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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY

DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 1185-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 304-2020/DDA

DENUNCIANTE : INTER ARTIS PERU
DENUNCIADA :INVERSIONES GENERALES LIBRA
S.AC

Infraccion a la legislacion sobre Derecho de Autor
y Derechos Conexos— Comunicaciéon publica de
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas
en obras audiovisuales — Derecho de remuneracion —
Intimacion en mora-Precedente de observancia obligatoria.

Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil veintiuno.
I. ANTECEDENTES

Con fecha 30 de enero de 2020, Inter Artis Pera (Pert) —
en adelante Inter Artis— interpuso denuncia contra Inversiones
Generales Libra S.A.C., por supuesta infraccion a los
derechos conexos que administra.

Sefial6 lo siguiente:

- El 24 de octubre de 2018, se llevd a cabo una
inspeccion en el establecimiento de la denunciada,
denominado “ Hotel Britania Miraflores”, en el cual se
verific lo siguiente:

o El establecimiento cuenta con 94 habitaciones
y un restaurante. En cada uno de estos
ambientes existe un televisor con el servicio
de cable MOVISTAR, a través del cual se
retransmiten emisiones de América TV, ATV,
Latina, Panamericana, Telenovelas, que incluyen
producciones audiovisuales, tales como: “Al
fondo hay sitio” y “De vuelta al barrio”, las cuales
contienen interpretaciones de artistas cuyos
derechos conexos administra su entidad.

o Los huéspedes tienen pleno uso del control
remoto de los televisores de las habitaciones.

- ElI21deagostode 2019, la denunciada fue intimada en
mora para el pago de S/ 22 822,80, que corresponde
a remuneracion por la comunicacion al publico de
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales por el
periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta
julio de 2019; sin embargo, se ha negado a cumplir
con esta obligacion.

Solicitd que:

- Se ordene ala denunciada el pago a su favor de S/ 22
822,80, por concepto de remuneraciones devengadas
correspondiente al periodo comprendido desde
octubre de 2017 hasta julio de 2019.

- Se sancione a la denunciada con el maximo de la
multa permitida en la Ley y se le ordene el pago de las
costas y costos derivados del presente procedimiento.

Adjunté medios probatorios'.

Mediante Resolucion N.° 1 de fecha 10 de julio de 2020,
la Secretaria Técnica de la Comision de Derecho de Autor (en
adelante, la Secretaria Técnica) admitio a tramite la denuncia
y, entre otros, citd a las partes a una audiencia de conciliacion
para el 21 de julio de 2020.

Con fecha 22 de julio de 2020, la denunciada Inversiones
Generales Libra S.A.C. presenté sus descargos sefalando lo
siguiente:

- No se ha negado a pagar los derechos gestionados
por la denunciante, tal como lo demuestran las
diversas negociaciones que mantuvo con esta.

- En estas negociaciones siempre solicité la
transparencia en la informacion y el trato igualitario; sin
embargo, ninguna de estas condiciones se cumplio,
puesto que: a) no se le informé que su tarifario
estaba siendo cuestionado en sede administrativa
(Expediente N° 2558-2017/DDA), ni sobre el proceso
en el cual INDECOPI cancelé su autorizacién de
funcionamiento y b) se pretende cobrarle S/ 22

' Consistentes en:

Copia del Acta de Inspeccion de fecha 24 de octubre de 2018.

Carta Notarial de intimacion en mora dirigida a la denunciada y recibida
por esta el 21 de agosto de 2019.

Captura de pantalla de la lista de canales retransmitidos por el servicio
de television por cable denominado “Movistar”.

Lista de programacion correspondiente al dia 24 de octubre de 2018
del organismo de radiodifusién América TV.

Copia de Certificados de Registro de contratos de representacion
reciproca que ha suscrito la denunciante con sociedades de gestion
colectiva que representan los derechos de propiedad intelectual de
artistas intérpretes y ejecutantes extranjeras.

Copia del DNI de la Directora General de Inter Artis Pert. Declaracion
Jurada de Vigencia de Poder y copia de la Partida Registral N.° 01211-
2014.

Lista de artistas de “Al fondo hay sitio” cuyos derechos de propiedad
intelectual gestiona INTER ARTIS PERU.

Lista de artistas de “De vuelta al barrio” cuyos derechos de propiedad
intelectual gestiona INTER ARTIS PERU.
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822,80, cuando otros hoteles, con mas habitaciones,
pagan tarifas anuales mucho menores.

Las tarifas de la denunciante son excesivamente
altas, no son equitativas ni razonables como lo
exige la Ley. De una comparacién con las tarifas
de APDAYC, UNIMPRO y EGEDA, se observa
que la denunciante pretende cobrar mas del 400%
que las otras entidades, diferencia que no tiene
fundamento.

Siempre ha procedido de buena fe tratando de llegar a
un acuerdo, tal cual lo ha hecho con otras entidades.
En la visita inspectiva realizada en su local no se
constaté los presuntos actos de comunicacion
publica de interpretaciones y ejecuciones artisticas,
puesto que solo se inspeccionaron habitaciones
desocupadas. Solo puede haber comunicacion
publica si hay un huésped en la habitacion.

Por el estado de emergencia ocasionado por la
pandemia del COVID-19, todos los hoteles tienen casi
todas sus habitaciones desocupadas, por lo que no
se genera ninguna comunicacion. Ademas, su hotel
se encuentra cerrado desde el 16 de marzo de 2020
hasta la fecha.

La liquidacion realizada por la denunciante
considera que todas las habitaciones han estado
permanentemente ocupadas. Conforme a los
Indicadores Oficiales del MINCETUR, la ocupabilidad
de los Establecimientos de Hospedaje no supera
el 30%, por lo que la denunciante ha presentado
informacion inexacta.

En el 2017, la denunciante elaboré una liquidacion
que si tuvo en consideracion la ocupabilidad de las
habitaciones. En aquella oportunidad emitié la Factura
0021051 por un monto total de S/ 1 561,95 que
correspondia a la remuneracion por comunicacion al
publico por 9 meses (es decir S/. 173,55 mensual).
El monto que se les pretende cobrar actualmente es
600% superior.

Las tarifas de la denunciante no son razonables,
equitativas ni proporcionales, a lo que se suma que la
liquidacion presentada en este procedimiento resulta
contraria a la Ley.

En junio de 2019, la denunciante llegé a un acuerdo
con un grupo de hoteles, segun el cual se consideraria
una ocupabilidad del 50%; sin embargo, esta luego lo
desconocio.

Solicit6 que se requiera a la denunciante la
presentacion de liquidaciones y facturas canceladas
por los hoteles que habrian efectuado el pago por
los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes
durante el periodo de 2018 al 2019.

Adjunté medios probatorios?.

Mediante Resolucién del 7 de setiembre de 2020, la
Secretaria Técnica denegd6 la solicitud de requerimiento
efectuada por la denunciada, respecto a que Inter Artis
remita liquidaciones y facturas canceladas por otros hoteles,
sefialando que no resulta pertinente para resolver la presente
controversia.

Mediante Resolucion N° 0372-2020/CDA-INDECOPI de
fecha 12 de octubre de 2020, la Comisién de Derecho de

Autor:

Declar6 FUNDADA la denuncia interpuesta por Inter
Artis contra Inversiones Generales Libra S.A.C., por
el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta
julio de 2019.

ORDENO el pago por parte de la denunciada a favor
de la denunciante Inter Artis Peru de la suma de S/ 22
822, 80, por concepto de remuneracion equitativa; asi
mismo, le impuso una multa de 9,31 UIT y dispuso el
pago, a favor de la denunciante, de las costas y los
costos derivados del presente procedimiento.
ORDENO la inscripcion de la resolucién en el Registro
de Infractores a la Legislacion sobre el Derecho de
Autor y los Derechos Conexos.

Consideré lo siguiente:

Sobre la supuesta infraccion

La puesta a disposicion de aparatos idéneos para la
comunicacion de interpretaciones y ejecuciones es
considerada como un acto de comunicacion publica
y genera la obligacion de pago de una remuneracion

unica y equitativa, de conformidad con el articulo 2
numeral 5 del Decreto Legislativo 822°.

- En virtud de lo sefalado por la denunciada, esta ha
contado con el servicio de cable Movistar TV desde
abril de 2009 hasta el mes de junio de 2020 conforme
al recibo adjuntado a su escrito de descargos.

- EnelActa de Inspeccion del 24 de octubre de 2018 se
dejo constancia de la existencia en el establecimiento
de la denunciada de aparatos idoneos para la
comunicacion publica de obras audiovisuales
conteniendo interpretaciones y ejecuciones, los
cuales estaban a disposicion de sus huéspedes.

- De acuerdo con la programacién del organismo de
radiodifusion AMERICA TV, el 24 de octubre de 2018
se difundio las series “Al fondo hay sitio” y “De vuelta
al barrio”.

- Asimismo, en virtud del principio de verdad material,
se pudo verificar a través del motor de busqueda
Wayback Machine (Sitio https://archive.org/web/)
ingresando la direccion del organismo de radiodifusion
de América Television en: https://www.americatv.
com.pe/programacion, que desde octubre de 2017,
dicho organismo cuenta en su programacién con
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas
en obras audiovisuales tales como “Al fondo hay sitio”
y “De vuelta al barrio”.

- Por lo tanto, se debe tomar dicha fecha (octubre
de 2017) como el inicio del periodo en el cual la
denunciada debia pagar la remuneracién equitativa y
Unica por la comunicacioén publica de interpretaciones.

- Afin de que se configure la infraccion es necesario
que se acredite que la denunciante requiri6 a la
denunciada el pago de dicha remuneracion y esta
no cumplié con dicho pago; es decir, para que se
vulnere el articulo 18.1 literal a) de la Ley N° 281314,
es necesario que se acredite la omisiéon de pago
por parte del usuario luego de efectuado el acto de
comunicacion publica.

- Para tal efecto, la denunciante presenté una carta
notarial, diligenciada el 21 de agosto de 2019,
mediante la cual realizé6 dicho requerimiento a
la denunciada; siendo que esta ultima no ha
acreditado haber cumplido con el pago por el periodo
comprendido entre octubre de 2017 hasta julio de
2019, ha presentado medio probatorio que acredite la
existencia de algun acuerdo con la denunciante, que
esta haya desconocido.

Consistentes en:

- Factura de APDAYC, a fin de demostrar que el pago mensual a esa
entidad por su hotel seria cuatro veces menor de lo que pretende la
denunciante.

- Factura N° 0021051 de la denunciante del 15 de mayo del 2017.

- Liquidacion de la denunciante del 27 de junio de 2019.

- Indicadores Mensuales de Ocupabilidad de Establecimientos de
Hospedaje Perti 2019 del MINCETUR.

- Recibo del Servicio de Cable de Movistar que sustenta el requerimiento
de la Comision de Derecho de Autor dentro del plazo legal otorgado.

“Comunicacion publica: Todo acto por el cual una o mas personas,
reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener acceso a la obra sin
previa distribucion de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio
o procedimiento, analogo o digital, conocido o por conocerse, que sirva
para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imagenes. Todo
el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al publico
constituye comunicacion”.

“Articulo 18.- Derecho de Remuneracion
18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho a percibir una
remuneracion equitativa por:

a) La utilizacion directa o indirecta para la radiodifusion o para la
comunicacion al publico de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o
incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas de cualquier
forma con fines comerciales mediante tecnologia creada o por crearse.
Tal remuneracion es exigible a quien realice la operacién de radiodifundir,
comunicar o poner a disposicion del publico las fijaciones. La comunicacion
al pablico comprende la realizada por cable, hilo o medios inalambricos asi
como los realizados por cualquier otra tecnologia creada o por crearse (...)"
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Si bien la denunciada ha afirmado tener la intencién
de llegar a un acuerdo con la denunciante, la
comision del acto infractor es objetiva, es decir que
es independiente de la intencién que pueda existir de
llegar a un acuerdo.

Respecto a las tarifas de otras sociedades de gestion
colectiva, estas se calculan en base a derechos
distintos a los gestionados por la denunciante, por lo
que validamente puede existir una diferencia entre los
montos solicitados por la misma.

Por lo anterior, corresponde declarar FUNDADA la
denuncia por el periodo comprendido desde octubre
de 2017 hasta julio de 2019.

Sobre las remuneraciones devengadas

De acuerdo con el tarifario de la denunciante, la tarifa
mensual aplicable a la denunciada es de S/ 1 037,40:

La Comision se limité a sefialar que puede existir
una diferencia con las tarifas de otras sociedades,
cuando lo que correspondia era que realice una
evaluacién y andlisis mas profundo de un hecho
tan notorio, evidente y sobre todo demostrado con
pruebas.

Con relacion a la presunta infraccién

La comunicacion publica ocurre cuando al menos una
persona, un huésped dentro de la habitacién, puede
encender un televisor y tener la posibilidad de cambiar
de canales. En ese sentido, no existe comunicacion
publica en habitaciones sin huéspedes y sin un
televisor encendido.

Existe discriminacion en el cobro que pretende la
denunciante, ya que la diferencia en el tarifario
respecto al de otras sociedades es de mas del 300%.
En el presente caso, Inter Artis le exige el pago por

el 100% de las habitaciones de su hotel, como si
todas ellas estuvieran ocupadas, y aplicé un factor
de intensidad de 1,3, lo que determiné una tarifa
mensual de / 1 037,40. Sin embargo, en la Factura

TTA
(Tarifa
EREN)

Descuento| Tarifa
Total por Mensual
(S/) volumen |Aplicable

FI FC N (Namero
(Factor de | (Factor de de

Alzado

Intensidad)| Categoria) | Pantalla) (30%) s/
0

| 13 | 16 | 95 | 148200 44460 [ 103740

Corresponde multiplicar dicho monto por los 22 meses,
para los cuales se declaré fundada la denuncia, por lo
que las remuneraciones devengadas ascienden a S/
22 822,80.

Sobre la sancién a imponer

Con fecha 18 de noviembre 2020,

El beneficio ilicito corresponde al monto que
la denunciada dej6 de pagar por los actos de
comunicacion  publica de interpretaciones y
ejecuciones artisticas fijadas o incorporadas en obras
audiovisuales efectuados en su establecimiento, es
decir S/ S/ 22 822,80, por lo que la multa es de 9, 83
UIT.

la denunciada

Inversiones Generales Libra S.A.C. interpuso recurso de
apelacion sefialando lo siguiente:

Respecto a una supuesta nulidad de la resolucion emitida
por la Comisién

La resolucion apelada es nula, toda vez que
fue notificada 18 dias después de ser emitida
transgrediendo el articulo 24 del TUO de la Ley
274445,

Existe parcialidad, puesto que en la resolucion se
consignan hechos falsos, como es el caso de la
fecha de la resolucion que los cita a la audiencia de
conciliacion.

Se ha denegado sin motivacién alguna su solicitud de
que se requiera a la denunciante la presentaciéon de
liquidaciones y facturas canceladas por los hoteles
que habrian efectuado el pago por los derechos de los
artistas, intérpretes y ejecutantes durante el periodo
de 2018 al 2019.

Se ha invertido ilegalmente la carga de la prueba,
ya que la Comisiéon ha sefialado que su empresa
no ha acreditado que haya pagado la remuneracion
solicitada por la denunciante.

La Comision ha realizado dos presunciones
ilegales: i) que todas sus habitaciones estén al
100% ocupadas, es decir, con huéspedes, cuando
la diligencia de inspeccién verific6 que estaban
desocupadas y ii) que existe comunicacion publica
permanente de dos obras audiovisuales, toda
vez que no existe algun articulo que presuma la
comunicacion publica.

Se ha considerado que es posible la comunicacién
publica en habitaciones desocupadas.

La falta de motivacion queda demostrada cuando la
Comisién cita dos articulos que no tienen relaciéon
con los hechos: el articulo 2 numeral 5 del Decreto
Legislativo 822 y el 18.1 de la Ley 28131.

En la resolucion apelada no se ha evaluado a
profundidad la tarifa exigida por la denunciante, la
cual es superior a la exigida por otras entidades.

Adjunté como medios probatorios las

N° 0021051 del 15 de mayo de 2017 emitida por
la denunciante, se le cobrdé por nueve meses de
comunicacién publica la suma de S/ 1 561,95, es
decir, un monto mensual de S/ 173,55, por lo que no
resulta comprensible que ahora se le esté exigiendo
un monto superior.

