S

OMPI/PI/JU/LAC/04/8
ORIGINAL: Espafiol
FECHA: 13 de octubre de 2004

Oficina Capafiola
0 de Patentes v Marcas

OFICINA EUROPEA OFICINA ESPANOLA ORGANIZACION MUNDIAL
DE PATENTES DE PATENTESY MARCAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD
INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMERICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)

y
la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),

con la colaboracién
del Ministerio de Cultura de Espana,
el Consejo General del Poder Judicial de Espafia (CGPJ),
la Agencia Espafiola de Cooperacion Internacional (AECI)

y
la Secretaria de Integracion Econdmica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

TENDENCIA DE LA JURISPRUDENCIA EN PERU

Documento preparado por la Sra.lris Esperanza Pasapera Seminario, Juez Titular
Especializado en lo Civil, Juzgado Civil 24, Poder Judicial, Lima

¢:\mis documentod8 pe.doc



OMPI/PI/JU/LAC/04/8
pagina 2

JURISPRUDENCIA PERUANA

(1)
Partes:
Demandante: SAGA FALABELLA SA.
Demandado: Ingtituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual — INDECOPI
Materia: Contencioso Administrativo, Abreviado
Petitorio:

La demanda busca se declare la Nulidad de la Resolucion N° 501-2002/ TPI-INDECOPI
su fecha 27 de mayo del 2002, expedida por € Tribuna de Defensa de la Competenciay de la
Propiedad Intelectual de INDECOP!, (notificada a los recurrentes el 30-05-02) que confirma
en todos su extremos la resolucién emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI
N° 14725-2001/0OSD-INDECORPI su fecha 26 de diciembre de 2001.

Dicha resolucion impone una multa de dos (02) Unidades Impositivas Tributarias
(UIT) y la prohibicion de comerciaizar la marca Vértigo, por € supuesto incumplimiento de
la norma contenida en el articulo 155 literal @) de la Decisién 486- Régimen Comuin de
Propiedad Industrial.

Antecedentes:

SAGA FALABELLA es una organizacion que se dedica ala comercializacion de
productos, como prendas de vestir nacionales o extranjeras.

Comercializala marca de vestir “VERTIGO”, que fue creada e inscritaen Francia por
el disefiador Daniel Mimouny e empresario Simon Attiasse.

La marca se encuentra inscrita también en diversos paises como, Colombia; Venezuela
y Perti.

En e Per( lainscripcion ante INDECOPI se encuentra a favor de arriba mencionados
mediante Certificado de Propiedad N° 80748 vigente hasta €l 2012. la demandante adquirio
la autorizacion de los titulares de la Marca ya mencionados.

El sefior HERRERO AVIAL presentala denuncia ante la autoridad administrativa por
haberse comercializado las mismas sin su autorizacion, por una supuesta infraccion alos
derechos de propiedad industrial; sostiene que en e Pert la Marca se encuentra registrada a
su favor en el Certificado 27264.

La demandante informa a la administracion que los franceses € 29 de febrero de 1999
habian solicitado en €l Per( €l registro de la denominacién Vértigo.
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Con fecha 26.12.2001 INDECORPI expide la Resolucion N°© 14725-12001-INDECOPI
por la que declara Fundada la denuncia por infraccién alos derechos de propiedad intel ectual;
la misma que fue apela dando origen ala Resolucién N° 501-2002/TPI-INDECORPI por laque
el Tribunal confirmé la apelada.

Sostiene la demandante que ha pedido de los franceses en otro proceso administrativo se
cancelalavigencia del Certificado expedido a favor del sefior Herrero N° 27264.
Posteriormente se solicita la nulidad del otorgamiento de autorizacion de uso de marca que le
fuera otorgada al sefior Herrero.

Contestacion de INDECORPI :

Sostiene que efectivamente se dan dos momentos, la comercializacién de prendas de
vestir antes de la cancelacion y la comercializacion efectuada después de la cancelacion del
certificado N° 27264.

El sefior Herrero se encontraba debidamente legitimado para obrar a momento de
interpone su denuncia administrativa.

Que en fecha posterior se ainiciado la nulidad del Certificado N° 27264, y siendo que
ésta tiene efectos retroactivos, una vez declarada la nulidad se determinara que SAGA nunca
infringio los derechos del Sr. Herrero. Estando alo dispuesto en € articulo 11° del Decreto
Legidativo 823.

