguiente manera: 1) Politica publica que contemple no sélo los
objetivos respecto a la proteccion de la Propiedad Industrial, sino el incentivo a ella, 2)
Buscar la responsabilidad objetiva de la conducta y 3) Existencia de normas por mejorar pero
que vienen dando resultados positivos. Al respecto, dicha respuesta permite resaltar que todo
criterio a incluirse en el procedimiento de aplicacion de Medidas en Frontera y que esta,
pueda tener incidencia en la proteccion de Marcas Comerciales, especificamente en
importaciones de jugueteria, debe ser un incentivo y que, de esta manera, sea el titular del

derecho principal participe del procedimiento.

+»+ Resultado del objetivo especifico N° 2.- Analizar las resoluciones emitidas en primera
instancia por la Comisién de la Direccion de Signos Distintivos del Indecopi en el
periodo 2019 a setiembre 2021 respecto a la aplicacién de Medidas en Frontera y su
incidencia con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacidn de juguetes.

- Sobre la aplicacion del instrumento Matriz de Contenido:

TABLAN° 4

RESOLUCIONES CONCLUSIONES

En el presente caso, se evidencia la correcta aplicacion de

Medidas en Frontera respecto a mercaderia importada,

pues resulta en una denuncia por infraccién a los Derechos

de Propiedad Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado

de las medidas cautelares solicitadas consistentes en

Resolucion N° 1 (Expediente N° 783128- inmovilizacién, comiso y cese de uso. Esta resolucion
2019) Genunciado, LISA IMPORT & EXPPORT SAC. sin

o enunciado, A.C.; sin

Resolucion N° 2206-2019 embargo, ello no constituye impedimento para que el
procedimiento continle su tramite y termine en el comiso
definitivo de los productos y el cese de uso de las Marcas
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Resolucion N° 2 (Expediente N° 783175-
2019)

Resolucion N° 2472-2019

Resolucion N° 3 (Expediente N° 817069-
2019)

Resolucion N° 4650-2019

Resolucion N° 4 (Expediente N° 811806-
2019)

Resolucion N° 54-2020

Comerciales infractoras para
mandos para videojuegos lo que genera una correcta
proteccion de la Propiedad Industrial.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacion, comiso y cese de uso. Esta
resolucidn es suspendida por interposicion de recurso de

2

nulidad de la marca base de denuncia, para
juguetes didacticos. Con ello, no llega a asegurarse la
proteccion de la Marca Comercial del titular.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacién, comiso y cese de uso. Los
argumentos del importador denunciado, CORPORACION
JLB HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JLBHNOS
S.A.C. acerca de desconocimiento de la ley y resaltar que
es la primera vez que se ve inmersa en este tipo de
procedimiento no constituye impedimento para que el
procedimiento continle su tramite y termine en el cese de

)

Nz,

uso de la Marca Comercial infractora, & < para
juguetes, lo que genera una correcta proteccion de la
Marca Comercial.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacién, comiso y cese de uso. Los
argumentos del importador denunciado,
MPORTACIONES CARI TOYS E.LR.L., acerca de
desconocimiento de la ley y resaltar que es la primera vez
gue se ve inmersa en este tipo de procedimiento no
constituye impedimento para que el procedimiento
continle su trdmite y termine en el cese de uso de las

ReHTog Y /S
Marca Comerciales infractoras, 4 _v-/J

para juguetes, lo que genera una correcta proteccion de la
Marca Comercial. Cabe sefialar que, segun criterio de la
Comision, tener correctos la normativa respecto a
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Resolucion N° 5 (Expediente N° 817308-
2019)

Resolucion N° 872-2020

Resolucion N° 6 (Expediente N° 828460-
2019)

Resolucion N° 1754-2020

Resolucion N° 7 (Expediente N° 831814-
2019)

Resolucion N° 2586-2020

Resolucion N° 8 (Expediente N° 825722-
2019)

Resolucion N° 2587-2020

eximen de
Propiedad

nacionalizacién  del
responsabilidad  para
Intelectual.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia

l'ﬂ @., .
importada distinguida con la marca . para

juguetes, pues resulta en una denuncia por infraccion a los
Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se evidencia
el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en comiso y cese de uso. No obstante, nos
encontramos nuevamente en la figura de suspension por
interposicion de recurso de nulidad de la marca base de la
denuncia, lo que no asegura una correcta proteccion a los
derechos de exclusiva del titular de la Marca Comercial.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. En n el presente caso
no se dictan medidas cautelares. Los argumentos del
importador denunciado, DISTRIBUIDORA SAGAL
E.l.R.L., acerca de la importacion de un producto genérico
y la valoracidn de la buena fe no constituyen impedimento
para que el procedimiento continte su trdmite y termine en
el cese de uso de la Marca Comercial infractora,

U
para juegos de mesay juegos de cartas, lo que

genera una correcta proteccion de la Marca Comercial.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en comiso, inmovilizacién y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos de la parte denunciada,
ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su trdmite y termine en el comiso definitivo de
los productos y en el cese de uso de las Marcas

producto  no
infracciones  de

Comerciales infractoras, y para
juguetes, lo que genera una correcta proteccién del derecho
del titular.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en comiso, inmovilizacion y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado IMPORTADORA MISSI S.A.C., ello no
constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el cese de uso de la Marca
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Resolucion N° 9 (Expediente N° 3148-
2020)

Resolucion N° 3148-2020

Resolucion N° 10 (Expediente N° 872475-
2020)

Resolucion N° 2205-2021

Resolucion N° 11 (Expediente N° 869509-
2020)

Resolucién N° 2206-2021

Resolucion N° 12 (Expediente N° 873617-
2020)

Resolucion N° 2315-2021

» l{’, .
- - , ‘ -

Comercial infractora para juguetes y

el comiso definitivo de los productos lo que genera una

correcta proteccion del derecho del titular.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacién, comiso y cese de uso. Los
argumentos del importador denunciado,
CORPORACION IMILAN E.L.R.L., acerca de la falta de
prueba de la parte denunciante no constituyen
impedimento para que el procedimiento continie su
tramite y termine en el cese de uso de las Marcas

R, S6n
Comerciales infractoras _\.)'/J yQ , para

juguetes, lo que genera una correcta proteccién de la
Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacion, comiso y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA,
ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su trdmite y termine en el comiso definitivo de
los productos )(Ien el cese de uso de la Marca Comercial

infractora, para consolas para
videojuegos, lo que genera una correcta proteccion de la
Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes inmovilizacidn, comiso y cese de uso. Aun

cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, ARIQUE IMPORT E.LR.L., ello no
constituye impedimento para que el procedimiento

continGe su tramite y termine en el comiso definitivo de
los productos y en el cese de uso de la Marca Comercial

infractora, - para consolas para

videojuegos, lo que genera una correcta proteccion de la
Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccién a
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Resolucion N° 13 (Expediente N° 973622-
2020)

Resolucion N° 2344-2021

Resolucion N° 14 (Expediente N° 880698-
2021)

Resolucion N° 2522-2021

Resolucion N° 15 (Expediente N° 873296-
2020)

Resolucion N° 2688-2021

los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en comiso, inmovilizacion y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, GRUPO SARGUERO S.A., ello no
constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el comiso definitivo de
los productos y en el cese de uso de la Marca Comercial

infractora, __SEEEI, para juguetes lo que
genera una correcta protecciéon de la Marca Comercial
registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacidn, comiso y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, GRUPO SARGUERO S.A, ello no constituye
impedimento para que el procedimiento continde su
tramite y termine en el comiso definitivo de los productos
y en el cese de uso de las Marcas Comerciales infractoras,

.......

WEE‘
H para juguetes lo que genera una correcta

proteccion de la Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccién a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de la medida cautelar solicitada
consistente en cese de uso. Aun cuando no se tienen
argumentos del importador denunciado, COMERCIAL
MAELO E.LLR.L., ello no constituye impedimento para
que el procedimiento continde su tramite y termine en el
cese de uso de la Marca Comercial infractora,

para sets de carros de juguetes, lo
gue genera una correcta proteccién de la Marca Comercial
registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacién, comiso y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, MAKISAM CORP E.ILR.L., ello no
constituye impedimento para que el procedimiento
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Resolucion N° 16 (Expediente N° 851742-
2020)

Resolucion N° 1103-2021

Resolucion N° 17 (Expediente N° 875295-
2020)

Resolucion N° 1393-2021

Resolucion N° 18 (Expediente N° 872566-
2020)

Resolucion N° 1754-2021

Resolucion N° 19 (Expediente N° 879672-
2021)

Resolucion N° 2691-2021

continde su tramite y termine en el cese de uso de la Marca
'./..77‘ %] J

il ' =

Comercial infractora, &= ” para juguetes, lo
gue genera una correcta proteccién de la Marca Comercial

registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacidn, comiso y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, ACUARELA TOYS E.LR.L., ello no
constituye impedimento para que el procedimiento
continGe su tramite y termine en el comiso definitivo de
los productos y len,el cese de uso de la Marca Comercial

ST

e W
infractora w é , para juguetes, lo que genera una
correcta proteccion de la Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacidn, comiso y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, ZHONG QI HAO S.A.C., ello no constituye
impedimento para que el procedimiento continle su
tramite y termine en el comiso definitivo de los productos
y en el cese de uso de la Marca Comercial infractora,

SUPER MARIO y/o MARIO BROSS y/o I8 para
consolas para videojuegos, lo que genera una correcta
proteccion de la Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de la medida cautelar solicitada
consistente en cese de uso. Aun cuando no se tienen
argumentos del importador denunciado, PEKIMPORT
E.I.LR.L., ello no constituye impedimento para que el
procedimiento continle su tramite y termine en el cese de

TAMNSFORMERS

uso de la Marca Comercial infractora,

y m para juguetes, lo que genera una

correcta proteccion de la Marca Comercial registrada.

En el presente caso, también se evidencia la correcta
aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
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consistentes en comiso, inmovilizacion y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, ERICK ANDERSON TORRES
DOMINGUEZ, ello no constituye impedimento para que
el procedimiento continde su tramite. En este caso se
presenta la figura de conciliacion entre las partes.

Resolucion N° 20 (Expediente N° 892589- En el presente caso, también se evidencia la correcta
2021) aplicacion de Medidas en Frontera respecto a mercaderia
Resolucién N° 3101-2021 importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a
los Derechos de Propiedad Industrial. Asimismo, se
evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas
consistentes en inmovilizacion, comiso y cese de uso. Aun
cuando no se tienen argumentos del importador
denunciado, HALION INTERNACIONAL SA, ello no
constituye impedimento para que el procedimiento
continde su trdmite. El presente caso presenta la figura de
conciliacién, por lo que se declara concluido el mismo.
Fuente y Elaboracién propia

De las resoluciones presentadas se puede apreciar la aplicacion de oficio de Medidas en
Frontera frente a mercancia consistente en jugueteria con Marcas Comerciales registradas.
De esta manera, se logra aplicar la suspension de la mercancia infractora y lograr el dictado
de medidas cautelares solicitadas cumpliendo con la finalidad de impedir el ingreso de la
mercancia mientras dure el procedimiento. Por ultimo, podemos observar el nivel de
reiterencia de la conducta infractora, siendo que el procedimiento y su sancion, cumplen con

persuadir a los importadores a no cometer conductas infractoras de Propiedad Industrial.

3.1.2. Porcentaje de resoluciones en los que se aplicaron Medidas en Frontera de oficio

y resultd en denuncia por Infraccion a Derechos de la Propiedad Industrial:

GRAFICO N° 8
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Denuncias por Infraccion de Propiedad

Industrial
NO | 0%
< I -~
o 1 2 3 4 5 6
n5l = NO

Fuente y Elaboracion propia

Interpretacion: El 100% de los titulares de Marcas Comerciales de juguetes, después de la
aplicacion de Medidas en Frontera de oficio, interpusieron una denuncia por Infraccion a
Derechos de la Propiedad Industrial, lo que permite ejercer su derecho como titulares de la

marca con la finalidad de sancionar al infractor y la destruccion de la mercancia.

3.1.3. Porcentaje de resoluciones en los que la autoridad aduanera inmovilizé la

mercancia antes de su ingreso al mercado.

GRAFICON°®° 9

Inmovilizaciones aduaneras

0%

=5 =NO

Fuente y Elaboracion propia
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Interpretacion: EI 100% de los casos en los que se aplicé Medidas en Frontera, tuvo como
resultado, la inmovilizacion de la mercancia de juguetes; es decir, su restriccion de ingreso
al circuito comercial; en consecuencia, se evidencia la proteccion de la Propiedad Industrial

sobre el derecho que posee el titular de la marca.

3.1.4. Porcentaje de resoluciones en los que la aplicacion de Medidas en Frontera y la
accion por Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial concluy6 en el comiso

definitivo de los productos infractores como medida definitiva.
TABLA N° 5

Medida Definitiva Cuenta de Medidas Definitivas
Cese de uso
1754-2020
1754-2021
2522-2021
2688-2021
3148-2020
4650-2019
54-2020
Cese de uso - Comiso Definitivo
1103-2021
1393-2021
2205-2021
2206-2019
2206-2021
2315-2021
2344-2021
2586-2020
2587-2020
NO
2472-2019
2691-2021
3101-2021
872-2020
Total general

R R R R AR R R R R RRRPRRORRRRRRRN

N
o

Fuente y Elaboracién propia
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Interpretacion: El 45% de las resoluciones analizadas concluyeron con el comiso definitivo
de la mercancia infractora. Ello indica que el 55% de las resoluciones tuvieron la devolucién
de dicha mercancia al importador y permitir su ingreso al mercado, lo que podria generar un

riesgo a la proteccién de las Marcas Comerciales en importacion de juguetes.

No obstante, podemos observar que el 80% de las resoluciones concluyen con la prohibicion
de uso de la Marca Comercial registrada, ello nos adecua en un panorama donde el criterio
de la Comision es por lo menos emitir una medida definitiva que asegure la proteccion de la

Marca Comercial en la importacion de jugueteria.

3.1.6. Porcentaje de resoluciones en los que la aplicacién de Medidas en Fronteray la

accion por Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial dicté medidas cautelares.

TABLAN° 6

Medidas Cautelares solicitadas Dictadas por la Comisién
1103-2021 1
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
1393-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
1754-2020
Si (s6lo para Cese de Uso)
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
1754-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2205-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2206-2019
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2206-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso

PR R R R R R R RRRRRRRBRRRRBRRR
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2315-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2344-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2472-2019
si
Comiso
2522-2021
NO
Ninguna
2586-2020
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2587-2020
Si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2688-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
2691-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
3101-2021
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
3148-2020
si
Inmovilizacién - Comiso - Cese de Uso
4650-2019
si
Inmovilizacién - Cese de Uso
54-2020
si
Cese de Uso - Comiso
872-2020
si
Cese de Uso - Comiso

PR R R R R P R RRARRRRRRBRRRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR@R

Total general 20
Fuente y Elaboracion propia
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Interpretacion: Solo el 5% de las resoluciones analizadas no presentaron el dictado de
medidas cautelares por el motivo de que no fueron solicitadas. Por ello, el 95% de las
resoluciones analizadas cumplieron con dictar las medidas cautelares solicitadas siendo estas,
inmovilizacion, comiso y cese de uso de la Marca Comercial registrada. Ahora bien, siendo
que el procedimiento de Medidas en Frontera tiene como finalidad impedir el ingreso al
circuito comercial de mercancia falsificada, la aplicacion nacional cumple con la proteccion

de las Marcas Comerciales en importacion de juguetes.

3.1.7. Porcentaje de resoluciones en los que los titulares de Marcas Comerciales
iniciaron el procedimiento accién por infraccion debido a la aplicacién de Medidas en
Frontera sobre importacion de jugueteria mas de dos (2) veces en el periodo 2019 a

setiembre 2021.

TABLA N° 7

Titulares de Marcas Comerciales / Importadores Cuenta
HASBRO, INC. 5
CORPORACION IMILAN E.L.R.L. 1

3148-2020 1
CORPORACION JLB HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
JLBHNOS S.A.C.

4650-2019
IMPORTACIONES CARI TOYS E.I.R.L.
54-2020
PEKIMPORT E.I.R.L.
1754-2021
QUALITY WORLD M H S.A.C.
2586-2020
LEGO JURIS A/S.
ACUARELA TOYS E.I.R.L.
1103-2021
GRUPO SARGUERO S.A.
2315-2021
2344-2021
MARVEL CHARACTERS, INC.
COMERCIAL MAELO E.I.R.L.

