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DENUNCIANTE RICARDO LEON MARQUEZ GOMEZ

DENUNCIADA : ADIDAS PERU S.AC.

Infraccion alos derechos de Propiedad Industrial — Prescripcion de la accion:
Infundada - Sancion — Costas y costos

Lima, veintidés de febrero de dos mil veinticuatro.

. ANTECEDENTES

Con fecha 24 de febrero de 2021, Ricardo Le6n Marquéz Gémez (Colombia)
interpuso denuncia por infraccién a los derechos de Propiedad Industrial contra
Adidas Peru S.A.C. (Peru), manifestando lo siguiente:

En Perd, es titular de la marca denominativade producto NEMESIS (Certificado
N° 270951) que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial
y, en Colombia, cuenta con unafamiliade marcas en base a tal denominacion.
Hatomado conocimientode que la denunciadaviene comercializando zapatillas
y ropa deportiva con su marca registrada, sin contar con su debida autorizacion
para ello.

Con fecha20 de enero de 2020, se efectud la diligenciadeinspeccion solicitada
en el Expediente N° 830120-2019%, constatdndose los hechos materia de
denuncia.

Suscribié un contrato de licencia con la denunciada para los mercados de
Colombiay México. Lo que demuestra que la denunciada tenia conocimiento
de que la marca NEMESIS era de su titularidad.

Referido a la solicitud de visita inspectiva y dictado de medidas cautelares fueradel procedimiento solicitado
por Ricardo Le6n Marquéz Gomez contra Adidas Perd S.A.C. por el presunto uso indebido del signo
NEMESIS para identificar de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
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En Colombia, los derechos de Propiedad industrial sobre la denominacion
NEMESIS se remontan al afio 2006.

En ese sentido, solicité lo siguiente:

Que se sancione a la denunciada con una multa.

Se ordene el cese de los actos violatorios.

Se ordene el pago de las costas y costos a su favor.

Se requiera a la denunciada que cumpla con informar desde cuando viene
efectuando la comercializacion de productos con el signo NEMEZIZ, ademas del
costo de tales productos y la informacion sobre sus distribuidores.

Sustenté su denuncia en los literales a) y d) del articulo 1552 de la Decision 486.
Adjunté medios probatorios?.

a)

d)

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:

aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha
registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios paralos cuales ésta se ha registrado; o sobre
los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios,
cuando tal uso pudiese causar confusiéno un riesgo de asociacion con el titular del registro. Tratandose del
uso de un signo idéntico para productos o serviciosidénticos se presumira que existe riesgo de confusion.
I(_ s) pruebas son las siguientes:

Copia del Contrato de licencia de marca celebrado con Adidas AG y Ricardo Leén Marquez Gomez.
Copiade Certificado de registros a favor Ricardo Ledn Marquez Gbmez, emitidos en Colombia en relaciéon
con el signo NEMSIS y/o NEMESIS y logotipo.

Acta de inspeccion de fecha 3 de enero de 2020, recaida en Expediente N° 830120-2019, correspondiente
a la solicitud de visita inspectiva fuera del procedimiento solicitada por Ricardo Ledn Marquéz Gémez contra
Adidas Pera S.A.C.

Copia de la consulta RUC de la denunciada.

Copiade la Boleta Electronica BRS2-89600 de fecha 3 de enero de 2020 emitida por Adidas Pert S.A.C.
Copia de la Boleta de venta N° BRB2-89452 de fecha 7 de julio de 2019 emitida por Adidas Pert S.A.C.
Escrito presentado por Adidas Pert S.A.C. en el Expediente N°830120-2019, correspondiente a la solicitud
de visita inspectiva fuera del procedimiento solicitada por Ricardo Leén Marquéz Gémez contra Adidas Peru
S.AC.
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Confecha8 de abrilde 2021, Adidas Pert S.A.C. absolvié el traslado de la denuncia
manifestando que:

Forma parte de “Adidas Group”, el cual se dedica a la elaboracion y
comercializacion de productos deportivos a nivel mundial.

En el mes de mayo del afio 2017, en la Final de la Copa del Rey, su empresa
efectud el lanzamiento mundial de los calzados deportivos denominados
‘NEMEZIZ” con la participacion del famoso futbolista Lionel Messi.

Desde la fecha de su lanzamiento el producto NEMEZIZ revoluciono la industia
del calzado deportivo.

Su empresa firmé un contrato de licenciacon el emplazado el 18 de diciembre
de 2017 -mediante el cual este ultimo le concedié una licencia exclusivadel signo
NEMESIS para los territorios de Colombiay México-, debido a que el denunciante
alafechade firma del referido contrato contabacon elregistro de algunas marcas
que incluian en su conformacion el término NEMESIS en dichos paises.

El 23 de noviembre de 2017, el denunciante solicitd el registro de la marca
NEMESIS (reivindicando prioridad de la solicitud colombiana N°
SD2017/0052971), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, la cual tuvo por finalidad atacar a su empresa y frustrar el comercio de su
linea de productos NEMEZIZ.

La conducta del denunciante cumple con todos los elementos para ser calificada
como abusiva del derecho.

Ha solicitado la nulidad del registro de la marca sustento de la accion, por lo que
el procedimiento debe ser suspendido.

Trataron de llegar a un acuerdo con el denunciante; sin embargo, no tuvieron
exito.