Si bien éllo es asi € mismo dispositivo en la parte final sefidla que la nulidad de una
marca, es incapaz de afectar 1os pronunciamientos de la autoridad administrativa en materia
de denuncias por infraccion.

Que, € certificado N° 27264 ha sido cancelado mediante resolucion N° 443 2002/TPI-
INDECORPI, por lo que la demanda deviene en infundada.

Sentencias

Sentencia de Sala Especializada en 1o Contencioso Administrativo (Primer grado).

Mediante resolucion nimero once de fecha veintinueve de enero del dos mil cuatro, la
Salaresuelve de conformidad con €l dictamen del sefior Fiscal, Declarar INFUNDADA la
demanda interpuesta por SAGA FALABELLA.

Con fecha veintitrés de marzo del dos mil cuatro, se dispone que no habiendo
interpuesto recurso impugnatorio alguno, tener por Consentida la resolucion nimero once

(sentencia) su fecha veintinueve de enero ultimo.

La sentencia llega a las siguientes conclusiones:
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Que, por resolucion N° 008274-96 — INDECOPI su fecha nueve de julio de
mil novecientos noventay seis, se expide € certificado 27264, el mismo que esinscrito a
favor de don Carlos Ramirez Zegarra de Per(, quien transfiere su derecho de Marca a sefior
José Maria Herrero Avial, € veinticuatro de julio del 2000 siendo titular de la misma desde
esa fecha hasta nueve de julio del dos mil seis, fechas que se tendran en cuenta para
determinar s se ha vulnerado sus derechos por parte de la hoy demardante.

Que, se acreditala comercializacion efectuada por la demandante Saga Falabella de
prendas de vestir con la marca Vértigo, tanto de los Ticket de compra de mercaderiay de la
Inspeccion realizada por Indecopi en € local de la mencionada.

Que, a comercializar los productos con la marca vértigo, (prendas de vestir de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial), con los mismos componentes graficos y fonéticos, incurre en
violacion de los derechos de propiedad intelectual del sefior José Maria Herrero Avidl.

Que, en e proceso administrativo seguido por los franceses respecto a recurso de
nulidad planteado existe pronunciamiento definitivo del Indecopi, mediante resolucion
N©° 0282-2003/TPI-1ndecopi su fechatrece de marzo del dos mil tres, declara confirmar la
resolucion N° 13368-2002/OSD- Indecopi su fecha 26-11-02, careciendo de objeto
pronunciarse sobre la accién de nulidad del registro de la marca Vértigo y figura, inscritaa
favor de José Herrero Avia

Que, a existir resolucion definitiva del Indecopi, declarando que es innecesario
pronunciarse sobre la nulidad planteada por |os sefiores Daniel Mimoun y Simon Attias, no
existe posibilidad que la resolucion materia de impugnacion devenga en ineficaz; se declara
Infundada la demanda, de conformidad con el dictamen del sefior Fiscal.

Comentario

1.- Lademandada propicia ante la administracion la cancelacion del Certificado a favor
del sefior Herrero Avid, y posteriormente la nulidad del otorgamiento de derecho de marcala
misma que no prospera, con |o que demuestra que tenia conocimiento de los derechos del
sefior Herrero Vidl.

2.- Se ha probado durante el proceso judicial que la demandante hizo uso de la marca
Vértigo, indebidamente.

3.- Al resolver administrativamente el Indecopi por la no nulidad del otorgamiento de
maraca a favor del sefior Herrero Vial, no se puede pretender impugnar via judicial una
resolucién que impone multa por € uso indebido de marca ajena.

4.- Comparto lo resuelto por la Sala Contenciosa Administrativa, ya que no existiala
posibilidad que la resolucion materia de impugnacion devenga en ineficaz judicialmente, la
prohibicion del uso de la marca asi como la multa impuesta por la administracién se tiene por
bien aplicada.
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JURISPRUDENCIA

(2)
Partes:
Demandante: UNIVERSAL TEXTIL SA.
Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competenciay de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual — INDECOPI
Materia: Contencioso Administrativo, Abreviado
Petitorio:

La demanda busca se declare la Nulidad de la resolucion N° 019-95-INDECOPI/TDCPI
de otorgamiento de la marca, afavor de “MARY STEL”

Antecedentes:

Universal TEXTIL S.A. se opuso administrativamente a dicho otorgamiento, y es
titular de lamarca POLY STEL y Etiqueta, certificado de registro N° 35986.