R R PP NRPRRWRRRPREREPRRR
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2522-2021
MATTEL, INC.
DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.R.L.
1754-2020
IMPORTADORA MISSI S.A.C.
2587-2020
MGA ENTERTAINMENT, INC.
MAKISAM CORP E.I.R.L.
2688-2021
RAUL ENRIQUE DIAZ ASTO
872-2020
NINTENDO OF AMERICA, INC.
ARIQUE IMPORT E.L.R.L.
2206-2021
DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA
2205-2021
ERICK ANDERSON TORRES DOMINGUEZ
2691-2021
ZHONG QI HAO S.A.C.
1393-2021
RIMAR IMPORT-EXPORT S.A.C
ALFONSO CIRILO ZEBALLOS VALDEZ
2472-2019
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.
HALION INTERNACIONAL SA
3101-2021
LISA IMPORT & EXPORT S.A.C
2206-2019
Total general

P R P RINRPRRRPRRRPRRPRRPROIBAMARRRPRPRNRRIRERNLER

20
Fuente y Elaboracion propia

Interpretacion: Mas del 50% de los titulares de Marcas Comerciales confian en el

procedimiento de Medidas en Frontera para la proteccion de sus derechos respecto a

importaciones de jugueteria. En el periodo 2019 a setiembre 2021, los titulares de derechos

de Propiedad Industrial encuentran al mecanismo de Medidas en Frontera un medio idéneo

para hacer proteger los productos que ingresan al circuito comercial.

Asimismo, solo el 10% de importadores incurre en reiterancia de la infraccion de Derechos

de Propiedad Industrial, ello nos indica que la finalizacion del procedimiento de Medidas en
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Frontera adecUa un panorama de persuasion con la finalidad de impedir la existencia de méas
importadores que vulneren los derechos del titular de una Marca Comercial en importaciones
de jugueteria.

3.1.9. Porcentaje de resoluciones en los que la aplicacion de Medidas en Frontera y la

accion por Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial culminé en Conciliaciones.

TABLA N° 8

Denunciantes que culminan con Conciliacién Cuenta
NO 18
si 2
NINTENDO OF AMERICA, INC. 1
2691-2021 1
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. 1
3101-2021 1
Total general 20

Fuente y Elaboracién propia
Interpretacion: La conciliacion es un medio de término en procedimientos de Propiedad
Intelectual, en este caso, segun el analisis del 2019 a setiembre 2021 sélo el 10% de
denunciantes pudieron conciliar con los infractores recibiendo en todos los casos, una
prestacién econdmica ademas de los productos infractores para su posterior destruccion

comercial y de Propiedad Industrial.
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4.1.

CAPITULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES
Discusion
4.1.1. Respecto al Objetivo Especifico N° 1: Detallar las caracteristicas de la
regulacion nacional de Medidas en Frontera en relacién con la proteccion de las
Marcas Comerciales en la importacion de juguetes.
A partir de los hallazgos encontrados, los resultados obtenidos en las entrevistas
realizadas a abogados con experiencia en la materia hacen evidenciar lo siguiente:

» La cooperacion entre una autoridad aduanera y una autoridad de proteccion
de derechos de Propiedad Industrial, especificamente en Marcas Comerciales,
es lo que realza la utilidad de la regulacion nacional de Medidas en Frontera
respecto a importaciones de jugueteria.

» La regulacién nacional de Medidas en Frontera respecto a importaciones de
jugueteria cumple con el objetivo de resguardar los derechos patrimoniales
del titular de la Marca Comercial registrada.

» El procedimiento a solicitud de parte dificulta una adecuada proteccion de las
Marcas Comerciales, toda vez que existirian impedimentos hacia la accién del
propio titular del derecho.

» La mayoria de los especialistas coinciden en encontrar a la regulacién
nacional de Medidas en Frontera respecto a importaciones de jugueteria, un
medio por el cual se pueda obtener la proteccion de Marcas Comerciales por
una politica publica que ya no solo es manejada por una entidad, sino que
dentro de sus propias competencias, SUNAT e INDECOPI trabajan en

conjunto para la obtencion del bien comdn.
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La mayoria de los especialistas concluye en que actualmente existe la
necesidad de modernizar los mecanismos utilizados y, a su vez, capacitar
constantemente al personal que trabaja en Aduanas para que puede detectar
con mayor facilidad las mercancias infractoras. No obstante, a ello se suma
que los criterios usados para una adecuada proteccion de las Marcas
Comerciales, en importaciones de jugueterias en la aplicacion de Medidas en
Frontera deben mantenerse en tanto permiten la identificacion de mercancia,
importador y comunicacion al titular del derecho.

La regulacion nacional de Medidas en Frontera en importaciones de jugueteria
contiene acciones de retencién de la mercancia falsificada; y, en consecuencia,
genera un beneficio a los titulares de este derecho.

En los dltimos afios, un gran porcentaje de las denuncias por infraccion
respecto a jugueteria tramitadas por la Comision de Signos Distintivos del
Indecopi han derivado de la aplicacion de Medidas en Frontera.

La regulacion nacional de Medidas en Frontera en importaciones de jugueteria
contiene una cooperacion institucional entre una autoridad aduanera y una
autoridad de proteccion a los derechos de Propiedad Industrial, lo que conlleva
a la posibilidad de una interposicion de denuncia por infraccion a los derechos
de Propiedad Industrial.

La regulacion nacional de Medidas en Frontera en importaciones de jugueteria
permite establecer el criterio de que la responsabilidad es objetiva.

La regulacion nacional de Medidas en Frontera en importaciones de jugueteria
otorga resultados positivos y existen normas que protegen la titularidad de la

Marca Comercial.
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» Laregulacion nacional de Medidas en Frontera en importaciones de jugueteria
contiene una normativa por mejorar pero que otorga resultados positivos.

» La finalizacion del procedimiento de Medidas en Frontera debe incluir
criterios que denoten un camino hacia la proteccion de la Propiedad Industrial
e incluso, deberia servir de educacion para la poblacién en general.

» El procedimiento de Medidas en Frontera debe basarse en: 1) Politica publica
que contemple no sélo los objetivos respecto a la proteccién de la Propiedad
Industrial, sino el incentivo a ella, 2) Participacién activa de los titulares de
derechos de Propiedad Industrial y 3) Evitar la negligencia funcional.

Ahora bien, en razon de ello, la regulacion nacional de Medidas en Frontera en
importaciones de jugueteria tiene caracteristicas que guian la aplicacion hacia una
adecuada proteccion de Marcas Comerciales, en tanto la mayoria de los abogados
confirman un beneficio hacia el titular del derecho y recalcan, la cooperacion

institucional entre SUNAT e INDECORPI.

Estos resultados guardan relacion con lo que sostiene Bernal, en tanto nuestra
legislacion incluye el mecanismo de Medidas de Frontera, como un instrumento
mediante el cual la Administracion Aduanera, en ejercicio de su potestad que por ley
es otorgada, ya sea a pedido de parte o de oficio, suspende el levante; es decir,
suspende la disposicion de la mercancia a disposicion del comercio cuando existan
sospechas razonables que hagan presumir que la mercancia solicitada es
presuntamente falsificada, pirateada o confusamente similares, de acuerdo con
la legislacion para la proteccion de los derechos de autor y conexos y derechos de

marca (Bernal Neumann, 2010).
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Del mismo modo, y de la aplicacion de Ficha textual en la legislacion nacional de
Medidas en Frontera, se aprecia que las mismas en complemento, cumplen la
finalidad de salvaguardar los intereses del titular de la Marca Comercial, toda vez que
permite que mercancia falsificada pueda ingresar al comercio nacional ocasionandole
un perjuicio econémico y también de utilidad de su signo distintivo. No obstante, y
respecto a la regulacion nacional de las Medidas en Frontera, en el procedimiento a
pedido de parte, el titular debe conceder una garantia equivalente o caucion juratoria
que debera constituirse por una suma equivalente al 20% del valor FOB® de la
mercancia sobre la cual se solicita la suspensién y debera tener un periodo de vigencia
de 30 dias, el mismo que estard vigente durante el periodo de tiempo que dure la

suspension del levante y el procedimiento administrativo.

Asi, como sefiala Arispe, si no se demuestra la infraccién al derecho alegado por el
demandante, o no se inicia una accion por infraccion o denuncia correspondiente, la
garantia se entrega al beneficiario (importador) para su ejecucion inmediata como
resarcimiento por el dafio o perjuicio causado por la suspension del despacho de su
mercancia. La fianza solicitada la que genera que los usuarios no presenten
solicitudes de medidas en frontera ante SUNAT; y en su defecto, esperen que se
otorgue el levante de la mercancia para aplicar el procedimiento cautelar e impedir la

salida de la misma (Arispe, 2018).

En la misma linea, la normativa nacional de Medidas en Frontera no sélo cumple con
adoptar medidas para la proteccion de las Marcas Comerciales, toda vez que dichas
acciones tienen resultado en el comercio nacional, como nuestro titulo que incluye la

importacion de jugueteria. Entonces, tal como lo menciond Daniel Salazar, las

3 En el caso de mercancia perecible, la garantia se constituira por el 100% del valor de la mercancia.
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medidas en frontera han sido disefiadas en la medida que se evite una importacion o
exportacion de mercancias que vulneren derechos de propiedad intelectual, sin
descuidar la retencidn o aprehension de dicha mercancia obtenida en consecuencia de

la suspension del despacho que faculta este mecanismo (Salazar, 2010).

Ello, guarda concordancia con las recomendaciones que otorga la Organizacion
Mundial de Propiedad Intelectual, tal experiencia de la Republica de Corea, para la
aplicacion de Medidas en Frontera como medio de proteccion de la Propiedad
Industrial es momento de innovarse respecto a las sanciones aplicadas, por lo que es
de menester evaluar la determinacion de dafios con mira a la viabilidad de aumento
en sancion (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2021). Y, se concluye
que resulta eficaz la cooperacion de una autoridad aduanera con la autoridad
competente de Propiedad Intelectual, en tanto el registro en aduanas de derechos de

Propiedad Intelectual asegura la proteccion eficaz de los derechos de marca.

4.1.3. Respecto al Objetivo Especifico N° 2: Analizar las resoluciones emitidas en
primera instancia por la Comision de la Direccion de Signos Distintivos del
Indecopi en el periodo 2019 a setiembre 2021 respecto a la aplicacion de Medidas
en Frontera y su incidencia con la proteccion de las Marcas Comerciales en la
importacion de juguetes.
De los hallazgos encontrados, los resultados obtenidos en el andlisis de veinte (20)
resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
Propiedad Intelectual — Comision de la Direccion de Signos Distintivos en primera
instancia durante el periodo 2019 a setiembre 2021, hace evidenciar lo siguiente:

» EI 100% de los procedimientos de Medidas en Frontera de oficio concluyen

con denuncia por Infraccion a Derechos de la Propiedad Industrial.
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>

El 100% de los casos en los que se aplicdé Medidas en Frontera, tuvo como
resultado, lainmovilizacion de la mercancia; es decir, su restriccion de ingreso
al circuito comercial.

Sobre medidas cautelares dictadas en la aplicacién de Medidas en Frontera
respecto a importaciones de jugueteria, solo el 5% de los procedimientos no
presentaron el dictado de medidas cautelares por el motivo de que no fueron
solicitadas. Asimismo, el 95% de las resoluciones dictaron medidas cautelares
siendo estas, inmovilizacién, comiso y cese de uso de la Marca Comercial
registrada.

Sobre las medidas definitivas, el 45% de los procedimientos en los que se
aplicé Medidas en Frontera respecto a importaciones de jugueteria tuvieron
como orden el comiso definitivo y cese de uso de la Marca Comercial;
asimismo, el 35% tuvieron como dictado Unicamente la medida de cese de uso
y, el 20% no tuvieron dictado de medidas definitivas.

Mas del 50% de titulares de Marcas Comerciales han iniciado mas de dos (02)
veces en el periodo 2019 a setiembre 2021 el procedimiento de Infraccion de
Derechos de Propiedad Industrial en razén a la aplicacion de Medidas en
Frontera respecto a importaciones de jugueteria.

Sélo el 10% de importadores incurren en reiterancia de la infraccion de
Derechos de Propiedad Industrial en procedimiento de Medidas en Frontera
respecto a importaciones de jugueteria.

El 10% de procedimientos iniciados por la aplicacion de Medidas en Frontera
respecto a importaciones de jugueteria pudieron culminar con el mecanismo

de conciliacion.
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Respecto a este punto, se aprecia que la regulacién nacional de Medidas en Frontera
tiende a presentar un procedimiento donde se asegura no solo la suspensién de la
mercancia infractora, sino el retiro del circuito comercial de esta. Y, es en este punto
donde el mecanismo toma sentido, pues no es Gnicamente un instrumento aduanero
que tiene alcance en Aduanas o en el almacén, sino lo que busca es la aplicacion de
medidas que puedan inmovilizar y/o incautar y/o cesar la conducta infractora, por lo
que se puede concluir de que se busca finalmente, es la proteccion de las Marcas
Comerciales en un &mbito de importacion de jugueteria.

Es de menester indicar que, los resultados que arrojan el andlisis de las resoluciones
bajo referencia muestran la conducta de los titulares ante la aplicacion de Medidas en
Frontera, pues en aras de la busqueda de sus derechos de marca, inician la accion por
infraccion en contra del importador. Asimismo, por la otra cara de la moneda, se
puede observar que las medidas finales del procedimiento de Medidas en Frontera
persuaden a los importadores para evitar que caigan en reiterancia de la conducta.
Cabe resaltar que la importancia de la proteccion de la Propiedad Industrial radica en
que justo sus elementos, como las marcas, quienes no operan en la totalidad de una
construccion del total de la economia, en la actualidad emergen como uno de los
principales protagonistas de esta y adquiere una relevancia simbolica y presentativa
de ellas (Cepeda-Palacio, 2014).

Por esta razon, con estos resultados se afirma que las veinte (20) resoluciones emitidas
por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual —
Comision de la Direccion de Signos Distintivos en primera instancia durante el

periodo 2019 a setiembre 2021 analizadas en la presente tesis, tienen incidencia
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positiva, ya que influyen en la proteccion de las Marcas Comerciales cumpliendo con
el objetivo especifico N° 2 consignado en la presente investigacion.
4.2 Conclusiones
El presente trabajo de investigacion tuvo base en el segundo capitulo del mismo en el
que se detalla la metodologia empleada. Por lo que, en cumplimiento del objetivo de la
investigacion, determinar la incidencia de la regulacion nacional de Medidas en
Frontera con la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes,
se procede a dar respuesta a los objetivos especificos planteados:
X Sobre el Objetivo Especifico N° 1: Detallar las caracteristicas de la regulacion
nacional de Medidas en Frontera en relacion con la proteccion de las Marcas
Comerciales en la importacion de juguetes.
En una valoracion conjunta, se concluye que la principal caracteristica de la aplicacion
de Medidas en Frontera respecto a importaciones de jugueteria dentro de la legislacion
peruana radica en que no solo se protege el dmbito de Propiedad Industrial,
especificamente las Marcas Comerciales, pues abarca el comercio y la forma en la que
el titular de la marca recibe un instrumento que detiene la comercializaciéon de
mercancia que vulnere su dote de distintividad empresarial, ademas de la posibilidad
de solicitar medidas cautelares que puedan inmovilizar, incautar la mercancia
falsificada y cesar la conducta infractora, lo que determina de qué manera la regulacion
nacional de Medidas en Frontera respecto a importaciones de jugueteria puede incidir
en la proteccion de Marcas Comerciales.
Por lo que, existe una incidencia de la regulacion nacional de Medidas en Frontera con
la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes, siendo que esta
comprende la proteccion del comercio y la Propiedad Industrial, cuya normativa ha

otorgado beneficios al titular de la marca como titular de un derecho protegible por ley.
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Asimismo, la regulacion de Medidas en Frontera respecto a importaciones de
jugueteria en Peru permite la cooperacion entre dos instituciones que se complementen
entre si, una autoridad aduanera y una autoridad de derechos de Propiedad Industrial,
lo que facilita la deteccion, incautacion e inmovilizacién de mercancia; y, la accion de
infraccion contra los Derechos de Propiedad Industrial siendo esta cooperacion, un
merecido acierto de la regulacion nacional.

Del mismo modo, la modernizacion de la regulacion nacional de Medidas en Frontera
respecto a importaciones de jugueteria deberd incorporar mayores capacitaciones del
personal en Aduanas que facilite la deteccion de infracciones marcarias en jugueteria.
Asi, el cruce de informacidn entre Indecopi y Sunat respecto a los titulares del derecho,
podrian ser mas eficaces que esperar el registro voluntario de estos. Todo ello, en aras
de una adecuada proteccién a las Marcas Comerciales, que como se ha presentado en
esta tesis, resulta un gran valor que mantiene a una empresa e incluso, persona natural.
Por lo que la incidencia de la regulacion nacional de Medidas en Frontera con la
proteccion de las Marcas Comerciales en la importacion de juguetes se explica con la
cooperacion institucional entre autoridad competente en Aduanas y la autoridad
competente en Propiedad Intelectual. No obstante, resulta importante insertar una
politica de modernizacion de procedimientos que ya tienen mas de diez (10) afios de
antigiiedad y al igual que el aumento de personal como de titulares de derecho debe
incrementar su modernizacion y adaptacién a nuevos retos.