Mediante Resolucion N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de
2021, la Comision de Signos Distintivos suspendio el tramite del procedimiento
hasta el momento en que se resuelva de manera definitiva, en la via administrativa,

M-SPI-01/01 3-31

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




O
- PERU | Presidencia
% del Consejo de Ministros

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

RESOLUCION N° 0218-2024/TPI-INDECOP!I

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

el Expediente N° 876121-20204, o de ser el caso, hasta que la Comision de Signos
Distintivos cuente con elementos de juicio suficientes para continuar con el tramite
del presente procedimiento.

Con escritos de fechas 24 de noviembre de 2021 y 17 de febrero de 2023, Ricardo
Ledn Marquéz Gémez solicitd el levantamiento de la suspensién ordenada en el
procedimiento, alegando que el Expediente N° 876121-2020 motivo de la
suspension culmino en la via administrativa.

Con fecha 21 de agosto de 2023, la Primera Instancia efectu6 un requerimiento de
informacion ala denunciada®, el cual fue cumplido con escrito del 29 de agosto de
2023. La denunciada solicité que se declare la confidencialidad del documento
denominado “Informacién confidencial - ingresos brutos por venta de productos con
marca NEMEZIZ”.

Mediante proveido de fecha 8 de setiembre de 2023, la Secretaria Técnica de la
Comision de Signos Distintivos dispuso declarar confidencial el documento

4 Correspondiente alaaccion de nulidad por mala fe interpuesta por Adidas Ag contra el registro de lamarca
NEMESIS (Certificado N° 270951) de titularidad de Ricardo Ledn Marquéz Gémez, sustento de la presente
denuncia por infraccion.

5 En cual consistié en lo siguiente:

(1) Sgﬁ_gl_ggesde cuando viene haciendo uso del signo NEMEZIZ y/o

, de manera aislada o conjuntamente con otros elementos,
para dlstmgulr zapatillas y ropa deportiva y/o etiquetas, envases o
envolturas.

(i) Precise a cuanto asciende el precio de venta de las zapatillas y ropa
deportiva comercializados con los signos sefialados previamente.

(i) Precise si Adidas Peru S.A.C. o alguna empresa relacionada a ellos
han vendido a Tiendas por departamento Ripley S.A., Saga Falabella
S.A. ylo Comercial Mont S.A.C, productos con la marca NEMEZIZ /

i’—” materia de denuncia.
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denominado “Informacion confidencial - ingresos brutos por venta de productos con
marca NEMEZIZ”.

Mediante Resolucion N° 2558-2023/CSD-INDECOPI, de fecha 6 de noviembre de

2023, la Comision de Signos Distintivos:

- Levanté la suspension del presente procedimiento dispuesta mediante
Resolucién N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de septiembre de 2021.

- Declar6 INFUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad
industrial interpuesta Ricardo Ledn Marquez Gémez contra Adidas Peru S.A.C.
con relacion a la conducta tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decision
486.

- Declar6 FUNDADA la denuncia por infraccion de derechos de propiedad
industrial interpuesta por Ricardo Ledén Marquez Gémez contra Adidas Peru
S.A.C. con relacion a la conductatipificada en el literal d) del articulo 155 de la
Decision 486.

- Sancion6 a Adidas Perd S.A.C. con una multa ascendente a 150 UIT.

- Prohibié a Adidas Peru S.A.C. el uso de los signos infractores, en forma aislada
0 conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,
para distinguir zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.

- Dispuso que Adidas Pert S.A.C. asuma el pago de las costas y costos incurridos
por Ricardo Leén Marquez Gémez con motivo del presente procedimiento.

Considero que:

Determinacion de los signos usados por la denunciada

- No corresponde evaluar o emitir pronunciamiento respecto a la alegada mala
fe y presunto comportamiento desleal con el que Ricardo Ledn Marquez
Gomez habria obtenido la marca NEMESIS (Certificado N° 270951), sustento
de la accion, debido que los mismos fueron analizadosy desvirtuados en el
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procedimiento de nulidad de dicho registro seguido bajo Expediente N°
876121-2020.

- De la valoracion conjunta de todos los medios probatorios obrantes en autos,
Adidas Peru S.A.C. ha comercializado zapatillas y ropa deportiva de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial identificadas con los siguientes signos:

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Evaluacion de las conductas imputadas a la denunciada

»  Aplicacion del literal a) del articulo 155 de la Decision 486

- La documentacién probatoria presentada resulta insuficiente a efectos de
acreditar, de forma fehaciente, la responsabilidad de la denunciada respecto
de la conducta imputada, toda vez que si bien los productos materia de
denunciaconsignanlossignos objeto de cuestionamiento,no se ha acreditado
que la imputada haya sido quien aplicé o colocé dichas marcas en los
productos materia de denuncia, principalmente debidoa que en los mismos no
se incluye algunareferenciaque lo vincule con la conducta establecida en el
literal analizado.

- En el presente caso, no configurandose los actos previstos en literal a) del
articulo 155, de la Decision 486;, corresponde declarar infundada la denuncia
formulada en este extremo.

»  Aplicacion del literal d) del articulo 155 de la Decision 486
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- Dado que los signos en conflicto distinguen algunos de los mismos productos
y otros vinculados, asi como que entre tales signos existe semejanzas, se
determina que los mismos resultan confundibles entre si.

- En el caso concreto, se determinaqueladenunciadahainfringidolosderechos
de propiedad industrial del denunciante, configurandose los actos previstos en
el literal d) del articulo 155 de la Decisién 486; en consecuencia, corresponde
declarar fundada la denuncia formulada en este extremo.