Manifiesta que ambas marcas son evidentemente similares entre si, al grado de causar
confusion entre el publico.

INDECOPI asumi6 jurisdiccion administrativa con fecha seis de julio del dos mil tres.

Lamarca POLY STEL goza de la calidad de marca notoriamente conocida en € pais;
por 1o que debe ser debidamente protegida.

Contestacion de INDECOP! :

Manifiesta que la demandante formulo observacion en la via administrativa.

La Oficina de Signos Digtintivos del Indecopi, consideré que la marcaMARY STEL y
POLY STEL no eran confundibles entre si, pues presentan elementos distintivos en su
conformacién que impedia la posibilidad de error en e publico consumidor, descartandose
todo riesgo de confusion ya que MARY STEL se encuentrainscrito en una figura estilizaday
la marca opositora constituida por la denominacion “POLY STEL” y logotipo.

Se emplaza a dofia Maria Gonzales Garcia por Edictos a no apersonarse se le nombra
curador procesal.
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Sentencias
Sentencia de Sala Especiaizada en lo Contencioso Administrativo (Primer grado)
La sentencia llega a las siguientes conclusiones:

Que, laDecision N° 313 de la Comisidon del Acuerdo de Cartagena, aplicable al caso,
establece en su articulo 73° inciso a) que no podran registrarse como marcas agquellos signos
gue sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca
anteriormente solicitada para registrase o registrada por un tercero paralos mismos productos
0 Servicios.

Que, e Decreto Legidativo 26017, Ley General de Propiedad Industrial, ya derogada
pero aplicable a caso, sefidlaba en su articulo 91° que, a efectos de establecer si dos signos
son semejantes se debe tener en cuenta, entre otros criterios, su similitud gréafico — fonética.

Que, € caso de autos corresponde a dos signos de tipo mixto. (letrasy figurativo).

Que, paralos casos de marcas mixtas se debe considerar, ademas, entre otras razones, la
mayor o menor relevancia del aspecto grafico frente a la parte denominativa.

Que, a momento de adquirir un producto de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial el
recuerdo de las palabras MARY STEL Y POLISTEL puede generar confusion en el
consumidor, por cuanto no solo se trata de denominaciones con igual cantidad de letrasy
silabas, sino ademés, de las ocho letras que las componen las cinco Ultimas (“...YSTEL") son
iguales y se encuentran ubicadas en el mismo orden.

Que, teniendo en cuenta que la marca POLY STEL es notoriamente conocida en €l
comercio nacional de sus productos, antigtiedad y por su constante difusion en los medios de
comunicacion y por el reconocimiento que ha merecido debido a la preferencia del publico,
por lo que goza de una especial proteccion sefialada en el inciso d) del articulo 73° dela
decision 313°.

Sentencia de segundo grado:

La Sala de Derecho Constituciona y Social de la Corte Suprema, resuelve en via de
apelacion Confirmar la sentencia apelada, en discordia alo opinado por € Fiscal.

Comentario:
1.- Durante el proceso judicia la demandante si ha probado |0 sefialado en su petitorio.

2.- Comparto lo resuelto por ambas Salas, lamarca POLY STEL a parte de su
antigliedad en el mercado, es muy conocida en el Perq.
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JURISPRUDENCIA

(3)
Partes:
Demandante:  YPF Sociedad An6nima
Demandados:  Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI Mobil Qil
Corporation
Materia: Contencioso Administrativo, Abreviado
Petitorio:

La demanda busca se declare la Nulidad de la Resolucion N° 007940-95-
INDECOPI/OSD, N 1785INDECOPI / TDCPI, las mismas que deniegan € registro de la
marca“SUPER MOVIL”

Antecedentes:

Y PF Sociedad Anonimadinicia su procedimiento para el registro de su marca “ SUPER
MOVIL”, ANTE SU PEDIDO FORMULO OBSERVACION Mobil Oil Corporation,
manifestando que era confundible con sus marcas “MOBIL SUPER” y “MOVIL SUPER
XHP”, observacion que fue contestada en su oportunidad.

Manifiesta que la marca a registrar no produce confusion.

Que, las palabras “MOBIL y MOVIL” evocan una caracteristica propia de los
lubricantes de laclase 4 delaN. O.

