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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 1971-2019/TPI-INDECOP!

EXFEDIENTE N° 767850-2018/DSD

ACCIONANTE : ‘ MARCIA MINDREAU DE AGOIS
EMPILAZADA : ALFA - BETA SISTEMAS SA.C.

Nulidad de registro de una marca concedida durante la vigencia de la
Decision 486 y del Decreto Legislativo 1075 - Mala fe.

Lima, @Q DIC. e

I.  ANTECEDENTES

Con fecha 25 de setiembre de 2018, Marcia Mindreau de Agois (Pert) solicité la
nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominacion
CORREOQ vy logotipo, inscrita con Certificado N° 2341471, a favor de Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. (Perd), para distinguir periddicos, revistas [publicaciones
periddicas], impresos, fasciculos, afiches, catalogos, circulares, semanarios,
publicaciones de texto que no sean publicitarios, diarios, folletos, libros, secciones
de diarios, suplementos y demas publicaciones en general (comprendidas en la
clase), articulos de papeleria en general, de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial.

La accionante, Marcia Mindreau de Agois, manifesté lo siguiente: )

(i) La causa petendi que motiva el procedimiento es la existencia de mala fe por
conflicto de intereses del sefior Luis Manuel Agois Banchero, quien actuo
como Gerente General de las empresas Alfa Beta Ed iciones S.A. y Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. (emplazada).

() La empresa Alfa Beta Ediciones S.A. fue constituida el 9 de enero de 2007,
teniendo inicialmente como accionistas a las siq uientes

Accionista Empresa Periodistica
Nacional S.A.
Accionista Luis Manuel Agois 1 000
Banchero

1 Tal como se muestra a continuacion:
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(i) El sefor Luis Manuel Agois Banchero fue nombrado Gerente General de
Alfa-Beta Ediciones S.A. desde la fecha de su constitucion.

(iv) En la clausula cuarta del Testimonio de Constitucion de la empresa Alfa Beta
Ediciones S.A. se dejo expresa constancia del aporte efectuado por la
accionista Empresa Periodistica Nacional S.A. a ia empresa Alfa-Beta
Ediciones S.A. conforme se aprecia a continuacion:

*A. El signo distintivo compuesto por fa denominacion CORREQ, escrita en letras
caracteristicas de color rojo bandera, con Certificado N° 17349* de la Oficina de
Signos Distintivos del Indecopi, el cual se valoriza en S8/ 4” 100, 000",
(v) En agosto del ano 2007, el accionariado de Alfa Beta Ediciones S.A. fue
modificado quedando establecido de la siguiente manera:
Accionista | Enrique Agois
Paulsen 34%
Accionista | Marcia Mindreau 54%
de Agois 20%
Accionista | Olga Banchero '
Rossi vda de
Salazar
Accionista Luis Manuel
Agois Banchero
Accionista | Rossana Agois 46%
Banchero
Accionista | Maria Gabriela
Agois Banchero
Accionista | Carlos Oscar
Agois Banchero

(vi) En los “Estados Financieros Separados 31 de diciembre de 2016 y de 20157,
correspondientes a la empresa Servicios Especiales de Edicion S.A., se
podra verificar que con fecha 22 de agosto de 2013, los sefiores, Olga
Banchero Rossi viuda de Salazar, Luis Manuel Agois Banchero, Rossana
Agois Banchero, Maria Gabriela Agois Banchero y Carlos Oscar Agois
Banchero vendieron sus acciones a la empresa Servicios Especiales de

2 El citado certificado corresponde a la marca que se muestira a continuacion:
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Edicion S.A. (SED) por lo que esta Ultima empresa adquirié el 46% de la
empresa Alfa Beta Ediciones S.A
= .‘} e T T

Accionista | Enrique Agois
Paulsen 34%
Accionista | Marcia Mindreau 54%
de Agois 20%
Servicios Especiales de 46%

Edicién S.A.