Imposicién de la sancion

- Provecho ilicito: La denunciada ha declarado y reconocido el beneficio
obtenido al utilizar el signo objeto de cuestionamiento; informacion que si bien
ha sido declarada confidencial serd tomada en cuenta al momento de la
graduacion de la sancion.

- Probabilidad de deteccién: Se estima que la probabilidad de deteccién de la
infraccion esmedia, toda vez que dependid delaintervencion de latitular quien
informd que una persona utiliza en el mercado signos semejantes a su marca
registrada, correspondiéndole un porcentaje de incremento del 60%.

- Factores agravantes y/o atenuantes: En el presente caso no se verifican
factores agravantes ni atenuantes a considerar a efectos de graduar la multa
base.

- En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el
articulo 121 del Decreto Legislativo N° 1075, asi como, el hecho de que la
multa base se obtiene de relacionar el beneficioilicito (informacién declarada
confidencial) y la probabilidad de deteccion y a fin de que se genere un efecto
disuasivo en la denunciada, determina que el monto de esta debe quedar
establecido en 150 UIT.

Medidas definitivas
En el presente caso, corresponde prohibirle el uso de los signos infractores,
en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente
de los elementos que se les pudiera haber adicionado, para distinguir
zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
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Costas y costos del procedimiento
Corresponde imponer a la denunciada el pago de las costas y costos en los
cuales ha incurrido, Ricardo Ledn Marquez Gbémez, en el presente
procedimiento.

Con fecha 1 de diciembre de 2023, Adidas Perd S.A.C. interpuso recurso de

apelacion manifestando lo siguiente:

- No se encuentrade acuerdo con la resolucion impugnada, dado que en esta
no se ha reconocido la mala fe del denunciante, quien pretende usar de
manera abusiva un registro marcario que, si bien fue obtenido obedeciendo el
procedimiento regular para ello, en estricto constituye un abuso del derecho.

- Como haindicado en sus descargos, debido que el denunciante ostentaba la
titularidad de las marcas NEMESIS en Colombia y México, en el afio 2018 se
celebrd un contrato de licencia con dicha parte a fin de autorizarse el uso de
la marca NEMESIS en tales paises.

- Sibien el acuerdo fue suscrito en el afio 2018, las tratativas derivan de tiempo
atras.

- Por lo menos desde el mes de mayo del 2017, el denunciante tomd
conocimiento del lanzamiento mundial del calzado deportivo NEMEZIZ
efectuado por su empresa.

- Resulta evidente que el denunciante manejaba informacién privilegiada que lo
motivo a solicitar el registro de la marca NEMESIS (Certificado N° 270951),
sustento de la presente denuncia, en Per(, lo cual constituye un acto de mala
fe.

- Por lo menos, desde el afio 2016 su empresa cuenta con la titularidad de la
marca NEMEZIZ y logotipo en diversos paises del mundo, tales como Japodn,
Corea; Italia, Reino Unido, Espafia y Rusia.

- El denunciante no comercializa efectivamente productos NEMESIS en el
mercado peruano.
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El monto de la multa impuesta a su empresa resulta desproporcionado,
ademas de no encontrarse debidamente motivado, debido a que el plazo de la
presunta de la infraccién debié haberse limitado a un periodo; ademas, la
Primera Instancia no indicod que incidencia tuvo la informacion brindada a
traveés del escrito por el cual dio cumplimiento al requerimiento de informacion
efectuado.

No se ha considerado que su empresa ces6 la comercializacion de los
productos en cuanto tomd conocimiento de la denuncia interpuesta en su
contra.

Conforme alos actuados recaidos en el Expediente N°830120-2019 (solicitud
de visita inspectiva fuera del procedimiento), el denunciante tomo
conocimiento del presunto hecho infractor en el afio 2019, lo cual determina
un exceso al plazo de 2 afios prescritos en lanormativa para la determinacion
de laexistenciade unainfraccion;en consecuencia, el presente procedimiento
debe ser declarado prescrito.

Solicité el uso de la palabra.

Con fecha 1 de febrero de 2024, Ricardo Lebén Marquez Gémez absolvio el traslado
de la apelacion interpuesta por Adidas Pert S.A.C. manifestando que:

La denunciada no ha cuestionado los extremos de la resolucién impugnada
relacionados a la determinacion de existenciade confusion entrelos signosen
cuestion, el pago de costas y costas a su favor nila prohibicion de uso del
signo infractor para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, por lo que éstos han quedado consentidos.

Mediante Resolucién N°1379-2022/TPI-INDECOPI, la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual ya emitié pronunciamiento respecto a los argumentos
referidos a la presunta mala fe al momento de la obtencién de registro de la
marca sustentode la accion, porlo que no corresponde emitir pronunciamiento
al respecto en el presente caso.
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- El monto de la multa impuesta por la Primera Instancia fue correctamente
calculada, conforme alos criterios establecidos en el Decreto Legislativo 1075
y el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM.

- En el caso concreto si existen factores agravantes, dado que los actos de
infraccion han tenido alcance nacional y han sido de duracion prolongada.
Asimismo, la denunciadaactué de malafe, ya quetuvo la voluntad de cometer
la infraccidn sin solicitar la autorizacion correspondiente.