Que, la marca cumple con los requisitos consignados en la Decision 344 del Acuerdo de
Cartagena, articulo 81°, pues es perceptible, distintivay susceptible de representacion gréfica.

Presenta documentos que demuestran que en Argentina coexisten las marcas SUPER
MOVIL y MOBIL, que en ambos paises se habla e mismo idioma.

Contestacion de INDECORPI! :

Que se emitio la resolucion tendiendo en cuenta los argumentos de ambas partes, en la
gue se determind que las marcas en litis son semejantes a grado de producir confusion o
inducir a publico a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir, ya que
presentan como componente distintivo y principal e término MOVIL gue resulta
gréficamente similar y fonéticamente idéntico ala marca registrada MOBIL, que €
complemento SUPER no le otorga una distintividad real a signo solicitado por cuanto esta
contendida en la marca opositora, por lo que a ser adquiridos podria darse la equivocada
creencia gue esta adquiriendo un producto elaborado por laMOBIL OIL CORPORATION.
Por 1o que se encuentra incursa dentro de | as prohibiciones establecidas en €l inciso a) del
articulo 83° de la decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, denegandose el
registro. Asi mismo se hatenido en cuenta e articulo 83° inciso d) de la citada.
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En tal sentido el INDECOPI ha observado debidamente |os requisitos que la ley exige
para un signo distintivo.

Contestacion de MOBIL OIL CORPORATION

Esgrime los mismos fundamentos de la codemandada, asi mismo manifiesta que la hoy
demandante solicité ante la Oficina de Signos Distintivos 19 solicitudes las mismas que
fueron denegadas las mismas que no fueron apeladas, habiendo transcurrido el plazo de
caducidad; las mismas fueron denegadas por que e Unico elemento distintivo de todas ellas
erala palabra MOVIL, con €lo se evitd que Y PF introduzca en € mercado peruano todas sus
marcas.

Sentencias
Sentencia de Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo (Primer grado)

Que, si bien “Super Movil” retine los requisitos que exigen € articulo 81° de la Decision
344 para ser marca, ésta como queda expresado, se confunde con la de su propia clase, en
género y especie con la marca oponente MOBIL SUPER y MOBIL SUPER XHP, por lo que
no pueden coexistir, siendo evidente la similitud gréficay fonética.

Que, se harealizado € cotejo de las marcas conforme alas reglas del articulo 91° del
Decreto Ley 26017, se ha concluido que son mas las semejanzas que las diferencias, a grado
de confundir a consumidor medio.

Se resuelve que habiendo cumplido e INDECOPI con aplicar la norma correctamente,
y no pareciendo causal de de nulidad fallan declarando Infundada la demanda,

Sentencia de la Sala Congtitucional y Social de la Suprema (segundo grado)
De conformidad con el dictamen del sefior Fiscal, resuelven Confirmar la sentencia al no
haberse demostrado la existencia de alguna de | as causales de nulidad del acto administrativo,
Revocaron en el extremo de pago de costas y costos, ordenando el pago por la vencida.

La sentencia llega ala siguiente conclusion:

Que, s bien la demandante Super Movil retine los requisitos de marca, no puede
coexistir en el mercado con la marca oponente “Mobil Super” y Mobil Super XHP “.

Comentario
1.- La parte demandante segun los magistrados no ha probado su petitorio.

2.- Creo que se debio ser un poco més analitico ya que €l hecho de que puedan coexistir
en otro pais con el mismo idioma, también pueden coexistir en el Per;

3.- Lafrase“ movil o mobil “trae como relacién que € producto es aceitoso y se usa en
maquinas y motores, por lo que debe de beneficiar atodas las empresas que desarrollan ese
rubro.
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JURISPRUDENCIA

(4)
Partes:
Demandante: Lucia Margarita Reyes Dulanto
Demandados:  Proteccion de la Propiedad Intelectual — INDECOPI Oscar Pérez Salas
Materia Contencioso Administrativo, Abreviado
Petitorio:
Se declare lainvalidez de laresolucion N° 1113-96-INDECOPI/TRI su fecha 28-06-96,
Antecedentes:

En e procedimiento administrativo don Oscar Pérez Salas observa la solicitud e
inscripcién de marca denominada“MARGARITA REYES'.