X/

<> Analizar las resoluciones emitidas en primera instancia por la Comisién de la
Direccion de Signos Distintivos del Indecopi en el periodo 2019 a setiembre 2021
respecto a la aplicacion de Medidas en Frontera y su incidencia con la proteccion de
las Marcas Comerciales en la importacién de juguetes.

En sintesis, la regulacion nacional de este mecanismo ha resultado un medio eficaz y

con incidencia positiva en la proteccion de la Propiedad Industrial y puede evidenciarse
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en las resoluciones en primera instancia a cargo de la Comisién de la Direccion de
Signos Distintivos del Indecopi en el periodo 2019 a setiembre 2021, en el que se ha
podido observar como dicha regulacién ha optado por otorgar un beneficio al titular
del derecho al obtener que mercancias falsificadas no ingresen al circuito comercial.
No obstante, necesita no solo el actuar de la Administracion Publica sino, la
participacion del titular de la marca en el procedimiento, como queda visible en el
registro voluntario a SUNAT. Asimismo, y desde la base de que el 100% de las
resoluciones analizadas iniciaron por procedimiento de oficio, se debera regular de
manera Optima los requisitos que se le exigen al titular de la Marca Comercial puesto
que el requerimiento de una fianza o garantia, limita la voluntad del titular a iniciar el
procedimiento a solicitud de parte. Asimismo, los legisladores deberan tomar en cuenta
un objeto amplio de regulacion de este mecanismo y considerar aumentar el rango de
proteccion a otros tipos de Derechos de Propiedad Intelectual, y no Unicamente
derechos de marcas y de derecho de autor, asi como reflexionar la necesidad de
extender los tipos de regimenes aduaneros comprendidos en el instrumento de Medidas
en Frontera.

En conclusion, la presente investigacion ha cumplido con los objetivos y preguntas
planteadas, siendo que se ha encontrado en la esfera de la Propiedad Industrial,
especificamente en Marcas Comerciales un mecanismo Ilamado Medidas en Frontera,
que engloba la proteccion de derechos de marca asi como el comercio nacional y que
nuestro pais ha adoptado y regulado en una normativa que a lo largo de los afios ha
dado resultados positivos permitiendo asi, que la importacion de jugueteria sea
resguardada para el ingreso de mercancias que sirvan como proteccion hacia las Marcas

Comerciales.
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ANEXOS

Anexo N° 1
Fecha: 14/05/2019

Resolucion N° 2206-2019/CSD-INDECOPI

Partes del A. Denunciante: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.
procedimiento B. Denunciado: LISA IMPORT & EXPORT S.A.C
Materia Medidas en Frontera — Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

®

-@@@ AOX[] Dmsick P =3
Clase 28 Clase 28 Clase 28 Clase 28

Certificado N° 215352 Certificado N° 150194 Certificado N° 151096 Certificado N° 970

SIXAXIS

Clase 28
Certificado N° 149522

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccioén en el depésito de almacenamiento temporal DT DINETPERU
S.A.C., ubicado en la Av. Nestor Gambetta Km 4, Callao.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende prohibir a la denunciada importar y/o comercializar productos

con signos DOUBLESHOCK y/o , ylo SIXAXIS, el cese de uso de los signos

o3

DOUBLESHOCK y/o == , ylo SIXAXIS por parte de la denunciada, decomisar los productos
que se puedan encontrar en el terminall de almacenamiento y/o en el local del presunto infractor con los

signos DOUBLESHOCK y/o == , ylo SIXAXIS.

La denuncia se basa en el Acta de Incautacion N° 118-0303-2019-0000006 donde se incauta e inmoviliza
mercancia perteneciente a la DAM N° 118-2019-10-029320, serie 60, consistente en controles (mandos
para videojuegos).

Pruebas presentadas

e Impresioén del correo electrénico del 23 de enero de 2019, enviado por funcionario autorizado
de la Sunat.

e Impresién de 03 (ires) fotografias que corresponderian a los productos presuntamente
infractores, las cuales fueron remitidas con el correo antes referido.
Impresion correspondiente a la DAM N° 118-2019-10-029320.
Impresion de la consulta RUC de la denunciada.
Acta de Inspeccion del 7 de marzo de 2019 y las fotografias que se tomaron en dicha
oportunidad.
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Respecto a la Declaracion de Rebeldia. -

Contestacion de Con fecha 15 de marzo de 2019, se declaré rebelde a la parte denunciada por no absolver la denuncia
denuncia dentro del plazo otorgado.

Signos Objeto de

Cuestionamiento

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. — Sobre las pruebas presentadas
en el presente procedimiento, considerando la valoracién conjunta de los medios probatorios obrantes en
autos, se concluy6 que la denunciada importé controles (mandos para videojuegos) distinguidos con los
signos objeto de cuestionamiento.

Respecto a las marcas inscritas con Certificados N° 215352 y N° 150194, en relacién con el
tercer signo de cuestionamiento, dada la vinculacién entre algunos de los productos a los que
se refieren los signos en conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la
Comision concluye que estos resultan confundibles. Por las consideraciones sefialadas, se
acredita que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante,
configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486; en
consecuencia, corresponde declarar fundada, en este extremo, la denuncia formulada por
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. Ahora bien, en relacién con el primer, segundo,
cuarto y quinto signo objeto de cuestionamiento, Teniendo en cuenta que, si bien existe
vinculacién entre algunos de los productos en relacién con los cuales se emplean los signos en
conflicto, el hecho que entre los mismos no existan semejanzas, determina que los signos no
resultan confundibles entre si.

Respecto a la marca inscrita con Certificado N° 151096, en relacion con el primer signo objeto
de cuestionamiento, dada la vinculacién entre algunos de los productos a los que se refieren
los signos en conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comision
concluye que estos resultan confundibles. Por las consideraciones sefialadas, la denunciada ha
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurdndose los actos
previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486; en consecuencia, corresponde declarar
fundada la denuncia formulada por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. Ahora bien,
en relacion con el primer, segundo, cuarto y quinto signo objeto de cuestionamiento, Teniendo
en cuenta que, si bien existe vinculacién entre algunos de los productos en relacién con los
cuales se emplean los signos en conflicto, el hecho que entre los mismos no existan
semejanzas, determina que los signos no resultan confundibles entre si.

Respecto a la marca inscrita con Certificado N° 149522, en relacion con el quinto signo objeto
de cuestionamiento, dada la vinculacién entre algunos de los productos a los que se refieren
los signos en conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comision
concluye que estos resultan confundibles. Por las consideraciones sefialadas, la denunciada ha
infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurandose los actos
previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486; en consecuencia, corresponde declarar
fundada la denuncia formulada por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. Ahora bien,
en relacion con el primer, segundo, tercer y cuarto signo objeto de cuestionamiento, Teniendo
en cuenta que, si bien existe vinculacién entre algunos de los productos en relaciéon con los
cuales se emplean los signos en conflicto, el hecho que entre los mismos no existan.
Respecto a la marca inscrita con Certificado N° 970, en relacién con el segundo y cuarto signo
objeto de cuestionamiento, dada la vinculacion entre algunos de los productos a los que se
refieren los signos en conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la
Comision concluye que estos resultan confundibles. Por las consideraciones sefialadas, la
denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante,
configurandose los actos previstos en el articulo 155, literal d) de la Decision 486; en
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Decision

Conclusiones

consecuencia, corresponde declarar fundada la denuncia formulada por SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC. Ahora bien, en relacion con el primer, tercer y quinto signo objeto de
cuestionamiento, Teniendo en cuenta que, si bien existe vinculacién entre algunos de los
productos en relacién con los cuales se emplean los signos en conflicto, el hecho que entre los
mismos no existan.

e  Respecto a la marca inscrita con Certificado N° 9151, en relacién con el segundo y cuarto signo
objeto de cuestionamiento, si bien existe vinculacién entre algunos de los productos en relacién
con los cuales se emplean los signos en conflicto, el hecho que entre los mismos no existan
semejanzas, determina que los signos no resultan confundibles entre si. Por las
consideraciones expuestas, la denunciada no ha infringido los derechos de propiedad industrial
de la denunciante, no configurandose los actos previstos en el articulo 155 literal d) de la
Decisién 486; en consecuencia, corresponde declarar infundada, en este extremo, la denuncia
formulada por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.

Se resuelve. - 1) FUNDADA A la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industria interpuesta
por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., de Japén, contra LISA IMPORT & EXPORT S.A.C,
de Perl. 2) SANCIONAR a LISA IMPORT & EXPORT S.A.C., de Perq, identificada con RUC N°
20603730845, con una multa equivalente a 03 (tres) Unidades Impositivas Tributarias. 3)
IMPROCEDENTE la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusion,
interpuesta por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., de Japén, contra LISA IMPORT &
EXPORT SAG., de Perl. 4) IMPROCEDENTE la denuncia par competencia desleal, en la modalidad de
actos de explotacion indebida de la reputacion ajena, interpuesta por SONY INTERACTIVE
ENTERTAINMENT INC., de Japdn, contra LISA IMPORT & EXPORT SAG., de Perl. 5) PROHIBIR a
LISA IMPORT & EXPORT S.A.C., de Perq, el uso de los signos infractores, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir controles
(mandos para videojuegos), de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 6) DISPONER que LISA
IMPORT & EXPORT SAG, de Per(, asuma el pago de las costas y costos incurridos por SONY
INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., de Jap6n, con motivo del presente procedimiento. 7) Disponer
el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Esta presente
resolucion carece de fundamentos presentados por la parte denunciada; sin embargo, ello no constituye
impedimento para que el procedimiento continle su tramite y termine en el comiso definitivo de los
productos y el cese de uso de la Marca Comercial registrada lo que genera una correcta proteccion de la
Propiedad Industrial.
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Resolucion N° 2472-2019/CSD-INDECOPI

Anexo N° 2
Fecha: 30/05/2019

Partes del A. Denunciante: RIMAR IMPORT-EXPORT S.A.C
procedimiento B. Denunciado: ALFONSO CIRILO ZEBALLOS VALDEZ
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28
Certificado N° 270883

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el depésito temporal de almacenamiento INTEGRATED
GLOBAL LOGISTICS S.A., ubicado en Av. Néstor Gambetta N° 190, urb. industrial La Chalaca, Callao.
Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada, se ordene al denunciado el
pago de costas y costos y el comiso de productos. La denunciante sefialé haber tomado conocimiento
que el denunciado habria solicitado la importacién de juguetes didacticos, que reproducen signos
idénticos a la marca de su titularidad, a través de las series 02 y 03 de la DAM N° 118-2018-10-489301-
01-4-00.

Pruebas presentadas

e Acta de Inspeccion de fecha 15 de enero de 2019 donde se hizo efectiva la medida de cautelar
de comiso.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 5 de marzo de 2019, el denunciado contest6 la denuncia alegando lo siguiente:
- Existe un recurso de apelacién contra las medidas cautelares ordenadas y un recurso de nulidad

de la marca GOLKIDS con Certificado N° 270383.

- No se ha verificado la procedencia geografica de la marca objeto de denuncia.

- En la solicitud de medida cautelar, la denunciante no ha anexado la Resolucion de Registro de
la marca objeto de denuncia.

- Lacompra de los productos fue realizada antes del otorgamiento de registro. Asimismo, dichos
productos fueron adquiridos desde China.

Con fechas 15, 20 de marzo y 16 de mayo de 2019, el denunciado también manifesté lo siguiente:

- La denunciante no presenté una copia del Decreto Legislativo N2 1075, y se ha admitido la denuncia sin
estar legitimado el sefor Luis Angel Vargas Gonzales para actuar en representacion de RIMAR IMPORT
— EXPORT S.A.C. Asimismo, solicité la suspension del procedimiento por la interposicion de una accion
de nulidad.

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

e  Criterio empleado en la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. — En el presente caso,
se ha podido verificar que ALFONSO CIRILO ZEBALLOS VALDEZ solicit6 la nulidad de la
marca base de la denuncia, procedimiento tramitado mediante el expediente N° 781416-2019.
Atendiendo a ello, la Comision considera que se requiere un pronunciamiento definitivo en el
expediente antes referido, toda vez que la resolucién que ponga fin a dicho procedimiento podria
tener una incidencia directa en el presente expediente, dado los efectos retroactivos que genera
la nulidad del registro de una marca.

Decision

Se resuelve. - SUSPENDER el tramite del presente expediente, sobre denuncia por infraccién a los
derechos de propiedad industrial, hasta que se resuelva de manera definitiva, en la via administrativa, el
expediente N° 781416-2019, o de ser el caso, hasta que la Comision de Signos Distintivos cuente con
elementos de juicio suficientes para continuar con el tramite del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Esta resolucién es
suspendida por interposicion de recurso de nulidad de la marca base de denuncia. Con ello, no llega a
asegurarse la proteccion de la Marca Comercial del titular.
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Anexo N° 3
Resoluciéon N° 4650-2020/CSD-INDECOPI Fecha: 10/10/2019
Partes del A. Denunciante: HASBRO, INC
procedimiento B. Denunciado: CORPORACION JLB HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JLBHNOS S.A.C.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)
i

o
el

Clase 28
Certificado N° 255397

Respecto a la Que se realice una diligencia de inspeccién en el depdsito de almacenamiento temporal DT DINETPERU
Denuncia S.A.C., ubicado en la Av. Fundo Oquendo Esquina con Calle 9 S/N, Prov. Const. del Callao.
.

=

La denunciada ha importado juguetes con el signo < , sin contar con su autorizacion. Los
signos en cuestion son confundibles con sus marcas registradas y dicha conducta, constituye una
vulneracion de sus derechos.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados y el comiso de los productos materia de la denuncia.

La denuncia se basa en la DAM N°118-2019-10-368082, consistente en juguetes.

Pruebas presentadas e |mpresién de la DAM N° 118-2019-10-368082.
e Impresion de un correo electrénico del 05 de septiembre de 2019, remitido por un funcionario
autorizado.

e Impresién a color de 07 (siete) fotografias remitidas con el correo antes referido, las cuales
corresponden a los productos presuntamente infractores.

e Impresiéon del RUC de la denunciada CORPORACION JLB HNOS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - JLBHNOS S.A.C.

Respecto a la Con fecha 23 de setiembre de 2019, la denunciada contesté la denuncia, manifestando lo siguiente:
Contestacion de e Eslaprimera vez que se encuentra inmersa en un procedimiento de infraccion.
denuncia e que la denunciante es titular de la marca base de la presente denuncia.

Signos Objeto de
Cuestionamiento

s -
Fundamentacién de Criterio empleado en la Comisién de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. — Cabe precisar
la Comision de la que, el cumplimiento, o no, de los procedimientos y requisitos formales y/o legales establecidos en las
Direccién de Signos normas para la importacion de productos, no es susceptible de desvirtuar la responsabilidad por la
Distintivos configuracion de algin supuesto de infraccién de derechos de propiedad industrial en materia de signos
distintivos, de competencia de esta Comisién, como ocurre en el presente caso.
Asimismo, es pertinente sefialar que, en este tipo de casos derivados de actos de infraccion de derechos
de propiedad industrial, la responsabilidad administrativa es objetiva, conforme lo establece el articulo 97
del Decreto Legislativo N° 1075, modificado por Decreto Legislativo N° 1309; en ese sentido, aspectos
relacionados con la ausencia de intencionalidad carecen de relevancia para la configuracion del tipo
administrativo sancionador.
Asimismo, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto,
asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisiéon concluye que éstos resultan
confundibles.
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Decision

Conclusiones

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América, contra CORPORACION JLB HNOS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - JLBHNOS S.A.C., de Perl. 2) SANCIONAR a CORPORACION JLB HNOS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JLBHNOS S.A.C., de Perd, identificada con RUC N° 20554877827,
con una multa equivalente a 2.5 (dos y media) Unidades Impositivas Tributarias. 3) PROHIBIR a
CORPORACION JLB HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JLBHNOS S.A.C., de Per(, el uso del
signo infractor, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color
empleado, para distinguir juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 4) DISPONER que
CORPORACION JLB HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -JLBHNOS S.A.C., de Perd, asuma el
pago de las costas y costos incurridos por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América. 5) Disponer
el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Los argumentos de
la parte denunciada acerca de desconocimiento de la ley y resaltar que es la primera vez que se ve
inmersa en este tipo de procedimiento no constituye impedimento para que el procedimiento continde su
tramite y termine en el cese de uso de la Marca Comercial registrada lo que genera una correcta
proteccién de la Marca Comercial.