- Con relacion a la alegada prescripcion, se debe considerar que si bien la
normativa establece que plazo prescriptorio del derecho de accién es de 2
afos contados a partir de que conocio los hechos, este es interrumpido sea
por la presentacién de la denuncia o la solicitud de una medida cautelar.
Asimismo, la oportunidad que tiene la parte denunciada de formular la
excepcion de prescripcion es al momento de contestar la denuncia, lo cual no
ha ocurrido en el caso concreto.

- La presente denunciafue presentada dentro del plazo de 2 afios establecidos
por la ley para ejercitar su derecho de accion, motivo por el cual, lo sefialado
por la denunciada carece de sustento legal. Asimismo, la denunciada no
contestd la presente denuncia en base a dicho argumento, por lo que
constituye un nuevo alegato ante la Segunda Instancia administrativa que
debe ser desestimado de plano.

- Al tratarse de una infraccion continuada, ya que la propia denunciada ha
aceptado que ha comercializado los productos infractores durante el
transcurso de los afios 2019, 2020 y 2021, podria plantearse que el plazo de
prescripcion de la Potestad sancionadora recién se configuraria en el afio
2025, esto siempre que la Autoridad Administrativa no hubiera actuado
diligentemente, lo que no ha ocurrido en el presente caso.

- La denunciada sigue haciendo uso de los signos infractores en el mercado, a
pesar de que ha tomado conocimiento de la Resolucion N° 2558-2023/CSD-
INDECOPI, emitida por la Primera Instancia

Solicité el uso de la palabra.
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Il. CUESTION EN DISCUSION

De la revision de lo actuado, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera

determinar:

a) Sihaoperado la prescripcion de la accion.

b) De no ser el caso, si la denunciada adidas Perd S.A.C. ha infringido los
derechos de Propiedad Industrial de Ricardo Ledn Marquez Gémez, asi como
las medidas definitivas e imposicion de las costas y costos.

M. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Antecedentes

Se ha verificado que el emplazado, Ricardo Ledn Marquez Gomez (Colombia) es
titular de la marca constituida por la denominacién NEMESIS que distingue ropa
interior; medias, camisetas, pantalonetas, camisillas, sudaderas, suéteres,
chaquetasy chompas, pijamas; tenis, zapatos, zapatillas, calzado sport y calzado
deportivo; gorras, sombreros y viseras, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial,
inscrita bajo Certificado N° 270951, vigente desde el 18 de octubre de 2018 hasta
el 18 de octubre de 2028.

Con fecha 14 de diciembre de 2020, mediante Expediente N° 876121-2020, Adidas
Ag (Alemania) solicit6 la nulidad del referido registro por mala fe.

Mediante Resolucion N°1739-2022/TPI-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2022,
la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmé la Resolucion N° 3608-
2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de setiembre de 2021, que declar6 INFUNDADA
la accion de nulidad formulada por Adidas AG., contra el registro de la marca
NEMESIS (Certificado N° 270951).
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2. Cuestiones previas

2.1. Extremos consentidos

Enlamedida que el denunciante, Ricardo Leon Marquez Gomez, no hacuestionado
el extremo de la Resolucién N° 2558-2023/CSD-INDECOPI que declaré infundada
la denuncia interpuesta contra Adidas Peri S.A.C. con relacién a la conducta
tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decision 4865, el mismo ha quedado
consentido, motivo por el cual, no corresponde a la Sala emitir pronunciamiento al
respecto.

2.2. Respecto a la falta de uso de la marca sustento de la denuncia

En su recurso de apelacion, Adidas Perd S.A.C. manifestdé que el denunciante
Ricardo Leon Marquez Gomez no vendria haciendo uso de la marca NEMESIS
(Certificado N° 270951) en el mercado.

Al respecto, la Sala conviene en precisar que el presente procedimiento se
circunscribe en determinar si el uso de los signos objeto de cuestionamiento por
parte de la denunciada constituye una infraccion a los derechos de propiedad
industrial de la denunciante, motivo por el cual, los argumentos relacionados a la
presunta falta de uso en el mercado de la marca sustento de la accién no
corresponden ser dilucidados a través de esta via.

2.3. Respecto a la solicitud de informe oral

En el presente procedimiento tanto Adidas Pert S.A.C. como Ricardo Lebn Marquez
GoOmez solicitaron el uso de la palabra.

6 Ver nota al pie N° 2.
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Al respecto, conforme alo dispuestoen el articulo N° 137 del Decreto Legislativo N°
1075, la actuacién o denegatoria de la solicitud del uso de la palabra quedara a
criterio de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal.

En ese sentido, los Vocales de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
evaluaron la solicitud del emplazado, y teniendo en cuenta la materia controvertida,
consideraron que los argumentos expuestos por el mismo resultan suficientes a
efectos de resolver el caso sin la necesidad de llevarse a cabo una audiencia de
informe oral para ello. En efecto, se verifico que, debido a la naturaleza de los
argumentos expuestos durante la tramitacion del presente procedimiento, la Sala
puede pronunciarse con lo manifestado por la parte en su recurso de apelacién, asi
como de lo actuado en el expediente.

En tal sentido, se determina DENEGAR el uso de la palabra solicitado.

3. Prescripcion de la accidon administrativa: Marco legal

El articulo 244 de la Decisién 486, norma especial aplicable a los procedimientos
referidos a signos distintivos, establece que:

“Articulo 244.- La accion por infraccion prescribird a los dos afios contados desde
la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccién o en todo caso, a los
cinco afios contados desde que se cometio la infraccion por tltima vez.”

