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RESUMEN:

La falsificacion y pirateria constituyen problemas graves en la sociedad actual. Normalmente se responsabiliza a los actores e infractores
directos sobre las violaciones a los derechos de propiedad industrial y derechos de autor, pero existen terceros o actores indirectos a quienes se
les puede imputar responsabilidad por estos comportamientos ilegales que afectan el normal desenvolvimiento del comercio en el mercado.
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ABSTRACT:

Counterfeiting and piracy are serious problems in today’s society. Normally, direct actors and infringers are held responsible for violations
of industrial property rights and copyrights, but there are third parties or indirect actors who can be held responsible for these illegal behaviors

that affect the normal development of trade in the market.

Keywords: industrial property, copyrights, infringements, crimes, liability, third parties.

I. INTRODUCCION

En un mercado globalizado como el actual, la
falsificacion y la pirateria de productos aumen-
tan dia a diay se hace cada vez mas complicado
combatirlas. Es claramente un problema global
que se ha ido sofisticando; toda vez que los in-
fractores de los derechos de propiedad indus-
trial y derechos de autor buscan y encuentran
nuevos mecanismos para violentar las reglas
que regulan la propiedad intelectual. Lamen-
tablemente, muchas veces se consideran a las
infracciones y/o delitos contra la propiedad in-
telectual como de menor importancia o enver-
gadura, cuando realmente muchas veces nos
encontramos frente a la concurrencia de deli-
tos, tales como: evasién de impuestos, lavado
de dinero, explotacion de personas y trabajo
de menores, salud publica, entre otros. Por ello,
los titulares de los derechos de propiedad in-
dustrial y derechos de autor deben buscar so-
luciones legales creativas para contrarrestar el
comportamiento ilegal de los falsificadores y
piratas.

Una de las estrategias que se estd aplicando a
nivel mundial es responsabilizar a los infracto-
res indirectos, es decir, las personas naturales
o juridicas que de alguna manera contribuyen
para que se logre infringir o delinquir contra la

1.  §32del Lanham Act, 15 U.S.C. § 1114.
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propiedad intelectual. Por ejemplo, se podria
responsabilizar a los propietarios y/o arrenda-
dores de establecimientos comerciales donde
se ofrecen productos falsificados y/o piratea-
dos, que muchas veces tienen conocimiento de
estos hechos ilegales. Esta teoria de responsa-
bilidad ha sido ampliamente desarrollada en el
derecho anglosajon y es conocida como contri-
butory infringement’, landlord liability y vicarious
liability. En Latinoamérica ya existen algunos
paises como Argentinay Brasil que han incluido
esta teoria de responsabilidad en casos sobre
infracciones y/o delitos contra la propiedad in-
telectual; sin embargo, es un desarrollo timido.
Lo mismo ocurre en nuestro pais, donde no se
ha desarrollado el tema ampliamente.

Il. FALSIFICACION DE PRODUCTOS O MER-
CANCIAS EN LA NORMATIVA PERUANA

Si bien la falsificacion se refiere al uso no auto-
rizado de marcas —propiedad industrial— y la
pirateria hace referencia a la copia de una obra
protegida por los derechos de autor, ambos
comportamientos estan considerados como in-
fracciones y/o delitos contra la propiedad inte-
lectual. Sin embargo, en esta oportunidad de-
sarrollaremos el tema en relacién a la violacién
de derechos de propiedad industrial; especifi-
camente los derechos marcarios, y, por tanto,



nos referiremos a falsificacion de productos o
mercancias.

Sobre la falsificacién de productos, se conoce
que toda fabricacion, comercializacion, dis-
tribucion, almacenamiento de productos con
signos idénticos y/o similares a marcas debida-
mente registradas sin contar con la debida au-
torizacion del titular constituye una infraccién
a los derechos de propiedad industrial, confor-
me lo establecido en el articulo 97 del Decre-
to Legislativo 1075, modificado por el Decreto
Legislativo 1309; y los articulos 155 y 156 de la
Decisién 486, Régimen Comun sobre Propie-
dad Industrial de la Comunidad Andina —en
adelante, la “Decision”"—, los cuales disponen
lo siguiente:

“Articulo 97.- Actos de infraccion

Constituyen actos de infraccién todos aque-
llos que contravengan los derechos de pro-
piedad industrial reconocidos en la legisla-
cion vigente y que se realicen o se puedan
realizar dentro del territorio nacional.