113



LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Anexo N° 4

Resolucion N° 54-2020/CSD-INDECOPI Fecha: 07/01/2020

Partes del A. Denunciante: HASBRO, INC

procedimiento B. Denunciado: IMPORTACIONES CARI TOYS E.I.R.L.

Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

o
et

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 250980 Certificado N° 255397

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el local de la denunciada, ubicado en Jr. Andahuaylas N°
960, int. 350-D49, Galeria Mina de Oro, Urb. Barrios Altos, Lima.

‘
D
La denunciada ha importado juguetes con los signos . “y Q
autorizacion. Los signos en cuestién son confundibles con sus marcas registradas.
Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como su posterior
destruccion.

La denuncia se basa en la DAM N° 118-2019-10-324774, consistente en juguetes.

Asimismo, requirié a la denunciada declare lo siguiente:

(i) De quién adquiere los productos denunciados.

(i) Desde cuando importa los productos denunciados.

(i) EI nimero de productos denunciados importados y/o comercializados.

, Sin contar con su

Pruebas presentadas

e Impresién del correo electrénico del 14 de agosto de 2019, remitido por personal de la Sunat,
en el que se informa la importacion de juguetes mediante la DAM N° 118-2019-10-324774 y se
adjuntan fotografias de los mismos.

e Impresion de 07 (siete) fotografias, que habrian sido remitidas con el correo antes referido,
correspondientes a los productos presuntamente infractores.

e Impresién correspondiente a la DAM N° 118-2019-10-324774, donde se consigna como
importadora a IMPORTACIONES CARI TOYS E.I.R.L.

e Impresién de la consulta RUC N° 20601861934,

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 9 de octubre de 2019, la denunciada contest6 la denuncia, manifestando lo siguiente:

e Esla primera vez que se encuentra inmersa en un procedimiento de infraccién.

e Los signos en conflicto no guardan similitud, por cuanto las letras no son iguales tanto a nivel
visual y/o fonético, que pueda crear confusion y que la doctrina lo ha establecida en diferentes
procedimientos. Asi, la palabra TOYS lo utilizan diferentes empresas a nivel nacional y mundial,
no solo como productos, sino también como denominaciones o razones sociales de las
diferentes empresas y organizaciones.

e La palabra HORSE es una denominacion en idioma inglés presente en el signo denunciado, la
misma que difiere tanto a nivel denominativo y/o figurativo de la marca registrada de la
denunciante e inclusive la fonética no guarda semejanza, por lo que no genera confusion en el
consumidor.

e La pdliza de importacion con la DAM N° 118-2019-10-324774 se efectu6 con los mecanismos
gue establece la ley para su nacionalizacién. Su empresa y el universo de empresas que tienen
el giro y ofrecen juguetes, adquieren los productos de la multinacional China, la misma que
ofrece los productos por catalogos en internet, donde se escogen, se hacen los pedidos y se
efectla la compra.
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No fabrica los productos denunciados.
Las marcas registradas de la denunciante se encuentran en blanco y negro, por lo que no se
podria establecer que la similitud sea por el color.

e Solicita que la denunciante asuma el pago de las costas y costos del presente procedimiento.

Signos Objeto de
Cuestionamiento

e

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comisién de la Direccion de Signos Distintivos. — Cabe precisar
que, el cumplimiento, o no, de los procedimientos y requisitos formales y/o legales establecidos en las
normas para la importacion de productos, no es susceptible de desvirtuar la responsabilidad por la
configuracion de algin supuesto de infraccién de derechos de propiedad industrial en materia de signos
distintivos, de competencia de esta Comision, como ocurre en el presente caso.

Respecto al primer signo objeto de cuestionamiento. - Cabe precisar que, si bien el signo objeto de
cuestionamiento se encuentra conformado adicionalmente por elementos cromaéticos, asi como que el
término DOH, en la marca base de la denuncia, es reemplazado por el término TOY, en el signo objeto
de cuestionamiento, ello no resulta suficiente para desvirtuar las semejanzas antes sefialadas, por lo que
el publico consumidor asumira validamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una
variacion o una nueva presentacion de la marca base de la denuncia. Por lo expuesto, dada la identidad
entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en conflicto, asi como las semejanzas
existentes entre los mismos, la Comisién concluye que éstos resultan confundibles.

Respecto al segundo signo objeto de cuestionamiento. - Cabe precisar que, si bien el signo objeto de
cuestionamiento se encuentra conformado adicionalmente por elementos cromaticos, ello no resulta
suficiente para desvirtuar las semejanzas antes sefialadas, por lo que el pablico consumidor asumira
véalidamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variacién o una nueva presentacion
de la marca base de la denuncia. Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los
que se refieren los signos en conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comision
concluye que éstos resultan confundibles.

Decisién

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América, contra IMPORTACIONES CARI TOYS E.L.R.L., de
Perd. 2) SANCIONAR a IMPORTACIONES CARI TOYS E.L.R.L., de Peru, identificada con RUC N°
20601861934, con una multa equivalente a 2 (DOS) Unidades Impositivas Tributarias, que debera ser
cancelada dentro del término de 15 (quince) dias Utiles en la Tesoreria del Indecopi, bajo apercibimiento
de ser cobrada en la via coactiva. 3) PROHIBIR a IMPORTACIONES CARI TOYS E.I.R.L., de Peru, el
uso de los signos infractores, tanto en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e
independientemente del color empleado, para distinguir juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion
Internacional. 4) DISPONER que IMPORTACIONES CARI TOYS E.L.R.L., de Per(, asuma el pago de
las costas y costos incurridos por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América, con motivo del presente
procedimiento. 5) IMPROCEDENTE el pedido de costas y costos solicitada por IMPORTACIONES CARI
TOYS E.L.R.L., de Peru.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Los argumentos de
la parte denunciada acerca de desconocimiento de la ley y resaltar que es la primera vez que se ve
inmersa en este tipo de procedimiento no constituye impedimento para que el procedimiento continle su
trdmite y termine en el cese de uso de la Marca Comercial registrada lo que genera una correcta
proteccién de la Marca Comercial. Cabe sefialar que segun criterio de la Comision, tener correctos la
normativa respecto a nacionalizaciéon del producto no eximen de responsabilidad para infracciones de
Propiedad Intelectual.
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Anexo N°5
Resolucion N° 872-2020/CSD-INDECOPI Fecha: 03/03/2020
Partes del A. Denunciante: MGA ENTERTAI’N[\/IENT, INC.
procedimiento B. Denunciado: RAUL ENRIQUE DIAZ ASTO.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28
Certificado N° 226713

Respecto a la Que se realice una diligencia de inspeccion n en el focal RANSA COMERCIAL S.A., ubicado en la Av. D,

Denuncia Mz. O, Zona Ind. I, Km 5, Carrera Pasta, Suliana, Piura.
| 3 1‘- Q L

M MemIS e

La denunciada ha importado juguetes con el signo' & ., sin contar con su
autorizacion. Los signos en cuestion son confundibles con sus marcas registradas debido a la semejanza
entre ellos.
Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados y el comiso de los productos materia de la denuncia, y su posterior destruccion.
La denuncia se basa en la Acta de Inmovilizacion No 0300-046-0100-2019-000033 correspondiente a la
DAM N° 118-2019-10-324774, consistente en juguetes.
Asimismo, requirié a la denunciada declare lo siguiente:
a) De quién adquiere los productos cuestionados, b) Desde cuando importa jos productos cuestionados
y ¢) El nimero de productos objetados importados y/o comercializados
Pruebas presentadas e Impresion correspondiente a la DAM No 046-2019-10-002769
e Impresioén del correo electrénico del 10 de septiembre de 2019, remitido por un funcionario de
la Sunat, mediante el cual se comunica sobre el reconocimiento fisico de los productos de la
DAM materia de denuncia, adjuntando fotografias de los mismos.
e Asimismo, el funcionario de la Sunat sefial6 que la mercancia se inmovilizé por medidas en
frontera. impresion de 01 (una) fotografia, correspondiente a los productos presuntamente
infractores, que habria sido remitida con e! correo antes referido.

Respecto a la Con fecha 6 de noviembre de 2019, la denunciada contesté la denuncia, manifestando lo siguiente:
Contestacion de e Existen mayores diferencias que semejanzas entre los signos en conflicto, las cuales
denuncia determinan la inexistencia de riesgo de confusion.

e Los signos en conflicto se encuentran conformados por un nimero distinto de vocales (LOL /
LO.L SURPRISEI UNDER WRAPS), generando una pronunciacion distinta. Ademas, los
referidos signos contienen elementos gréaficos particulares, que generan un impacto visual
totalmente distinto y permitiran diferenciar a los signos en el mercado

Signos Objeto  de { -
Cuestionamiento

.
I

—

L T ¥ Q'On

Fundamentacién de Criterio empleado en la Comision de la Comisiéon de la Direccién de Signos Distintivos. — Sobre el

la Comisién de la particuiar el 16 de octubre de 2019, mediante expediente N° 821781-2019, Juan Ogines Viliacrez Pereyra

Direccion de Signos solicit6 la nulidad de la marca antes mencionada. Al respecto, mediante Resoluciéon N° 383-2020/CSD-

Distintivos INDECOPI, de fecha 06 de febrero de 2020, la Comision declar6 fundada en parte la accion de nulidad
interpuesta. Sin perijuicio de ello, dicha resolucion se encuentra dentro del plazo para ser apelada, por lo
gue, no existe un pronunciamiento definitivo al respecto.
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Atendiendo a ello la Comision considera que, en el presente caso, se requiere un pronunciamiento
definitivo en el expediente antes referido, toda vez que la resoluciéon que ponga fin a dicho procedimiento
podria tener una incidencia directa en el presente expediente, dado los efectos retroactivos que genera
ja nulidad del registro de una marca.

Decision

Se resuelve. - SUSPENDER el tramite del presente expediente, sobre denuncia por infraccion a los
derechos de propiedad industrial-, hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva, en la via
administrativa, el expediente No 821781-2019, o de ser el caso, hasta que la Comisién de Signos
Distintivos cuente con elementos de juicio suficientes para continuar con el tramite del presente
procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. No obstante, nos
encontramos nuevamente en la figura de suspension por interposicion de recurso de nulidad de la marca
base de la denuncia, lo que no asegura una correcta proteccion a los derechos de exclusiva del titular de
la Marca Comercial.
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Anexo N° 6

Resolucion N° 1754-2020/CSD-INDECOPI Fecha: 13/05/2020
Partes del A. Denunciante: MATTEL, INC.

procedimiento B. Denunciado: DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.R.L.

Materia Medidas en Frontera — Infraccién de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 42907 Certificado N° 42937

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el depdésito de almacenamiento temporal SAKJ DEPOT
S.A.C., ubicado en Los Ferroles 50, Callao.

La denunciada ha importado juguetes con el signo SFs#& 4 = in contar con su autorizacion. Los
signos en cuestion son confundibles con sus marcas registradas debido a la semejanza entre ellos.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, y su posterior
destruccion y/o entrega de los productos.

La denuncia se basa en la DAM 118-2019-10-503468-00, consistente en juegos de mesa y juegos de
cartas.

Pruebas presentadas

e La DAM 118-2019-10-503468-00 del 28 de noviembre de 2019.
e  Comunicacion electronica entre el personal de SUNAT e Indecopi.
e Consulta RUC de la denunciada.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 13 de enero de 2020, la denunciada contest6 la denuncia, manifestando lo siguiente:
e Enla seccion 17 de la DAM por medio se la cual se importaron los productos presuntamente

infractores Unicamente se consigna como medio de identificacion del juego de mesa importado
a su cddigo 3330.

e La importacion que realizd correspondia a un producto genérico, por lo que debe valorarse la
buena fe con la realiz6 tal accion.

e Laimportacion se realiz6 cumpliendo todas las exigencias legales y pasé todos los controles de
Adunas, rechazando las alegaciones que le atribuyen un acto de falsificacion.

e No existe identidad entre los signos en conflicto, no existiendo riesgo de confusion alguno. La
denominacién UNO no puede ser exclusiva, pues dicho término no goza de fuerza distintiva
suficiente para ser atribuida a un solo titular, pues resulta ser descriptiva. - En la clase 28 de la
Clasificacién Internacional existen otras marcas inscritas a favor de terceros que incluyen el
término UNO, debiéndose destacar la marca PRECIO UNO (certificado N° 15289). Por tanto
debera valorarse la ausencia de fuerza distintiva de las marcas base de denuncia, y por tanto,
la inexistencia de riesgo de confusion.

e Al haber tomado conocimiento de la Resolucion del 26 de diciembre de 2019, suspendi6 toda
comercializacion relativa al producto importado, lo cual revela que su actuarse se enmarca en
la buena fe y legalidad.
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Signos Objeto de
Cuestionamiento

Fundamentacion de
la Comisién de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comisién de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. — Al respecto,
cabe sefialar que la responsabilidad administrativa derivada de actos de infraccién de derechos de
propiedad industrial es de caracter objetivo, conforme lo establece el articulo 97 del Decreto Legislativo
N° 1075, modificado por Decreto Legislativo N° 1309; en ese sentido, aspectos relacionados con la
ausencia de intencionalidad (buena fe) carecen de relevancia para la configuracién del tipo administrativo
sancionador. Siendo asi, la buena fe que alega, con la que habria actuado la denunciada, no es
susceptible de desvirtuar los hechos cuestionados en este procedimiento.

Es preciso anotar que el cumplimiento, o no, de los procedimientos y requisitos formales y/o legales
establecidos en las normas para la importacién de productos, cuya verificacion corresponde a la Sunat,
no es susceptible de desvirtuar la responsabilidad por la configuracién de algin supuesto de infraccion
de derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, de competencia de esta Comision,
como ocurre en el presente caso. En virtud de lo expuesto y considerando la valoracion conjunta de todos
los medios probatorios obrantes en autos, es posible concluir que la denunciada importé un juego de

40
P
mesa de la clase 28 de la Clasificacion Internacional con el signo e 4

En ese sentido, de acuerdo con lo expuesto previamente y lo desarrollado en eI numeral 3.1.2. de la
presente resolucion, se advierte que no se evidencia, de forma fehaciente, la responsabilidad de la
denunciada de la conducta bajo analisis, toda vez que si bien los productos materia de denuncia llevan
consignados el signo objeto de cuestionamiento, no se ha acreditado que la imputada haya sido quien
aplicod o colocé dichas marca en tales articulos, principalmente debido a que estos no se incluye alguna
referencia que vincule a dicha empresa con la conducta establecida en el literal materia de examen.

No obstante, se advierte que los juegos de mesa que distingue el signo objeto de cuestionamiento,
guardan vinculacion con los juegos de carta, que distingue la marca registrada, toda vez que se trata de
productos que presentan una similar naturaleza y finalidad pues se trata de articulo que se emplean para
brindar entretenimiento y/o diversién de las personas, por lo que se hallan destinados al mismo publico
objetivo de consumidores, ademas se trata de productos ofrecidos a través de los mismos canales de
comercializacion.

Decision

Se resuelve. — 1) INFUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de propiedad industrial interpuesta
por MATTEL, INC., de Estados Unidos de América, contra DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.R.L., de Peru,
con relaciéon a la conducta tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decision 486. 2) Declarar
FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta por MATTEL, INC.,
de Estados Unidos de América, contra DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.R.L., de Per0, con relacién a la
conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de la Decisién 486. 3) SANCIONAR a DISTRIBUIDORA
SAGAL E.LR.L., de Per(, con RUC N° 20292091541 con una multa equivalente a una (1) Unidad
Impositiva Tributaria, la cual deberd ser cancelada dentro del plazo de quince (15) dias habiles en la
Tesoreria del Indecopi, bajo apercibimiento de ser cobrada en la via coactiva. (...) 5) PROHIBIR a
DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.LR.L., de Perq, el uso del signo infractor, conforme con el modelo consignado
en el numeral 3.1.2. de la presente Resolucién, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos,
e independientemente del color empleado, para distinguir juegos de mesa, de la clase 28 de la
Clasificacion Internacional. 6) DISPONER que DISTRIBUIDORA SAGAL E.I.R.L., de Per(, asuma el pago
de las costas y costos incurridos por MATTEL, INC., de Estados Unidos de América, con motivo del
presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccién a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Los argumentos de
la parte denunciada acerca de la importacién de un producto genérico y la valoracion de la buena fe no
constituyen impedimento para que el procedimiento continlie su tramite y termine en el cese de uso de la
Marca Comercial registrada lo que genera una correcta proteccién de la Marca Comercial.
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Resoluciéon N° 2586-2020/CSD-INDECOPI

Anexo N° 7
Fecha: 10/08/2020

Partes del A. Denunciante: HASBRO INC.
procedimiento B. Denunciado: QUALITY WORLD M H S.A.C.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

w4 [TE
T‘rg"-r?fj ) rj_] LG TR R
Clase 28 Clase 28

Certificado N° 134390 Certificado N°134391

Clase 28
Certificado N° 240817

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el depdsito de almacenamiento temporal DT DINETPERU
S.A.C., ubicado en la Avenida Fundo Oquendo Esquina con Calle 9 S/N, Callao.