El Tribunal Andino, en el Proceso N° 115-IP-2019, interpret6 el mencionado articulo
244 de la Decision 486 sefialando lo siguiente:

(...)
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‘Respecto del plazo de dos arios, dicho plazo se computara necesariamente
desde la fecha gue el titular del derecho de propiedad industrial tomo
conocimiento del acto infractor, independientemente si se trata de una
infraccién instantanea, continuada, permanente o compleja.

(...)

El titular del derecho podria considerar que una determinada conducta
califica como una infraccion permanente o continuada y como viene
ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en
cualquier momento. Sin _embargo, si el denunciado o demandado
acredita gue dicho titular conocia dela referida conductahace mas de
dos afios, laaccién porinfraccién del titular del derecho de Propiedad
Intelectual habra prescrito (extintivamente), debiéndose declarar
improcedente su denuncia o demanda.”

(...)” (Enfasis afiadido).

Asimismo, el articulo 110 del Decreto Legislativo 1075 regula los requisitos
necesarios para que opere la prescripcion de las acciones por infraccion a los
derechos de Propiedad Industrial. Asi, dicha normativa sefiala lo siguiente:

Articulo 110.- La accion por infraccion prescribird a los dos afios contados desde
la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infraccion o en todo caso, a los
cinco afos contados desde que se cometio la infraccion por ultima vez.

Finalmente, el articulo 252.2 del TUO de la Ley 27444 sefiala lo siguiente:

“El computo del plazo de prescripcion sélo se suspende con lainiciacion
del procedimiento sancionador a través de la notificacion al administrado
de los hechos constitutivos de infraccion que les sean imputados a titulo
de cargo, de acuerdo a lo establecido en el articulo 253, inciso 3 de esta
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Ley’. Dicho computo debera reanudarse inmediatamente si el tramite del
procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por mas de
veinticinco (25) dias habiles, por causa no imputable al administrado.”

En cuanto a la declaracion de la prescripcion de la accion, el inciso 3 de la norma
antes citada establece lo siguiente:

“252.3 La autoridad declara de oficio la prescripcion y da por concluido el
procedimiento cuando advierta que se ha cumplido el plazo para
determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los administrados
pueden plantear la prescripcion por via de defensa y la autoridad debe
resolverla sin mas tramite que la constatacion de los plazos”.

En atencién al marco legal descrito, el plazo de prescripcion establecido en la ley
solo se suspendera con la notificacion delinicio del procedimiento sancionador al
administrado. EI cobmputo de dicho plazo se reanudara, cuando el procedimiento
administrativo haya estado paralizado por mas de 25 dias habiles, por causa no
imputable al administrado.

Cabe precisar que una vez reanudado dicho computo, este debe proseguir aun
cuando la Autoridad administrativa impulse la tramitacion del procedimiento, puesto
que el inico supuesto previsto por la ley para su suspension es la notificaciéon de la
denuncia.

3.1.Aplicacién al caso en concreto

7 “Decidida la iniciacién del procedimiento sancionador, la autoridad instructora del procedimiento formula la
respectiva notificacion de cargo al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere el
numeral 3 del articulo precedente para que presente sus descargos por escrito en un plazo que no podra ser
inferior a cinco dias habiles contados a partir de la fecha de notificacion”.
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En su recurso de apelacién,la denunciada AdidasPeru S.A.C. aleg6 que en el caso
concreto habria operado la prescripcion de la accion, toda vez que el denunciante
habria tomado conocimiento de los hechos denunciados en el afio 2019, habiendo
transcurrido mas de los 2 afios prescritos en la norma para la declaratoria de su
prescripcion.

Al respecto, de los actuados en el procedimiento, la Sala advierte que si bien el
denunciante tomd conocimiento de los actos materia de denuncia (a saber, la
comercializacion de productos con el signo objeto de cuestionamiento) en julio de
20198, la Sala advierte la ocurrencia de determinados hechos que determinan que
en el caso en concreto no haya operado la alegada prescripcion de la accion.

En efecto, mediante Decreto de Urgencia N° 26-2020 del 15 de marzo de 2020y el
Decreto SupremoN° 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 declar6 el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a
consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose 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.

Ademas, mediante Resolucion N° 3587-2021/CSD-INDECOPI de fecha 1 de
setiembre de 2021, se ordend la suspensidn del presente procedimiento, la cual fue
levantada con la emisiéon de la Resolucion N° 2558-2023/CSD-INDECOPI, de fecha
6 de noviembre de 2023, notificada con fecha 13 de noviembre de 2023.

Ambas situaciones determinaron que, durante el periodo de su vigencia, el plazo de
prescripcion no se computase.

8 Conforme la Boleta de Venta N° BRB2-89452 de fecha 7 de julio de 2019, presentada por el propio
denunciado obrante a fojas 10 del expediente.