Por su parte, con fecha 22 de agosto de 2013, la empresa Servicios
Especiales de Edicion-S.A. adquirié el 54% de acciones de Ia empresa Alfa-
Beta Sistemas S.A.C. (empresa emplazada), constituyéndose como
accionista mayoritaria de esta Ultima.

El Gerente General de Alfa Beta Ediciones S.A., el sefior Luis Manuel Agois
Banchero, no habria gestionado la renovacion del registro de la marca
CORREDQ vy logotipo (Certificado N° 17349) - activo mas importante de Ia
empresa ascendente a S/ 4° 100, 000 — la cual tenia como fecha de
vencimiento el 20_de julio de 2015, habiendo dejado deliberadamente
caducar su registro, ya que dos dias despues de su vencimiento (22 de julio
de 2015) la empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C., cuyo Gerente General
también era Luis Manuel Agois Banchero, solicitd el registro de la marca
objeto de nulidad CORREO vy logotipo (Certificado N° 234147).
Presuntamente existiria un contrato mediante el cual Alfa Beta Ediciones
S.A. transfirié la marca CORREO vy logotipo (Certificado N° 17349) a Ia
empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C.; sin embargo, el referido contrato no fue
puesto en conocimiento del resto de los accionistas de Alfa Beta Ediciones
S.A., ademéas de no haberse convocado a Junta General de Accionistas ni
efectuado la referida trasferencia del certificado ante el INDECOPI.

En el afto 2017, mediante el “Proyecto Fusion”, la Empresa Editora El
Comercio S.A. absorbié a “Servicios Especiales de Edjcién S.A.”, “Grupo TV”
y “PP” con la finalidad de consolidar y organizar en una sola sociedad a
EEEC, SED, GRUPO TV y PP, considerando la vinculacién econdmica
existente entre los mismos, ademas de consolidar las marcas relevantes en
los diarios bajo fa misma empresa: sin embargo, antes de que operara la
referida fusién, en el afio 2016, ya se declaraba en “Estados Financieros
separados 31 de diciembre de 2016 y de 2015” que la principal actividad
econdémica de Empresa Editora El Comercio S.A. era la edicion, publicacion
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y distribucion de los diarios “El Comercio”, “Trome”, “Perd 21”7, “Gesti6n”,
“Depor”, “0Qjo”, “El Bocdn” y “Correo”.

Lo descrito acredita que, desde que Servicios Especiales de Edicién S.A,,
adquiri6 el 54% de Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (emplazada), Empresa Editora
El Comercio S.A. tuvo el manifiesto interés en que Alfa-Beta Sistemas
S.A.C., obtenga la titularidad del signo CORREO y logotipo y despojar a Alfa
Beta Ediciones S.A. de su principal activo.

Si la marca CORREOQ vy logotipo (Certificado N° 17349) era el principal activo
de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. cuestiona el hecho de que esta no
haya sido renovada cuando la misma representaba mas del 90% de! capital
social.

En el expediente en el que se tramité el registro de la marca objeto de
nulidad, la emplazada presentd un escrito manifestando la existencia de
vinculacion econémica con Alfa Beta Ediciones S.A., lo cual no corresponde
a la verdad de los hechos.

A efectos de transferir el registro de la marca CORREO y logotipo
(Certificado N° 17349) de titularidad de Alfa Beta Ediciones S.A., se debib
“convocar a Junta General de Accionistas.

El registro de la marca objeto de nulidad fue obtenido mediando mala fe, por
lo que corresponde que su registro sea declarado nulo.

(xvi} Solicitdé que:

El sefior Luis Alejandro Agois Banchero y Empresa Editora El Comercio S.A.
sean notificados como emplazados en el presente procedimiento.

La empresa Alfa Beta Ediciones S.A. sea considerada como ht[sconsorte
activo en el procedimiento.

Se retrotraigan las cosas a la situacién de hecho y de derecho anterior al
momento de presentacion de la solicitud de registro de la marca objeto de
nulidad, esto es, hasta el momento en que se encontraba inscrita la marca
CORREQ vy logotipo (Certificado N° 17349) a favor de Alfa Beta Ediciones
S.A.