La responsabilidad administrativa derivada
de los actos de infraccion a los derechos de
propiedad industrial es objetiva.”

“Articulo 155.- El registro de una marca con-
fiere a su titular el derecho de impedir a cual-
quier tercero realizar, sin su consentimiento,
los siguientes actos:

(..)

d) usar en el comercio un signo idéntico o
similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese
causar confusion o un riesgo de asociacion
con el titular del registro. Tratdndose del uso
de un signo idéntico para productos o servi-
cios idénticos se presumird que existe riesgo
de confusion;

(..)"

Asimismo, precisa la Decision lo siguiente en
relacién al uso de un signo registrado por parte
de un tercero en su articulo 156:

“Articulo 156.- A efectos de lo previsto en los
literales e) y f) del articulo anterior, constitui-
rdn uso de un signo en el comercio por parte
de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a) introducir en el comercio, vender, ofrecer
en venta o distribuir productos o servicios
con ese signo.

b) (..)

¢) emplear el signo en publicidad, publica-
ciones, documentos comerciales o co-
municaciones escritas u orales, indepen-
dientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas
sobre publicidad que fuesen aplicables.”

Por otro lado, la conducta ilicita mencionada no
solamente constituye una infraccién en materia
administrativa, sino que ademas constituye un
delito, de acuerdo a lo establecido en el Cédigo
Penal peruano:

“Articulo 222.- Serd reprimido con pena priva-
tiva de libertad no menor de dos ni mayor de
cinco anos, con sesenta a trescientos sesenta
y cinco dias multa e inhabilitacién conforme
al Articulo 36 inciso 4) tomando en conside-
racién la gravedad del delito y el valor de los
perjuicios ocasionados, quien en violacidn de
las normas y derechos de propiedad indus-
trial, almacene, fabrique, utilice con fines co-
merciales, oferte, distribuya, venda, importe
o0 exporte, en todo o en parte:

(..)

f) Un producto o servicio que utilice una
marca no registrada idéntica o similar a
una marca registrada en el pais.”

lll. RESPONSABILIDAD DE INFRACTORES IN-
DIRECTOS: PROPIETARIO/ARRENDADOR

En tal sentido, los titulares de los derechos mar-
carios u otros signos distintivos tienen la facul-
tad de iniciar acciones legales contra los terce-
ros responsables cuando consideren que sus
derechos se vulneran.

Normalmente, las acciones tanto administrati-
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vas como penales se inician contra los respon-
sables directos, que son los arrendatarios de
los locales comerciales donde se viene consti-
tuyendo la infraccion y/o delitos contra la pro-
piedad industrial. Sin embargo, en el supuesto
que el propietario y/o arrendador de un local
comercial que tiene conocimiento que en el
local comercial que arrienda se vienen comer-
cializando productos falsificados —que infrin-
gen los derechos de propiedad industrial—, jse
puede iniciar acciones legales contra el propie-
tario/arrendador como responsable indirecto?
{qué sucede con aquellos terceros que contri-
buyen con una infraccion y/o delito?

En primer lugar, consideramos, que para res-
ponsabilizar al propietario/arrendador de un
establecimiento, es importante que se pueda
acreditar que el propietario/arrendador cono-
cia o podia conocer de los hechos infractores
y/o delictivos que viene realizando su arrenda-
tario. Por tanto, el titular del derecho infringi-
do antes de intentar involucrar al propietario/
arrendador en un proceso o procedimiento
legal, deberia asegurarse que el propietario/
arrendador tenia conocimiento del hecho
infractor, ya sea porque ha sido informado o
porque la infraccion o delito es un hecho de
publico conocimiento.

Se considera que los casos mds exitosos de
responsabilidad del propietario/arrendador se
han dado cuando se cumplen estos supuestos?

a) La escala de la falsificacion de los produc-
tos en el mercado es severa;

b) Los productos falsificados son abiertamen-
te comercializados;

c) Eltitular de la marca afectada —derecho de
propiedad industrial— afectado sufre un
dano significativo por los hechos ilegales;

d) Elpropietario/arrendador permanece pasi-
vo o inactivo frente al problema.