La denunciada ha importado juguetes con el signo y , Sin contar con su
autorizacion. Los signos en cuestion son confundibles con sus marcas registradas debido a la semejanza
entre ellos. La denunciada conoce de la fama y prestigio de las marcas base de denuncia, por ello, importa
productos con signos que imitan las marcas de su propiedad, explotando asi ilegitimamente una
reputacién que le es ajena.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacién y el comiso de los productos materia de la denuncia.

La denuncia se basa en la DAM N° 118-2019-10-529527-01-1-00, consistente en juegos de mesa y
juegos de cartas.

Pruebas presentadas

e Impresion del correo electrénico del 26 de diciembre de 2019, remitido por el veedor de la oficina
de derechos de autor del Indecopi, en el cual se informa sobre la importacién de juguetes a
través de la DAM N° 118-2019-10-529527-01-1-00 (serie 42). Asimismo, se adjuntan fotografias
de los productos.

Impresion de la DAM N° 118-2019-10-529527-01-1-00.
Impresion de 12 (doce) fotografias, remitidas mediante el
correspondientes a los productos presuntamente infractores.

correo antes referido,

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 28 de enero de 2020, se declaré rebelde a la denunciada, debido a que no cumpli6 traslado
de la denuncia en el plazo otorgado por ley.
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Signos Objeto de
Cuestionamiento

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comisién de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. — Cabe precisar
que, si bien las denominaciones que conforman los signos en conflicto cuentan con una grafia especial,
dicha situacién no resulta suficiente para diferenciarlos, por lo que, podrian ser percibidos como
variaciones de un mismo signo.

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto son semejantes debido a que
ambos presentan la figura del disefio estilizado de la mascara de un robot, con caracteristicas anélogas,
lo que determina que produzcan una impresion visual similar.

Decisién

Se resuelve. — 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por HASBRO INC., de Estados Unidos de América, contra QUALITY WORLD M H S.A.C., de Perd. 2)
SANCIONAR a QUALITY WORLD M H S.A.C., de Peru, identificada con RUC N° 20535185086, con una
multa equivalente a 03 (tres) Unidades Impositivas Tributarias, que debera ser cancelada dentro del
término de 15 (quince) dias (tiles en la Tesoreria del INDECOPI, bajo apercibimiento de ser cobrada en
la via coactiva. 3) PROHIBIR a QUALITY WORLD M H S.A.C., de Perd, el uso de los signos infractores,
en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para
distinguir juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 4) DISPONER que QUALITY WORLD
M H S.A.C., de Per, asuma el pago de las costas y costos incurridos por HASBRO INC., de Estados
Unidos de América. 5) Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Ain cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada, lo que genera una correcta proteccion del derecho del titular.
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Anexo N° 8

Resolucion N° 2587-2020/CSD-INDECOPI Fecha: 10/08/2020
Partes del A. Denunciante: MATTEL, INC

procedimiento B. Denunciado: IMPORTADORA MISSI S.A.C.

Materia Medidas en Frontera — Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

W HOT WHEELS

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 775 Certificado N° 33167
HOT WHEELS ACELERA

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 6155 Certificado N° 86025

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el almacén aduanero EMP. TRANS. TURISMO INVERS
Y SERV. SEUL S.A.C. (ZOFRATACNA), ubicado en manzana B, lote 9-10, Zofratacna (Ciudadela
Céticos), Tacna.

La denunciada ha importado juguetes con el signo , Sin contar con su autorizacion.
Los signos en cuestion son confundibles con sus marcas registradas debido a la semejanza entre ellos.
La denunciada conoce de la fama y prestigio de las marcas base de denuncia, por ello, importa productos
con signos que imitan las marcas de su propiedad, explotando asi ilegitimamente una reputacion que le
es ajena. El consumidor erréneamente asumird que los productos importados son originales de propiedad
de su empresa o de un tercero autorizado.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados e inmovilizacién de los productos materia de la denuncia.

La denuncia se basa en la DAM N° 172-2019-10- 23737-00 (series 1y 2), consistente en vehiculos de
juguetes.

Pruebas presentadas

e Impresion de los correos electrénicos del 11 de noviembre de 2019, remitidos por personal de
la Sunat, en los cuales se informa sobre la importacion de vehiculos de juguete a través de la
DAM N° 172-10-2019-023737-00 (series 1 y 2). Asimismo, se adjuntan fotografias de actas y
de productos.

e Impresion de la Notificacion N° 001956-2019-SUNAT/3G0150, dirigida a EMP. TRANS.
TURISMO INVERS Y SERV. SEUL S.A.C., con relaciéon a la DAM antes citada, informando
sobre la aplicacion de Medidas en Frontera.

Impresién del Acta de Inmovilizacion N° 172-0100-2019-000091.
Impresion de la DAM N° 172-10-2019-023737-00.
Consulta RUC de la denunciada.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 7 de julio de 2020, se declar6 rebelde a la denunciada, debido a que no cumplié traslado de la
denuncia en el plazo otorgado por ley.
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Signos Objeto de
Cuestionamiento

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comisién de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. — Realizado el
examen comparativo, se aprecia que el signo objeto de cuestionamiento resulta ser similar a las marcas
base de la denuncia, debido a que presentan la denominacion HOT WHEELS vy el elemento gréfico
compuesto por una figura irregular de color rojo dentro de la cual se encuentra la denominacién antes
mencionada, lo que determina que la impresion que ambos signos suscitan en la mente del consumidor
sea semejante. Cabe mencionar que, si bien una de las marcas base de denuncia presenta dentro de su
conformacion una denominacién adicional, ello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza antes
seflalada.

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluye que éstos resultan
confundibles.

Decisién

Se resuelve. — 1) INFUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de propiedad industrial interpuesta
por MATTEL, INC., de Estados Unidos de América, contra IMPORTADORA MISSI S.A.C., de Per, con
relacion a la conducta tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decision 486. 2) FUNDADA la
denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta por MATTEL, INC., de Estados
Unidos de América, contra IMPORTADORA MISSI S.A.C., de Perq, con relacién a la conducta tipificada
en el literal d) del articulo 155 de la Decision 486. 3) SANCIONAR a IMPORTADORA MISSI S.A.C., de
Peru, identificada con RUC N° 20454591446, con una multa equivalente a 2.5 (dos y media) Unidades
Impositivas Tributarias. 4) PROHIBIR a IMPORTADORA MISSI S.A.C., de Per, el uso del signo infractor,
en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para
distinguir vehiculos de juguete, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 5) DISPONER que
IMPORTADORA MISSI S.A.C., de Pert, asuma el pago de las costas y costos incurridos por MATTEL,
INC., de Estados Unidos de América. 6) COMISO DEFINITIVO de los productos incautados.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continGe su tramite y termine en el cese de uso de la Marca Comercial y el comiso definitivo d ellos
productos lo que genera una correcta proteccién del derecho del titular.
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Anexo N°9

Resolucion N° 3148-2020/CSD-INDECOPI Fecha: 20/10/2020

Partes del A. Denunciante: HASBRO, IN(;
procedimiento B. Denunciado: CORPORACION IMILAN E.I.R.L.
Materia Medidas en Frontera — Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 250980 Certificado N° 255397

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el depésito de almacenamiento FARGOLINE S.A.,
ubicado en Av. Néstor Gambetta Km. 10, Callao.

o
ool

La denunciada ha importado juguetes con los signos - Ly , sin contar con su
autorizacion. Los signos en cuestion son confundibles con sus marcas registradas.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como su posterior
destruccion.

La denuncia se basa en la a DAM N° 118- 2019-10-506060, consistente en juguetes.

Asimismo, requirié a la denunciada declare lo siguiente:

(i) De quién adquiere los productos denunciados.

(i) Desde cuando importa los productos denunciados.

(iii) El nimero de productos denunciados importados y/o comercializados.

Pruebas presentadas

e Impresion de la DAM N° 118-2019-10-506060.

e Impresion del correo electronico del 03 de diciembre de 2019, remitido por un funcionario
autorizado de la Sunat, mediante el cual comunica el resultado del reconocimiento fisico de los
productos de la serie 26 de la DAM N° 118-2019-10- 506060 materia de denuncia y adjunta
fotografias de los mismos.

e Impresion a color de 02 (dos) fotografias remitidas con el correo antes referido, las cuales
corresponden a los productos presuntamente infractores.

e Impresion del RUC de la denunciada CORPORACION IMILAN E.L.R.L.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 23 de enero de 2020, la denunciada contesté la denuncia, manifestando lo siguiente:
e Los productos objeto de litis Unicamente corresponden a la serie 26 de la DAM N° 118-2019-

10-506060, los cuales solo son 02 unidades.

e No ha comercializado productos con signos idénticos o similares a las marcas de la
denunciante.

e HASBRO INC no ha acreditado que los productos materia de denuncia asciendan a 720
unidades, asi como tampoco ha acreditado el comportamiento infractor previsto en el literal a)
del articulo 155 de la Decision 486.

Signos Objeto de
Cuestionamiento

124




LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

corresponde especificar que el hecho que en la diligencia de inspeccién no se hayan encontrado los
productos materia de denuncia no desvirtda la comisién de la infraccion imputada a la denunciada, ya
que de la informacion de DAM N° 118- 2019-10-506060, complementada con el aviso enviado por la

Sunat mediante el cual indica que los productos de la serie 26 de la DAM referida son . .
ha quedado acredltado ue CORPORACION IMILAN E.LR.L. importé juguetes con los S|gnos

*(

. En virtud a lo expuesto y considerando la valoracion conjunta de todos los
medios probatorlos obrantes en autos, se concluye que la denunciada import6 juguetes distinguidos con
los signos objeto de cuestionamiento.

Respecto al primer signo objeto de cuestionamiento. - Cabe precisar que, si bien el signo objeto de
cuestionamiento se encuentra conformado adicionalmente por elementos cromaticos, ello no resulta
suficiente a fin de desvirtuar la semejanza antes sefialada, dado que el consumidor podria pensar que un
signo constituye la variacion del otro o que ambos productos provienen del mismo origen empresarial.
Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluye que éstos resultan
confundibles.

Respecto al segundo signo objeto de cuestionamiento. - Cabe precisar que, si bien el término DOH —en
la marca registrada— es reemplazado por el término TOY — en el signo cuestionado—, ello no resulta
suficiente a fin de desvirtuar la semejanza antes sefialada, dado que el consumidor podria pensar que un
signo constituye la variacion del otro o que ambos productos provienen del mismo origen empresarial.
Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluye que éstos resultan
confundibles.

Decision

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América, contra CORPORACION IMILAN E.I.R.L., de Perq.
2) SANCIONAR a CORPORACION IMILAN E.LR.L., de Per(, identificada con RUC N° 20603135319,
con una multa equivalente a 20 (veinte) Unidades Impositivas Tributarias. 3) PROHIBIR a
CORPORACION IMILAN E.L.R.L., de Per(, el uso de los signos infractores, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir juguetes,
de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 4) DISPONER que CORPORACION IMILAN E.LR.L., de
Perd, asuma el pago de las costas y costos incurridos por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América,
con motivo del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Los argumentos de
la parte denunciada acerca de la falta de prueba de la parte denunciante no constituyen impedimento
para que el procedimiento continde su tramite y termine en el cese de uso de la marca, lo que genera una
correcta proteccion de la Marca Comercial.
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Anexo N° 10

Resoluciéon N° 2205-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 03/06/2021
Partes del A. Denunciante: NINTENDO OF AMERICA, INC.

procedimiento B. Denunciado: DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA.

Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

SUPER MARIO SUPER MARIO BROS

Clase 28 Clase 09
Certificado N° 250109 Certificado N° 97625

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el depdsito de almacenamiento NEPTUNIA S.A.,
ubicado AV. ARGENTINA N° 2085, URB. PLAYA RIMAC, CALLAO.

La denunciada ha importado consolas para videojuegos con el signo ., sin contar con
su autorizacion. Los productos importados son susceptibles de inducir al piblico consumidor a riesgo de
confusién y también a riesgo de asociacion. Si bien estos videojuegos son creaciones de indole digital,
el elemento que permite su identificacién automética no es Unicamente la composicion de estos al
reproducirse, sino el uso de marcas registradas de NINTENDO muy importantes como es el caso de
SUPER MARIO y SUPER MARIO BROS lo que afecta la competencia justa, pues genera confusion en
potenciales consumidores y, mediante el uso de las marcas de NINTENDO, saca provecho de la
reputacion ya ganada por esta ultima.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizaciéon y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como
disponer las medidas definitivas establecidas en los literales a), b), c), d), e) y f) del articulo 122 del
Decreto Legislativo N° 1075.

La denuncia se basa en la DAM N° 118-2020-10-372389-01-3-00, consistente en consolas para
videojuegos.

Pruebas presentadas

e Impresion del correo electronico del 14 de noviembre de 2020, enviado por personal de la Sunat,
por medio del cual se remiten fotografias e informacion de la mercaderia, correspondiente a la
DAM N° 118-2020-10-372389-01-3-00 (Acta de Inmovilizacion N° 0300-118-0301-2020-
000203).

e Impresion de una fotografia, que ha sido remitida con el correo antes referido, correspondiente
a los productos presuntamente infractores.

e Impresién correspondiente ala DAM N° 118-2020-10-372389-01-3-00, donde se consigna como
importador a DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA.

e Copia del certificado VA-1-419-266 emitido por la Oficina de Derechos de Autor de Estados
Unidos de Norteamérica por la obra denominada “MARIO”.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 17 de diciembre de 2020, se declaré rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
denuncia en el plazo establecido por ley.
[ ]

Signos Objeto de
Cuestionamiento

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —
En virtud de lo expuesto y considerando la valoracién conjunta de todos los medios probatorios obrantes
en autos, se concluye que el denunciado importd consolas para videojuegos, identificadas con el signo
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Distintivos

Decisién

Conclusiones

objeto de cuestionamiento.

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que resultan ser similares,
debido a que se encuentran conformados por la denominacion SUPER MARIO. Asimismo, realizado el
examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que resultan ser similares, debido a que se
encuentran conformados por la denominacion SUPER MARIO BROS.

Cabe precisar que, si bien el signo objeto de cuestionamiento presenta elementos cromaticos adicionales,
ello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza establecida, dado que, el publico consumidor
asumira validamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variacion o una nueva
presentacion de la marca base de la denuncia.

Por lo anterior, dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y/o productos
vinculados, asi como se tratan de signos similares, la Comision determina que los mismos resultan
confundibles entre si.

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por NINTENDO OF AMERICA, INC., de Estados Unidos de América, contra DIONISIO VICTOR BRAVO
MENDOZA, de Perd. 2) INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de
confusion. 3) INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotacion
indebida de la reputacion ajena. 4) SANCIONAR a DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA, de Perq,
identificado con DNI N° 43532632, con una multa equivalente a 9 (nueve) Unidades Impositivas
Tributarias. 5) PROHIBIR a DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA, de Perd, el uso del signo infractor,
en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para
distinguir consolas para videojuegos. 6) Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados.
7) DISPONER que DIONISIO VICTOR BRAVO MENDOZA, de Pert, asuma el pago de las costas y
costos incurridos por NINTENDO OF AMERICA, INC., de Estados Unidos de América, con motivo del
presente procedimiento.

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada, lo que genera una correcta proteccién de la Marca Comercial.
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Anexo N° 11

Resolucion N° 2206-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 03/06/2021

Partes del A. Denunciante: NINTENDO OF AMERICA, INC.
procedimiento B. Denunciado: ARIQUE IMPORT E.I.R.L.
Materia Medidas en Frontera — Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

SUPER MARIO SUPER MARIO BROS

Clase 28 Clase 09
Certificado N° 250109 Certificado N° 97625

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el depésito de almacenamiento NEPTUNIA S.A.,
ubicado AV. ARGENTINA N° 2085, URB. PLAYA RIMAC, CALLAO.

La denunciada ha importado consolas para videojuegos con el signo - , sin contar

con su autorizacién. Los productos importados son susceptibles de inducir al pablico consumidor a riesgo
de confusion y también a riesgo de asociacion. Si bien estos videojuegos son creaciones de indole digital,
el elemento que permite su identificaciébn automética no es Unicamente la composicion de estos al
reproducirse, sino el uso de marcas registradas de NINTENDO muy importantes como es el caso de
SUPER MARIO y SUPER MARIO BROS lo que afecta la competencia justa, pues genera confusion en
potenciales consumidores y, mediante el uso de las marcas de NINTENDO, saca provecho de la
reputacion ya ganada por esta ultima.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como
disponer las medidas definitivas establecidas en los literales a), b), c), d), e) y f) del articulo 122 del
Decreto Legislativo N° 1075.