INDECOPI declara fundada la observacion presentada por Oscar Pérez Salas y deniega
el registro de la marca de productor constituida por la denominacion MARGARITA REYES,
marca que tiene como distintivo las iniciales MR dentro de una estrella de cinco puntas
encerradas por un circulo y la representacion de cinco estrellas, para distinguir preparaciones
para blanquear, limpiar, pulir, jabones, perfumeria, champu y afines de la Clase 03 de la
nomenclaturaoficial.

Sentencias

Sentencia de Vista expedida por la Sala Civil de la Corte Suprema de la Republica con
fecha 04.12.98, ( Primer grado).

La sentencia declara Fundada la demanda interpuesta por dofia Lucia Margarita Reyes
Dulanto.

Apela INDECOPI

Recibidos |os autos pasa al Dictamen Fiscal.

La Fiscalia Suprema en lo Contencioso Administrativo, es de opinion que se Confirme
larecurrida.

Sentencia de la Sala Constitucional y Socia de la Suprema ( sequndo grado)

De conformidad con € dictamen del sefior Fiscal, resuelven Confirmar la sentenciay
ordena se proceda a lainscripcién de la marca de producto solicitada por la actora en €
Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, conforme se dispone en la
Resolucion N° 3535-96- INDECOPI/OSD de fecha 21-03-96, cuya validez y vigencia queda
establecida en virtud de la presente sentencia.
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Comentario
1.- La parte demandante seguin los magistrados s ha probado su petitorio.

2.- Hastamarzo del afio 2002 se resuelve las Acciones Contenciosas Administrativas a
nivel de la Corte Suprema; teniendo como primer grado la Sala Civil de la Corte Supremay
como segundo grado la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema.

LA ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA EN EL PERU

El quince de abril del dos mil dos entraen vigencialalLey 27584, Ley queregulael
Proceso Contencioso Administrativo prevista en e articulo 148° de la Constitucion vigente
(1993), la misma que tiene por finalidad e control juridico por e Poder Judicia de las
actuaciones de la administracion publica sujetas a derecho administrativo y la efectiva tutela
de los derechos de |os administrados, 1a accion contenciosa administrativa se denomina en el
pais como “Proceso Contencioso Administrativo”.

Actualmente tenemos en la ciudad de Lima cuatro jueces especializados en o
contencioso administrativo y dos Salas Contenciosas administrativas, una Sala Permanente y
una Trangitoria; en los lugares en donde no exista Juez o Sala Especializada en lo
contencioso administrativo, es competente el Juez en lo Civil o0 el Juez Mixto en su caso, o la
Sala Civil correspondiente.

Laley en mencidn a permitido un avance muy singular ya que desarrolla sus propios
principios, como € principio de integracion, los jueces no deben degjar de resolver por
deficiencia de laley, en tales casos aplicaran los principios generales del derecho
administrativo; €l principio deigualdad procesal, independientemente de su condicion de
entidad estatal 0 de administrado, tenemos también el principio de favorecimiento del
proceso, no se podra rechazar liminarmente la demanda cuando haya incertidumbre respecto
al agotamiento de lavia previa, siendo el Ultimo de ellos e principio de suplencia de oficio,
dispondra las subsanaciones en los casos de no ser posible la suplencia de oficio.

L as actuaciones de la administracion publica solo pueden ser impugnadas mediante éste
proceso, salvo |os casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales; procede la
demanda contra toda actuacion realizada en gjercicio de potestades administrativas, siendo
impugnables. 1.-10s actos administrativosy cualquier otra declaracion administrativa, 2.- €
silencio administrativo, lainerciay cualquier otra omision de la administracion publica, 3.- la
actuacion material que no se sustente en acto administrativo, 4.- la actuacion material de
gjecucion de actos administrativos que transgrede principios 0 normas del ordenamiento
juridico, 5.- las actuaciones u omisiones de la administracion publica respecto de la validez,
eficacia, g ecucion o interpretacion de |os contratos de la administracion publica, con
excepcion de los casos en que es obligatorio 0 se decida conforme aley, someter a
conciliacion o arbitraje la controversia, y 6.- las actuaciones administrativas sobre el personal
dependiente a servicio a servicio de la administracion publica.
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Unavez sefialada su Competencia jurisdiccional pasamos a analizar su articulo 7°, en €l
gue se sefidla en una forma quiza especial la aplicacion del Control Difuso; se dispone que,
en aplicacion de los articulos 51°, 138° de nuestra norma Constitucional, (desarrollado en €l
articulo 14° de laLey Organica del Poder Judicial), que éste proceso procede, alin en caso de
que la actuacion impugnada se base en la aplicacién de una norma que transgreda el
ordenamiento juridico.