Es asi, que denunciar y responsabilizar al pro-
pietario/arrendador resulta mas atractivo que
denunciar Unicamente al vendedor de los pro-
ductos falsificados, ya que muchas veces el
vendedor se puede mantener en el anonimato
y, ademas, pueden tener menos bienes y/o ac-
tivos que el propietario/arrendador.

En los casos que conocemos de otros paises,
que comentaremos mas adelante, el supues-
to que se debe cumplir es que el propietario/
arrendador conocia o debia conocer sobre la
comercializacion, distribucion, fabricacion o
almacenamiento de productos falsificados por
parte de su arrendatario y, que no hizo nada
—o0 minimo, omisidn— para prevenir o dete-
ner estos actos ilegales.

Para tener un caso exitoso, y asegurarse que
el propietario/arrendador conocia de los he-
chos infractores o delictivos, se sugiere que
el titular de la marca le solicite al propietario/
arrendador, eventualmente antes de iniciar
una accion, que cumpla con implementar cier-
tas medidas, a efectos de prevenir o detener
la comision de la infraccién o delito, entre las
cuales se mencionan?:

a) Implementar medidas de control a modo
de garantizar conocimiento pleno acerca
de quiénes son los arrendatarios.

b) Incluir cldusulas resolutorias expresas den-
tro del contrato de arrendamiento que
prohiban actividades relacionadas con
productos falsificados y/o pirateados; otor-
gandoles las facultades como propietario
del inmueble para desalojar a los arrenda-
tarios en caso de utilizar el inmueble para
realizar actividades ilicitas.

¢) Mantener una politica clara contra el uso
del inmueble para cualquier tipo de acti-

2. Giay Gustavo y Andres O’Farrel, «Pursuing Landlords for Infringements. Wishful thinking or worthwhile reme-
dies?», Revista World Trademark Review (diciembre 2015-enero 2016): 46-48.

3. Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy —BASCAP—, Lineamientos Landlord Liability.
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vidad relacionada con la venta y/o fabrica-
cién de productos falsificados y/o piratea-
dos. Tal politica debe ser visible a través de
avisos publicados en el establecimiento o
la pagina web del centro comercial.

d) Realizar inspecciones periddicas de las
tiendas y los puestos de los arrendatarios.

e) Contactarse con los titulares de los dere-
chos de propiedad industrial infringido, en
caso de observar actividades ilicitas que
puedan vulnerar sus derechos.

IV. JURISPRUDENCIA COMPARADA SOBRE
RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/
ARRENDADOR

Como hemos sefialado, la jurisprudencia an-
glosajona estd mas desarrollada en cuanto a la
responsabilidad del intermediario/facilitador
o propietario/arrendador del establecimiento
donde se cometen infracciones a los derechos
de propiedad intelectual. Sin embargo, quere-
mos comentar dos casos en Brasil y Argentina,
donde las cortes de dichos paises responsabi-
lizaron a los propietarios/arrendadores de los
establecimientos.

El primer caso fue resuelto en el 2012 por la Cor-
te de Justicia del Estado de Sao Paulo, Brasil, que
fue iniciado por las empresas de denunciantes
Nike Do Brasil Comércio E Participacdes Ltda.,
Nike International Ltda., Lvmh Fashion Group
Brasil Ltda., Louis Vuitton Malletier, Oakley Bra-
sil Ltda. y Oakley Incorporation contra Calinda
Administracao Participacao E Comércio Ltda —
en adelante “Calinda”—, administrador y pro-
motor del Centro Comercial 25 de Marzo de Séo

Paulo*. La Corte resolvié que Calinda deberia
prevenir que se comercialice, ofrezca en venta,
o almacene productos falsificados en el Centro
Comercial 25 de Marzo, con las marcas de las
empresas denunciantes, bajo apercibimiento
de pagar una multa diaria de R$ 31,000 reales
—aproximadamente S/ 20,800.00°— en caso
no cumpla con prevenir el comportamiento ile-
gal de los comerciantes, toda vez que Calinda,
administrador del centro comercial en men-
cion, alquilaba los espacios y stands segun con-
trato de arrendamiento existente y, por tanto,
la Corte sefal6 que Calinda habria actuado por
omisidn por no prevenir la venta de productos
falsificados y de contrabando con marcas reco-
nocidas; mas aun, que en diversas oportunida-
des se han realizado operativos para decomisar
productos ilegales. Asimismo, Calinda debia
pagar a las empresas denunciantes, titulares de
las marcas reconocidas Oakley, Louis Vuitton y
Nike el monto de R$ 31,000 por concepto de
dafio moral.