Existe un trato discriminatorio con otros hoteles. Por
ejemplo, al Hotel “Dazzler”, que es de cuatro estrellas
y tiene 140 habitaciones, se le cobra S/ 6 479,78
anuales, lo que determina que se esté ante una
denuncia maliciosa.

A efectos de aplicar sus tarifas, la denunciante
siempre ha tenido en cuenta el 30% o 50% de
ocupacion de las habitaciones de los hoteles,
conforme lo acredita con las pruebas presentadas;
sin embargo, a su hotel se le considera el 100% de
las habitaciones ocupadas.

En el afio 2019, algunos hoteles llegaron a un acuerdo
con la denunciante, segun el cual se consideraria el
50% de las habitaciones y un factor de intensidad de
1,0; sin embargo, sin justificacién, la denunciante lo ha
desconocido.

No se ha considerado en la resolucion el hecho de
que nunca se neg6 al pago, lo que existié siempre
es un cuestionamiento a los montos irracionales,
inequitativos y desproporcionados que se le pretenden
cobrar.

Es respetuosa del derecho de autor y los derechos
conexos, y prueba de ello es que cumple con el pago
puntual a otras sociedades como APDAYC, UNIMPRO
y EGEDA.

Inter Artis fue sancionada con la cancelacion de su
autorizacion de funcionamiento y una multa de 90
UIT, por cuanto su anterior tarifario no cumplia con ser
razonable, equitativo ni proporcional.

El actual tarifario de la denunciante tampoco cumple
con los requisitos exigidos por la ley, por lo que es
reincidente.

liquidaciones

emitidas a nombre de otros hoteles, facturas, resoluciones
emitidas por la Comisién y la Resolucion N° 1478-2015/
TPI-INDECOPI, la cual considera que es un precedente de
observancia obligatoria.

Con fecha 14 de mayo de 2021, Inter Artis sefald lo
siguiente:

Laresolucion impugnada no ha establecido presuncion
alguna, unicamente ha aplicado lo que se encuentra
establecido en la ley de derecho de autor respecto
de la comunicacién al publico de interpretaciones y
ejecuciones artisticas.

Dicha comunicaciéon se configura con la puesta a
disposicion de aparatos idéneos para realizar los

5 Articulo 24.- Plazo y contenido para efectuar la notificacion
24.1. Toda notificacion debera practicarse a mas tardar dentro del plazo de
cinco (5) dias, a partir de la expedicion del acto que se notifique (...)".
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actos de comunicacion (como son los televisores
con conexién a un servicio de cable). Ello va en la
linea de lo establecido por el Tribunal Andino en la
Interpretacion Prejudicial 44-IP-2020 de fecha 7 de
octubre del 2020, sobre la comunicacion publica de
obras audiovisuales.

- La resolucion materia de apelacién en modo alguno
alter6 el acta de la inspeccién realizada el 24 de
octubre de 2018, pues todos los elementos verificados
en dicha diligencia acreditan fehacientemente el
acto de comunicacion publica de interpretaciones y
ejecuciones que forman parte del repertorio bajo su
administracion.

- Ha acreditado la negativa de pago por parte de
la denunciada, al presentar no soélo los medios
probatorios que acreditan la comunicacion al
publico de interpretaciones y ejecuciones de sus
representados, sino también la intimacién al pago que
le efectud requiriendo a dicha parte.

- El tarifario vigente del afio 2017 fue analizado por la
Gerencia de Estudios Econémicos, la cual concluyé
que cumple con los criterios de razonabilidad,
equidad y proporcionalidad (Informe N° 076-2018/
GEE).

- El tarifario es aplicable a todos los establecimientos
de hospedaje que ponen a disposicién del publico
televisores u otros medios a través de los cuales
realicen actos de comunicacién al publico de
interpretaciones y ejecuciones audiovisuales de sus
representados.

- Las apreciaciones que pueda tener la denunciada
respecto del tarifario no determinan su ilegalidad, ni
mucho menos justifican el incumplimiento del pago de
las tarifas.

- El que alguna entidad de gestién colectiva hubiese
fijado una determinada tarifa no condiciona al resto
de entidades a fijar una tarifa similar. Lo importante
es que la tarifa fijada sea razonable, equitativa y
proporcional.

- Su tarifario no solo es aplicable a las habitaciones
ocupadas, como mal ha interpretado la otra
parte.

- En este caso, al no contarse con los ingresos de la
denunciada, resulta aplicable la tarifa especial a tanto
alzado.

Adjunté copia de la Interpretacion Prejudicial 44-1P-2020
de fecha 7 de octubre del 2020 y una sentencia emitida por
el Poder Judicial.

Con fecha 25 de mayo de 2021, Inversiones Generales
Libra S.A.C. sefial¢ lo siguiente:

- El informe emitido por la Gerencia de Estudios
Economicos determina que el tarifario, en cuanto a
la equidad, se sustenta en que usuarios similares (en
ingresos, intensidad de uso y clasificacion comercial)
elegiran un tipo de tarifa similar cumpliendo la equidad
horizontal, pero el tarifario de Inter Artis no le ha sido
aplicado.

- Se ha producido una evidente discriminacién y trato
desigual respecto a otros usuarios similares. por
ejemplo; el hotel “Doubletree el Pardo”, a pesar de
tener mas 240 Habitaciones, paga una tarifa de S/
727,65 mensual, es decir, S/ 8 731,80 anual. Ello
demuestra un trato desigual respecto de hoteles
similares.

- No existe proporcionalidad en la aplicacion del tarifario
de Inter Artis, toda vez que al sector hotelero le aplica
el factor 1,0.

- Ha existido mala fe y animo de lucro en las
liquidaciones y en la cobranza de la denunciante.

- La Resolucién N° 1478-2015/TPI-INDECOPI de
fecha 7 de abril de 2015, confirma que no se verifica
la comunicacién publica en habitaciones vacias, las
cuales tenian los televisores apagados, siendo un
precedente de observancia obligatoria.

Adjunta  medios  probatorios  adicionales como
resoluciones, contratos y fichas de calculo de tarifas de
terceros.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera
determinar lo siguiente:

a) Si la Resolucion N° 0372-2020/CDA-INDECOPI de
fecha 12 de octubre de 2020 ha sido emitida conforme
aley.

b) De ser el caso:

- Si la denunciada Inversiones Generales Libra
S.A.C. ha cometido infracciéon al articulo 18.1
literal a) concordado con el articulo 50 Ley N°
28131, la Ley del Artista Intérprete y Ejecutante,
por el periodo comprendido desde octubre de
2017 hasta julio de 2019.

- Las sanciones que corresponderian imponer a la
denunciada Inversiones Generales Libra S.A.C.

1l. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Nulidad del acto administrativo

1.1 Marco legal

El articulo 10 del TUO de la Ley 27444 (aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece que son
vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno
derecho, los siguientes:

1. La contravencion a la Constitucion, a las leyes o a las
normas reglamentarias.

2. El defecto o la omisién de alguno de sus requisitos
de validez, salvo que se presente alguno de los
supuestos de conservacion del acto a que se refiere el
articulo 14.

Asimismo, el articulo 11° de la citada norma sefala que la
nulidad sera conocida y declarada por la autoridad superior de
quien dicto el acto (11.2).

De conformidad con lo establecido en el punto 1.1 de
la Directiva N° 02-2001/TRI-INDECOPI, publicada el 24 de
enero del 2002 en el Diario Oficial El Peruano, las Salas del
Tribunal del INDECOPI son los 6rganos competentes para
declarar de oficio o a solicitud de parte la nulidad de los actos
administrativos expedidos por las Comisiones y Oficinas del
INDECOPI, cuando se produzca cualquiera de los casos
enumerados en el articulo 10 de la Ley del Procedimiento
Administrativo General u otros que determinen las normas
especiales.

1.2 Motivacion del acto administrativo

El articulo 3.4 del TUO de la Ley 27444 (Ley del
Procedimiento  Administrativo General) incluye a la
motivacién como uno de los requisitos de validez de los actos
administrativos, sefialando que el acto administrativo debe
estar debidamente motivado en proporciéon al contenido y
conforme al ordenamiento juridico.

De otro lado, el articulo 6 del TUO de la Ley 27444 (Ley
del Procedimiento Administrativo General) establece que
la motivacion debera ser expresa, mediante una relacion
concreta y directa de los hechos probados relevantes del
caso especifico, y la exposicion de las razones juridicas
y normativas que, con referencia directa a los anteriores,
justifican el acto adoptado. Sefiala, ademas, que puede
motivarse mediante la declaracion de conformidad con los
fundamentos y conclusiones de anteriores dictamenes,
decisiones o informes obrantes en el expediente, a condicion
de que se les identifique de modo certero y que, por esta
situacion, constituyan parte integrante del respectivo acto.

Asimismo, la norma en cuestion establece que no son
admisibles como motivacién la exposicion de férmulas
generales o vacias de fundamentacion para el caso concreto

& Articulo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que
les conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el
Titulo Il Capitulo Il de la presente Ley.
11.2 La nulidad sera conocida y declarada por la autoridad superior de quien
dicté el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no esta
sometida a subordinacion jerarquica, la nulidad se declarara por resolucion
de la misma autoridad.
11.3 La resolucion que declara la nulidad, ademas dispondré lo conveniente
para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto invalido.
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o aquellas férmulas que, por su oscuridad, vaguedad,
contradiccion o insuficiencia, no resulten especificamente
esclarecedoras para la motivacion del acto. Ello en
concordancia con el articulo IV del Titulo Preliminar de
la misma ley que en su numeral 1.2 (Principio del debido
procedimiento) establece que los administrados gozan
de todos los derechos y garantias inherentes al debido
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a
obtener una decisiéon motivada y fundada en derecho.

Al respecto, cabe citar a Morén Urbina, quien sefala que
una de las funciones del deber de motivar las decisiones
administrativas es cumplir un rol informador “(...) ya que
representa la exteriorizacion de las razones en cuya
virtud se produce un acto administrativo, y permite, tanto
al administrado como a los superiores con potestades de
revision del acto, asumir conocimiento de los hechos reales
y juridicos que fundamentan la decision administrativa, para
poder articular su defensa con posibilidad de criticar las
bases en que se funda e impugnarla; o para que el superior
al conocer el recurso pueda desarrollar el control (...). No
solo constituye un cargo para la autoridad sino un verdadero
derecho de los administrados a fin de apreciar el grado de
regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto™.

1.3 Sobre los argumentos formulados por la denunciada
en su apelacion

- La resolucién apelada es nula, toda vez que
fue notificada 18 dias después de ser emitida
transgrediendo el articulo 24 del TUO de la Ley 27444.
Al respecto, si bien se advierte que la resolucion
apelada fue notificada a la denunciada 18 dias
después de su emision ello no invalida el contenido
de la misma, toda vez que una resolucién solo puede
declararse nula por las causales establecidas en
el articulo 10 del TUO de la Ley 27444 o por vicios
incurridos en su emision®, y la notificacion es un hecho
posterior.

Asimismo, cabe sefialar que la notificacion fuera de plazo
de una resolucién administrativa no afecta la validez de esta,
conforme lo sefiala el articulo 151.3 del TUO de la Ley 27444:

“Articulo 151.- Efectos del vencimiento del plazo

)

151.3. El vencimiento del plazo para cumplir un acto a
cargo de la Administracién, no exime de sus obligaciones
establecidas atendiendo al orden publico. La actuacion
administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad,
salvo que la ley expresamente asi lo disponga por la
naturaleza perentoria del plazo”

En ese sentido, corresponde desestimar el argumento de
la denunciada.

- Se le ha denegado su solicitud de que se requiera

a la denunciante la presentaciéon de liquidaciones
y facturas canceladas por los hoteles que habrian
efectuado el pago por los derechos de los artistas,
intérpretes y ejecutantes durante el periodo de 2018
al 2019, sin motivacion alguna.
Sobre el particular, se advierte que la Comisién
si fundamentd su decisién, sefialando que no era
pertinente solicitar la referida documentacion a la
denunciante, toda vez que considero que no resultaba
fundamental a fin de dilucidar los hechos materia
de la denuncia, los cuales se encuentran referidos
a una presunta infracciéon al articulo 18.1 literal a)
concordado con el articulo 50 de la Ley N° 28131, Ley
del Artista Intérprete y Ejecutante.

- Se ha invertido ilegalmente la carga de la prueba, ya
que la Comision ha sefialado que no ha acreditado
haber pagado la remuneracion solicitada por la
denunciante.

En el presente procedimiento, se analiza si la
denunciada cumplié con su obligaciéon legal de pagar
la remuneracion. En tal sentido, corresponde a esta
demostrar que si cumplié con la misma.

Exigir a la denunciante que demuestre que la
denunciada no cumplié es una prueba calificada de
diabdlica, por lo que no corresponde amparar los
argumentos de la denunciada.

- La Comisién ha realizado dos presunciones ilegales:
i) que todas sus habitaciones estén al 100%

ocupadas, es decir, con huéspedes, lo que contradice
lo verificado en la diligencia de inspeccion y ii) que
existe comunicacién publica permanente de dos obras
audiovisuales, toda vez que no existe ningun articulo
que presuma la comunicacion publica.

Ademas, se considerd que es posible la comunicacion
publica en habitaciones desocupadas.

Sobre el particular, no se advierte que la Comisién haya
realizado las presunciones que sefala la denunciada,
toda vez que ha aplicado el articulo 2 numeral 5 del
Decreto Legislativo 822, resaltando el hecho de que
la comunicacién publica se refiere, ademas, a todo
el proceso necesario y conducente a que la obra sea
accesible al publico constituye comunicacion.

En ese sentido, habrd comunicacion publica en
todas las habitaciones del hotel que tengan aparatos
que hagan posible dicha comunicacion. Ademas,
corresponde aplicar el tarifario tal como esta publicado
y este no discrimina entre habitaciones ocupadas o
no.

Asimismo, la Primera Instancia citdé las obras
audiovisuales a titulo de ejemplo, de cémo a través
de los televisores se puede acceder a emisiones que
contienen obras con interpretaciones. No se advierte
que en la resolucion se indique que dichas obras
fueron comunicadas durante todo ese periodo.

- La falta de motivaciéon queda demostrada cuando

en la resolucion se citan dos articulos que no tienen
relacion con los hechos: el articulo 2 numeral 5 del
Decreto Legislativo 822 y el 18.1 de la Ley 28131.
Los referidos articulos hacen referencia a la
definicion de comunicacion publica y el derecho
de remuneracion, los cuales son los temas que se
discuten en el presente caso.
En ese sentido, el articulo 2 numeral 5 del Decreto
Legislativo 822 fue citado para explicar lo que es la
comunicacion al publicoy el 18.1 de la Ley 28131 para
sefalar cual era el sustento legal de lo solicitado por la
denunciante.

- En la resolucién apelada no se ha evaluado a

profundidad la tarifa exigida por la denunciante, la
cual es superior a la exigida por otras entidades. La
Comision se limité a sefalar que puede existir una
diferencia con las tarifas de otras sociedades, cuando
lo que correspondia era que realice una evaluacion
y analisis méas profundo de un hecho tan notorio,
evidente y sobre todo demostrado con pruebas.
Al respecto, se advierte que la Comisién ha
sustentado su posicién con relacion a lo sefialado por
la denunciada, toda vez que a fojas 23 y 24 de su
resolucion indico lo siguiente:

“Cabe informar a la denunciada que, respecto a las
tarifas de otras sociedades de gestion colectiva,
estas se calculan en base a derechos distintos
a los gestionados por la denunciante, por lo que
validamente puede existir una diferencia entre los
montos solicitados por la misma.

En este sentido, para el presente caso, lo que la ley
exige es que dicho tarifario cumpla con los requisitos
legales establecidos en el articulo 153° literal e) de
la Ley, siendo que de una verificacion del informe
N.° 076-2018/GEE, de la Gerencia de Estudios
Econémicos del INDECOPI, se constata que el
tarifario 2017 de la denunciante, cumple con los
criterios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad,
por lo que dicho tarifario es validamente aplicable”

- Existe parcialidad por parte de la Comisién, puesto

que en la resolucion se consignan hechos falsos,
como es el caso de la fecha de la resolucion que los
cita a la audiencia de conciliacion.
Sobre el particular, corresponde sefialar que, si bien
se trata de un error material, ello no incidi®é en modo
alguno en el anadlisis que realiz6 la Primera Instancia
sobre la cuestion en discusion.