La norma que sustenta el proceso contencioso administrativo, sefiala que,
adicionalmente se aplicaran los principios del derecho administrativo, los derechos procesales
y los principios del derecho procesal civil enlo que sea compatible.

Se modifica € articulo 9° de laley en andlisis mediante la Ley N° 27709 (26-04-2002),
por lo que a partir de ello la competencia funcional en el 6rgano jurisdiccional es modificada;
se sefiadla que son competentes para conocer el Proceso Contencioso Administrativo en
primerainstancia el Juez Especializado en |o Contencioso Administrativo (igual), y cuando se
trata de impugnacion a resoluciones expedidas por €l Banco Central de Reserva,
Superintendencia de Banca'y Seguros, Tribunal Fiscal, Tribunal del INDECOPI, Tribunal de
CONSUCODE, Consgjo de Mineria, Tribuna Registral y Tribuna de Organismos
Reguladores, es competente en primera instancia la Sala Contenciosa Administrativa de la
Corte Superior respectiva. Resolviendo en apelacion la Sala Civil de la Corte Suprema, y de
ser el caso la Sala Constitucional y Social la casacion (modificado). Aunque debemos de
manifestar que en mil novecientos noventay tres con el nuevo Codigo Procesal Civil
anteriormente a lo expuesto la competencia era similar, 1o que si se ha hecho es adicionar
algunas instituciones de las sefialadas.

Este articulo antes de ser reformado sefialaba que |os jueces Contencioso
Administrativos eran primera instancia paralos administrados asi como para |os Organismos
enunciados en la Ultima parte, |as apelaciones las resolvia la Sala Contenciosa Administrativa
delaCorte Superiory la Sala Constitucional de la Corte Suprema en casacion, articulo que
fue modificado alos pocos dias, en € mismo mes de abril del dos mil dos.

Anteriormente el Codigo Procesal Civil (1993) articulo 545°, en su capitulo pertinente
sefialaba la competencia como hoy se encuentra vigente, habiéndose adicionando otros
Organismos como por gemplo e INDECOP! .

Esaraiz de lamodernidad en el aparato estatal que el Congreso de la Republica
promulga esta norma en comento, en la que se han desarrollado diverso capitulos asimismo,
ésta se encuentra en concordancia con laLey N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General (10-04-01). Contiere VII Capitulos, (Subcapitulos), Disposiciones Derogatorias y
Disposiciones Finales.

Cabe resdltar que en éste proceso interviene el Ministerio Pdblico, 1.- como
Dictaminador, antes de expedirse la resolucion fina y en casacion, y 2.- como parte del
proceso cuando se trate de intereses difusos, de conformidad con las leyes de la materia. En
estos procesos € Dictamen del Ministerio Publico es obligatorio bajo sancién de nulidad.

La representacion y defensa de | as entidades administrativas estard a cargo de la
Procuraduria Pablica competente, o cuando lo sefid e la norma estara representada por el
representante de la entidad debi damente autorizado.
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Es de notar que en €l articulo 15.2 de la acotada norma se establece como obligacion,
gue todo representante judicial de las entidades administrativas, dentro del término para
contestar la demanda, pondra en conocimiento del titular de la entidad su opinion profesional
motivada sobre lalegalidad del acto impugnado, recomendéndole las acciones necesarias en
caso de que considere procedente la pretension; Como es de verse de éste dispositivo asido
un gran avance, para que los procesos no sean dilatados en perjuicio del administrado, se
respete la seguridad juridica que debe ofrecer € Estado Peruano.

Esta Ley es de avance, asi tenemos, que se puede modificar y ampliar la demanda, 1a
demanda tiene plazos para ser interpuesta, uno de sus requisitos es e agotamiento de lavia
administrativa, existe excepciones a dicho agotamiento.

Los plazos parainterponer la demanda, atenor de la Ultima parte del articulo 17°, son
de Caducidad.

L as vias procedimentales que sefidla la norma son dos, y tramitan conforme a las
disposiciones del Codigo Procesal Civil:

Proceso Sumarisimo, Dictamen Fiscal y sentencia en cinco dias, articulo 24°.