Dos casos resueltos en Argentina: (a) caso “Gale-
ria La Morocha” mediante el cual, en el 2014, el
Ministerio Publico de la ciudad de Buenos Aires
responsabiliza al administrador de la galeria; y,
(b) otro reciente: “Asociacion Mutual de Vende-
dores Ambulantes de Retiro” resuelto por la
Cémara Criminal y Correccional Federal - Sala 2.
Ambos responsabilizan al administrador/arren-
dador de los locales comerciales donde se ofre-
cian, almacenaban mercaderia falsificada.

En el caso “Galeria La Morocha”, lugar de acopioy
depdsito de mercancias y productos falsificados,
se responsabilizé en un proceso penal a Enrique
Adolfo Mora como participe necesario, impo-
niéndosele una multa de $30,000 pesos argenti-

4. Sentencia de la Corte de Justicia del Estado de Sao Paulo, Brasil, apelacion N° 502.136.4/5-00, afo 2012.

5. Altipo de cambio del 10 de noviembre del 2020.

6. Investigacion del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, Unidad Coordinadora de
Investigaciones Complejas-UCIC, 27 de noviembre de 2014.

7. Sentencia de la Cdmara Criminal y Correccional Federal - Sala 2, CFP N° 6869/2013/4/CA2, Poder Judicial de la

Nacién, Argentina, 27 de febrero de 2019.
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nos ARS —aproximadamente S/ 1,370.008—, por
ser la persona encargada de administrar y cobrar
los arrendamientos de los comerciantes en dicha
galeria, tomandose en cuenta que claramen-
te Enrique Adolfo Mora conocia los hechos de
venta ilegal de productos que se realizaba en el
lugar.

En el segundo caso argentino, recientemente
resuelto en febrero de 2019, la Corte sefialé que
en el centro comercial denominado “Centro de
Compras” se habia realizado diversas interven-
ciones de allanamiento para decomisar pro-
ductos falsificados, tales como zapatillas e in-
dumentaria deportiva de marcas reconocidas,
esto desde hace cinco afnos. Asimismo, de las
investigaciones se tomd conocimiento que los
administradores y arrendadores de estos pues-
tos en el centro comercial era la “Asociacion
Mutual de Vendedores Ambulantes de Retiro”.
Por tanto, la Corte sefalé que no podia pasar
inadvertido que la mercaderia apdcrifa se en-
contraba exhibida para la venta al publico en
un predio compuesto por una gran galeria co-
mercial, circunstancia que conforma un contex-
to susceptible de causar confusién en los even-
tuales adquirentes de tales productos.

Ademas, al haberse realizado dos allanamien-
tos previos en donde se procedi6 a la identifi-
cacién de las personas que ponian a la venta
los productos apdcrifos y a los encargados del
lugar —los participes— que conocian la situa-
cién, mas aun cuando —como se vio— la ac-
tividad ilicita se perpetrd en el tiempo incluso
con los mismos involucrados. Es asi, que la Cor-
te responsabilizé a los representantes de “Aso-
ciacion Mutual de Vendedores Ambulantes de
Retiro” por actuar como administradores del
local comercial en mencién.

Finalmente, un caso de agosto de 2019, emitido
por la Corte Federal de Apelaciones del Circuito

8. Altipo de cambio del 10 de noviembre del 2020.

Décimo Primero de los Estados Unidos de Amé-
rica, en el caso seguido por Luxottica Group
S.p.A contra Airport Mini Mall, Lic, y otros,® por
contribuir a infringir sus derechos de propiedad
industrial. En el caso, diversos locales comercia-
les de Airport Mini Mall —un centro comercial
de productos con descuentos— estaban ven-
diendo lentes falsificados con la marca Luxotti-
ca Group S.p.A. Por tanto, la Corte de Apelacio-
nes fallé responsabilizando al administrador/
arrendador de contribuir con la comisién de la
infraccién de las marcas reconocidas de la de-
mandante.