7 Morén Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento
Administrativo General. Editorial Gaceta Juridica, Lima-Per 2001, p. 81.
8 Ya expuesto anteriormente.
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Por las consideraciones expuestas, no corresponde
declarar la nulidad de la Resolucion N° 0372-2020/CDA-
INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2020.

2. Sobre los artistas intérpretes y ejecutantes

El Decreto Legislativo 822 define en su articulo 2 numeral
2 al artista intérprete y ejecutante:

“Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa,
canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una
obra literaria o artistica o una expresion del folklore, asi como
el artista de variedades y de circo.”

Asimismo, por su parte, el articulo 2 de la Ley 28131, Ley
del Artista Intérprete y Ejecutante define al mismo, incluyendo
a todos los artistas que desarrollan actividades técnico-
escénicas:

“Para los efectos de la presente Ley, se considera artista
intérprete y ejecutante, en adelante “artista”, a toda persona
natural que representa o realiza una obra artistica, con
texto o sin él, utilizando su cuerpo o habilidades, con o sin
instrumentos, que se exhiba o muestren al publico, resultando
una interpretacion y/o ejecucion que puede ser difundida par
cualquier medio de comunicacién o fijada en un soporte
adecuado, creado o por crearse.”

2.1 Derecho de comunicacién publica.
a) Derecho de remuneracion

El articulo 15 de la Decisién 351, concordado con el
articulo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822, define a
la comunicacién publica como todo acto por el cual una o
varias personas reunidas o no en el mismo lugar, puedan
tener acceso a la obra sin previa distribucion de ejemplares
a cada una de ellas, por cualquier medio o procedimiento,
para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las
imagenes, aclarandose que todo el proceso necesario y
conducente a que la obra sea accesible al publico constituye
comunicacion.

El articulo 15 de la Decision 351, al igual que el articulo 33
del Decreto Legislativo 822, contiene una lista enunciativa de
las modalidades de comunicacion publica, la que comprende
la comunicacion de obras musicales, bien en “vivo” (es decir,
con los intérpretes o ejecutantes frente al publico) o a partir de
soportes o grabaciones previas.

Asimismo, el Glosario de dicha norma, en su numeral 5,
sefiala lo siguiente:

“6. Comunicacion publica: Todo acto por el cual una o mas
personas, reunidas o no en un mismo lugar, puedan tener
acceso a la obra, interpretaciones y/o ejecuciones sin previa
distribucion de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier
medio o procedimiento, analogo o digital, conocido o por
conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras,
los sonidos o las imagenes. Todo el proceso necesario y
conducente a que la obra sea accesible al publico constituye
comunicacion’™.

Por otro lado, el articulo 18.1 de la Ley N° 28131 (Ley del
artista intérprete y ejecutante) sefiala lo siguiente:

“18.1 Los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el
derecho a percibir una remuneracioén equitativa por:

a) La utilizacién directa o indirecta para la radiodifusion
o para la comunicacién al publico de las interpretaciones o
ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales
grabadas o reproducidas de cualquier forma con fines
comerciales mediante tecnologia creada o por crearse. Tal
remuneracion es exigible a quien realice la operacion de
radiodifundir, comunicar o poner a disposicién del publico las
fijaciones.

La comunicacion al publico comprende la realizada por
cable, hilo o medios inalambricos asi como los realizados por
cualquier otra tecnologia creada o por crearse.

()

De acuerdo con la referida norma, los artistas
intérpretes y ejecutantes tienen el derecho a percibir una
remuneracion equitativa por la utilizacion directa o indirecta
para la radiodifusion o para la comunicacion al publico
de las interpretaciones fijadas o incorporadas en obras

audiovisuales grabadas o producidas de cualquier forma con
fines comerciales.

En ese sentido, los artistas, en cuanto a los actos de
comunicacion publica, tienen el derecho de solicitar el pago a
quien realizé dicho acto de comunicacion.

b) Entidad legitimada y encargada de recaudar la
remuneracion _por la comunicacién al publico de las

interpretaciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales

El articulo 21 de la Ley N° 28131 sefiala lo siguiente:

“Articulo 21.- Atribuciones de las sociedades de gestion

Los derechos establecidos en los articulos 14, 15, 16,
17, 18 y 19, seran administrados por las Sociedades de
Gestion Colectiva de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes
y de los Productores de Fonogramas y de Videogramas.
Asimismo, sera recaudado por las indicadas entidades la
Compensacion por copia privada establecida en el articulo
20. A falta de acuerdo, dichos derechos seran administrados
por las sociedades de gestion colectiva correspondientes, de
acuerdo al Reglamento de la presente Ley.

Por su parte, el articulo 7 del Reglamento de la Ley 28131,
aprobado por Decreto Supremo N° 58-2004-PCM, establece
lo siguiente:

“Articulo 7°- De la percepcion de beneficios. La
remuneracién por la comunicacién publica de videogramas,
a falta de acuerdo entre las entidades de gestién colectiva
correspondientes, sera percibida por una entidad recaudadora
de derechos, cuya constitucién sera promovida por la Oficina
de Derechos del Autor del INDECORPI.

La remuneracién por copia privada, a falta de acuerdo
entre las entidades de gestion colectiva correspondientes,
seréa percibida y distribuida por una entidad recaudadora de
derechos, cuya constitucion sera promovida por la Oficina de
Derechos del Autor del INDECOPI.

El derecho de remuneracion por la comunicacion publica
de los videogramas no afectard en nada el derecho de los
artistas intérpretes y/o ejecutantes y de los productores de
fonogramas respecto de la comunicacién publica de los
fonogramas.”

La denunciante Inter Artis Peru fue autorizada por la
Comision de Derecho de Autor, mediante la Resolucién N°
0055-2011/DDA-INDECOPI y publicada el 22 de julio de 2011
en el Diario Oficial El Peruano, para funcionar como sociedad
de gestién colectiva para administrar los derechos conexos
en el Peru de los artistas intérpretes y ejecutante del ambito
audiovisual.

Atendiendo a lo expuesto, se concluye que Inter Artis Peru
es la sociedad de gestién colectiva encargada de administrar
y realizar el cobro de la remuneracion por la comunicacion
publica de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o
incorporadas en obras audiovisuales grabadas o reproducidas
de cualquier forma con fines comerciales.

3. Infraccién a la normativa sobre Derechos Conexos

3.1 Marco legal
El articulo 50 de la Ley N° ° 28131 sefiala lo siguiente:

“Constituye infraccién la transgresion, por accién u
omision, de cualquiera de las disposiciones de la presente
Ley, asi como de los tratados o convenios a los que sobre la
materia se ha obligado el Pert.”

La infraccion quedara acreditada por la negativa del
usuario, que realiza la comunicacién publica, de cumplir con
abonar a los artistas intérpretes o ejecutantes o a la sociedad
colectiva que los represente, la remuneracion establecida
en la norma por la utilizacién directa o indirecta para la
radiodifusion o para cualquier acto de comunicacion al publico
de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas
en obras audiovisuales.

®  Elsubrayado es de la Sala.
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Para efectos de analizar si la denunciada ha cometido
infraccion a los Derechos Conexos, se deberan verificar cada
uno de los siguientes criterios:

1. La comunicacion publica de las interpretaciones
o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras
audiovisuales por parte de la denunciada con fines
comerciales.

2. La intimacion en mora a la denunciada por parte
de la denunciante, la misma que debe ser de fecha
posterior a la comunicacion publica de las referidas
interpretaciones.

3. Que la denunciada no haya efectuado el pago, a la
entidad de gestion colectiva, de la remuneracién por
la comunicacién publica efectuada.

3.2 Sobre La comunicacion publica de las interpretaciones
por parte de la denunciada

En el presente caso, la Primera Instancia determiné que
en el establecimiento de la denunciada se realizé actos de
comunicacion publica de interpretaciones o ejecuciones
fijadas o incorporadas en obras audiovisuales, por el periodo
octubre de 2017 hasta julio de 2019.

Por su parte, en su recurso de apelacion, la denunciada
sostuvo que para que se configure la comunicacion publica
debe haber al menos una persona o huésped dentro de la
habitacion y un televisor encendido.

Al respecto, la Sala conviene en sefalar lo siguiente:

- El articulo 2 numeral 5 del Decreto Legislativo 822,

asi como el numeral 5 del glosario (anexo) de la
Ley 28131, Ley del Artista Intérprete o Ejecutante,
contienen la definicion legal de comunicacion
publica.
De acuerdo con la definicién legal, para que ocurra
un acto de comunicacion al publico no es necesario
que el publico haya tenido un acceso efectivo a la
creacion, basta Uunicamente que se haya puesto a
disposicion de este las herramientas necesarias
para poder acceder a la misma. Asi, por ejemplo,
una sala de cine en la que se proyecte una obra
audiovisual habra realizado actos de comunicacion
al publico, asi no haya un solo espectador en dicha
sala.

- En la Interpretacion Prejudicial 44-1P-2020'°, el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefial6 lo
siguiente:

“Cuando un hotel u otro establecimiento de hospedaje
coloca televisores en las habitaciones de los
huéspedes, asi como en ambientes como el lobby,
el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios
de uso comun, y a través de dichos televisores se
difunde la sefial o emisién de una o mas empresas
de radiodifusion (...), y dicha sefial o emisién contiene
obras audiovisuales, ello califica como un acto de
comunicacion publica de dichas obras audiovisuales

(...) En consecuencia, los hoteles deben contener la
correspondiente autorizacion de los titulares de las
obras audiovisuales (...) posiblemente representados
por una sociedad de gestion colectiva, lo que significa
que esta puede exigir el pago de las remuneraciones
correspondientes. (...)

Teniendo en cuenta lo expuesto, cuando un hotel ofrece
sus servicios de hospedaje, que incluyen el acceso a un
televisor a través del cual se pueda acceder a creaciones
protegidas, ello configura como un acto de comunicacion al
publico, independientemente de que el servicio finalmente no
sea utilizado.

En consecuencia, la comunicacion al publico de
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en
obras audiovisuales no esta condicionada al hecho de que
las habitaciones se encuentren ocupadas, sino que las
mismas cuenten con los aparatos idéneos que faciliten la
comunicacion.

En ese sentido, teniendo en cuenta que de acuerdo a
la busqueda realizada en el motor de busqueda Wayback
Machine, cuyo uso no ha sido cuestionado por la denunciada,
se verifico que el organismo de radiodifusiéon de América
Television tiene en su programacion, desde octubre de 2017,
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras
audiovisuales tales como “Al fondo hay sitio” y “De vuelta al

barrio” y que la denunciada cuenta, conforme sefialé en su
escrito de descargos, con el servicio de Movistar TV desde
abril de 2009 hasta el mes de junio de 2020. Por lo tanto,
la comunicacion publica debe considerarse desde octubre de
2017 hasta julio de 2019.

Con relacion a la Resolucion N° 1478-2015/TPI-
INDECOPI del 7 de abril de 2015, esta hace referencia a
un supuesto distinto, toda vez que los televisores apagados
se referian a ambientes comunes y no a las habitaciones.
Asimismo, corresponde precisar que la referida resoluciéon no
constituye un precedente de observancia obligatoria.

En consecuencia, en este extremo se concluye que
la denunciada ha realizado la comunicacion publica de
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en
obras audiovisuales, que forman parte del repertorio que
administra la denunciante desde octubre de 2017 hasta julio
de 2019.

3.3 Sobre la intimacién en mora a la denunciada

A diferencia del Derecho de Autor, en el caso de los
derechos conexos no se requiere de la autorizacion previa del
titular para la explotacién de los derechos patrimoniales de
una obra, siendo que, en el caso de los Derechos Conexos,
por cada uso de la obra se genera una obligacién de pago a
favor del titular.

Si bien el articulo 18.1 literal a) de la Ley 28131, sefiala
que los artistas intérpretes y ejecutantes tienen el derecho
de remuneracion por la comunicacién publica de sus
interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas en
obras audiovisuales, no establece en qué momento surge
la obligacion de pago de esa remuneracion por parte de los
usuarios.

En ese sentido, Sala considera necesario establecer lo
siguiente:

(i) La comunicacion publica de las interpretaciones
o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras
audiovisuales grabadas o reproducidas con fines
comerciales genera a favor de los artistas, intérpretes
o ejecutantes el derecho a una remuneracion, la
cual debe ser asumida por el responsable de dicha
comunicacion.

(i) El ejercicio de este derecho y la consiguiente
obligacion de pago por parte de los usuarios, estan
supeditados a que estos Ultimos sean intimados
en mora por la sociedad de gestiéon colectiva que
representa a los titulares.

(iii) Esta intimacion solo sera valida y generara la
obligacion de pago, cuando el monto exigido sea el
correcto y se encuentre sustentado.

(iv) Una vez realizada validamente la intimaciéon en

mora, segun lo indicado anteriormente, el usuario

debe cumplir con el pago exigido dentro del plazo
concedido.

Si vencido dicho plazo, el obligado no cumple con ello,

se convierte en infractor al derecho de remuneracién

por la comunicacion publica antes mencionada. Dicha
infraccion no cesa en tanto no se cumpla con el pago
correspondiente.

—~
<
—

La denunciante ha presentado una carta notarial de
fecha 21 de agosto de 2019, en la cual intima en mora a la
denunciada para que cumpla con el pago de S/ 22 822,80, por
la comunicacion al publico de interpretaciones y ejecuciones
audiovisuales por el periodo comprendido desde octubre de
2017 hasta julio de 2019, siendo el pago mensual de S/ 1
037,40, conforme se aprecia en la liquidacion anexa a dicho
documento:

0 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4088 del 13 de octubre de
2020.
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En dicha liquidacion, se empled los siguientes valores:

TTA (tarifa a tanto alzado) 7.5
FI (factor de intensidad) : 1.3
FC (factor de clasificacién) 1.6
N (numero de habitaciones) : 95

Sin embargo, la denunciada adjunté la Factura N° 0001-0021051 que la denunciante le emiti6 por el pago por el derecho
de remuneracion por el periodo correspondiente desde agosto de 2016 hasta abril de 2017, por un total de S/ 1 561,95. Dicho
importe determina un pago aproximado mensual de S/ 173,55, la misma que se aprecia a continuacion:
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De lo anterior, se advierte que, para el mismo
establecimiento, la denunciante fij6 un monto promedio
mensual de S/ 173,55, por el periodo agosto 2016 hasta abril
de 2017. No obstante, en el presente caso, el pago mensual
que pretende cobrar la denunciante es de S/ 1 037,40
mensual.

Inter Artis Peri no ha explicado por qué a un mismo
establecimiento se le aplican tarifas tan distintas. Unicamente,
ha sefalado que la diferencia se debe al factor de intensidad
aplicado (1,3); sin embargo, no ha justificado la razén de la
aplicacion de dicho factor; ademas, la diferencia existente
entre los montos antes mencionados no solo puede ser el
resultado del empleo de dicho factor.

Si bien la denunciante ha sefialado que su tarifario no
contempla las habitaciones ocupadas en ningun caso;
sin embargo, conforme se aprecia en las liquidaciones
presentadas dicho criterio si habria sido considerado en la
liquidacién que efectud a la propia denunciada en el afio
2017.

La diferencia sustancial sobre el monto que la denunciada
debe pagar por la comunicacion publica de los artistas
representados por la denunciante, determina que, a criterio
de esta Sala, no se haya cumplido con intimar en mora a la
denunciada con el monto real a pagar.

En consecuencia, corresponde REVOCAR lo resuelto
por la Comision y declarar INFUNDADA la denuncia
presentada por Inter Artis contra Inversiones Generales
Libra S.A.C.

4. Cuestién final

En su recurso de apelacion, la denunciada sefial6 lo
siguiente:

Inter Artis fue sancionada con la cancelacion de su
autorizacion de funcionamiento y una multa de 90 UIT, por
cuanto su anterior tarifario no cumplia con ser razonable,
equitativo ni proporcional, siendo en el presente caso
reincidente.

El actual Tarifario tampoco cumple con los requisitos de
razonabilidad, equidad y la proporcionalidad exigidos por la ley.