La denuncia se basa en la DAM N° 118-2020-10- 343914-01-6-00, consistente en consolas para
videojuegos.

Pruebas presentadas

e Impresién del correo electronico del 27 de octubre de 2020, enviado por personal de la Sunat,
por medio del cual se remiten fotografias e informacion de la mercaderia, correspondiente a la
DAM N° 118-2020-10-343914-01-6-00.

e Impresion de fotografias, que han sido remitidas con el correo antes referido, correspondientes
a los productos presuntamente infractores.

e Impresion correspondiente ala DAM N° 118-2020-10-343914-01-6-00, donde se consigna como
importadora a ARIQUE IMPORT E.ILR.L.

Impresion de la consulta RUC N° 20603685564.
Copia del certificado VA-1-419-266 emitido por la Oficina de Derechos de Autor de Estados
Unidos de Norteamérica por la obra denominada “MARIO”.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Con fecha 05 de marzo de 2020, se declar6 rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
denuncia en el plazo establecido por ley.

Signos Objeto de
Cuestionamiento
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Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comisién de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

En virtud de lo expuesto y considerando la valoracion conjunta de todos los medios probatorios obrantes
en autos, se concluye que el denunciado import6 consolas para videojuegos, identificadas con el signo
objeto de cuestionamiento.

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que resultan ser similares,
debido a que se encuentran conformados por la denominacion SUPER MARIO. Asimismo, realizado el
examen comparativo entre los signos en conflicto, se aprecia que resultan ser similares, debido a que se
encuentran conformados por la denominacion SUPER MARIO BROS.

Cabe precisar que, si bien el signo objeto de cuestionamiento presenta elementos cromaticos adicionales,
ello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza establecida, dado que, el publico consumidor
asumira validamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variacion o una nueva
presentacion de la marca base de la denuncia.

Por lo anterior, dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y/o productos
vinculados, asi como se tratan de signos similares, la Comision determina que los mismos resultan
confundibles entre si.

Decisién

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por NINTENDO OF AMERICA, INC., de Estados Unidos de América, contra ARIQUE IMPORT E.L.R.L.,
de Peru. 2) INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusion. 3)
INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotacion indebida de
la reputacion ajena. 4) SANCIONAR a ARIQUE IMPORT E.LR.L., de Perq, identificada con RUC N°
20603685564, con una multa equivalente a 41.5 (cuarenta y uno y media) Unidades Impositivas
Tributarias. 5) PROHIBIR a ARIQUE IMPORT E.l.R.L., de Per(, el uso del signo infractor, en forma
aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir
consolas para videojuegos. 6) Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados. 7)
DISPONER que ARIQUE IMPORT E.I.R.L., de Peru, asuma el pago de las costas y costos incurridos por
NINTENDO OF AMERICA, INC., de Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continle su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada lo que genera una correcta proteccién de la Marca Comercial.
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Anexo N° 12
Resolucion N° 2315-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 10/06/2021
Partes del A. Denunciante: LEGO JURIS A/S.
procedimiento B. Denunciado: GRUPO SARGUERO S.A.
Materia Medidas en Frontera — Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 258523 Certificado N° 101150

Clase 08
Certificado N° 101185

Respecto a la  Mediante correo electronico del 25 de noviembre de 2020 tomd conocimiento de que la denunciada ha

Denuncia importado, a través de la DAM N° 172-2020-10-016252-01-6-00, juguetes con signos similares a su forma
tridimensional registrada y sus marcas LEGO. - Un producto LEGO similar a los productos importados
por la denunciada, tiene un precio regular aproximado de S/ 249.00 soles, lo cual debe ser valorado para
efectos de la graduaciéon de la multa correspondiente. - La conducta de la denunciada configura los
supuestos establecidos en los literales a), y d) del articulo 155 de la Decisién 486, segin se desprende
de sus argumentos. - Como se podra apreciar de los medios probatorios que se presenta, los productos
de la denunciada corresponden a minifiguras que copian la marca tridimensional de LEGO, reproduciendo
las principales caracteristicas.

La denunciada ha cometido actos de confusion en tanto sus productos no solo reproducen el disefio de
la marca de LEGO, sino que también reproduce el trade dress de los mismos, siendo estos los elementos
cromaticos (colores blancos, negro, amarillo y rojo), la misma tipografia gruesa de color blanco, con el
primer borde grueso de color negro y el segundo méas delgado de color amarillo. Asimismo, la denunciada
utiliza similar disposicion de sus elementos en el producto, al consignar el signo en el producto tal como
lo hace su representada.

Con relacion a los actos de explotacion indebida de reputacién ajena sus marcas registradas han logrado
una importante posicion en el mercado nacional e internacional respecto a los productos que importa,
comercializa y distribuye. Especificamente, en los relacionados al entretenimiento infantil. Asimismo, ha
sido acreditado que el publico consumidor la asocia con sus productos, teniendo en cuenta la cantidad
de personas que siguen sus cuentas sociales.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como
disponer las medidas definitivas establecidas en los literales a), b), c), d), e) y f) del articulo 122 del
Decreto Legislativo N° 1075.

La denuncia se basa en la DAM N° 172-2020-10-016252-01-6-00, consistente en juguetes.

Pruebas presentadas e Impresion del correo electrénico del 25 de noviembre de 2020, remitido por personal de la Sunat.
Por medio del cual remitié una fotografia correspondiente a los productos materia de denuncia.
Impresion de consulta RUC de GRUPO SARGUERO S.A.

Impresion correspondiente a la DAM N° 172-2020-10-016252-01-6-00.
Impresion de la fotografia remitida con el correo antes referido.
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Respecto a la Con fecha 17 de mayo de 2021, se declar6 rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
Contestacion de denuncia en el plazo establecido por ley.

denuncia

Signos Objeto de

Cuestionamiento

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

En relacion con el primer signo objeto de cuestionamiento.- Realizado el examen comparativo, se aprecia
que los signos en conflicto resultan semejantes debido a que ambos se encuentran conformados por la
forma tridimensional de un mufieco con determinadas caracteristicas (cabeza en forma de cilindro con
terminaciones circulares, cuerpo de forma trapezoidal, brazos que terminan en media luna, los cuales
serian las manos, las piernas y pies en forma de rectangular) lo que determina que la impresiéon que
ambos signos suscitan, luego de una apreciacion integral en la mente del consumidor, sea similar. Cabe
sefialar que, si bien el signo objeto de cuestionamiento cuenta con elementos cromaticos adicionales ello
no desvirtla la semejanza anteriormente sefialada.

En relacién con el segundo signo objeto de cuestionamiento.- Realizado el examen comparativo entre el
signo objeto de cuestionamiento y las marcas registradas se advierte que los mismos resultan diferentes.
En efecto, la diferencia radica en que ambos estan compuestos por elementos distintos, tales como, la
denominacién LEGO con una grafia especial (marcas base de la denuncia) y la representacion estilizada
de la letra S con una grafia especial (signo objeto de cuestionamiento). Cabe precisar que, si bien los
signos en conflicto cuentan con elementos adicionales como un cuadrado de fondo color rojo dentro del
cual se ubican los elementos denominativos, ello no es suficiente para establecer alguna semejanza.

Decision

Se resuelve. - 1) INFUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de propiedad industrial interpuesta
por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra GRUPO SARGUERO S.A., de Perq, con relacion a la
conducta tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decisién 486. 2) FUNDADA la denuncia por
infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra
GRUPO SARGUERO S.A., de Peru, con relacion a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155
de la Decision 486. 3) SANCIONAR a GRUPO SARGUERO S.A., de Per(, identificada con RUC N°
20600939930, con una multa equivalente a 16 (dieciséis) Unidades Impositivas Tributarias. 4)
INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusion. 5)
INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotacion indebida de
la reputacién ajena. 6) PROHIBIR a GRUPO SARGUERO S.A., de Perd, el uso del signo infractor, en
forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para
distinguir juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 7) DISPONER que GRUPO
SARGUERO S.A., de Per(, asuma el pago de las costas y costos incurridos por LEGO JURIS A/S, de
Dinamarca, con motivo del presente procedimiento. 8) COMISO DEFINITIVO de los productos incautados
con motivo del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continlie su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada lo que genera una correcta proteccién de la Marca Comercial.
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Anexo N° 13
Resolucion N° 2344-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 11/06/2021
Partes del A. Denunciante: LEGO JURIS A/S.
procedimiento B. Denunciado: GRUPO SARGUERO S.A.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28 Clase 28
Certificado N° 258523 Certificado N° 101150

Clase 08
Certificado N° 101185

Respecto a la Mediante correo electrénico del 25 de noviembre de 2020 tomé conocimiento de que la denunciada ha

Denuncia importado, a través de la DAM N° 172-2020-10-016252-01-6-00, juguetes con signos similares a su forma
tridimensional registrada y sus marcas LEGO. - Un producto LEGO similar a los productos importados
por la denunciada, tiene un precio regular aproximado de S/ 249.00 soles, lo cual debe ser valorado para
efectos de la graduacion de la multa correspondiente. - La conducta de la denunciada configura los
supuestos establecidos en los literales a), y d) del articulo 155 de la Decisién 486, segin se desprende
de sus argumentos. - Como se podra apreciar de los medios probatorios que se presenta, los productos
de la denunciada corresponden a minifiguras que copian la marca tridimensional de LEGO, reproduciendo
las principales caracteristicas.

La denunciada ha cometido actos de confusion en tanto sus productos no solo reproducen el disefio de
la marca de LEGO, sino que también reproduce el trade dress de los mismos, siendo estos los elementos
crométicos (colores blancos, negro, amarillo y rojo), la misma tipografia gruesa de color blanco, con el
primer borde grueso de color negro y el segundo mas delgado de color amarillo. Asimismo, la denunciada
utiliza similar disposicion de sus elementos en el producto, al consignar el signo en el producto tal como
lo hace su representada.

Con relacion a los actos de explotacion indebida de reputacion ajena sus marcas registradas han logrado
una importante posicion en el mercado nacional e internacional respecto a los productos que importa,
comercializa y distribuye. Especificamente, en los relacionados al entretenimiento infantil. Asimismo, ha
sido acreditado que el publico consumidor la asocia con sus productos, teniendo en cuenta la cantidad
de personas que siguen sus cuentas sociales.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como
disponer las medidas definitivas establecidas en los literales a), b), c), d), e) y f) del articulo 122 del
Decreto Legislativo N° 1075.

La denuncia se basa en la DAM N° 172-2020-10-016252-01-6-00, consistente en juguetes.

Pruebas presentadas e Impresioén del correo electrénico del 25 de noviembre de 2020, remitido por personal de la Sunat.
Por medio del cual remitié una fotografia correspondiente a los productos materia de denuncia.
Impresion de consulta RUC de GRUPO SARGUERO S.A.

Impresion correspondiente a la DAM N° 172-2020-10-016252-01-6-00.
Impresion de la fotografia remitida con el correo antes referido.

Respecto a la Con fecha 17 de mayo de 2021, se declard rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
Contestacion de denuncia en el plazo establecido por ley.
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denuncia

Signos Objeto de
Cuestionamiento

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

En relacion con el primer signo objeto de cuestionamiento.- Realizado el examen comparativo, se aprecia
que los signos en conflicto resultan semejantes debido a que ambos se encuentran conformados por la
forma tridimensional de un mufieco con determinadas caracteristicas (cabeza en forma de cilindro con
terminaciones circulares, cuerpo de forma trapezoidal, brazos que terminan en media luna, los cuales
serian las manos, las piernas y pies en forma de rectangular) lo que determina que la impresiéon que
ambos signos suscitan, luego de una apreciacion integral en la mente del consumidor, sea similar. Cabe
sefialar que, si bien el signo objeto de cuestionamiento cuenta con elementos cromaticos adicionales ello
no desvirtla la semejanza anteriormente sefialada.

En relacién con el sequndo signo objeto de cuestionamiento.- Realizado el examen comparativo entre el
signo objeto de cuestionamiento y las marcas registradas se advierte que los mismos resultan diferentes.
En efecto, la diferencia radica en que ambos estan compuestos por elementos distintos, tales como, la
denominacién LEGO con una grafia especial (marcas base de la denuncia) y la representacion estilizada
de la letra S con una grafia especial (signo objeto de cuestionamiento). Cabe precisar que, si bien los
signos en conflicto cuentan con elementos adicionales como un cuadrado de fondo color rojo dentro del
cual se ubican los elementos denominativos, ello no es suficiente para establecer alguna semejanza.

Decision

Se resuelve. - 1) INFUNDADA la denuncia por infracciéon de derechos de propiedad industrial interpuesta
por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra GRUPO SARGUERO S.A., de Perq, con relacion a la
conducta tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decisién 486. 2) FUNDADA la denuncia por
infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra
GRUPO SARGUERO S.A., de Peru, con relacion a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155
de la Decision 486. 3) SANCIONAR a GRUPO SARGUERO S.A., de Per(, identificada con RUC N°
20600939930, con una multa equivalente a 24 (veinticuatro) Unidades Impositivas Tributarias. 4)
INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de confusion. 5)
INFUNDADA la denuncia por competencia desleal, en la modalidad de actos de explotacién indebida de
la reputacion ajena. 6) PROHIBIR a GRUPO SARGUERO S.A., de Perq, el uso del signo infractor, en
forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para
distinguir juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 7) DISPONER que GRUPO
SARGUERO S.A., de Per(, asuma el pago de las costas y costos incurridos por LEGO JURIS A/S, de
Dinamarca, con motivo del presente procedimiento. 8) COMISO DEFINITIVO de los productos incautados
con motivo del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccién a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continlie su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada lo que genera una correcta proteccién de la Marca Comercial.

133




LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Resolucion N° 2522-2021/CSD-INDECOPI

Anexo N° 14

Fecha: 24/06/2021

Partes del A. Denunciante: MARVEL CHARACTERS, INC
procedimiento B. Denunciado: COMERCIAL MAELO E.I.R.L.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

AVENGERS

Clase 16 y 28
Certificado N° 22302

Respecto a la
Denuncia

Ha tomado conocimiento que la denunciada habria importado sets de carros de juguetes con el signo
AVENGERS, mediante la DAM N° 172-2019-10-024935-00, sin su autorizacién, lo que originaria que
exista riesgo de confusion en los consumidores en cuanto al origen empresarial de los mencionados
productos.

La conducta materia de la denuncia se encuentra comprendida en el literal d) del articulo 155 de la
Decision 486.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados.

La denuncia se basa en la DAM N° 172-2019-10-024935-00, consistente en sets de carros de juguetes.

Pruebas presentadas

e Impresion del correo electrénico del 21 de noviembre de 2019, enviado por personal de la Sunat,
por medio del cual se remiten fotografias e informacion de la mercaderia, correspondiente a la
DAM N° 172-2019-10-024935-00 (Acta de Inmovilizacién-Incautacion N° 172-0100-2019-
000099).

e Impresion de 03 (tres) fotografias, que han sido remitidas con el correo antes referido,
correspondientes a los productos presuntamente infractores.

e Impresion correspondiente a la DAM N° 172-2019-10-024935-00, donde se consigna como

importadora a COMERCIAL MAELO E.I.R.L.
Copia del Acta de Inmovilizacion-Incautacion N° 172-0100-2019-000099.
Copias de las Notificaciones N° 002508-2019-SUNAT/3G0150 y N°
SUNAT/3G0150.

e Impresién de la consulta RUC N° 20602160344,

002509-2019-

Respecto a la Confecha 16 de abril de 2021, se declaré rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la denuncia
Contestacion de en el plazo establecido por ley.

denuncia

Signos Objeto de

Cuestionamiento

Fundamentacion de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que son semejantes, toda vez
gue se encuentran constituidos por la denominacion AVENGERS. Cabe precisar que, si bien el signo
objeto de cuestionamiento presenta elementos denominativos y crométicos adicionales, ello no resulta
suficiente para desvirtuar la semejanza establecida, dado que, el publico consumidor asumira
validamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variaciéon o una nueva presentacion
de la marca base de la denuncia.

Por lo anterior, dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y productos
vinculados, asi como se tratan de signos similares, la Comision determina que los mismos resultan
confundibles entre si.

Decisién

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por MARVEL CHARACTERS, INC., de Estados Unidos de América, contra COMERCIAL MAELOE.I.R.L.,
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de Perd. 2) SANCIONAR a COMERCIAL MAELO E.LR.L., de Perq, identificada con RUC N°
20602160344, con una multa equivalente a 89.5 (ochenta y nueve y media) Unidades Impositivas
Tributarias. 3) PROHIBIR a COMERCIAL MAELO E.L.R.L., de Per(, el uso del signo infractor, en forma
aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir
sets de carros de juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 4) DISPONER que
COMERCIAL MAELO E.L.R.L., de Per(, asuma el pago de las costas y costos incurridos por MARVEL
CHARACTERS, INC.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el cese de uso de la Marca Comercial registrada lo que genera una
correcta proteccion de la Marca Comercial.
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Resoluciéon N° 2688-2021/CSD-INDECOPI

Anexo N° 15

Fecha: 07/07/2021

Partes del A. Denunciante: MGA Entertainment, Inc.
procedimiento B. Denunciado: MAKISAM CORP E.I.R.L.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

L.O.L. SURPRISE!