Como se ha podido ver en los casos anterio-
res, tanto cortes civiles —los casos de Brasil y
Estados Unidos de América— y penales —los
casos de Argentina— han responsabilizado a
los propietarios/administradores/arrendado-
res de los centros comerciales de los casos en
cuestion. Si bien existe amplitud de regulacion
y normativa que puede aplicarse para un caso
concreto, posiblemente la via civil sea la mas
adecuada, sobre todo, para efectos del pago
indemnizatorio por dafios y perjuicios al titular
de las marcas. Sin embargo, no se descarta la
alternativa penal, que en varios de los paises
latinoamericanos, incluyendo Peru, no existe la
responsabilidad penal de una persona juridica,
sino de sus representantes y, eventualmente
esto sea negativo para efectos de obtener una
reparacion civil. Sin embargo, puede ser positi-
va si se quiere involucrar a las personas natura-
les, representantes de la persona juridica, en un
proceso penal.

V. RESPONSABILIDAD DEL PROPIETARIO/
ARRENDADOR SEGUN NORMATIVA PE-
RUANA

Actualmente, en Peru no existe jurisprudencia
extensa sobre la responsabilidad del arrenda-
dor o de quien contribuye con la comisién de

9. Sentencia de la Corte Federal de Apelaciones del Circuito Décimo Primero de los Estados Unidos de América del

7 de agosto de 2019, Caso N° 18-10157.
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una infraccién y/o delito contra la propiedad
industrial, que en el derecho anglosajén, segun
ya hemos sefalado, se encuentra ampliamente
desarrollado y se denomina landlord liability.

Sin embargo, consideramos que si deberia exis-
tir responsabilidad del arrendador por los actos
ilicitos de su arrendatario desde el punto de
vista de la normativa civil y administrativa; pero
dejaremos de lado —en esta oportunidad— el
analisis de una aplicacién desde el punto de vis-
ta penal, segun desarrollamos a continuacion.

1. Disposiciones sobre incumplimiento del
contrato de arrendamiento.

Al respecto, consideramos que el arrendador
deberia tomar conocimiento de los actos ilici-
tos que se vienen cometiendo en los locales de
su propiedad, de las consecuencias legales que
estos actos implican y de las obligaciones que
mantienen sobre el control de sus arrendata-
rios, en cuanto al cumplimiento de las normas
que protegen la propiedad intelectual y restrin-
gen la comercializacion y distribucion de pro-
ductos infractores u otros actos ilicitos.

Como es de conocimiento general, el contrato
de arrendamiento es un acto juridico y como tal,
entre sus requisitos indispensables se encuentra
el fin licito. Esto significa que el objeto del arren-
damiento en todo momento debe estar orienta-
do a cumplir el ordenamiento legal y a evitar que
se transgredan las normas vigentes.

El hecho de que el contrato de arrendamiento
deba cumplir con un fin licito implica que el
desarrollo del mismo por ambas partes, arren-
dador y arrendatario, se debe dar dentro de lo
previsto por las normas legales vigentes, entre
ellas el Cédigo Civil.

Asi, dentro del contrato de arrendamiento de
locales comerciales, lo normal y natural es que
el arrendador vele porque dentro de su local,
el arrendatario no desarrolle actividades prohi-
bidas o que estén en contra del sistema legal
vigente. En el caso de locales comerciales esto
incluye, especialmente, actos refiidos contra las
normas que regulan el mercado, tales como las

regulaciones que prohiben la venta de produc-
tos que infrinjan derechos protegidos por las
leyes sobre propiedad intelectual.

El inciso 7 del articulo 1681 del Cédigo Civil
expresamente prevé que el arrendatario estd
obligado a no hacer uso imprudente del bien
o contrario al orden publico o a las buenas cos-
tumbres; es decir, que el uso del bien debe ser
acorde a ley y no debe transgredir el ordena-
miento vigente, tal como es el caso de la nor-
matividad que protege los derechos de propie-
dad intelectual.

En concordancia con la norma citada, el inciso
3 del articulo 1697 del Cédigo Civil establece
como causal de resoluciéon del contrato que
el arrendatario dé al bien destino diferente de
aquel para el que se le concedié expresa o ta-
citamente, o permita algun acto contrario al or-
den publico o a las buenas costumbres. Es claro
y evidente que la venta de productos infracto-
res y/o falsificados constituye un acto contrario
alaleyy al orden publico.