Al respecto, no corresponde a la Sala evaluar el tarifario
de la denunciante, toda vez que la cuestion controvertida en
el presente procedimiento era unicamente determinar si la
denunciada habia cumplido con el pago de la remuneracion
por la comunicaciéon publica de las de interpretaciones y
ejecuciones audiovisuales del repertorio de Inter Artis Peru.

Sin perjuicio de ello, se deja a salvo el derecho de
la denunciada de iniciar las acciones legales que estime
pertinentes a fin de que se evalien los cuestionamientos
efectuados al tarifario de la denunciante.

5. Precedente de observancia obligatoria

El articulo 43 del Decreto Legislativo 807" sefiala que las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacion
constituiran precedente de observancia obligatoria, mientras
dicha interpretacién no sea modificada por resolucion
debidamente motivada de la propia Comision u Oficina, segin
fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual.

La Sala considera que la presente resolucién constituye
precedente de observancia obligatoria con relacién
al momento en que surge la infraccién al derecho de
remuneracion unica y equitativa por la comunicacién al publico
de las interpretaciones o ejecuciones fijadas o incorporadas
en obras audiovisuales grabadas o reproducidas con fines
comerciales, estableciéndose lo siguiente:

(i) La comunicacion publica de las interpretaciones
o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras
audiovisuales grabadas o reproducidas con fines
comerciales genera a favor de los artistas, intérpretes
o ejecutantes el derecho a una remuneracion, la
cual debe ser asumida por el responsable de dicha
comunicacion.

(i) El ejercicio de este derecho y la consiguiente
obligacion de pago por parte de los usuarios, estan
supeditados a que estos Ultimos sean intimados
en mora por la sociedad de gestion colectiva que
representa a los titulares.

(iii) Esta intimacion solo sera valida y generara la
obligacion de pago, cuando el monto exigido sea el
correcto y se encuentre sustentado.

(iv) Una vez realizada validamente la intimacién en mora,

segun lo indicado anteriormente, el usuario debe

cumplir con el pago exigido dentro del plazo concedido.

Si vencido dicho plazo, el obligado no cumple con ello,

se convierte en infractor al derecho de remuneracién

por la comunicacion publica antes mencionada. Dicha
infraccion no cesa en tanto no se cumpla con el pago
correspondiente.

(v

-

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADO el recurso de apelacion
presentado por Inversiones Generales Libra S.A.C.

Segundo.- REVOCAR la Resolucion N° 0372-2020/CDA-
INDECOPI de fecha 12 de octubre de 2020, que:

- Declaro FUNDADA la denuncia interpuesta por la Inter
Artis Peru contra Inversiones Generales Libra S.A.C.,
por el periodo comprendido desde octubre de 2017
hasta julio de 2019.

- ORDENO el pago por parte de la denunciada a favor
de la denunciante Inter Artis Peru de la suma de S/ 22
822,80, por concepto de remuneracién equitativa; asi
mismo, le impuso una multa de 9,31 UIT y dispuso el
pago, a favor de la denunciante, de las costas y los
costos derivados del presente procedimiento.

- ORDENO lainscripcién de la resolucion en el Registro
de Infractores a la Legislacion sobre el Derecho de
Autor y los Derechos Conexos.

Tercero.- Declarar INFUNDADA la denuncia interpuesta
por Inter Artis Peru contra Inversiones Generales Libra S.A.C.,
por el periodo comprendido desde octubre de 2017 hasta julio
de 2019.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolucion
constituye precedente de observancia obligatoria con
relacion al momento en qué surge la obligacion de pago de
la remuneracioén Unica y equitativa por parte de los usuarios
por la comunicacion al publico de las interpretaciones o
ejecuciones fijadas o incorporadas en obras audiovisuales
de los artistas intérpretes y ejecutantes, estableciéndose lo
siguiente:

(i) La comunicaciéon publica de las interpretaciones
o ejecuciones fijadas o incorporadas en obras
audiovisuales grabadas o reproducidas con fines
comerciales genera a favor de los artistas, intérpretes
o ejecutantes el derecho a una remuneracion, la
cual debe ser asumida por el responsable de dicha
comunicacion.

(i) El ejercicio de este derecho y la consiguiente
obligacion de pago por parte de los usuarios, estan
supeditados a que estos Ultimos sean intimados
en mora por la sociedad de gestiéon colectiva que
representa a los titulares.

(iii) Esta intimacion soélo sera valida y generara la
obligacion de pago, cuando el monto exigido sea el
correcto y se encuentre sustentado.

(iv) Una vez realizada validamente la intimacion en
mora, segun lo indicado anteriormente, el usuario
debe cumplir con el pago exigido dentro del plazo
concedido.

(v) Sivencido dicho plazo, el obligado no cumple con ello,
se convierte en infractor al derecho de remuneracion

" Articulo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que
al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con caracter
general el sentido de la legislacion constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion
debidamente motivada de la propia Comisién u Oficina, segun fuera el caso,
o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los érganos funcionales pertinentes,
podra ordenar la publicacion obligatoria de las resoluciones que emita la
institucion en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario
por tener dichas resoluciones, las caracteristicas mencionadas en el parrafo
anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos
de los consumidores.
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Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacion
de la presente Resolucion en el Diario Oficial “El Peruano”.

Con laintervencioén de los Vocales: Carmen Jacqueline
Gavelan Diaz, Fernando Raventés Marcos, Virginia Maria
Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazan Leigh y Gonzalo
Ferrero Diez Canseco

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DIAZ
Presidenta de la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual

W-2059575-1

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 1266-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 833835-2020/DSD
Queja

RECURRENTE :A & G INDUSTRIAS PERUANA S.A.C.
QUEJADA :COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

Queja por demora en la tramitacion del procedimiento:
Fundada - Plazo maximo del articulo 24 del Decreto
Legislativo 1075 no resulta aplicable cuando ya se emitié un
pronunciamiento por parte de la Primera instancia y éste se
ha declarado nulo — Precedente de observancia obligatoria

Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
. ANTECEDENTES

Con fecha 17 de enero de 2020, KLC Industrias E.l.R.L.
(Peru) solicito la nulidad del registro de la marca de producto
constituida por la denominacion CONEJO y logotipo, conforme
al modelo, para distinguir productos de limpieza de la clase 3
de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 20 de setiembre de 2019
con Certificado N° 284303, vigente hasta el 20 de setiembre
de 2029, a favor de A & G Industrias Peruana S.A.C. (Peru).

La accionante manifesto lo siguiente:

- Inicio sus actividades el 22 de abril de 2009, siendo
su objeto social la fabricacion y venta de productos de
limpieza.

- Viene haciendo uso desde el 3 de setiembre de 2018
del siguiente nombre comercial CONEJO y figura:

- Unicamente su empresa se encuentra legitimada
para usar dicho signo para distinguir actividades
econdémicas relacionadas con la comercializacion de
productos de limpieza.

- La marca registrada y su nombre comercial son
idénticos tanto conceptual como figurativamente, por
lo que generan confusiéon en el publico consumidor
respecto a su origen empresarial.

Adjunté medios probatorios a fin de acreditar sus
argumentos.

Con fecha 27 de febrero de 2020, A & G Industrias
Peruana S.A.C. absolvio el traslado de la accion de nulidad
sefialando lo siguiente:

- Las boletas de venta presentadas por la accionante
demuestran que el signo CONEJO viene siendo
utiizado como marca, mas no como nombre
comercial.

- Es necesario que la accionante acredite el uso
continuo de su nombre comercial con anterioridad a la
solicitud de registro de la marca cuestionada.

- En anteriores pronunciamientos se ha determinado
que un nombre comercial no registrado se encuentra
circunscrito Unica y exclusivamente al area o territorio
en el que goza de influencia.

- De la revisiéon de los medios probatorios presentados
se verifica que el conocimiento del presunto nombre
comercial base de la presente accion no abarca
todo el territorio nacional ya que las boletas de
venta presentadas por dicha parte han sido emitidas
Unicamente a favor de personas domiciliadas en
algunos distritos de Lima.

- La accionante actua de mala fe ya que ha solicitado
el registro del signo CONEJO como marca y como
nombre comercial.

Adjunté medios probatorios a fin de acreditar sus
argumentos.

Mediante Resolucion N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de
fecha 29 de mayo de 2020, la Comisién de Signos Distintivos
declar6 FUNDADA la accion interpuesta por KLC Industrias
E.lLR.L.

Con fecha 3 de julio de 2020, la emplazada A & G
Industrias Peruana S.A.C. interpuso recurso de apelacion
solicitando la nulidad de la resoluciéon emitida por la Primera
Instancia manifestando lo siguiente:

- Enlacontestacion ala accion de nulidad sefialé que de
los medios probatorios presentados por la accionante
no se verificaba el uso de un nombre comercial sino
de una marca. Sin embargo, la Comision no ha emitido
pronunciamiento al respecto, reduciendo su analisis
al hecho de que corresponde a un nombre comercial,
mas no fundamenta sus razones.

- Cuando existe un conflicto entre un nombre comercial
anteriormente utilizado y una marca, el primero se
encontrara protegido Unicamente en su zona de
influencia econdmica.

- Paraque se logre la nulidad del registro de una marca,
el ambito de influencia econédmica de un nombre
comercial debe abarcar todo el territorio peruano, por
lo que el razonamiento efectuado por la Comision
vulnera la seguridad juridica, pues el presunto
mejor derecho no ha sido debidamente acreditado y
fundamentado.

Con fecha 4 de noviembre de 2020, KLC Industrias
E.I.R.L. absolvio el traslado del recurso de apelacion.

Mediante Resolucién N°  346-2021/TPI-INDECOPI
de fecha 29 de marzo de 2021, la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual dispuso declarar NULA la Resolucién
N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020
y, en consecuencia, DEVOLVER los actuados a la Primera
Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento. La
Sala concluy6 lo siguiente:

(i) De la revision de la resolucion apelada, si bien se
verifica que la Primera Instancia concluyé que la
accionante cumplié con acreditar el uso de su nombre
comercial para identificar actividades econdmicas
relacionadas con la comercializacion de productos de
la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, no dio respuesta
en forma expresa a la emplazada respecto a los
cuestionamientos que efectud respecto a la validez
de los medios probatorios, al no haber sefalado
por qué consideraba que los documentos cumplian
con acreditar el uso de la denominacion CONEJO
y logotipo a titulo de nombre comercial y no como
marca de producto.

De otra parte, si bien la Comision ha sefialado que
carece de objeto evaluar el ambito de influencia
geografico del nombre comercial de la accionante,
dicha evaluacion resultaba relevante para concluir

(ii

=
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si el nombre comercial de la accionante podria
determinar la nulidad del registro de la marca de la
empresa emplazada.

(iii) En atencion a lo anterior, corresponde que la Comision
de Signos Distintivos cumpla con dar respuesta a todos
los cuestionamientos efectuados por las partes, asi
como que se evalue el ambito territorial de proteccion
del nombre comercial CONEJO y logotipo y, de ser el
caso, el posible riesgo de confusién entre la marca
registrada materia de nulidad y el nombre comercial
base de la accion. En ese sentido, teniendo en cuenta
que dicho pronunciamiento puede afectar lo decidido
por la Primera Instancia, corresponde declarar NULA
la Resolucion N° 1982-2020/CSD-INDECOPI de
fecha 29 de mayo de 2020, en virtud de lo dispuesto
en el articulo 10 numeral 2 del Texto Unico Ordenado
de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General), y devolver los actuados a Primera Instancia
a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento
incluyendo todas las cuestiones planteadas en el
procedimiento.

Cabe sefalar que dicha resolucion fue notificada a
las partes con fecha 5 de abril de 2021 y el expediente fue
devuelto a la Primera Instancia con fecha 16 de abril de 2021.

Con fecha 26 de abril de 2021, A & G Industrias Peruana
S.A.C. manifestd, entre otros aspectos, que en el presente
caso no existe un ambito de conocimiento en el territorio que
sustentase el declarar la nulidad de su marca en base al
nombre comercial de la accionante.

Mediante proveido de fecha 1 de junio de 2021, la
Secretaria Técnica de la Comision de Signos Distintivos tuvo
presente el escrito antes mencionado.

Con fecha 27 de setiembre de 2021', A & G Industrias
Peruana S.A.C. formul6é queja manifestando que, debido al
transcurso del tiempo sin obtener pronunciamiento, el 26 de
julio de 2021 presentd un escrito invocando los principios de
celeridad procesal y debido proceso a fin de que se emita
pronunciamiento a la brevedad posible. Pese a ello, aun no
recibe respuesta, habiendo transcurrido a la fecha 124 dias
habiles sin que se les haya notificado con la resolucién, cuando
Unicamente debe haber un nuevo pronunciamiento con lo que
obra en el expediente, no existiendo nuevas actuaciones.
Solicité que se ordene con caracter de urgencia a la Comision
de Signos Distintivos que cumpla con emitir la resolucion
final correspondiente, tomando en cuenta todos sus alegatos
y se apliquen las sanciones correspondientes, toda vez que
ha quedado demostrado el proceder defectuoso desde el
primer momento, proceder que hasta la fecha sigue siendo
defectuoso pues aun no se ha emitido el pronunciamiento
respectivo.

Cabe sefialar que en el expediente no obra el escrito
mencionado por la recurrente (de fecha 26 de julio de
2021) ni que el mismo haya sido atendido por la Primera
Instancia.

Mediante Memorandum N° 526-2021-MCO/INDECOPI de
fecha 4 de octubre de 2021, la Direccién de Signos Distintivos
remitio el Informe N° 067-2021/MCO mediante el cual efectud
sus descargos manifestando lo siguiente:

(i) De acuerdo a lo establecido en el articulo 24 del
Decreto Legislativo 1075 y a que el expediente
materia de queja fue devuelto de la segunda Instancia
con fecha 16 de abril de 2021 a fin de emitir un nuevo
pronunciamiento, el mismo debe resolverse en un
plazo de 180 dias habiles computable desde la fecha
en que fue devuelto, es decir, desde el 16 de abril de
2021, por lo que el plazo para resolver el expediente
vence el 4 de enero de 2022.

(i) En atencion a lo anterior, la queja presentada resulta
manifiestamente improcedente.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera
determinar si la Comision de Signos Distintivos ha incurrido
en demora en la tramitacion del Expediente N° 833835-2020.

I1l. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. La queja. Marco conceptual

El articulo 169 del TUO de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establece que, en
cualquier momento, los administrados pueden formular queja

contra los defectos de tramitaciéon y, en especial, los que
supongan paralizacion, infraccion de los plazos establecidos
legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u
omision de tramites que deben ser subsanados antes de la
resolucion definitiva del asunto en la instancia respectiva.

Conforme se sefiala en el numeral 1.1 de la Directiva N°
001-2009/TRI-INDECOPI?, modificada por la Directiva N° 002-
2014/TRI-INDECOPI de fecha 9 de julio de 2014%, la queja
por defectos de tramitacién constituye un remedio procesal
por el cual el administrado que sufre un perjuicio derivado
de un defecto en la tramitacion del procedimiento acude al
superior jerarquico de la autoridad o funcionario quejado para
que conozca de la inactividad procedimental injustificada
y la desviacion en la tramitacion de los expedientes
administrativos, con el objeto de que proceda su subsanacion.

La queja por defectos de tramitacion, a diferencia de los
medios impugnatorios, que son una facultad o derecho que se
ejerce como acto de impugnacién de un acto administrativo
y de defensa de un derecho subjetivo, no procura la
impugnacion del acto administrativo en si, sino constituye un
medio de impulso en la tramitaciéon que busca se subsane
el vicio procesal vinculado a la conduccion y ordenamiento
del procedimiento para que éste contintie con arreglo a las
normas correspondientes®. En consecuencia, su formulacién
sélo tiene sentido respecto de aquellos actos susceptibles de
ser subsanados antes de la resolucion definitiva del asunto
materia del procedimiento o antes de que se haya producido
la conclusion del mismo®.

Por lo tanto, deberan declararse improcedentes todas
aquellas quejas formuladas contra cuestiones de fondo
o contra cualquier otra cuestion que no esté referida a
formalidades de mero orden procedimental que afecten
el debido tramite y celeridad del proceso. En estos casos,
deberan emplearse los medios correspondientes, tales como
el recurso de apelacién, que tienen una naturaleza distinta a
la queja, debiendo resolverse en su oportunidad.