M-SPI-01/01 16-31

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




0 ' ) P oS e RS T e
PERU | Presidencia NDECOP!
% del Consejo de Ministros [

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 0218-2024/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

Los hechos descritos son detallados en el siguiente cuadro:

TITI2019 Suspension de 201372021 A2/6r2021 20912021 131112023 251212024
plazo COVID del —
Tomd 16/03/2020 =l Notificacion del Fecha =n la que Fecha de Maotificacidn de la Fecha de
conocimiznto de 1000672020 admizorio de la se reanuda &l notifizacion de la Resolucion N* prescrpcicn
= denunciz a l3 computo del Resolugidn N* 2558-2023/C50-
comerciaizacion denunciada plazo para la 3587-2021/C5D- INDEGOPI del (& anos)
efectuada por la prescripcidn INDECOF1 de facha 61172023
denunciada (suspensian de! piazo 1 de setiembre de iLavantamiento de
EEEE 2021 [Resaiucitn = susgensitn
(| Bal=fa de venla W suspEnsin el geciars fundsds i@
EREI-50452- procedimiento) ganuncis)
fvaid
Tiempo Tiempo Tiempao restante
transcurrido transcurrido para preseripcion
1 afic 8 meses y 23 2 meses y 20 dias 3 meses y 12 dias
dias

En consecuencia, contrariamente a lo manifestado por la denunciada, la Sala
determina que a la fecha de emision de la presente resolucion no ha operado el
plazo de prescripcion establecidoen la Ley, motivo por el cual, corresponde declarar
infundado dicho extremo de la apelacion formulada por Adidas Peri S.A.C.

Respecto a lo alegado por el denunciante, respecto a que la prescripcion debe ser
alegada con la contestacion de la denuncia, cabe precisar que no existe horma
procedimental que establezca la restriccion® alegada por dicha parte, pudiendo ser
alegada, en via de defensa, en cualquier etapa del procedimiento. Cabe precisar

9 Articulo 65 de TUO de la Ley 27444.- Libertad de actuacion procesal
65.1 El administrado esta facultado, en sus relaciones con las entidades, para realizar toda actuacién que
no le sea expresamente prohibida por algun dispositivo juridico.
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que la prescripcion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 252.3 del TUO de
la Ley 2744419, puede ser declarada de oficio por la Autoridad.

Atendiendo a que no ha prescrito la presente accion, corresponde a la Sala analizar
si Adidas Perd S.A.C. ha infringido los derechos de Propiedad industrial del
denunciado y, de ser el caso, las sanciones y medidas que correspondan imponer

4. Infraccion a los derechos de Propiedad Industrial

El articulo 238 de la Decisién 48611 establece que el titular de un derecho protegido
en virtud de dicha Decision podra entablar accion ante la autoridad nacional
competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podré
actuar contra quien ejecute actos que manifiesten lainminencia de una infraccion.

El articulo 155 inciso d) de la Decisién 486 establece que el registro de una marca
confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su
consentimiento usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto
de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusién o
un riesgo de asociacion con el titular del registro. TratAndose del uso de un signo

10 Articulo 252.3: La autoridad declara de oficio la prescripcion y da por concluido el procedimiento cuando
advierta que se ha cumplido el plazo para determinar la existencia de infracciones. Asimismo, los
administrados pueden plantear la prescripcion por via de defensay la autoridad debe resolverla sin méas
tramite que la constatacion de los plazos.

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

Sila legislacién interna del Pais Miembrolo permite, la autoridad nacional competente podra iniciar de oficio,
las acciones por infraccién previstas en dicha legislacion.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podra entablar la accién contra una
infraccion sin, que sea necesario el consentimiento de los demés, salvo acuerdo en contrario entre los
cotitulares.

M-SPI-01/01 18-31

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




0 ' ) P oS e RS T e
PERU | Presidencia NDECOP!
% del Consejo de Ministros [

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

RESOLUCION N° 0218-2024/TPI-INDECOP!I

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de
confusién.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de
propiedad industrial a interponer unaaccion por violacion contra quien infrinja tales
derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente
que los derechos del titular puedan ser conculcados.

La Primera Instancia determind que la denunciada comercializé zapatillas y ropa
deportiva distinguidos con el siguiente signo:

SIGNOS OBJETO DE CUESTIONAMIENTO

Cabe mencionar que, en su recurso de apelacién, la denunciada no ha negado
haber usado los signos infractores, ni que este sea confundible con la marca del
denunciante. Sin embargo, sefial6 lo siguiente:

» La Primera Instancia no habria reconocido la mala fe del denunciante quien
pretende usar de manera abusiva un registro marcario que, si bien fue obtenido
obedeciendo el procedimiento regular para ello, en estricto constituye un abuso

M-SPI-01/01 19-31

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




) ;
PERU |} Presidencia
% del Consejo de Ministros

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

RESOLUCION N° 0218-2024/TPI-INDECOP!I

EXPEDIENTE N° 885893-2021/DSD

del derecho, ya que cont6 con informacioén privilegiada que lo motivé a solicitar el
registro de la marca sustento de la accion reivindicando prioridad de una solicitud
colombiana del afio 2017, pese a encontrarse en tratativas para la celebracion
de un contrato de licencia con Adidas AG para el uso de la marca NEMESIS en
Colombia y México perfeccionado en el 2018.

Al respecto, la Sala precisa que el presente procedimiento se circunscribe a
determinar si el uso de los signos objeto de cuestionamiento por parte de la
denunciada infringe los derechos de propiedad Industrial del denunciante,
derivados de su titularidad sobre el registro de la marca NEMESIS (Certificado
N°270951).

Sin perjuicio de ello, corresponde precisar que los argumentos formulados por la
denunciada sobre la presunta mala fe del denunciante ya fueron analizados en
el procedimiento de nulidad de registro de la marca NEMESIS (Certificado N°
270951), seguido bajo Expediente N° 876121-2020.

Por lo menos desde el afio 2016, es titular de la marca NEMEZIZ y logotipo en
diversos paises del mundo, tales como Jap6n, Corea; ltalia, reino Unido, Espafia
y Rusia

Al respecto, la Sala conviene en precisar que, de acuerdo con el articulo 154 de
la Decision 486, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirird por el
registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente.