Clase 28
Certificado N° 285415

Clase 28
Certificado N° 285414

Respecto a la
Denuncia

Ha tomado conocimiento que la denunciada, mediante la DAM N° 172-2020- 10-013774-01-1-00, habria
importado y comercializado juguetes con el signo L.O.L. SURPRISE! y logotipo, confundible con sus
marcas registradas, conforme a la fotografia adjunta, lo cual infringe sus derechos de propiedad industrial.
Asimismo, sustentd su denuncia por actos de competencia desleal, en la modalidad de actos de
explotacion indebida de la reputacién ajena, establecido en el articulo 10 del Decreto Legislativo N° 1044,
Invoco la aplicacién de los articulos 154, 155 literal d), 156 literal b) y 241, incisos a), b), c) y f) de la
Decision 486.

Asimismo, requerir a la denunciada lo siguiente: i) De quién adquiere los productos cuestionados. ii)
Desde cuando exporta los productos cuestionados. iii) EI nimero de productos objetados exportados y/o
comercializados. iv) Declarar fundada la denuncia.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, comiso, incautacion y destruccion de los productos presuntamente infractores.
La denuncia se basa en la DAM N° 172-2020- 10-013774-01-1-00, consistente en juguetes.

Pruebas presentadas

e Impresion del correo electronico del 21 de octubre de 2020, remitido por personal de la Sunat,
por medio del cual, se informa del reconocimiento de productos de la DAM N° 172-2020-10-
013774-01-1-00. Asimismo, se deja constancia que se adjuntaron fotografias.

e Impresién de la consulta de la DAM N° 172-2020-10-013774-01-1-00.

Respecto a la Con fecha 18 de junio de 2020, se declar6 rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
Contestacion de denuncia en el plazo establecido por ley.

denuncia

Signos Objeto de

Cuestionamiento

' .,;gw&g

25

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comisién de la Comisiéon de la Direccion de Signos Distintivos. —

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que éstos son similares, dado
gue se encuentran conformados por las letras iniciales LOL entre puntos (L.O.L.) y el término SURPRISE
con un signo de admiracion (SURPRISE!).

Realizado el examen comparativo entre los signos en conflicto, se advierte que éstos son sustancialmente
similares, dado que se encuentran conformados por la denominacién L.O.L. SURPRISE!, con el mismo
disefio y tipo de letra.

Cabe precisar que, si bien el signo objeto de cuestionamiento presenta elementos figurativos y cromaticos
adicionales, ello no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza establecida; por lo que el publico
consumidor asumira validamente que el signo objeto de cuestionamiento constituye una variacién o una
nueva presentacion de la marca base de la denuncia.

Por lo anterior, dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos y productos
vinculados, asi como se tratan de signos similares, la Comision determina que los mismos resultan
confundibles entre si.

| Decision

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta |
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por MGA Entertainment, Inc., de Estados Unidos de América, contra MAKISAM CORP E.I.R.L., de Pera.
2) SANCIONAR a MAKISAM CORP E.I.R.L., de Peru, identificada con RUC N° 20533068619, con una
multa equivalente a 4 (cuatro) Unidades Impositivas Tributarias. 3) IMPROCEDENTE la denuncia por
competencia desleal, en la modalidad de actos de explotacién indebida de la reputacion ajena. 4)
PROHIBIR a MAKISAM CORP E.I.LR.L., de Perq, el uso del signo infractor, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir juguetes,
de la clase 28 de la Clasificacion Internacional. 5) DISPONER que MAKISAM CORP E.I.R.L., de Perq,
asuma el pago de las costas y costos incurridos por MGA Entertainment, Inc., de Estados Unidos de
Ameérica, con motivo del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el cese de uso de la Marca Comercial registrada lo que genera una
correcta proteccion de la Marca Comercial.
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Anexo N° 16
Resolucion N° 1103-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 24/03/2021
Partes del A. Denunciante: LEGO JURIS A/S
procedimiento B. Denunciado: ACUARELA TOYS E.I.R.L.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

Clase 28
Certificado N° 258523

Respecto a la  Mediante correo electronico del 9 de julio de 2020 tom6 conocimiento de que la denunciada ha importado,
Denuncia a través de la DAM N° 172-2020-10-007329-01-1-00, juguetes con signos similares a su forma
tridimensional registrada y sus marcas LEGO. Con la importacion de los productos cuestionados la
denunciada obtendria un beneficio econémico al aprovecharse de la reputacion y prestigio de LEGO, toda
vez que sus marcas tienen gran aceptacion entre el publico consumidor, ademas de causar un grave
perjuicio econémico a su empresa.
La denunciada ha actuado de mala fe al importar productos que reproducen de manera integra su marca
tridimensional, siendo esto similarmente confundible ante los consumidores por lo que debera sancionar
por actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusion y de explotacion indebida de la
reputacion ajena. Se lleve a cabo una diligencia de inspeccidon en los depdsitos francos de
ZOFRATACNA.
Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como se
dispongan las siguientes medidas definitivas: a) cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion,
particularmente, la detencion de la importacion de los productos infractores; b) el retiro de los circuitos
comerciales de los productos resultantes de la infracciéon; c) la prohibiciéon de la importaciéon de los
productos; d) las medidas necesaria para evitar la continuacion o la repeticiéon de la infraccion y, e) la
destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b). Finalmente, se programe una
audiencia de conciliacion.
La denuncia se basa en la DAM N° 172-2020-10-007329-01-1-00, correspondientes a las series 3,4y 5,
consistente en juguetes.
Pruebas presentadas e  Correo electrénico de fecha 09 de julio de 2020, se adjuntan fotografias de los productos en
cuestion.
Consulta de la informacion del RUC de la denunciada.
Copia simple de la DAM N° 172-2020-10-007329-01-1-00.
Copia simple de los datos del Manifiesto N° 2019-17759.

Respecto a la Con fecha 04 de marzo de 2021, se declar6 rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
Contestacion de denuncia en el plazo establecido por ley.
denuncia

Signos Objeto de

Cuestionamiento g H ﬁ
e
m

Fundamentacion de Criterio empleado en la Comisién de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —
la Comision de la Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto resultan semejantes debido a
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Direccién de Signos
Distintivos

Decisién

Conclusiones

que los mismos se encuentran conformados por la forma tridimensional de un mufieco con determinadas
caracteristicas, a saber, mufiecos pequefios de cabeza con forma cilindrica, apreciandose los ojos y boca
conformadas por dos puntos y una linea, de cuerpo con un tronco trapezoidal, brazos con manos en
forma de media luna y piernas de formas rectangulares, lo que determina que la impresion que ambos
signos suscitan, luego de una apreciacion integral, en la mente del consumidor sea similar.

Cabe sefialar que, si bien los signos objeto de cuestionamiento cuentan con elementos graficos y
cromaticos adicionales ello no desvirtla la semejanza anteriormente sefialada.

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluye que éstos resultan
confundibles.

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, contra IMPORT ASIS E.LLR.L., de Perl. 2) SANCIONAR a
ACUARELA TOYS E.L.R.L., de Perq, identificada con RUC N° 20604247200, con una multa equivalente
a 16 (dieciséis) Unidades Impositivas Tributarias. 3) IMPROCEDENTE la denuncia por competencia
desleal, en la modalidad de actos de confusion. 4) Declarar IMPROCEDENTE la denuncia por
competencia desleal, en la modalidad de actos de explotacion indebida de la reputacion ajena. 5)
PROHIBIR a ACUARELA TOYS E.L.R.L., de Peru, el uso de los signos infractores, en forma aislada o
conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir juguetes.
6) DISPONER que ACUARELA TOYS E.I.R.L., de Per(, asuma el pago de las costas y costos incurridos
por LEGO JURIS A/S, de Dinamarca, con motivo del presente procedimiento. 7) Disponer el COMISO
DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccién a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continlie su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada lo que genera una correcta proteccién de la Marca Comercial.

139



LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA
PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA IMPORTACION DE JUGUETERIA

Anexo N° 17
Resolucion N° 1393-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 15/04/2021
Partes del A. Denunciante: NINTENDO OF AMERICA INC.
procedimiento B. Denunciado: ZHONG QI HAO S.A.C.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

SUPER MARIO SUPER MARIO BROS

Clase 28 Clase 09
Certificado N° 250109 Certificado N° 97625

+ &oo

Clase 9y 28
Certificado N° 21378

Respecto a la Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el deposito de almacenamiento temporal CONTRANS
Denuncia S.A.C. sito en: Av. Oquendo S/N (Alt. Km. 7 Av. Néstor Gambetta—Callao—Prov. Constitucional del Callao.

La denunciada ha importado consolas para videojuegos con los signos SUERT MO ,

MARIO BROS

, sin contar con su autorizacion. Ha tomado conocimiento que la
denunciada ha |mportado mediante DAM N° 118- 2020-10-384636-01-0-00, Manifiesto N° 118-20-2494,
Detalle N° B38 y Conocimiento de embarque N° DLNB20100413, consolas de videojuegos que
reproducen signos idénticos y similares a sus marcas registradas, sin su autorizacién.Los productos
importados son susceptibles de inducir al pablico consumidor a riesgo de confusion y también a riesgo
de asociacion. La denunciada al importar los productos cuestionados obtendria un beneficio econémico
al aprovecharse de la reputacion y prestigio de NINTENDO, toda vez que sus marcas tienen gran
aceptacion entre el publico consumidor y, en consecuencia, se causa un grave perjuicio econémico a su
empresa.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como se
dispongan las siguientes medidas definitivas: a) cese inmediato de los actos que constituyen la infraccion,
particularmente, la detencion de la importacion de los productos infractores; b) el retiro de los circuitos
comerciales de los productos resultantes de la infraccién; c) la prohibicién de la importacion de los
productos; d) las medidas necesaria para evitar la continuacion o la repeticion de la infraccion y, e) la
destruccion de los productos, materiales o medios referidos en el literal b). Finalmente, se programe una
audiencia de conciliacion.

La denuncia se basa en la DAM N° 118- 2020-10-384636-01-0-00, consistente en consolas para

videojuegos.
Pruebas presentadas e Impresion del correo electrénico del 05 de diciembre de 2020.
e Consulta RUC de la denunciada.
e  Copia simple de la DAM N° 118-2020-10-384636-01-0-00.
e  Copia simple del manifiesto N° 118-20-2494.
e Copia del certificado VA-1-419-266 emitido por la Oficina de Derechos de Autor de Estados

Unidos de Norteamérica por la obra denominada “MARIO”.
e Impresion de fotografias que corresponderian al producto presuntamente infractor

Respecto a la Con fecha 18 de febrero de 2021, se declard rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
Contestacion de denuncia en el plazo establecido por ley.
denuncia
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Signos Objeto de
Cuestionamiento

SUPER MARIO

MARIO BROS

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

Realizado el examen comparativo, se advierte que los signos en conflicto presentan la denominacién
SUPER MARIO, lo que determina que susciten una impresién fonética idéntica en la mente del publico
consumidor.

Realizado el examen comparativo, se advierte que los signos en conflicto resultan semejantes dado que
ambos presentan en su conformacion la denominacion MARIO, lo que determina una pronunciacion e
impresion visual de conjunto similar.

Realizado el examen comparativo, se aprecia que el signo objeto de cuestionamiento resulta ser similar
a la marca base de la denuncia, debido a que se encuentran conformados por un disefio que presenta
similares caracteristicas, a saber, la forma de un mando de videojuego de forma rectangular en cuya
parte interna izquierda se visualiza los controles de movimiento en forma de cruz y en el lado derecho 2
botones, todo ello dentro de 2 formas cuadrangulares de fondo oscuro, en la parte central se advierte un
disefio de lineas y en la parte inferior 2 botones pequefios y alargados, lo cual determina que vistos en
su conjunto los signos en conflicto generen un impacto visual semejante.

Cabe sefialar que, si bien los signos objeto de cuestionamiento cuentan con elementos graficos y
cromaticos adicionales ello no desvirtla la semejanza anteriormente sefialada.

Por lo expuesto, dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en
conflicto, asi como las semejanzas existentes entre los mismos, la Comisién concluye que éstos resultan
confundibles.

Decision

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por NINTENDO OF AMERICA INC., de Estados Unidos de América, contra ZHONG QI HAO S.A.C., de
Perd. 2) SANCIONAR a ZHONG QI HAO S.A.C., de Per(, identificado con RUC N° 20604602590, con
una multa equivalente a 120 (ciento veinte) Unidades Impositivas Tributarias. 3) PROHIBIR a ZHONG QI
HAO S.A.C., de Peru, el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros
elementos e independientemente del color empleado, para distinguir consolas para videojuegos. 4)
Disponer el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados. 5) DISPONER que ZHONG QI HAO
S.A.C., de Per(, asuma el pago de las costas y costos incurridos por NINTENDO OF AMERICA INC., de
Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el comiso definitivo de los productos y en el cese de uso de la Marca
Comercial registrada lo que genera una correcta proteccion de la Marca Comercial.
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Resolucion N° 1754-2021/CSD-INDECOPI

Anexo N° 18

Fecha: 06/05/2021

Partes del A. Denunciante: HASBRO, INC.
procedimiento B. Denunciado: PEKIMPORT E.I.R.L.
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

TRANSFORMERS BUMBLEBEE

Clase 28
Certificado N° 241455

Clase 28
Certificado N° 18294

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el depdsito de almacenamiento temporal CONTRANS
S.A.C. sito en: Av. Oquendo S/N (Alt. Km. 7 Av. Néstor Gambetta—Callao—Prov. Constitucional del Callao.
La denunciada ha importado juguetes con los signos TRANSFQRMERS y BUMBLEBEE, sin contar
con su autorizacion. La denunciada conoce de la fama y prestigio de las marcas base de denuncia, por
ello, importa producto con signos que imita las marcas de su propiedad, explotando asi ilegitimamente
una reputacion que le es ajena. Existe confusion entre los signos en conflicto debido a la semejanza de
estos. Se requiera a la denunciada lo siguiente: a) De quién adquiere los productos cuestionados, b)
Desde cuando importa los productos cuestionados y ¢) El nimero de productos objetados importados y/o
comercializados.

Se dispongan las medidas definitivas establecidas en los incisos a), b), c) y f) del articulo 241 de la
Decision N° 486.

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados,

La denuncia se basa en la DAM N° DAM N° 172-2020-10-015521-00, consistente juguetes.

Pruebas presentadas

e Impresion del correo electronico del 17 de noviembre de 2020, remitido por un funcionario de la
Sunat, por medio del cual remite fotografias e informa acerca de la importacion de mercancia
relacionada con la DAM N° 172-2020-10-015521-00.

Impresion de las fotografias adjuntadas al correo mencionado previamente.
Impresiones correspondientes a la DAM N° 172-2020-10-015521-00.

Respecto a la Confecha 13 de abril de 2021, se declar6 rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la denuncia
Contestacion de en el plazo establecido por ley.

denuncia

Signos Objeto de

Cuestionamiento

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

Realizado el examen comparativo, se aprecia que los signos en conflicto son semejantes debido a que
se encuentran conformados por denominaciones similares TRANSFORMERS y TRANSFQRMERS. En
efecto, ambos signos presentan similar secuencia de consonantes T-R-N-S-F-R-M-R-S (marca
registrada) y T-R-N-S-F-Q-R-M-R-S (signo objeto de cuestionamiento), asi como, similar secuencia de
vocales A-O-E (marca registrada) y A-E (signo objeto de cuestionamiento). Cabe precisar que, si bien la
denominacién que conforma el signo objeto de cuestionamiento cuenta con una grafia especial, dicha
situacion no resulta suficiente para desvirtuar la semejanza sefialada, por lo que, los signos podrian ser
percibidos como variaciones de uno mismo.

Realizado el examen comparativo, se advierte que los signos en conflicto resultan ser fonéticamente
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Decisién

Conclusiones

idénticos, toda vez que se encuentran constituidos por la denominacion BUMBLEBEE. Cabe precisar
que, si bien el signo objeto de cuestionamiento presenta elementos adicionales (tipo de letra particular y
colores con los que se cuenta la denominacién en conflicto), ello no resulta suficiente para desvirtuar la
semejanza establecida, por lo que, el publico consumidor asumira validamente que dicho signo constituye
una variacion o una nueva presentacion de la marca base de la denuncia.