2. Organo al que compete resolver la queja

El articulo 19 del Texto Integrado del Reglamento de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual (aprobado mediante Resolucién N° 063-2021-PRE-
INDECOPI publicada el 5 de junio de 2021 en el Diario Oficial
“El Peruano”) establece que son funciones de las Salas
Especializadas del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual las siguientes:

a) Conocer y resolver en segunda y Ultima instancia
administrativa las apelaciones interpuestas contra
los actos que ponen fin a la instancia, causen
indefension o determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento, emitidos por las Comisiones,
Secretarias Técnicas o Direcciones de la Propiedad
Intelectual; con excepcion de aquellos casos en que
las Comisiones constituyen segunda y ultima instancia
administrativa.

" Cabe precisar que dicho escrito fue remitido a la Secretaria Técnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual mediante Memorandum N°
513-2021-MCO/INDECOPI de fecha 28 de setiembre de 2021 (20:46 h).

2 Directiva sobre el Procedimiento de Queja por Defectos de Tramitacion,
aprobada por la Sala Plena del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 14 de junio de 2009.

3 Directiva que modifica las Directivas N° 001-2009/TRI-INDECOPI
“Procedimiento de Queja por Defectos de Tramitacion” y N° 002-2009/TRI-
INDECOPI “Procedimiento de Abstencién y Recusacion”, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 15 de octubre de 2014.

4 (Gonzalez Pérez, Comentarios a la Ley de Procedimientos Administrativos,
4ta. Edicion, Madrid 1991, p. 593.

5 Compartiendo este criterio, al analizar los efectos de la queja interpuesta
por demoras en la expedicion de determinados actos, Dromi afirma que
mediante ésta se solicita una decision expresa y concreta sobre un derecho
subjetivo o interés legitimo invocado en la peticién, presentacion o recurso
formulado. En consecuencia, la queja procede cuando sea posible remediar
el defecto alegado dado que impacta en el procedimiento a fin de agilizarlo.
En: Dromi, Derecho Administrativo, Sexta edicion, Buenos Aires 1997, p.
883.
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b) Conocer y resolver en segunda y ultima instancia
administrativa sobre la adopcién de sanciones, de
medidas correctivas, medidas cautelares, multas,
medidas coercitivas, pago de costas y costos.

c) Convocar a audiencia de informe oral, en el marco de
la normativa vigente.

d) Conocer y resolver las quejas por defectos de
tramitacion de los procedimientos de competencia
de los 6rganos de primera instancia o de otra
Sala Especializada; asi como de las Comisiones,
cuando estas actien como segunda y ultima
instancia administrativa.

e) Conocer y resolver las recusaciones contra los
vocales de las Salas del Tribunal, miembros de
Comision, Directores/as de la Propiedad Intelectual
o Secretarios/as Técnicos/as, conforme al marco
normativo vigente.

f) Expedir precedentes de observancia obligatoria que
interpreten de modo expreso y con caracter general
el sentido de la legislacion bajo su competencia,
asi como conocer en consulta los precedentes de
observancia obligatoria emitidos por las Comisiones.

g) Enmendar, ampliar y aclarar las resoluciones que
emitan.

h) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su
mejor desarrollo y funcionamiento.

i) Las demas funciones que le corresponda por norma
expresa.

(Texto segun el articulo 18 de la Seccién Primera del ROF

del INDECOPI aprobado por el Decreto Supremo N° 104-
2021-PCM).

El articulo 169.2 del TUO de la Ley 27444 (Ley del
Procedimiento Administrativo General) establece que el
reclamo en queja debe ser presentado ante el superior
jerarquico de la autoridad que tramita el procedimiento.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.1 de la
Directiva N° 001-2009/TRI-INDECOPI, las quejas formuladas
contra las Comisiones o Direcciones deben ser presentadas
ante la Sala competente para conocer de sus procedimientos
en segunda instancia.

3. Del objeto de la queja presentada por A & G Industrias
Peruana S.A.C.

En el presente caso, A & G Industrias Peruana S.A.C.
formulé queja manifestando que el 26 de julio de 2021 presentd
un escrito invocando los principios de celeridad procesal y
debido proceso a fin de que se emita pronunciamiento a la
brevedad posible, sin embargo, aun no recibe respuesta.

Asimismo, sefiald que, habiendo transcurrido a la fecha
124 dias habiles sin que se les haya notificado con la
resolucion respectiva, cuando Unicamente debe haber un
nuevo pronunciamiento con lo que obra en el expediente,
debe ordenarse a la Comisién de Signos Distintivos que
cumpla con emitir la resolucion final correspondiente, tomando
en cuenta todos sus alegatos.

4. Tramitacion del Expediente N° 833835-2020

En el presente caso, si bien mediante Resolucion N°
1982-2020/CSD-INDECOPI de fecha 29 de mayo de 2020,
la Comisiéon de Signos Distintivos declar6 FUNDADA la
accion de nulidad interpuesta por KLC Industrias E.I.LR.L.,
dicho pronunciamiento fue declarado NULO por la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual mediante Resolucion
N° 346-2021/TPI-INDECOPI de fecha 29 de marzo de 2021,
disponiendo ademas, devolver los actuados a la Primera
Instancia a fin de que emita un nuevo pronunciamiento de
acuerdo a lo sefialado en dicha resolucion.

Cabe sefalar que el expediente fue devuelto a la Primera
Instancia con fecha 16 de abril de 2021.

Al respecto, resulta necesario sefialar que, desde dicho
momento, sélo se ha presentado un escrito por parte de la
emplazada con fecha 26 de abril de 2021._Asimismo, la
recurrente ha sefialado que presentd un escrito con fecha 26
de julio de 2021 invocando los principios de celeridad procesal
y debido proceso a fin de que se emita pronunciamiento a la
brevedad posible, sin embargo, ain no recibe respuesta.

5. Aplicacion al caso concreto

Cabe sefalar que desde la fecha en que el expediente
fue devuelto a la Primera Instancia (16 de abril de 2021)
para que emita el nuevo pronunciamiento, hasta la fecha

de presentacion de la queja (27 de setiembre de 2021)
han transcurrido mas de 5 meses (112 dias habiles), no
habiéndose emitido el pronunciamiento que correspondia por
parte de la Comision de Signos Distintivos.

En el Informe de descargos de la queja materia de
analisis emitido por la Primera Instancia, se ha sefialado que,
en atencion a lo establecido en el articulo 24 del Decreto
Legislativo 1075 y a que el expediente materia de queja fue
devuelto por la segunda Instancia con fecha 16 de abril de
2021 a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, el mismo
debe resolverse en un plazo de 180 dias habiles computable
desde la fecha en que fue devuelto, por lo que el plazo para
resolver el expediente vence el 4 de enero de 2022.

La Sala no desconoce el hecho de que, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo 24 del Decreto Legislativo 1075°,
el plazo maximo para la tramitacion de los procedimientos
administrativos regulados en dicho Decreto Legislativo
es de 180 (ciento ochenta) dias habiles; sin perjuicio de lo
establecido en normas especiales o de los plazos que se
deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.

No obstante lo anterior, esta Sala considera que dicho
plazo resulta aplicable Unicamente cuando se va a emitir un
primer pronunciamiento en un determinado procedimiento y
no cuando el procedimiento ya tuvo una decision por parte de
la Primera Instancia y esta decisién, al haber sido declarado
nula, requiere de un nuevo pronunciamiento.

Asimismo, si bien podria darse el caso que al declararse
la nulidad de la resolucion de Primera Instancia, la Sala
también disponga que se continle con la tramitacion del
procedimiento, debido, por ejemplo, a una notificacion
defectuosa o a la realizacion de alguna diligencia o audiencia,
en el presente caso no se presentan dichas circunstancias,
puesto que la Sala devolvio los actuados a la Primera
Instancia a fin de que cumpla con dar respuesta a todos
los cuestionamientos efectuados por las partes. Es decir,
solo se requeria la emisiéon de una nueva resolucién con la
informacién y documentacion que ya obraba en el expediente,
siendo que ademas en el presente caso no se han presentado
escritos 0 medios probatorios adicionales que pudieran haber
requerido de una tramitacion adicional por parte de la Primera
Instancia.

En ese sentido, y en atencion a que desde el mes de abril
de 2021 el expediente en cuestién se encuentra expedito
para ser resuelto, habiendo transcurrido mas de 5 meses
para emitir un nuevo pronunciamiento en el presente caso por
parte de la Primera Instancia y que, ademas, no se requeria de
actuaciones adicionales en el procedimiento que pudieran, en
alguna medida, justificar dicha demora, el tiempo transcurrido
hasta la fecha de presentacién de la presente queja resultaba
mas que prudencial para resolver una accion de nulidad.

Cabe agregar en este punto que, de conformidad con
los principios de celeridad y eficacia’, los cuales regulan los
procedimientos administrativos de acuerdo con lo dispuesto
por el articulo IV del Titulo Preliminar del TUO de la Ley

6 Articulo 24.- Plazo de los procedimientos
El plazo maximo para la tramitacion de los procedimientos administrativos
regulados en el presente Decreto Legislativo sera de ciento ochenta (180)
dias habiles; sin perjuicio de lo establecido en normas especiales o de los
plazos que se deriven de la propia naturaleza del respectivo procedimiento.
7 Articulo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentaimente en
los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios
generales del Derecho Administrativo:
()
1.9. Principio de celeridad.- Quienes participan en el procedimiento deben
ajustar su actuacién de tal modo que se dote al tramite de la maxima
dinamica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su
desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una
decision en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del
respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento.
1.10. Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo
deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto
procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realizacién no incida en
su validez, no determinen aspectos importantes en la decision final, no
disminuyan las garantias del procedimiento, ni causen indefension a los
administrados. En todos los supuestos de aplicacion de este principio, la
finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales
debera ajustarse al marco normativo aplicable y su validez sera una
garantia de la finalidad publica que se busca satisfacer con la aplicacion de
este principio.
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27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General), las
autoridades deben impulsar la actuacién de los actos que
resulten necesarios para resolver las cuestiones necesarias
y dotar al tramite de la mayor dinamica posible.

Por lo expuesto, la Sala conviene en sefialar que, en casos
como el presente, no resulta de aplicacién el plazo maximo
de 180 dias habiles establecido en el articulo 24 del Decreto
Legislativo 1075, sino que, una vez recibido los actuados,
la Primera Instancia debe emitir un nuevo pronunciamiento
a la brevedad posible, teniendo en cuenta como referencia
el plazo de 30 dias habiles® sefialado en el articulo 153° del
TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General).

Adicionalmente, cabe sefialar que no obra en el expediente
el escrito (de fecha 26 de julio de 2021) mencionado por
la recurrente en su escrito de queja ni se advierte que el
mismo haya sido atendido por la Primera Instancia, de lo cual
tampoco existié pronunciamiento en el informe de descargos
correspondiente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala determina
que la queja interpuesta por A & G Industrias Peruana S.A.C.
resulta fundada.

En consecuencia, al haberse determinado que, en el
presente caso, existe una demora excesiva en la emision de la
resolucion final, habiendo transcurrido también el plazo de 30
dias habiles sefialado en el antes mencionado articulo 153 del
TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General), la Primera Instancia debe tomar las acciones
necesarias a fin de que la resolucion final sea expedida en el
plazo de 10 dias habiles, contado desde el dia siguiente de la
notificacién de la presente resolucién a la recurrente.

Asimismo, esta Sala exhorta a la Secretaria Técnica de
la Comision de Signos Distintivos que, en observancia de
los mencionados principios de celeridad y eficacia en los
procedimientos administrativos bajo su competencia, tome las
acciones necesarias a fin de que se efectie un seguimiento
constante a procedimientos similares al presente en los que
la Sala declare nula una resolucion y devuelva los actuados a
fin de que se emita un nuevo pronunciamiento, ello con el fin
de evitar la dilacion innecesaria de los procedimientos bajo su
responsabilidad.

6. Publicacion de la presente resolucion

El articulo 43 del Decreto Legislativo 807 sefiala que las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso
y con caracter general el sentido de la legislacion constituiran
precedente de observancia obligatoria, mientras dicha
interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente
motivada de la propia Comisién u Oficina, segun fuera el caso,
o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual.

Teniendo en cuenta lo indicado en el punto 5 de la presente
resolucion, la Sala ha interpretado el articulo 24 del Decreto
Legislativo 1075, mediante el cual se sefiala que el plazo
maximo para la tramitacion de los procedimientos administrativos
regulados en dicho Decreto Legislativo es de 180 dias habiles,
precisando que dicho plazo maximo no resulta de aplicacion
cuando ya se emitié un pronunciamiento por parte de la Primera
Instancia y éste se ha declarado nulo, correspondiéndole
emitir un nuevo pronunciamiento en base a lo actuado en el
procedimiento, como ha ocurrido en el presente caso.

En atencién a lo expuesto, la Sala considera conveniente
que esta interpretacion sea materia de un precedente de
observancia obligatoria, por lo que se solicita al Directorio
del INDECOPI la publicacién de la presente resolucion en el
Diario Oficial “El Peruano”.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar FUNDADA la queja interpuesta por A &
G Industrias Peruana S.A.C.

Segundo.- DISPONER que la Secretaria Técnica de la
Comisién de Signos Distintivos adopte las acciones necesarias
a fin de que el presente procedimiento sea resuelto dentro del
plazo de diez dias habiles, contado a partir de la notificaciéon
de la presente resolucion a la recurrente.

Tercero.- EXHORTAR a la Secretaria Técnica de
la Comision de Signos Distintivos a fin de que observe
los principios de impulso de celeridad y eficacia en los
procedimientos administrativos bajo su competencia.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolucién constituye
Precedente de Observancia Obligatoria en el sentido que el

plazo maximo para la tramitacion de los procedimientos
administrativos establecido en el articulo 24 del Decreto
Legislativo 1075 no resulta de aplicacion cuando ya se emitio
un pronunciamiento por parte de la Primera instancia y éste
se ha declarado nulo, correspondiéndole emitir un nuevo
pronunciamiento en base a lo actuado y que, ademas, no
se requiera de actuaciones adicionales en el procedimiento
teniendo en cuenta como referencia el plazo maximo de 30
dias habiles sefialado en el articulo 153'"° concordado con el
articulo 145.1 del TUO de la Ley 27444 (Ley del Procedimiento
Administrativo General).

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacion
de la presente Resolucioén en el Diario Oficial “El Peruano”.

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

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DiAZ
Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual

8 Ello de acuerdo con lo sefiado en el articulo 145.1 del TUO de la Ley 27444
(Ley del Procedimiento Administrativo General) que establece lo siguiente:
“145.1 Cuando el plazo es sefialado por dias, se entendera por hébiles
consecutivos, excluyendo del computo aquellos no laborables del servicio,
y los feriados no laborables de orden nacional o regional'.

¢ Articulo 153.- Plazo maximo del procedimiento administrativo
No puede exceder de treinta dias el plazo que transcurra desde que es
iniciado un procedimiento administrativo de evaluacién previa hasta aquel
en que sea dictada la resolucion respectiva, salvo que la ley establezca
tramites cuyo cumplimiento requiera una duracion mayor.

0 Vernota 8.

W-2059575-2

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 1688-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 865828-2020/DSD

SOLICITANTE : SOCRATES ALFARO CORONEL
OPOSITORA : LC GROUP S.A.C.

Precedente de observancia obligatoria - Uso anterior
de nombre comercial: No Acreditado - Analisis del riesgo
de confusion entre signos que se refieren a productos y
servicios de las clases 22 y 35 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia — Mala fe al solicitar un signo: No acreditada

Lima, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno.
I. ANTECEDENTES

Con fecha 5 de octubre de 2020, Sécrates Alfaro Coronel
(Peru) solicito el registro de la marca de producto constituida
por la denominacion GRUPO LC y logotipo (se reivindica
colores’), conforme al modelo, para distinguir cuerdas y
cordeles; redes; tiendas de campafia y lonas; toldos de
materias textiles o sintéticas; velas de navegacion; sacos
para el transporte y almacenamiento de mercancias a granel;
materiales de acolchado y relleno, excepto el papel, carton,
caucho o materias plasticas; materias textiles fibrosas en
bruto y sus sucedaneos de la clase 22 de la Nomenclatura

“GRUPQOLC

' Se aprecian en los colores rosado, marrén, celeste, azul, rojo y negro.
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El Peruano
Viernes 22 de abril de 2022

Con fecha 16 de noviembre de 2020, Lc Group S.A.C.
(Peru) formulé oposicién manifestando lo siguiente:

(i) Es titular de la siguiente marca de la clase 35 de la
Nomenclatura Oficial:

Marca cem:;f LU Distingue
“I‘“’a .z .
Gestién de negocios
107681 comerciales de la clase 35
de la Nomenclatura Oficial.