Asimismo, se precisa que, de conformidad con el Principio de Territorialidad, los
derechos que el registro confiere sobre una marca son reconocidos en el pais en
el cual fue registrado; es decir que en virtud al referido registro, la marca goza de
proteccion en todo el territorio nacional.
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En ese sentido, lo argumentado por la denunciada no constituye un elemento
qgue, por si solo, la exima de responsabilidad o que desvirtie el analisis de
confusion que la Sala debera efectuar.

Teniendoen cuentaquelosargumentos expuestos por la denunciada, nodesvirtian
el riesgo de confusidn existente entre los signos utilizados por la denunciaday la
marca sustento de la denuncia, se ha configurado unainfraccion alos derechos de
Propiedad Industrial que Ricardo Ledn Marquez Goémez ostenta sobre su marca
NEMESIS (Certificado N° 270951), por lo que se configura una vulneracion alo
establecido en el inciso d) del articulo 155 de la Decision 48612,

En atencion a lo anterior, corresponde pronunciarse sobre la sancién de multa
impuesta por la Primera Instancia.

5. Determinaciéon de las sanciones porlainfraccién alos derechos de Propiedad
Industrial de la denunciante

5.1. Marco legal

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

a) Amonestacion

b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podra
imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial seran de hasta ciento
cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilicito real obtenido de
la actividad infractora, sea superioral equivalente asetentay cinco (75) UIT, la multa

12 ver nota 1.
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podra ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad
infractora.

Para efectos de la imposicién de las sanciones, se debera tener en cuenta los
criterios establecidos en el articulo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se
desarrollaran a continuacion:

a)

b)

El beneficio ilicito real o potencial de la comision de la infraccion;

El cual estara dado por lo que se dejé de pagar por obtener la autorizacién por
parte deltitularde la marca materia de la denuncia. Afalta de dichainformacion,
esta Sala empleara como referencia el monto obtenido por el infractor como
resultado de su conducta.

La probabilidad de deteccién de la infraccion

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

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

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

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

d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infraccion, el sector del mercado en que se realiza, y
el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a
alcanzarno solo al titular de la marca (pérdidas econémicas), sino también al
publico consumidor,como seria el caso por ejemplo de las falsificaciones de
marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese
contexto, la sancion debe ser proporcional a los efectos de la infraccion
cometida.

e) Laduracion en el tiempo del acto infractor
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El periodo durante el cual se realiz6 lainfraccion también influye en la sancion,
toda vez queno seria justo sancionarporigual dos conductas que,aun cuando
tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duracion distinta.

f)  Lareincidencia en la comision de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se debera
verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a
la notificacion de la resolucién que determiné la existencia de la infraccion
primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la
sancion aplicable no debera ser menor que la sancion precedente, segun lo
dispuesto en el articulo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) Lamalafe en lacomisién del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislacion
marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o0 evidencien que la
denunciada actu6 de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podran tenerse en
consideracion los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplirla sancion,
la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este ultimo en
virtud de lo dispuesto en el articulo 248 del Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS).

En efecto, las sancionesdetipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir
o desincentivar la realizacion de infracciones por parte de los administrados. Asi, la
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magnitud de dichas sanciones debe serigual o superioral beneficio esperado en caso
de cometer lainfraccion, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan
realmente un efecto disuasivo, no s6lo sobre las personas naturales o empresas
infractoras sino sobre el resto de agentes econdmicos del mercado. De no existirun
objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaria mas rentable que cumplir
las normas o asumir la sancion.

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

5.2. Determinacion de la sancién

A efectos de determinar la sancidn que corresponde imponer a la denunciada, se
tendran en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que
seran aplicados al presente caso:

. El beneficio ilicito real o potencial de la comisiéon de la infracciéon

En el presente caso, mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2023, la
denunciada Adidas Perd S.A.C. inform6 respecto a los ingresos brutos
obtenidos por su empresa derivados de la comercializacién de productos con
el signo objeto de cuestionamiento durante el periodo 2018 al 2021
(informacion declarada confidencial), ademas del costo unitario de las
zapatillas identificadas con el signo NEMEZIZ. Dicha informacion fue
declarada confidencial.

Dichainformacién sera tomada en cuenta por la Sala a efectos de calcularel
beneficio ilicito, en el caso concreto.
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. La probabilidad de deteccion de la infracciéon

Debido a que el acto infractor se consumdé con la comercializaciéon de
productos identificados con signos semejantes a la marca registrada, la
probabilidad de deteccidon de la infraccion es alta, debido a que este se
encontrd en el mercado a través de redes sociales y tiendas fisicas?s.
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13 Conforme a las pruebas contenidas en el Expediente N° 830120-2019, referida a la solicitud de visita
inspectiva fuera del procedimiento solicitada por Ricardo Le6n Marquéz Gomez contra Adidas Peri S.A.C.
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. La modalidad y el alcance del acto infractor

La modalidad del acto infractor se ha realizado a través de la comercializacion
de zapatillas siendoque dichaconductavulneralo dispuestoen el articulo 155
inciso d) de la Decision 486.

En cuanto al ambito territorial, se aprecia que la comercializacion de los
productos se efectud a través de tiendas fisicas ubicadasen la ciudadde Lima
y redes sociales, las cuales cuentan con alcance nacional, debido a que son
de acceso por cualquier persona que cuente con un dispositivo inteligente.