Asimismo, tal como establece el articulo Il del
Titulo Preliminar del Cédigo Civil, la ley no am-
para el ejercicio ni la omisién abusivos de un
derecho. Ello significa que si bien es derecho
del arrendador, como propietario del local, el
explotar el bien percibiendo la renta mensual
por la cual se ha contratado; también pesa so-
bre el arrendador la obligacion de cautelar que
el bien arrendado, es decir el local comercial,
no sea utilizado para fines que no sean licitos,
tales como la distribucion y venta de productos
falsificados.

Noétese que la norma citada del Cédigo Civil
habla de ejercicio abusivo del Derecho tanto
por accion como por omision. Esto implica que
dejar de controlar las actividades del arrenda-
tario de suerte tal de que éste pueda ejercer
actividades no acordes al sistema legal vigen-
te, no es admitido por el Derecho y mas bien
el arrendador debe participar controlando tales
actividades, sobre todo cuando la norma sobre
arrendamiento prevé como posibilidad de re-
solucion del contrato, en caso de que el arren-
datario use el bien infringiendo la ley.
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2. Consideraciones sobre responsabilidad
extracontractual del arrendador.

Asimismo, el arrendador debe tomar en conside-
racion que en el sistema legal peruano existe un
régimen de responsabilidad civil. Este régimen
esta referido al aspecto fundamental de indem-
nizar los dafios ocasionados en la relacién de los
particulares bien se trate de dafos producidos
como consecuencia del incumplimiento de una
obligacién voluntaria, principalmente contrac-
tual, o como resultado de una conducta, sin que
exista entre los sujetos ningun vinculo de origen
obligacional. Cuando el dafio se produce sin que
exista ninguna relacién juridica previa entre las
partes, el dano es consecuencia, no del incum-
plimiento de una obligacién voluntaria, sino
simplemente del deber juridico genérico de no
causar un dafo a otro, encontrandonos dentro
del ambito de la denominada responsabilidad
civil extracontractual.

En el Pery, la norma basica de responsabilidad
civil extracontractual esta contenida en el ar-
ticulo 1969 del Cédigo Civil, complementada
también por el articulo 1978 del mismo cuer-
po legal:

“Indemnizacién por dafio moroso y culposo

Articulo 1969.- Aquel que por dolo o culpa
causa un dafio a otro estd obligado a indem-
nizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa

corresponde a su autor.”

“Responsabilidad por incitacion y/o coautoria

Articulo 1978.- También es responsable del
dano aquel que incita o ayuda a causarlo. El
grado de responsabilidad serd determinado
por el juez de acuerdo a las circunstancias.”

Las normas citadas se refieren a que el autor del
dafio que se hubiera producido con o sin inten-
ciéon, debe resarcirlo reparando la situacion del
sujeto perjudicado. Asi, casos en los cuales el
arrendatario de un inmueble aprovecha dicho
local para distribuir productos transgrediendo
normas que protegen la propiedad intelectual,
supone que el arrendador ha actuado con des-
cuido y omision en el cumplimiento de sus obli-
gaciones dentro del sistema legal vigente.

3. Normativa sobre propiedad industrial
que puede ser aplicable a la responsabili-
dad del arrendador.

El Decreto Legislativo 1075 —que aprueba
normas complementarias a la Decision 486 de
la Comunidad Andina—, recientemente modi-
ficado mediante el Decreto Legislativo 13977,
que incorpora el inciso e) al articulo 115", re-
gula las facultades de investigacion de manera
no taxativa que tendria la Comisién de Signos
Distintivos del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Proteccion de la Pro-
piedad industrial —INDECOPI—, en el sentido
que se sefiala que podra solicitar a una persona
natural o juridica, mediante el dictado de me-
didas cautelares o de una resolucién que pone
fin a una instancia, la adopcién de medidas que
sirvan para prevenir la ejecucién o perpetra-
cién de actos realizados por terceros que cons-

10. Disposiciones Complementarias finales del Decreto Legislativo 1397 que modifica el Decreto Legislativo 1075,
que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

1.  Articulo 115.- Facultades de investigacion

Sin que la presente enumeracion tenga cardcter taxativo, la autoridad nacional competente tiene las siguientes facul-

tades de investigacion:
(...)

e) Exigir, via medida cautelar o resolucién que ponga fin a la instancia, a las personas naturales o juridicas, asi como
aentidades publicas o privadas, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, la adopcion de medidas que impidan
la continuacién o perpetracion de actos practicados por terceros que supongan el uso no autorizado de elementos

protegidos por la propiedad industrial.
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tituyan el uso no autorizado de elementos de
propiedad industrial.