(ii) Es titular del nombre comercial conformado por la
denominacién GRUPO LC, que distingue actividades
comerciales relacionadas con productos de las clases
3, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 24, y 25 de la
Nomenclatura Oficial.

(i) Los signos en comparacién resultan fonética y
graficamente semejantes.

(iv) Ha solicitado la nulidad del registro de la marca
GRUPO LC vy logotipo (Certificado N° 28738) de
titularidad del solicitante.

(v) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.

Amparé su oposicién en el articulo 136 incisos a) y b)
de la Decision 4862, asi como en el articulo 12 del Decreto
Legislativo 10753,

Adjunté copia de facturas y de la ficha RUC de su
empresa.

Con fecha 19 de enero de 2021, Sécrates Alfaro Coronel
absolvio el traslado de la oposicién sefialando lo siguiente:

(i) Los signos bajo analisis no son confundibles fonética
ni graficamente.

(i) El hecho de que la marca registrada se encuentre
inscrita en la clase 35 no implica que abarque a todos
los productos.

(iii) El nombre comercial alegado es diferente al que se
consigna en las pruebas ofrecidas y esta referido a
articulos de oficina.

(iv) No ha actuado de mala fe al momento de solicitar el
presente registro.

Mediante Resolucién N° 1262-2021/CSD-INDECOPI de
fecha 8 de abril de 2021, la Comisién de Signos Distintivos
declar6 INFUNDADA la oposicién formulada por Lc Group
S.A.C. y dispuso INSCRIBIR (entiéndase OTORGAR) el
registro del signo solicitado. Considero lo siguiente:

I. Del uso del nombre comercial GRUPO LC y
logotipo
La opositora no ha acreditado el uso continuo y actual
del nombre comercial sustento de la oposicion, por lo
que resulta improcedente la oposicion formulada en
este extremo.

Il. Evaluacién del riesgo de confusién
Si bien el signo solicitado y la marca base de oposicién
GRUPO LCy logotipo (Certificado N° 107681) resultan
semejantes, se encuentran referidos a producto
y servicios no vinculados, por lo que corresponde
declarar infundada la oposicion formulada en este
extremo.

lll. Mala fe

Los medios probatorios (facturas y ficha RUC) no
resulta suficientes a fin de acreditar que el solicitante
actué de mala fe al solicitar el presente registro, en
la medida que estos se refieren a la realizacion de
actividades comerciales y, por si solos, no puede
determinar un comportamiento contrario a la buena
fe por parte del solicitante, por lo que corresponde
declarar infundada la oposicion en este extremo.

Con fecha 15 de abril de 2021, Lc Group S.A.C. interpuso
recurso de apelacion sefalando lo siguiente:

(i) Las facturas presentadas acreditan el uso el nombre
comercial GRUPO LC.

(ii) El signo solicitado resulta fonética y graficamente
idéntico a su marca registrada y al nombre comercial
invocado pues comparten la misma denominacion
GRUPO LC.

(iii) El presente registro ha sido solicitado de mala fe.

Cité jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina

Con fecha 8 de noviembre de 2021, Socrates Alfaro
Coronel presenté un escrito indicando lo siguiente:

(i) Respecto al supuesto riesgo de confusion entre el
signo solicitado y su marca, la opositora no aporta
nuevos argumentos que sustenten su pretension
limitandose a reiterar sus argumentos anteriores.

(ii) No ha existido un uso continuo del supuesto nombre
comercial de la empresa Lc Group.

(iii) No se ha demostrado que se haya obrado de mala
fe al momento de solicitar el registro de la marca
GRUPO LC y logotipo.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera
determinar:

a) Sila opositora Lc Group S.A.C. ha acreditado el uso
del nombre comercial GRUPO LC vy, de ser el caso,
si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta
confundible con el mismo.

b) Si el signo solicitado GRUPO LC y logotipo resulta
confundible con la marca GRUPO LC y logotipo
(Certificado N° 107681) base de oposicion.

c) Si el presente registro ha sido solicitado mediando
mala fe.

IIl. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado lo siguiente:

a) La opositora, Lc Group S.A.C. (Peru) es titular de la
marca de servicio constituida por la denominacion
GRUPO LC vy logotipo (se reivindica colores?),
conforme al modelo, que distingue gestiéon de negocios
comerciales de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado N° 107681, vigente desde el
23 de mayo de 2018 hasta el 23 de mayo de 2028.

[ 30P0

2 Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o
servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de
ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre que dadas las circunstancias,
su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion;

()

8 Articulo 12.- Prelacion de derechos
La prelacion en el derecho de propiedad industrial se determinara por el dia
y hora de presentacion de la solicitud de registro. La prelacion a favor del
primer solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocera
tal prelacion cuando quede demostrado lo contrario.

4 Se aprecian los colores guinda y azul.
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b) EIl solicitante, Socrates Alfaro Coronel (Peru), es
titular del registro multiclase de la marca de producto
y/o servicio constituido por la denominacion GRUPO
LC y logotipo (se reivindica colores®), conforme al
modelo, que distingue muebles, espejos, marcos;
colchon, camas de la clase 20 de la Nomenclatura
Oficial®, inscrita bajo Certificado N° 28738, vigente
desde el 7 de febrero de 2020 hasta el 7 de febrero
de 2030.

R |
“GRUPQLC

Con fecha 26 de enero de 2021, Lc Group S.A.C.
solicitd, mediante Expediente N° 881669-2021, la
nulidad del registro de la marca en mencién en el
extremo que distingue productos de la clase 20.
Mediante Resolucion N° 4508-2021/CSD-INDECOPI
del 12 de octubre de 2021, la Comision de
Signos Distintivos declar6 INFUNDADA la accién
interpuesta.

Con fecha 10 de noviembre de 2021, Lc Group S.A.C.
interpuso recurso de apelacion. Dicho procedimiento
se encuentra en_tradmite ante la Sala Especializada
en Propiedad Intelectual.

2. Uso de la denominacion GRUPO LC como nombre
comercial por parte de la opositora

2.1 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisién 344 que no contenia una
definicion del nombre comercial, el articulo 190 de la Decision
486 define al nombre comercial como cualquier signo que
identifique a una actividad econémica, a una empresa, o a
un establecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre
comercial, entre otros, la denominacion social, razén social
u otra designacién inscrita en un registro de personas o
sociedades mercantiles.

La Decision 486 precisa que una empresa O
establecimiento podra tener mas de un nombre comercial.

2.2 Pruebas de uso

La proteccion que se otorga al nombre comercial
estd supeditada a su uso real y efectivo con relacién al
establecimiento mercantil o empresa o la actividad econémica
que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide
como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Asi, cuando se pretenda hacer valer un derecho sobre la
base de un nombre comercial, usado o registrado, el titular del
nombre comercial debera demostrar su uso o conocimiento
del mismo en el Perd por parte del publico consumidor
pertinente, para actividades econémicas iguales o similares
a aquéllas que se distinguen con el signo que motiva el inicio
de la accion legal.

Lo expuesto implica que la Oficina competente debe
evaluar las pruebas de uso de un nombre comercial para
que éste pueda ser protegido o registrado, cuestion que ha
sido regulada y continda siéndolo por la normatividad vigente
sobre la materia.

Asi, el articulo 195 de la Decisién 486 dispone que los
Paises Miembros podran exigir la prueba de uso de acuerdo
a su legislacion interna. Por su parte, el articulo 84 del Decreto
Legislativo 1075 faculta a la Autoridad competente para
establecer cuales pruebas son idéneas para demostrar el
uso del nombre comercial. En aplicacion de las normas antes
mencionadas y en concordancia con la funcién que el nombre
comercial debe cumplir por definicion, la Sala determina que
las pruebas para acreditar el uso deben servir para demostrar
la identificacion efectiva de dicho nombre comercial con las
actividades econdmicas para las cuales se pretende el registro.

2.3 Evaluacién de medios probatorios

La opositora manifestdé que los medios probatorios
presentados acreditan que viene utilizando el nombre
comercial GRUPO LC. A fin de acreditar lo antes expuesto,
adjunto los siguientes medios probatorios:

(i) Consulta del RUC N° 20494190231, que incluye
informacion sobre el representante legal, informacion
histérica y cantidad de trabajadores, establecimientos
anexos, correspondiente a la empresa Lc Group
Sociedad Anénima Cerrada.

(i) Copia de 27 facturas emitidas entre el 7 de diciembre
de 2012 al 6 de diciembre de 2019:

31-Tarapoto

®  Se aprecian en los colores rosado, marrén, celeste, azul, rojo y negro.

®  Dicho registro también fue otorgado para distinguir productos de las clases 6 y 8 de la Nomenclatura Oficial.
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Cabe precisar que no se tomara en cuenta la Factura 001 N° 592, dado que no es legible la fecha de su emision ni las

actividades econdmicas que se realizaron a través de ella.
Del anadlisis de los demas medios probatorios, se advierte lo siguiente:

El documento indicado en el numeral (i), corresponde a la inscripcion de la empresa Lc Group S.A.C. ante la Sunat, asi

como informacion sobre dicha empresa.
Las facturas corresponden a la comercializacién de los siguientes productos entre el 7 de diciembre de 2012 al 6 de

diciembre de 2019:
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Afo Factura 001 - N° Fecha Productos
27 7 de diciembre de 2012 Clase 9: Equipo de computo
28 7 de diciembre de 2012 Clase 9: Proyector multimedia
Clase 7: Soplete de aire
2012 Clase 8: Juego de desarmadores hexagonales
Clase 9: Computadora de escritorio, scanner con aumentador, fotocopiadora,
33 14 de diciembre de 2012 disco duro, acumuladores de energia, placas madre, microprocesadores Intel,
bancos de memoria, multigrabadores, mouse, switcher de 24 puertos, switcher
de 16 puertos, desarmadores para uso computacional, multitester, cono de CD,
cono de DVD, caja de cable UTP.
Clase 16: Papelote cuadriculado, cola sintética, plumén marcador de colores,

847 18 de diciembre de 2013 papelote rayado, papelote blanco, plumén para pizarra acrilica, lapiz con

borrador, cartulina de colores variados, cartulina blanca.
2013
Clase 16: Cartulina duplex, cinta masking tape, cola sintética, goma en barra,

932 Afio 2013 l&piz de color, lapiz negro N°2, papel bond, papel crepe de colores variados,
plumén marcador de tinta al agua punta fina, tajador de metal, tijera de metal.
Clase 16: papelégrafo rayado, plastilina de colores, lapiz triangular con borrador,

1083 97 de marzo de 2014 t|lza’p_ara pizarra gollor blanco, tiza para pizarra varios colores, pincel pelo
sintético grueso, lapices de colores largos triangulares, papel seda colores
surtidos, limpia tipo.

2014

1207 2 de junio de 2014 Clase 9: Téner.

1209 2 de junio de 2014 Clase 9: Impresora de inyeccion de color.

1237 16 de junio de 2014 Clase 9: Caja de toner color negro.

1959 23 de febrero de 2015 Clase 9: Tinta de impresion para HP colores variados.

201 1961 23 de febrero de 2015 Clase 09: Tinta de impresion para HP colores variados.
5

1965 25 de febrero de 2015 Clase 9: Téner.

2098 21 de abril de 2015 Clase 9: Computadora portatil.

3702 23 de mayo de 2016 Clase 9: Téner.

Clase 14: Reloj did&ctico.

Clase 15: Kit de musica (tambores, panderetas, maracas, guitarra). Clase 16:
Libro de cuentos infantiles, pizarra acrilica, plumones para pizarra acrilica.
Clase 21: Kits de mesitas de plastico, kits de sillitas de plastico, estantes de
pléastico pequerios, cestas de plastico para guardar los juguetes, pisos gruesos
de microporoso.

3703 23 de mayo de 2016 Clalse 23: Titeres lde mano, kit de cgcma- Jgego, _blgqges Ioglcos, objetos para
seriar, kits de animales de la granja, carritos didacticos, abacos de madera
grande, material para ensartar, rompecabeza de 20 piezas, mufieca de trapo,
juegos de piezas para encajar, plantados, set de frutas, carro de madera para
empujar, juego de madera yenga, carretilla de madera pequefia, colchonetas,

2016 ' . . ; . .
set de dinosaurios medianos, juegos domino de animales y frutas, juego de
tarjetas léxicas de letras y nimeros, figuras para enhebrar, figuras para seriar,
bloques para construir, sélidos grandes, juegos de boliches.

3695 18 de junio de 2016 Clase 9: Computadora portatil.

4645 16 de agosto de 2016 Clase 16: Cinta masking tape, papel bond, plumén marcador de tinta al agua
punta gruesa.

Clase 16: Borrador blanco, cartulina simple, cinta adhesiva transparente, cinta
masking tape, 1apiz de color tamafio grande, lapiz negro N° 2 con borrador, mota
4137 16 de diciembre de 2016 para pizarra acrilica, papel bond, papel crepe de colores variados, papel lustre,
regla de plastico, plumén marcador de tinta al agua punta fina, tajador de metal,
tijeras de metal.
4560 13 de julio de 2017 Clase 9: Téner.
2017 4639 14 de agosto de 2017 Clase 9: Monitor led, teclado.

4674 28 de agosto de 2017 Clase 9: Téner.

5188 5 de enero de 2018 Clase 9: Proyectores interactivos
2018 5244 26 de febrero de 2018 Clase 16: Archivador palanca lomo ancho, cinta scotch

5254 28 de febrero de 2018 Clase 16: Temperas con aplicador varios colores, pincel

330 2 de setiembre de 2019 Clase 16_: Papel bond, sqpre manila- A4, sujetador para papel (tipo fastener) de
2019 metal, tajador de metal, tijera de metal.

476 6 de diciembre de 2019 Clase 9: Impresora de etiqueta.
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Previo a la evaluacién en conjunto de los medios probatorios, es preciso recordar que el articulo 191 de la Decision 4867

establece que el derecho al nombre comercial se adquiere por el uso del signo.
Por su parte, el articulo 86 del Decreto Legislativo 1075 complementa lo antes sefialado y dispone lo siguiente:

“Articulo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre
comercial debera demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Pert, por parte del publico consumidor pertinente, para
distinguir actividades econémicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la accién
legal.”

Respecto de lo citado con anterioridad, y tal como se ha sefialado en reiteradas ocasiones?, esta Sala es del criterio de que
el referido uso debe ser evaluado teniendo en cuenta lo siguiente:

(i) El uso anterior del nombre comercial a la fecha de solicitud del signo o de la marca registrada cuestionada; y, ademas,
(i) El uso real, efectivo y continuo del nombre comercial invocado.

Ahora bien, dado que la normativa aplicable no hace referencia expresa respecto al uso continuo del nombre comercial, esta
Sala precisa que por ello debe entenderse que su uso sea permanente® o constante hasta, por lo menos, la fecha en que se
pretendié hacer valer su derecho (sea en un procedimiento de oposicién o en cualquier otra accion). Véase el siguiente esquema:

"

Uso  anterior Debe acreditarse La fecha de

del nombre hasta, por lo interposicion de

comercial menos la oposicion |/
: accion

Sin embargo, con la finalidad de que la referida continuidad se vea reflejada en un lapso prudente en favor del administrado,
esta Sala establece que cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial esté o no registrado, su
uso continuo podra ser acreditado si entre el uso mas reciente y la fecha en que se pretendié hacer valer el derecho hubiera
transcurrido hasta 6 meses como maximo.

A fin de complementar lo expuesto, resulta pertinente citar los siguientes ejemplos:

Ejemplo N° 1:

Periodo de uso del | Fecha de presentacion | Fecha de interposicion
nombre comercial del signo solicitado de la oposicion Evaluacion

El uso del nombre comercial se habra acreditado, toda
vez que ha sido usado con anterioridad a la fecha de
presentacion del signo solicitado y hasta, por lo menos,
la fecha de interposicion de la oposicion.