. Los efectos del acto infractor
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Los efectos del acto infractor podrian haber perjudicado a la denunciante,

debido al uso de un signo semejante a su marca registrada, sin contar con su
autorizacion para ello.

. La duracion en el tiempo del acto infractor

Conforme a la informacion brindada por la propia denunciada, la infraccion se
habria cometido, por lo menos desde el 7 de julio de 2019 (fecha de emision
de la boleta de venta N° BRB2-89452) hasta 30 de marzo de 2021, fecha en
que se corrio traslado de la presente denuncia, dado que conforme a lo
manifestado por la denunciada a dicha fecha ceso la comercializacién de los
productos materia de denuncia.

. La reincidencia en la comisién de un acto infractor

No se ha verificado que en el presente caso se cumpla con los requisitos
establecidos en el articulo 248.314 literal e) del Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto

14 Texto Unico Ordenado de laLey N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo
N° 004-2019-JUS)

Articulo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades esta regida adicionalmente por los siguientes principios
especiales:

3. Razonabilidad. - Las autoridades debenprever que la comisionde la conducta sancionable no resulte més
ventajosa para el infractor que cumplirlas normas infringidas o asumir la sancion. Sin embargo, las sanciones
a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infraccidn, observando los
siguientes criterios que se sefalan a efectos de su graduacion:

e) Lareincidencia, por la comision de la misma infraccion dentro del plazo de un (1) afio desde que
quedd firme laresolucién que sanciond la primera infraccién.
(...)
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Supremo N° 004-2019-JUS), a fin de que la denunciada sea considerada
reincidente.

° La mala fe en la comision del acto infractor

La denunciada, Adidas Peri S.A.C. efectud la comercializacién y el
ofrecimiento al publico de productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial
con signos semejantes a la marca del denunciante, por lo que, la presuncién
de buena fe ha quedado desvirtuada.

Cabe precisar que, en los casos de infraccion a los derechos de Propiedad
Industrial, la Sala, con la imposicion de la multa, no sélo se busca sancionar al
infractor por la comision del acto infractor sino también propiciar un cambio de
conducta de los agentes econdmicos, de forma tal que se disuada al infractor de
continuar con su practica ilegal.

En ese sentido, la Sala considera que habida cuenta de los ingresos obtenidos por
la denunciada durante el periodo que se cometié la infraccién (informacion
declarada confidencial) en el caso concreto corresponde confirmar la sancién de
MULTA ascendente a 150 UIT impuesta a la denunciada porla Comision de Signos
Distintivos.

6. Medidas definitivas

De conformidad con el articulo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la
sancion que se imponga por la comision de un acto infractor, la autoridad nacional
competente podra dictar, entre otras, las medidas definitivas consistentesen el cese
de los actos que constituyen lainfraccion y la prohibicion de la importacién o de la
exportacion de los productos o materiales.
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Teniendo en cuenta la infraccion incurrida por Adidas Perd S.A.C. corresponde
prohibirle eluso de los signosinfractores, en formaaislada o conjuntamente con otros
elementos e independientemente del color empleado para distinguir zapatillas y
prendas de vestir de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

7. Costas vy costos del procedimiento

El articulo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el articulo 2 del Decreto
Legislativo N° 1309, establece Unicamente que, a solicitud de parte, |la_autoridad
nacional competente ordenara que la parte vencidaasuma el pago de costos y costas
del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal
efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos
conceptos.

Teniendo en cuenta que en el presente caso la parte vencidafue la denunciada en
virtud de lo dispuesto por la normativa sefialada, corresponde imponer a Adidas Peri
S.A.C. el pago de las costas y costos incurridos por Ricardo Ledn Marquéz Gomez
en el presente procedimiento.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. - Declarar INFUNDADA la apelacién interpuesta por Adidas Pera S.A.C.

Sequndo. - Declarar INFUNDADA la solicitud de prescripcion del presente
procedimiento.

Tercero. - CONFIRMAR la Resolucion N°2558-2023/CSD-INDECOPIdefecha6 de

noviembre de 2023, en los extremos que:

- Declar6 FUNDADA la denuncia por infraccién de derechos de propiedad
industrial interpuesta por Ricardo Ledén Marquez Gémez contra Adidas Peru
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S.A.C. con relacién a la conducta tipificada en el literal d) del articulo 155 de la
Decision 486.

- Sancion¢ a Adidas Perd S.A.C. con una multa ascendente a 150 UIT.

- Prohibi6 a Adidas Pert S.A.C. el uso de los signos infractores, en forma aislada
0 conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado,
para distinguir zapatillas y ropa deportiva de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.

- Dispuso que Adidas Pert S.A.C.asuma el pago de las costas y costos incurridos
por Ricardo Leon Marquez Gémez con motivo del presente procedimiento.

Cuarto. - Precisar que queda FIRME la Resolucion N° 2558-2023/CSD-INDECOPI
de fecha 6 de noviembre de 2023, en el extremo que declar6 INFUNDADA la
denuncia por infraccién de derechos de propiedad industrial interpuesta Ricardo
Ledn Marquez Gomez contra Adidas Peru S.A.C. con relacion a la conducta
tipificada en el literal a) del articulo 155 de la Decisién 486.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz, Virginia

Maria Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa Bazéan Leigh, Gonzalo Ferrero Diez
Canseco y Jorge Alejandro Chavez Picasso

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

/mp.
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