Proceso Abreviado, Dictamen Fiscal en diez diasy sentencia en veinticinco dias,
articulo 25°, las pretensiones no previstas en € articulo 24° de lanorma.

Se recurre alavia correspondiente en razon alaimpugnacion que se desea redlizar.

También procede la Indemnizacién por dafios y perjuicios la misma que se plantea
como pretension principal.

En relacion ala actuacion de pruebas se dispone pruebas de oficio, la administracion
esta obligada a facilitar al proceso todos los documentos que obren en su poder e informes
gue sean solicitados.

L os recursos impugnatorios son: reposicion y apelacion, y de casacion en los
predeterminados.

L as decisiones adoptadas en casacion por la Sala Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia de la Republica constituyen doctrina jurisprudencial en materia
Contenciosa Administrativa. Los érganos inferiores podran apartarse de lo establecido,
siempre que se presenten circunstancias particulares en e caso que conocen debiendo de
motivar lasrazones por las cuales se gpartan de la doctrina jurisprudencial.

En el Capitulo VI se ocupa de las Medidas Cautelares, las que podran ser dictadas antes
deiniciado el proceso o dentro de éste, se sefiala que las Medidas de Innovar y de no Innovar
son especia mente procedentes en el proceso contencioso administrativo. Para el
otorgamiento de la Medida Cautelar se seguira con las normas del Cédigo Procesal Civil con
las especificaciones establecidas en ésta Ley.
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L as sentencias estimatorias deben sefidlar en forma especifica el mandato judicial asi
como identificar la obligacion a cargo del demandado, y deben g ecutarse en sus propios
términos, son responsables de la g ecucion de la sentenciay demas resoluciones € Juzgado
0 Sala que conoci6 de proceso en Primera Instancia; |os funcionarios encargados de
exteriorizar la voluntad mediante actuaciones son responsables en forma solidaria con la
entidad, el personal que asume el cargo después de haberse notificado la sentencia no puede
ser renuente al mandato, bajo responsabilidad.

Ley 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo previstaen el
articulo 148° de la Constitucién vigente (1993), se encuentra en concordancia con la Ley
del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444 (10-04-01), y siendo un requisito
esencial de lademanda el agotamiento de la Via Administrativa debemos de incluirla en
el tema.

Dicha norma entr6 en vigencia después de seis meses de su publicacion, lafinalidad de
la misma fue actuaizar € régimen general regulado por el Decreto Supremo N° 006-67-SCy
posteriores modificaciones;, Laley del Procedimiento Administrativo General regulalas
actuaciones de la funcion administrativa del Estado y € Procedimiento Administrativo
Comun; Rige supletoriamente en los casos ho contemplados en |os procedimientos especiales
creados y regulados por ley expresa, sefiala que las autoridades administrativas a reglamentar
los procedimientos especiales, deben observar |os principios administrativos, consignando los
deberes y derechos de quienes intervienen en el procedimiento establecido en laley 27444.

Si bien el INDECOPI tiene su propio TUPA (Texto Unico de Procedimientos
Administrativos) éste reglamento respeta lo sefidado en la Ley 27444.

Es de destacar que la nueva Ley del Procedimiento Administrativo General, tiene como
finalidad establecer el régimen juridico aplicable para que la actuacion de la Administracion
Publica protgja e interés general, cautelando los derechos e intereses de |os administrados,
siendo su objetivo actualizar y unificar la normatividad, como un marco general de los
procedimientos administrativos en el Per(, califica como sujetos del procedimiento, el
administrado (persona natural o juridica) y la Autoridad Administrativa; califica alos actos
administrativos como las declaraciones de la entidades que, en el marco de normas de derecho
publico estan destinadas a producir efectos juridicos sobre los intereses, obligaciones o
derechos de los usuarios dentro de una situacion concreta; asi mismo reconoce al
administrado la facultad de contradiccidn en la via administrativa frente a un acto
administrativo que viola, desconozca o lesione un derecho o interés legitimo. Asimismo
reconoce gue también se puede dar procedimientos ya sea por orden superior (oficio) o por
una denuncia o instancia del administrado, érgano competente, plazos, recurso impugnatorios
(reconsideracion, Apelacion y de Revision), términos, formulacion de queja, alegaciones,
informe, peritaje, audiencia publicay las diversas formas de finalizacion del procedimiento
(resoluciones que resuelven el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, € silencio
administrativo negativo, el desistimiento, la declaracién de abandono, los acuerdos adoptados
por las partes como consecuencia de conciliacidn o transaccion extrgjudicial que tenga por
objeto poner fin a procedimiento), y la prestacion efectiva de |o solicitado por €
administrado.
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El administrado puede a mérito de los articulos 105°, 107°, 108°, 110°, 111°, 112° dela
Ley 27444; Formular denuncias, de Peticion Administrativa, Solicitud de Interés Particul ar
del Administrado, Solicitud de Interés Genera de la Colectividad, Faculta de Contradiccion
Administrativa, Facultad de Solicitar Informacion, Facultad de Formular Consultas, asi como
la Facultad de Formular Peticiones de Gracia.