Del 18 / 05 /2016 al
24/04/2021 01/06/2021
01/06 /2021

Ejemplo N° 2:

Periodo de uso del | Fecha de presentacion | Fecha de interposicion
nombre comercial del signo solicitado de la oposicion Evaluacion

El uso del nombre comercial se habra acreditado, toda
vez que ha sido usado con anterioridad a la fecha de
presentacion del signo solicitado y el tiempo transcurrido
entre el uso mas reciente (1 de diciembre de 2020) y la
presentacion de la oposicion (1 de junio de 2021) es de
6 meses.

Del 18 /05 /2016 al
24/04/2021 01/06 /2021
01/12/2020

7 Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

& Se puede revisar las siguientes resoluciones:
Resoluciones N° 1074-2021/TPI-INDECOPI del 27 de agosto de 2021, tramitada bajo Expediente N° 831913-2019; N° 614-2020/TPI-INDECOPI del 4 de agosto
de 2020, tramitada bajo Expediente N° 777652-2018; N° 903-2020/TPI-INDECOPI del 23 de setiembre de 2020, tramitada bajo Expediente N° 794108-2019; N°
1667-2019/TPI-INDECOPI del 17 de octubre de 2019, tramitada bajo Expediente N° 735430-2018, entre otras.

®  Alrespecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 246-IP-2015, establecié que:
“(...) quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el
mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos

esenciales y constante, que su uso sea permanente.” (Enfasis afadido)
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Ejemplo N° 3:

Periodo de uso del
nombre comercial

Fecha de presentacion
del signo solicitado

Fecha de interposicion
de la oposicién

Evaluacion

Del 18 /05/2016 al
24042021
01/10/2020

01/06/2021

El uso del nombre comercial NO se habra acreditado,
toda vez que si bien ha sido usado con anterioridad a
la fecha de presentacion del signo solicitado, el tiempo
transcurrido entre el uso mas reciente (1 de octubre de
2020) y la presentacién de la oposiciéon (1 de junio de
2021) es de 8 meses.

Teniendo en cuenta lo expuesto, en el presente caso, evaluados los medios de prueba en su conjunto, se tiene que:

- En las facturas se aprecia la comercializacion de diversos productos utilizando la denominacion LC GROUP S.A.C.
acompafiada de elementos cromaticos y figurativos en diferentes versiones, tal como se aprecia a continuacion:

LC GROUFM SAC

; b
bms&

& LCGROUP SAC

ety owrsn

Al respecto, es necesario precisar que si bien los
nombres comerciales antes detallados presentan
algunas diferencias en su conformacioén, la Sala
considera que no se ha producido una variacién
sustancial respecto del elemento denominativo
relevante, el cual se encuentra conformado por la
denominacion LC GROUP S.A.C.

- Las facturas acreditan que se efectué en una
oportunidad actividades relacionadas con la
comercializacion de diversos productos de las
clases 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 28, tal como se
aprecia lineas arriba, usando la denominacion LC
GROUP S.A.C. y logotipo como nombre comercial,
siendo que la realizacion mas reciente corresponde
a la venta de productos de la clase 9 (impresora de
etiqueta) efectuada el 6 de diciembre de 2019; con
lo cual el tiempo transcurrido entre dicho uso y la
presentacioén de la oposicién (16 de noviembre de
2020) es de mas de 11 meses.

- Las facturas acreditan que se ha efectuado en mas
de una oportunidad actividades relacionadas con la
comercializacion de diversos productos de las clases
9 (toner, tinta de impresién) y 16 (papel bond, tijera de
metal, tajador de metal) de la Nomenclatura Oficial,
usando la denominacién LC GROUP S.A.C. y logotipo
como nombre comercial, siendo que la realizaciéon
mas reciente corresponde a la venta de productos
de la clase 16 (papel bond, tijera de metal, tajador
de metal) efectuada el 2 de setiembre de 2019; con
lo cual el tiempo transcurrido entre dicho uso y la
presentacién de la oposicién (16 de noviembre de
2020) es de mas de 14 meses.

Cabe sefialar que mediante Decreto de Urgencia N° 26-
2020 del 15 de marzo de 2020 y el Decreto Supremo N° 87-
2020-PCM del 20 de mayo de 2020, en el marco del Estado de
Emergencia Sanitaria dispuesto por el Estado a nivel nacional,
mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del brote
del COVID-19, se dispuso la suspension de los plazos de
tramitacion de los procedimientos administrativos desde el 16
de marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2020.

En virtud de lo anterior, se concluye que si bien se ha
verificado el uso del nombre comercial LC GROUP S.A.C. con
anterioridad a la fecha de solicitud del presente registro (5 de
octubre de 2020), no se ha efectuado un uso actual y continuo
del mismo, toda vez que -teniendo en cuenta la suspensién de
plazos referida- entre la realizacion de actividades econémicas
mas recientes (correspondiente a la venta de productos de las
clases 9y 16 efectuadas el 2 de setiembre y el 6 de diciembre
de 2019, respectivamente) y la fecha de interposicion de la
oposicion (16 de noviembre de 2020) han transcurrido mas
de 7 y 10 meses, respectivamente.

En el caso concreto, la oposicion se sustentd en el uso
del nombre comercial invocado en diferentes clases; sin
embargo, teniendo en consideraciéon que Lc Group S.A.C. no
ha presentado medios probatorios que acrediten tal uso, la
Sala determina que dicho signo no es susceptible de gozar de
la proteccion y derechos que le confiere la Ley.

Por lo expuesto, la oposicion formulada por LC Group
S.A.C. resulta improcedente en este extremo, razén por la
cual no corresponde realizar el examen de riesgo de confusion
entre el signo solicitado y el referido nombre comercial.

Sin perjuicio de lo anterior, Lc Group S.A.C. también
sustentd su oposicion en base al riesgo de confusiéon que
existiria entre el signo solicitado y su marca GRUPO LC y
logotipo (Certificado N° 107681) base de oposicion, por lo que
corresponde evaluar dicho extremo a continuacion.

3. Determinacion del riesgo de confusion

El articulo 136 inciso a) de la Decision 486 establece que
no podran registrarse como marcas aquellos signos que sean
idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusién o de asociacion.

Con relacién a la figura del riesgo de confusion, cabe
tener en cuenta la interpretacion prejudicial realizada por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Proceso N° 198-
IP-2015'°), en la cual se sefiala lo siguiente:

“Segun la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable
un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de
permitirse su registro se estaria atentando contra el interés del
titular de la marca anteriormente registrada, asi como el de los
consumidores. Dicha prohibicién, contribuye a que el mercado
de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar
la eleccion de los productos o servicios que desea adquirir’.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-2015", el Tribunal
Andino establecid que: “Para determinar la existencia del
riesgo de confusion seré necesario verificar si existe identidad
0 semejanza entre los signos en disputa, tanto entre si como
en relacién con los productos o servicios distinguidos por ellos,
y considerar la situacién de los consumidores o usuarios, la
cual variara en funcién de los productos o servicios de que se
trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan
dichos productos o servicios.”

En esa linea, el riesgo de confusion debe analizarse
teniendo en cuenta la interrelacion de los siguientes
elementos: a) la similitud o conexién competitiva entre los
productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para
lo que se debera tener en cuenta la fuerza distintiva de los
signos. En la interrelacion de estos elementos se determina
el riesgo de confusion.

Asi, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso de que
la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy
grande, aun con una lejana conexién competitiva, se determine
que existe riesgo de confusion. Por otro lado, ante productos o
servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser

0 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2585 del 2 de octubre de 2015.
" Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
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suficiente para que exista un riesgo de confusion. Asimismo,
puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se
determine que existe similitud o conexion competitiva entre los
productos o servicios, no se determine un riesgo de confusion,
si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta
con una proteccion limitada.

3.1 Respecto de los productos y servicios

Teniendo en consideracion los productos y servicios a los
que se refieren los signos en comparacion, se advierte que los
productos que pretende distinguir el signo solicitado se refieren
a cuerda, cordeles, redes, toldos de materias textiles, velas
de navegacion y almacenamiento de mercancias a granel,
mientras que los servicios que distingue la marca registrada
estan referidos a gestion de negocios comerciales, por lo
que difieren en su naturaleza pues satisfacen necesidades
diferentes, no podran ser fabricados y/o prestados por una
misma empresa, difieren en su canal de comercializacion/
prestacion y estan dirigidos a un publico consumidor/usuario
especifico. En tal sentido, los productos y servicios a los
que se refieren los signos en comparacién no se encuentran
vinculados.

3.2 Examen comparativo

Para determinar si dos signos son semejantes, se debe
partir de la impresion en conjunto que cada uno de ellos pueda
suscitar en el publico consumidor de los correspondientes
productos o servicios.

Por lo general, el consumidor no podra comparar ambos
signos simultaneamente. Mas bien, el signo que tenga al
frente en un momento determinado va a ser confrontado con el
recuerdo mas o menos vago que guarde del signo anteriormente
percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe
considerarse principalmente aquellas caracteristicas que
puedan ser recordadas por el publico consumidor.

Lo mas importante a considerar son las semejanzas y
no las diferencias de los signos en cuestion. Las diferencias
sélo tendran influencia en la impresion en conjunto si son
tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo
en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido
sefialados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y
mas recientemente en el Proceso N° 529-IP-20162.

El recuerdo y capacidad de diferenciacién del publico
dependeran del grado de la atencion que usualmente el
consumidor medio preste para la adquisicién y contratacion
de los productos o servicios a distinguir.

Sobre esto Fernandez - Novoa' sefala, “..a la hora de
comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben
aplicarse tanto la pauta de la visibn en conjunto como la
ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la supremacia
del elemento dominante que impregna la visién de conjunto
de la correspondiente marca’.

El citado autor sefiala que “de ordinario, el elemento
dominante de una marca mixta estd constituido por el
elemento denominativo de la misma’. Considera que la
primacia de esta pauta se basa en que “a la hora de adquirir
productos revestidos con una marca gréafico - denominativa, el
publico demanda los productos en el comercio sefialandolos
por su denominacién y no graficamente. (...) En algunos
casos, el predominio del componente denominativo puede
verse reforzado por una circunstancia ulterior, a saber: que
la propia naturaleza del componente figurativo de la marca
mixta hace que el publico contemple tal componente como un
elemento meramente decorativo que lejos de actuar como un
indice identificador del producto, desempefia tan sélo el papel
de contribuir a ornamentar la presentacién del producto. Esta
pauta deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los
que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca
mixta predomina sobre su componente denominativo”.

El autor agrega que existen dos grupos de factores que
pueden hacer que el componente figurativo de una marca
mixta adquiera preminencia, a saber: i) factores que inciden
negativamente en el componente denominativo (tales como:
la naturaleza descriptiva del mismo y la circunstancia de que el
elemento denominativo forme parte de un elevado nimero de
marcas pertenecientes a terceros); ii) factores que repercuten
positivamente sobre el componente figurativo, realzando su
presencia en el conjunto de la correspondiente marca mixta
(tales como: que la palabra ocupe un lugar infimo dentro de
la estructura total del signo, la notoriedad adquirida por el
elemento figurativo o la originalidad intrinseca del mismo).

En el caso concreto, atendiendo a que tanto el signo
solicitado como la marca registrada son de naturaleza mixta,

debera establecerse previamente si presentan algun elemento
o aspecto relevante que determine su impresién en conjunto.

En tal sentido, se advierte que en los referidos signos sera
relevante tanto el aspecto denominativo, por ser la forma cémo
los consumidores/usuarios solicitaran/solicitan los productos/
servicios en el mercado; asi como el grafico, debido a la
presencia de elementos figurativos y cromaticos particulares
que los conforman, tal como se aprecia a continuacion.

Signo solicitado Marca registrada

(3UPE

Fo

i
GRUPOLC

Por otro lado, conviene sefialar que en las denominaciones
compuestas por mas de un término es necesario establecer si
uno de los elementos predomina sobre el otro o es el que sirve
para determinar la impresion en conjunto. Lo anterior sélo se
puede determinar en cada caso concreto y viendo la particular
formacion de la denominacion compuesta de que se trata.

Al respecto, en los signos bajo analisis sera relevante
Unicamente la conjuncion de letras LC, en la medida que el
término GRUPO carece de distintividad al hacer referencia a
un conglomerado de empresas que depende de una misma
empresa matriz, que tiene una participacion econdémica
suficiente como para tomar las decisiones™, por lo que
no podra ser asociado por el publico consumidor/usuario
a un determinado origen empresarial. En tal sentido, dicho
término no sera tomado en consideracion en el examen
correspondiente.

Realizado el examen comparativo entre el elemento
denominativo relevante del signo solicitado GRUPO LC
y logotipo y de la marca registrada GRUPO LC y logotipo
(Certificado N° 107681), se advierte lo siguiente:

- Gréficamente, el signo solicitado esta conformado
por la figura estilizada de dos manos estrechandose,
acompafiada de la denominacién GRUPO LC sobre
una linea delgada, todo en colores rosado, celeste,
azul, rojo y negro; mientras que la marca registrada
presenta la letra L superpuesta sobre la letra C, siendo
que sobre esta Ultima se aprecia la denominacion
GRUPO, acomparfada de dos figuras en forma de
arco cuyos bordes aumentan su tamafo desde la
parte superior, iniciando como lineas, para terminar,
en la parte inferior, como dos bandas anchas, todo en
colores azul y guinda, lo que determina que tengan
una impresion visual de conjunto diferente.

Signo solicitado Marcas registrada

[a85s

A
“GRUPOLC

Certificado N°
107681

- Fonéticamente, comparten de manera relevante la
conjuncién de letras LC, lo que determina que tengan
una pronunciacién semejante.

3.3 Riesgo de confusion

De acuerdo a lo expuesto, si bien los signos bajo analisis
resultan semejantes fonéticamente, se encuentran referidos a
productos y servicios no vinculados.

2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.

3 Fernandez - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, Madrid 2001, p. 254
a 256.

4 Informacion obtenida en: http:/edgarwalter.com/conglomerados-grupos-
empresariales-y-el-emprendimiento/
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En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra
incurso en la prohibicién de registro establecida en el articulo
136 inciso a) de la Decision 486.

4. Respecto de la mala fe
4.1 Derecho de prelacién y buena fe

El articulo 12 del Decreto Legislativo 1075 sefiala que la
prelacion en el derecho de propiedad industrial se determinara
por el dia y hora de presentacion de la solicitud de registro.
La prelacion a favor del primer solicitante supone su buena
fe y, en consecuencia, no se reconocera tal prelaciéon cuando
quede demostrado lo contrario.

4.1.1 Concepto y naturaleza juridica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden
en considerar a la buena fe' como un principio general
del derecho, aunque también se utiliza el concepto para
establecer un estandar juridico o un modelo de conducta
a seguir. En efecto, Torres Vasquez'® sefiala que los
principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan
o sustentan todo el ordenamiento juridico. Es, a su juicio,
ademas, un principio general de integracién: a falta de ley
o de costumbres, los vacios que presenta el ordenamiento
juridico se integran con los principios generales, entre los
que figura la buena fe.

DelaPuentey Lavalle' sefiala que labuenafe es considerada
en forma consensual por la doctrina como un elemento de la
vida que el derecho ha recibido dandole precisiones técnicas
para transformarlo en un concepto juridico. La buena fe no es
una creacion del legislador, que ha preestablecido su contenido;
es la adaptacién de un principio inherente a la conducta de los
hombres, en la esfera mas amplia de todas sus relaciones, que
ha sido preciso regular para que sea susceptible de tener efectos
juridicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca® sefiala que la
buena fe, como principio general del derecho, constituye una via
de comunicacion del derecho con la moral social y con la ética,
lo cual supone la canalizacién del derecho hacia sus metas mas
elevadas.

Agrega la autora nacional ultimamente citada que si bien
nuestro Codigo Civil es asistematico en su conceptualizacion
— al considerarla un principio general interpretativo de los
contratos y los actos juridicos, mientras que, por otro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la
buena fe y comun intencién de las partes” — la ubica como
principio precisamente en la norma que establece la forma
como debe interpretarse el acto juridico™.

Con relacion a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino
ha sefialado recientemente en el 12-1IP-2015% |o siguiente:

“La buena fe es concebida como la conviccién o conciencia
de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario
de la actuacion de buena fe es el lograr algo con mala fe,
vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o
dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intencion de
obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de la buena
fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el
registro de las marcas como de quienes las impugnan o
formulan observaciones a dicho registro. (...)".