Consideramos que mediante esta disposicion
se faculta a la Comisién de Signos Distintivos
del INDECOPI para que pueda ahondar las in-
vestigaciones en casos de infraccidn a los dere-
chos de propiedad industrial y en casos que lo
considere necesario, para efectos de que cese
la infraccidon podria ordenar a cualquier inter-
mediario o tercero que contribuya con la infrac-
cién a tomar las medidas necesarias para evitar
la comision de infracciones contra la propiedad
industrial, bajo la penalidad de imponer una
sancion administrativa, que, eventualmente
podria ser una multa o cierre de establecimien-
to —aunque creemos que esta segunda seria
muy agresiva y es probable que la Comisién
no se anime a aplicarla—, segun establece la
normativa administrativa dentro de sus sancio-
nes. Es importante sefalar que el intermediario
no seria incluido como parte denunciada en
el eventual procedimiento de infraccién. Sin
embargo, si se podria ordenar al intermediario
cumplir con lo ordenado por la Comisién, ge-
nerandose una responsabilidad administrativa
que, al no cumplirse, como ya sefialamos ten-
dria como consecuencia la imposiciéon de una
sanciéon administrativa Unicamente.

En caso una medida cautelar o resolucion por
parte de la autoridad administrativa en este
sentido, ordenada al intermediario/facilitador
de la infraccién, no sea cumplida por el mismo,
podria ser utilizado, claramente, como prueba,
en un eventual caso de dafos y perjuicios don-
de se quiera acreditar la responsabilidad del
facilitador o intermediario de la infraccion para
que pueda pagar por los dafos y perjuicios cau-
sados al titular de los derechos de propiedad
industrial por la omisién en el cumplimiento de
la solicitud de colaboracion y de las obligacio-

nes que derivan del contrato de arrendamiento
y extracontractuales, segun lo hemos senalado
en los puntos anteriores.

Si bien aun no existe jurisprudencia del INDE-
COPI donde se aplique de manera extensiva
este articulo para considerar a los propietarios/
arrendadores como responsables, no debe des-
cartarse la aplicacion de este articulo en su inci-
so e) para facilitar la desarticulacion de las redes
de falsificadores de mercancias con marcas re-
conocidas, que tanto dafio hacen a la economia
interna y al comercio internacional.

VI. CONCLUSIONES

Con una legislacion clara que responsabilice a
los propietarios y/o arrendadores de estableci-
mientos, los titulares de las marcas tendran un
remedio claro y mayor predictibilidad a la hora
de actuar, los gobiernos se verian beneficiados
por la mayor eficacia de las acciones que se ini-
cien y los consumidores estarian protegidos por
el desarrollo de un comercio mas legal y justo.”

Consideramos que debe responsabilizarse al
propietario y/o arrendador de un inmueble
en la comisién de delitos contra la propiedad
intelectual, siempre que se cumplan ciertos
supuestos; siendo el principal que se pruebe
que el propietario y/o arrendador conocia o te-
nia cdmo conocer sobre los hechos infractores
y/o delictivos que se vienen cometiendo en su
inmueble. En esos casos es evidente la respon-
sabilidad del propietario/arrendador y deberia
aplicarse la normativa administrativa sobre in-
fraccion marcaria y civil sobre responsabilidad
extracontractual actual. Sin embargo, reco-
mendamos, ademds, una modificacién legisla-
tiva en la que claramente quede tipificado este
ilicito como infraccion administrativa y como
delito penal.

12.  Maria Laura Perna, «Responsabilidad del locador y pirateria marcaria» (tesina, Universidad Austral, Maestria en

Propiedad Intelectual, 2012-2013), 35.
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