En esta norma también dispone la Prescripcion, ya que la facultad de la administracion
para determinar la existencia de infraccion administrativa prescribe en € plazo que
establezcan las leyes especiales, y se plantea como medio de defensa; sin perjuicio de los
plazos de las demas responsabilidades que la infraccion pudiera ameritar.

Tenemos en esta Ley Procedimientos Especiales como, e Procedimiento Trilateral y el
Procedimiento Sancioredor, siendo el primero el més importante teniendo en cuenta el tema
gue nos ocupa.

Es pues €l Procedimiento Trilateral un procedimiento administrativo contencioso,
seguido entre dos 0 mas administrados ante entidades de la administracién y ante las personas
juridicas bajo €l régimen privado que brinda servicios publicos o gjercen funcién
administrativa, a mérito de una concesion, delegacion o autorizacion del Estado.

En el procedimiento administrativo existe el Precedente Administrativo, al resolverse
casos particulares interpreten de modo expreso y con caracter general € sentido de la
legislacion, constituiran precedentes administrativos de observancia obligatoria por la entidad,
mientras dicha interpretacion no sea modificada.

En el Pert se considera como entidades de la Administracion Pablica ademés del Poder
Ejecutivo, incluyendo los Ministerios y Organismos Publicos Descentralizados, alos Poderes
Legidativo y Judicial; los Gobiernos Regionales y Locales. Los Organismos alos que la
Constitucion y las leyes confieren autonomia, las demas entidades, organismos, proyectosy
programas del estando y las personas juridicas bajo € régimen privado que presten servicios
publicos o gercen funciones administrativas, ya sea por concesion, delegacion o autorizacion
del Estado.

Ambito Pend

El Estado Peruano teniendo en cuanta la proliferacion de los delitos relacionados con la
propiedad intelectual en todas su manifestaciones, ha visto la necesidad de agravar las penas
asi como crear nuevos tipos penales.

Atendiendo alo expuesto es necesario andlizar laLey N° 28289, LEY DE LUCHA
CONTRA LA PIRATERIA (20-07-04); en articulo 1° modificalos articulos 217°, 218° y
219° del Cédigo Penal (03-04-91).en los que se elevan las penas.

En el articulo 217°, nuevas acciones delictivas, en la acotada se sanciona la
Reproduccién no autorizada, asimismo en los literales“ b ” se sefida que sera sancionada, La
distribucion mediante venta, alquiler o préstamo publico. En € literal “ ¢ “, La comunique o
difunda publicamente por cualquiera de los medios o procedimientos reservados al titular del
respectivo derecho, y se agrega un paragrafo nuevo, que sefiada, La pena sera no menor de
cuatro anos ni mayor de ocho y con sesenta a ciento veinte dias multa, cuando € agente la
reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o procedimiento y s la distribucion se
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realiza mediante venta, alquiler o préstamo al publico u otra forma de transferencia dela
posesion del soporte que contiene la obra o produccion que supere las dos (2) Unidades
Impositivas Tributarias, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de inferior
importe cada uno.

En el articulo 218° Formas Agravadas; se agravalas penas, sefiala, La pena sera
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho afios y con noventa a ciento
ochenta dias multa; en €l literal “ d “ se agregalas, producciones protegidas, para que reciban
amparo legal.

En € articulo 219° referente a Plagio, se agravalas penas; Serareprimido con pena
privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho afios y noventa a ciento ochenta
dias multa

Debiéndose de tener la presente informacion como referente para una mayor aclaracion
sobre € tema que nos ocupa.

[Fin del documento]