Se resuelve. - 1) FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad industrial interpuesta
por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América, contra PEKIMPORT E.LR.L., de Perl. 2)
SANCIONAR a PEKIMPORT E.l.R.L., de Perd, identificada con RUC N° 20603778171, con una multa
equivalente a 06 (seis) Unidades Impositivas Tributarias. 3) PROHIBIR a PEKIMPORT E.I.R.L., de Perq,
el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e
independientemente del color empleado, para distinguir juguetes, de la clase 28 de la Clasificacion
Internacional. 4) DISPONER que PEKIMPORT E.l.R.L., de Pera, asuma el pago de las costas y costos
incurridos por HASBRO, INC., de Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento.
En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continde su tramite y termine en el cese de uso de la Marca Comercial registrada lo que genera una
correcta proteccion de la Marca Comercial.
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Anexo N° 19
Resolucion N° 2691-2021/CSD-INDECOPI Fecha: 07/07/2021
Partes del A. Denunciante: NINTENDO OF AMERICA INC.
procedimiento B. Denunciado: ERICK ANDERSON TORRES DOMINGUEZ
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

SUPER MARIO SUPER MARIO BROS

Clase 28 Clase 09
Certificado N° 250109 Certificado N° 97625

Respecto a la Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el deposito de almacenamiento temporal CONTRANS

Denuncia S.A.C. sito en: Av. Oquendo S/N (Alt. Km. 7 Av. Néstor Gambetta—Callao—Prov. Constitucional del Callao.
La denunciada ha tomado conocimiento que el denunciado, mediante la DAM N° 118-2020-10- 456160-
01-3-00, ha importado consolas para videojuegos que reproducen los signos SUPER MARIO y SUPER
MARIO BROS confundibles con sus marcas registradas, sin la debida autorizacion.
Existe riesgo de confusion entre los signos en conflicto debido a la semejanza de estos. Dicha conducta
causa un grave dafio econémico tanto a los consumidores como a su empresa, ya que los estandares de
calidad de NINTENDO no se verifican en tales productos; lo que terminard por causar un dafio a la
reputacion de su empresa, pues lo que se busca hacer es identificar a los productos de un tercero con el
origen empresarial de NINTENDO.
El denunciado al importar productos con los signos que imitan a las marcas SUPER MARIO y SUPER
MARIO BROS pretende aprovecharse de la popularidad que ostentan los productos distinguidos con
estas marcas, las cuales cuentan con prestigio.
La conducta efectuada por el denunciado también constituye actos de competencia desleal, pues va en
contra de la buena fe empresarial. En ese sentido, el articulo 06 del Decreto Legislativo 1044 establece
gue se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilicita y prohibida, toda conducta que
resulte contraria a la buena fe comercial y al normal desenvolvimiento econémico. Estos actos se
encuentran proscritos en los articulos 09 y 10 del Decreto Legislativo 1044. - Nintendo es una empresa
de gran acogida no solo en el mercado.
Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como se
dispongan las siguientes medidas definitivas: establecidas en los incisos a), b), c), d) y e) del articulo 122
del Decreto Legislativo N° 1075. Finalmente, se ordene al denunciado que asuma el pago de las costas
y costos derivados del procedimiento.
La denuncia se basa en la DAM N° 118-2020-10-456160-01-3-00, consistente en consolas para
videojuegos.

Pruebas presentadas e Impresién del correo electrénico del 10 de enero de 2021, enviado por un funcionario de la

Sunat, por medio del cual remite fotografias e informa acerca de la importacion de mercancia

relacionada con la DAM N° 118-2020-10-456160-01-3-00.

e Impresion de las fotografias adjuntadas al correo mencionado previamente.

e Impresiones correspondientes a la DAM N° 118-2020-10-456160-01-3-00.

e  Copia del Acta de Inmovilizacion — Incautacion 0300-118-0301-2021-N° 000005.

e Consulta RUC del denunciado.
Respecto a la Con fecha 17 de marzo de 2021, se declar6 rebelde al denunciado por no absolver el traslado de la
Contestacion de denuncia en el plazo establecido por ley.

denuncia
No obstante, mediante escrito del 14 de mayo de 2021, el denunciado manifesté que habria llegado a un
acuerdo con la denunciante, siendo uno de los puntos el pago de $2,500.00 d6lares americanos.

Signos Objeto de
Cuestionamiento
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Solicitud de
suspension

Mediante escritos presentados por las partes el 16 y 21 de junio de 2021, ambas partes solicitaron la
suspension convencional del presente procedimiento de conformidad con el articulo 319 del Cédigo
Procesal Civil, toda vez que arribarian a un acuerdo conciliatorio.

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comision de la Comision de la Direccion de Signos Distintivos. —

En el presente caso, la Comisién advierte que no se esta ante los supuestos establecidos en el Decreto
Legislativo N° 1075; sin embargo, las partes del procedimiento han solicitado la suspension del mismo
de comun acuerdo, situacién que se encuentra prevista en el articulo 319 del Cédigo Procesal Civil,
aplicable al caso en virtud de lo dispuesto en la Quinta Disposicién Final del decreto antes citado.
Considerando lo expuesto, esta Comision determina que se debe suspender el presente caso, por Unica
vez, por un plazo de dos meses contado a partir de la notificacion de la presente resolucién, luego del
cual la Comision emitird una resolucion final.

Decision

Se resuelve. - 1) SUSPENDER el trdmite del expediente N° 879672-2021, por un plazo de dos meses,
contado a partir de la fecha de notificacion de la presente resolucion.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccion a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continle su trdmite. En este caso se presenta la figura de conciliacion entre las partes pero sin
desistimiento de la denuncia,
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Resoluciéon N° 3101-2021/CSD-INDECOPI

Anexo N° 20

Fecha: 04/08/2021

Partes del A. Denunciante: SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC.
procedimiento B. Denunciado: HALION INTERNACIONAL SA
Materia Medidas en Frontera — Infracciéon de Derechos de Propiedad Industrial (Signos Distintivos)

Datos de la Marca (s)

b
@_©
Clase 28 Clase 28

Certificado N° 215352 Certificado N° 150194

Respecto a la
Denuncia

Que se realice una diligencia de inspeccion en el en el depésito de almacenamiento temporal CONTRANS
SAC, ubicado en av. A N° 204, fnd Ex Fundo Oquendo (altura KM 8.5 av. Néstor Gambetta AVD), Callao.
la denunciante sefial6 haber tomado conocimiento que la denunciada, habria importado
controles/mandos para videojuegos con las marcas de su titularidad, mediante la DAM N° 118 - 2021 -
10 - 122871-01-5-00, sin contar con su autorizacién

Que se declare fundada la denuncia, se imponga una multa a la denunciada y se ordene al denunciado
el pago de costas y costos. Se pretende la orden de medidas cautelares consistentes en cese de uso de
los signos cuestionados, inmovilizacion y el comiso de los productos materia de la denuncia, asi como se
ordene al denunciado que asuma el pago de las costas y costos derivados del procedimiento.

La denuncia se basa en la DAM N° 118 - 2021 - 10 — 122871-01-5-00, consistente en consolas para
videojuegos.

Respecto a la
Contestacion de
denuncia

Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2021 la denunciante absolvié el traslado correspondiente.

Conciliacién

Mediante escrito del 19 de mayo de 2021, la denunciante presentdé Conciliacién suscrito con la
denunciada, con el propésito de poner fin al presente procedimiento. Asimismo, la denunciante solicitd
aceptar dicha conciliacién y archivar el caso.

Signos Objeto de
Cuestionamiento

Fundamentaciéon de
la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos

Criterio empleado en la Comisién de la Comisién de la Direccion de Signos Distintivos. —

En tal sentido, se configuran los supuestos para la aprobacién de la conciliacién, en tanto contiene
concesiones reciprocas y versa sobre temas patrimoniales. Sin embargo, cabe indicar que la Ley
establece que la conciliacion no debera afectar el orden publico, derechos de terceros o las buenas
costumbres. Evaluado lo actuado, se determina que la presente conciliacién no afecta el orden publico ni
las buenas costumbres en tanto que el hecho que la motivo versa sobre la afectacion de un derecho
privado que no ha trascendido dicha esfera, no siendo susceptible de afectar el derecho de terceros
ajenos al procedimiento, ya sea de manera individual o colectiva. Por las consideraciones expuestas,
corresponde aprobar la referida conciliacion presentada por las partes.

En el presente caso, atendiendo a que la Conciliacion ha sido aceptado, la Comisién de Signos Distintivos
estima que corresponde levantar las medidas cautelares dictadas mediante Resolucién del 13 de abril de
2021.
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Decision

Se resuelve. - 1) APROBAR la Conciliaciéon celebrado entre SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT
INC. De Jap6n, y HALION INTERNACIONAL S.A. de Perl. 2) LEVANTAR las medidas cautelares
dictadas mediante Resolucion del 13 de abril de 2021. 3) DECLARAR CONCLUIDO el presente
procedimiento.

Conclusiones

En el presente caso, también se evidencia la correcta aplicacion de Medidas en Frontera respecto a
mercaderia importada, pues resulta en una denuncia por infraccién a los Derechos de Propiedad
Industrial. Asimismo, se evidencia el dictado de las medidas cautelares solicitadas. Aun cuando no se
tienen argumentos de la parte denunciada, ello no constituye impedimento para que el procedimiento
continlie su tramite. El presente caso presenta la figura de conciliacion, por lo que se declara concluido
el mismo, usualmente con la prestacién econémica ofrecida de la parte denunciada.
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Anexo N° 21

Guia de la Entrevista
Titulo de tesis: “LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE

MEDIDAS EN FRONTERA EN LA PROTECCION DE LAS MARCAS
COMERCIALES CON LA IMPORTACION DE JUGUETERIA”

Completar los siguientes datos.

1. Nombre del Entrevistado:

2. Grado Académico/ Profesion/ Cargo del Entrevistado:

La presente entrevista servira como instrumento de la tesis “LA INCIDENCIA DE LA REGULACION
NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA EN LA PROTECCION DE LAS MARCAS
COMERCIALES CON LA IMPORTACION DE JUGUETERIA”, por lo que la finalidad de las
respuestas es para cumplir objetivos meramente académicos y el documento es de caracter

confidencial. Las preguntas deberan ser contestadas en su totalidad.

Preguntas:

1. De acuerdo a su experiencia, y respecto a la regulaciéon nacional de Medidas
en Frontera; ¢Qué efecto ha tenido la implementacion de este instrumento
para la proteccion de las Marcas Comerciales en la importacién de juguetes
en el Peru en el periodo 2019 - 2021? Explique brevemente.

2. En su experiencia, y respecto a la regulacion nacional de Medidas en
Frontera; ¢Cudal cree usted que podria ser un aspecto negativo en la
regulacion nacional de Medidas en Frontera en el Peru en el periodo 2019 -
20217? ¢ Por qué?

Preguntas:

1. Segun su experiencia en el ejercicio de la profesion en el Perd dentro de la
materia de la Propiedad Industrial, especificamente, Marcas Comerciales, y
en comparacion a nuestra actualidad, ¢Cual cree que ha sido el mayor
acierto en la implementacién de Medidas en Frontera?

2. Para usted, ¢Qué criterios debe considerarse para una adecuada proteccién

de las Marcas Comerciales, en importaciones de jugueterias?

Preguntas:
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1. Bajo su experiencia, ¢ La regulacion nacional de Medidas en Frontera permite
que el Estado pueda aplicar criterios efectivos para la proteccion de las

Marcas Comerciales en la importacion de jugueteria? ¢ Por qué?

FICHA TEXTUAL

AUTOR:
TITULO:

TIPO DE DOCUMENTO:

DATOS (EDITORIAL, REVISTA, LINK
OTROS):

TEXTO POR USAR:

OPINION DE AUTOR:
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Anexo N° 22

MATRIZ DE CONSISTENCIA'Y CRONOGRAMA

4.1. Matriz de consistencia

PROBLEMA
¢Existe una incidencia
de la regulacion
nacional de Medidas
en Frontera con la
proteccion de las
Marcas Comerciales
en la importacién de
juguetes?

PE 1: ;Cudles son las
caracteristicas de la
regulacion  nacional
de Medidas en
Frontera en relacion
con la proteccion de

las Marcas
Comerciales en la
importacion de
juguetes?

PE 2: Determinar si
las resoluciones
emitidas en primera
instancia  por la
Comision  de la
Direccion de Signos
Distintivos del
Indecopi en el periodo
2019 a setiembre
2021 respecto a la
aplicacion de Medidas
en Frontera tuvieron

OBJETIVOS
OG: Determinar la
incidencia de la
regulacién  nacional
de Medidas en
Frontera con la
proteccién de las
Marcas Comerciales
en la importacion de
juguetes.

OE 1: Detallar las
caracteristicas de la
regulacién  nacional
de Medidas en
Frontera en relacion
con la proteccion de

las Marcas
Comerciales en la
importacion de
juguetes.

DISENO
Enfoque cualitativo

METODOLOGIA:
Investigacion tipo no
experimental, con nivel
de investigacion
descriptivo, de
aplicacion longitudinal
y mixta.

POBLACION Y MUESTRA
POBLACION
- Servidores publicos del
Instituto de Defensa de la
Competencia y Propiedad
Intelectual (INDECOPI) y
abogado con experiencia en

materia de Propiedad Industrial

- Resoluciones del Instituto de
Defensa de la Competencia y
Propiedad Intelectual

(INDECOPI) — Comision de la

Direccién de Signos
Distintivos
POBLACION MUESTRAL

2 servidores publicos
del INDECOPIly

1 abogado con
experiencia en materia
de Propiedad Industrial
Resolucion N° 2206-
2019/CSD-INDECOPI
Resolucion N° 2472-
2019/CSD-INDECOPI
Resolucion N° 4650-
2019/CSD-INDECOPI
Resolucion N° 54-
2020/CSD-INDECOPI
Resolucién N° 872-
2020/CSD-INDECOPI
Resolucion N° 1754-
2020/CSD-INDECOPI
Resolucion N° 2586-

INSTRUMENTOS
Técnicas:
- Analisis documental
doctrinales de la materia
- Anadlisis jurisprudencial
sobre la materia
- Entrevista Abierta

Instrumentos:

- Ficha textual

- Matriz de contenido
- Guia de Entrevista

150



incidencia con la
proteccion de las
Marcas Comerciales
en la importacion de
juguetes.

OE 2: Analizar las
resoluciones emitidas
en primera instancia
por la Comision de la
Direccién de Signos
Distintivos del
Indecopi en el periodo
2019 a setiembre
2021 respecto a la
aplicacion de
Medidas en Frontera'y
su incidencia con la
proteccion de las
Marcas Comerciales
en la importacion de

2020/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2587-
2020/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 3148-
2020/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2205-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2206-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucién N° 2315-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2344-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2522-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2688-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 1103-
2020/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 1393-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 1754-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucion N° 2691-
2021/CSD-INDECOPI
- Resolucién N° 3101-
2021/CSD-INDECOPI

MUESTRA
UNIDAD DE ESTUDIO:

Tres (3) Abogados con
experiencia en Propiedad
Industrial

Veinte (20) Resoluciones del
Indecopi — Comision de la
Direccion de Signos
Distintivos

Decreto Legislativo N° 1092
Decreto Supremo N° 003-
2009-EF

INTA-PE.00.12

LA INCIDENCIA DE LA REGULACION NACIONAL DE MEDIDAS EN FRONTERA CON LA PROTECCION DE LAS MARCAS COMERCIALES EN LA
IMPORTACION DE JUGUETERIA
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juguetes.
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IMPORTACION DE JUGUETERIA

Anexo N° 23

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MESES (ANO 2021-2022)

Oct-21

1. RECOLECCION DE DATOS Y ANALISIS DE TEMA

2. DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA

Oct-21

Oct-21

Oct-21 | Oct-21 | Oct-21 Nov-21

Nov-21

Dic-21

Ene-22

3. FORMULACION DEL PROBLEMA

4. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

5. ELABORACION DE MARCO TEORICO

6. ELABORACION DE HIPOTESIS

7.ELABORACION DE OBJETIVOS

8. ELABORACION METODOLOGICA: TIPO, DISENO, NIVEL
Y TEMPORALIDAD DE LA INVESTIGACION

9. IDENTIFICACION DE LA POBLACION Y MUESTRA A
INVESTIGAR

10. ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION
DE DATOS

11. VERIFICACION DE LA REALIDAD Y RECOLECCION DE
DATOS

12. ENTREVISTAS REPARTIDAS Y RECOGIDAS

13. SISTEMATIZACION Y ANALISIS DE LA RECOLECCION
DE DATOS

14. ANALISIS DE RESULTADOS

15. REDACCION DE RESULTADOS

16. REDACCION Y REVISION DE CITAS Y REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

17. REVISION DE DOCUMENTO FINAL

18. ENTREGA FINAL Y SUSTENTACION
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