En el ambito administrativo, el TUO de la Ley 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General (aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) establece como uno
de los principios en los que se sustenta el procedimiento
administrativo (Articulo IV del Titulo Preliminar) al Principio de
buena fe procedimental?' (numeral 1.8), por el cual la autoridad
administrativa, los administrados, sus representantes o
abogados y, en general, todos los participes del procedimiento,
realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. La autoridad
administrativa no puede actuar contra sus propios actos,
salvo los supuestos de revision de oficio contemplados
en la presente Ley. Ninguna regulacion del procedimiento
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare
alguna conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha
sido destacado por comentaristas nacionales y extranjeros?2.

4.1.2 Clasificacién de la buena fe
Aunque el principio de buena fe goza del atributo de

unidad, la doctrina ha establecido una clasificacion entre
buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta clasificacion

responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se
manifiesta el derecho: como normativa o como facultad®.
Asi, la buena fe objetiva se vincula con el cumplimiento de las
reglas de conducta establecidas normativamente, mientras
que la buena fe subjetiva esta asociada con la intencionalidad
del agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda
actuar para no dafiar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer
un marco de tratamiento del principio de la buena fe en
sentido negativo estableciéndose conductas tipicas que no
son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera
que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento
de la competencia en el mercado. La primacia del orden
publico sobre el principio de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia?*.

s La Real Academia Espafiola define a la buena fe como el “criterio de
conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los
sujetos de derecho’, mientras que a la mala fe la define como la “malicia
o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algun bien”.
Definiciones extraidas del Diccionario de la Lengua Espafiola - Vigésima
Segunda Edicion, Real Academia Espafiola en www.rae.es.

6 Torres Vasquez, Anibal. “Acto Juridico”, Idemsa, Lima - Pert, 2001, pp. 426-
427.

" Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Cédigo Civil Comentado, Editorial
Gaceta Juridica, Lima-Perd, p. 132.

8 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la
buena fe y su trascendencia en el Derecho moderno”. En: Contratacion
Privada, Jurista Editores, Lima - Pert 2002, pp. 85.

Asimismo, sefiala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado
con la rectitud, honradez, buen proceder, buena intencion, confianza en la
verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor, inocencia, etc. teniendo
siempre una connotacion loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

s Ibidem (nota 18), pp. 83-84.

2 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de
2015, p. 11.

2t Articulo IV del Titulo Preliminar.- Principios del Procedimiento Administrativo
“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los
siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios
generales del Derecho Administrativo:

()

1.8. Principio de buena fe procedimental.- La autoridad administrativa,
los administrados, sus representantes o abogados y, en general,
todos los participes del procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboracion y la buena
fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos,
salvo los supuestos de revision de oficio contemplados en la presente Ley.
Ninguna regulacion del procedimiento administrativo puede interpretarse de
modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal”.

2 Allan R. Brewer-Carias en su obra “Principios del Procedimiento

Administrativo en América Latina” (Ed. Legis, Colombia 2003) sefiala que la
presuncion de licitud o inocencia y el principio de la buena fe del interesado
se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del articulo IV del
Titulo Preliminar (pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Morén Urbina en sus “Comentarios a la Ley del
Procedimiento Administrativo General” (Ed. Gaceta Juridica, Lima - Pert
2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la actuacion
administrativa, el ordenamiento busca la proteccién a la confianza de la
apariencia generada en la otra parte por su propia conducta, al haber
generado la confianza razonable o legitima de que no ejercitara dicha
facultad o de que la ejercitara de otro modo. Agrega que la buena fe o la
confianza legitima, como es conocido este principio en otros ordenamientos,
impone el deber de coherencia en el comportamiento propio de las
autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

2 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch,
Barcelona 1965, p. 39.

% Ladeclaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos,
que ni éste nila solicitud que lo origind, hayan surtido los efectos previstos
en la presente Ley.

Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera

lugar cuando el titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto

retroactivo de la nulidad no afectara:

a. Alas resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial
que hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes
de la declaracion de nulidad; y,

b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaracion de
nulidad en cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma.

No es de aplicacion en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por

el Articulo 2014 del Cédigo Civil.
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Esta disposicion ha excluido expresamente de su ambito la
aplicacion del articulo 2014 del Cédigo Civil?.

4.2 El papel de la buena fe en el sistema competitivo de
mercado

4.2.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia
general para cualquier relacién juridica. Sin embargo, en el
campo del derecho industrial, se manifiesta con un mayor
grado de exigencia. Consecuentemente, la actuacion
de la Administracion se orienta hacia el mantenimiento
de la seguridad juridica que reclama el trafico mercantil,
relacionandolo con el fenémeno de la competencia econémica
y las ramas del derecho que giran dentro de ese entorno,
como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el
Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los
signos distintivos constituyen el elemento identificador de
los productos y servicios existentes en el mercado, que
contribuyen de manera significativa a reconocer el origen
empresarial que responde por ellos. En tal sentido, debe
asegurarse su transparencia en beneficio no sélo de los
empresarios que compiten entre si sino fundamentalmente
de los consumidores y/o usuarios que son los Ultimos
beneficiarios de dichos bienes y servicios.

En atencion a lo anterior, el empresario que solicite el
registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto
de normas y reglas juridicas, entre las que destacan aquellas
cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de
confusién con otras marcas que ya gozan de proteccion
registral sino, ademas, definir su origen propiciando una
conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro
de un nuevo signo.

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es
necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento
de solicitar su registro. El comportamiento desleal o de
mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura
de un principio tan fundamental como es el de la seguridad
del tréfico juridico, cuya consecuencia ineludible debe ser
— dependiendo en el momento en el que se produzca —
alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacion
obtenido por la presentacion de su solicitud de registro;
denegar el registro en atencion a la causal contenida en el
articulo 136 inciso d) de la Decision 4862%°; o sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado
signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de
la supremacia del principio de la buena fe subjetiva, puesto
que la materia de regulacién tiene por objeto conservar la
transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses
de los competidores como los de los consumidores. Es por
ello que la Decisién 486 restringe el acceso de determinados
signos al registro a través del establecimiento de prohibiciones
absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan
en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos
de mala fe porque atentan contra el desenvolvimiento de la
competencia y la transparencia del mercado a través de la
actividad deshonesta y desleal en las practicas comerciales.

4.2.2 La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuestra legislacion vigente en materia de propiedad
industrial, el principio de la buena fe objetiva se encuentra
presente en la etapa pre y post registral.

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a
través de la prohibicion de registro contenida en
el articulo 136 inciso d) de la Decision 486, segun
la cual se denegara el registro de un signo cuando
el solicitante sea o haya sido un representante, un
distribuidor o una persona expresamente autorizada
por el titular del signo protegido en el pais miembro
o en el extranjero?. En estos casos, la Autoridad
denegara el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el Unico caso de
mala fe que puede presentarse al solicitar el registro
de un signo distintivo; para los demas supuestos
debera tenerse en consideracion que, al no haber una
causal de prohibicion, no es posible denegar de oficio
o a pedido de parte el registro de un signo basado
en tales supuestos. Ello resulta aun mas relevante
si, durante la etapa pre-registral, la actuacién de la
Administracion ha de orientarse especialmente hacia

el mantenimiento de la seguridad juridica que exige el
trafico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracién que, al
haber impuesto la norma legal aplicable en la materia,
la carga en la administracién de no reconocer la
prelacion del solicitante cuando quede demostrado
que obré sin buena fe y al haber relacionado dicha
consecuencia con un derecho (derecho de prelacion)
cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia
I6gica es la de reconocer a los actos de mala fe no
contemplados expresamente en el articulo 136 inciso
d) de la Decision 486 como causal de prohibicion
relativa al registro, cuya aplicacion procedera en
forma analoga al procedimiento de nulidad.

(i) Con relacion a la etapa post-registral, el articulo
172 de la Decision 486 establece que la autoridad
nacional competente decretara de oficio o a solicitud
de cualquier persona la nulidad relativa de un registro
de marca cuando éste se hubiera efectuado de mala
fe. Cabe indicar que la Decision 486 no describe —
ni siquiera a titulo de ejemplo, como si lo hacia la
Decision 34428 — qué conductas constituyen actos de
mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que
son contrarias a la seguridad juridica y representan un
obstaculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la nocién de mala fe constituye un concepto
general, cuyo contenido esta representado por una gran
diversidad de situaciones que deberan ser analizadas por la
Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeracion
de los supuestos que pueden generar la aplicacion del
concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene
mencionar, en términos generales, siguiendo lo establecido
en el derecho comparado?, que incurre en mala fe quien —
en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro
— tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre
una marca con la deliberada intencién de perjudicar a un
competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha sefialado en el Proceso 12-1P-2015%
que:

% Articulo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso
alguin derecho de persona que en el registro aparece con facultades para
otorgarlo, mantiene su adquisicion una vez inscrito su derecho, aunque
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas
que no consten en los registros publicos.

% Articulo 136.- “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en
particular cuando: (...)

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre

que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusion

o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un

distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo

protegido en el Pais Miembro o en el extranjero; (...)".

7 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el articulo 113 de la
derogada Decision 344 como un supuesto de mala fe.

% Elarticulo 113 literal c) de la Decision 344 establecia lo siguiente:

La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticion de

parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de

partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala

fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre
de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento
expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro
hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el
registro de marcas para su comercializacion.

% Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura juridica
general del abuso del derecho es aplicable también al derecho de marcas
cuando se esta ante el supuesto de una solicitud de registro de marca
presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicion, Munich 1999,
pp. 1367 y ss.

% Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de
2015, p. 11.
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“(...) para determinar si una persona obré con mala fe es
necesario que su actuacion sea consecuencia de la intencién
o de la conciencia de violar una disposicién legal o contractual,
o causar un perjuicio injusto o ilegal’.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefala que:

“(...) se presume que todo comportamiento esta conforme
con los deberes que se desprenden del principio de la buena
fe. Por ello, quien afirme su inobservancia debe probatrla,
para con base en ello deducir las especificas consecuencias
juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
ademas que el comportamiento de una persona no se ha
desplegado con la intencién de causar dafio alguno, o de
violar una disposicion normativa o de abstenerse de ejecutar
un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda
afirmar lo contrario debe probarlo”.

4.3 Aplicacion al caso concreto

La opositora Lc Group S.A.C. sefialé que el presente
registro ha sido solicitado mediando mala fe.

Asimismo, los medios probatorios ofrecidos por la opositora
han sido descritos en el punto 2.3 de la presente resolucion.

De la revision de los documentos aportados por Lc
Group S.A.C. (ficha RUC y facturas) se puede concluir que,
por si solos, no son suficientes a efectos de determinar que
el solicitante Socrates Alfaro Coronel haya presentado el
registro del signo materia de analisis mediando mala fe.

Al respecto, la Sala considera necesario recordar que el
hecho de que una persona solicite y/u obtenga el registro de
una marca que resulta confundible con otro signo distintivo
anteriormente solicitado o registrado, no configura por si solo
un acto de mala fe, ya que para ello es necesario acreditar,
a través de medios probatorios idoneos, que el solicitante
ha tenido la intenciéon de perjudicar al titular y obtener un
provecho ilicito a través del registro cuestionado. En efecto,
no basta con que dos signos sean idénticos o similares para
concluir que se configura una conducta desleal, toda vez que
hace falta que, ademas, se transgreda uno de los deberes
de la leal y limpia competencia comercial.

Asimismo, corresponde sefalar que la conducta desleal
no debe ser simplemente invocada, sino que quien sefiala la
existencia de mala fe debe acreditarlo en forma efectiva, asi
como también el perjuicio causado; lo cual no ha ocurrido en
el presente caso.

Por otro lado, el pretender obtener el registro de un signo
no configura por si solo una conducta de mala fe, toda vez
que se encuentra dentro del normal ejercicio del derecho a
solicitar el registro de signos, conforme a lo previsto en las
normas de la materia (Decisién 486).

Por lo expuesto, en el presente caso la opositora Lc Group
S.A.C. no ha presentado medio probatorio alguno tendiente
a acreditar la actitud desleal del solicitante ni la supuesta
intencion de esta, a través de la presente solicitud de registro,
de perpetrar o cometer un acto de competencia desleal.

En tal sentido, no se han configurado los supuestos
necesarios para considerar que Sécrates Alfaro Coronel
actué de mala fe al solicitar el registro de la marca GRUPO
LC y logotipo para distinguir productos de la clase 22 de la
Nomenclatura Oficial.

5. Jurisprudencia invocada

En su recurso de apelacion, la opositora cité jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Al respecto, la Sala conviene en sefialar que en el anélisis
llevado a cabo en el presente procedimiento se ha tenido en
cuenta los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en la Interpretacion Prejudicial (Procesos
30-1P-97) citada por la parte, referida a la determinacion de la
mala fe por parte de una persona.

Sin perjuicio de ello, la Sala conviene en precisar que,
conforme a lo dispuesto por el articulo 34 del Tratado de
Creacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina®',
una Interpretacion Prejudicial sélo ilustra a la Autoridad
que conozca el proceso interno respecto del cual formuld la
solicitud de Interpretaciéon Prejudicial, precisando los alcances
de las normas aplicables al caso concreto recibido en consulta.

6. Precedente de observancia obligatoria - Publicacién de
la presente resolucion

El articulo 43 del Decreto Legislativo 807% sefiala que las
resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con caracter general el sentido de la legislacion
constituiran precedente de observancia obligatoria, mientras
dicha interpretacién no sea modificada por resolucion
debidamente motivada de la propia Comision u Oficina, segin
fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual.

En el presente caso, la Sala ha acordado que la presente
resolucion constituye precedente de observancia obligatoria
con relacion a que cuando se pretenda hacer valer un derecho
en base a un nombre comercial esté o no registrado, su uso
continuo podra ser acreditado si entre el uso mas reciente y
la fecha en que se pretendié hacer valer el derecho hubiera
transcurrido hasta 6 meses como maximo.

En atencién a lo anterior, la Sala ha determinado que
se solicite al Directorio del INDECOPI la publicacion de la
presente resolucion en el Diario Oficial “El Peruano”.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion
interpuesto por Lc Group S.A.C.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolucion N° 1262-2021/
CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021, en los extremos
que declaro:

- IMPROCEDENTE la oposicién formulada en base al
nombre comercial invocado.

- INFUNDADA la oposicion formulada respecto al
riesgo de confusion y la mala fe alegados.

Tercero.- CONFIRMAR la Resolucion N° 1262-2021/
CSD-INDECOPI de fecha 8 de abril de 2021, en el extremo
que INSCRIBIO (entiéndase OTORGO) a favor de Socrates
Alfaro Coronel el registro de la marca constituida por la
denominacion GRUPO LC y logotipo (se reivindica colores®?),
conforme al modelo, para distinguir productos de la clase 22
de la Nomenclatura Oficial.

Cuarto.- Establecer que la presente Resolucion constituye
precedente de observancia obligatoria con relacion a que
cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un
nombre comercial esté o no registrado, su uso continuo podra
ser acreditado si entre el uso mas reciente y la fecha en que
se pretendio hacer valer el derecho hubiera transcurrido hasta
6 meses como maximo.

Quinto.- Solicitar al Directorio del INDECOPI la publicacion
de la presente Resolucion en el Diario Oficial “El Peruano”.

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

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DIiAZ
Presidenta de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual

' Articulo 34.- En su interpretacion, el Tribunal debera limitarse a precisar
el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento
juridico de la Comunidad Andina, referida al caso concreto. El Tribunal no
podra interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los
hechos materia del proceso, no obstante_; lo cual podréa referirse a éstos
cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretacion solicitada.

% Articulo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que
al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carécter
general el sentido de la legislacion constituiran precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion
debidamente motivada de la propia Comision u Oficina, segln fuera el caso,
o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
El Directorio de Indecopi, a solicitud de los érganos funcionales pertinentes,
podra ordenar la publicacion obligatoria de las resoluciones que emita la
institucion en el diario oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario
por tener dichas resoluciones, las caracteristicas mencionadas en el parrafo
anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos
de los consumidores.

% Se aprecian en los colores rosado, marron, celeste, azul, rojo y negro.
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