Que se otorgue el plazo de 15 dias habiles para que Alfa Beta Ediciones
S.A. realice la renovacion del registro de la marca CORREQO vy logotipo
(Certificado N° 17349).

El pago de costos y costas a su favors.

M-SP

Mediante proveido de fecha 3 de octubre de 2018, la Primera Instancia determind NO HA LUGAR la
solicitud de emplazar a Luis Alejandro Agois Banchero, Empresa Editora El Comercio y Alfa Beta
Ediciones $.A., debido a que conforme a lo dispuesto por el articulo 72 aplicable por remision del
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(xvii) Adjunté medios probatorios a efectos de acreditar sus argumentos?. .
(xviii}Invocé la aplicacion del articulo 172 de la Decisién 4865,

Con fecha 3 de diciembre de 2018, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (Pert) absolvio el
traslado de la accién de nulidad manifestando lo siguiente:

(i

No se ha acreditado que la marca objeto de nulidad haya sido obtenida de
mala fe ni que el Gerente General y/o director de la empresa, Alfa-Beta
Sistemas S.A.C., haya actuado en contra de los Intereses de Alfa Beta
Ediciones S.A. 0 de alguno de sus socios derivado de algun conflicto de
intereses para favorecerla,

articulo 74 del Decreto legislativo N° 1075, corresponde notificar Gnicamente a la emplazada Alfa Beta
Sistemas S.A.C.

Respecto a la solicitud de plazo probatorio de 15 dias a Alfa Beta Ediciones S.A. a efectos de que
renueve la titularidad sobre la marca CORREO (Certificado N° 17349), debido a que la norma no
contempla dicho procedimiento sobre una solicitud de nulidad no corresponde tramitar el mismo.
Respecto a Ia solicitud de pago de costos y costas, dicho petitorio solo corresponde ser evaluado en
procedimientos sancionadores,

Las pruebas que presentd fueron:

Copia del Testimonio de Constitucion de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A.

Resolucion N° 1737-2007/08SD-Ra-INDECOP,

Copia del Asiento 005 del Registro de Matricula de Acciones.

Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, junto con el dictamen de
autores independientes de la empresa Servicios Especiales de Edicion S.A

Copia de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad y su respectiva resolucion y certificado
Copia de la Partida N° 197150 correspondiente a la empresa Alfa beta Ediciones S.A.

Estados Financieros separados 31 de diciembre de 2016 y de 2015, junto con el dictamen de autores
independientes de la Empresa Editora E! Comercio S.A.

Copia de la Resolucién N° 525-2000/TPI-INDECOP.

Copia de la Carta N° 044-2018-JVR-LLF cursada por Marcia Mindreau de Agois a la Empresa Editora
El Comercio S.A.

Copia del escrito de fecha 19 de agosto de 2015 presentado por Alfa-Beta Sistemas S.A.C. en el
Expediente N° 627387-2015

Artigulo 172.- La autoridad nacional competente decretaré de oficio o a solicitud de cualquier persona
y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el
articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribird a los cinco afios
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios
conforme a lza legislacion intema.

No podra declararse [a nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sélo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los
cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos productos o servicios, ¥
se eliminaran del registro de la marca.
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El articulo 174 de la Decisién 486 establece que el registro de la marca
caduca de pleno derecho si el titular o quien tuviera legitimo interés no
solicitara la renovacién dentro del término legal, incluido el periodo de gracia,
siendo que, en el presente caso, la marca CORREO vy logotipo (Certificado N°
17349) no fue renovada por Alfa Beta Ediciones S.A. ni por alguna persona
interesada, como lo es la accionante, Marcia Mindreau de Agois; en
consecuencia, al no existir derecho sobre tal marca, esta no puede servir de
base o argumento para sustentar el presente procedimiento.

La accionante no ha tenido en consideracion que el articulo 172 de la Decision
486 sefiala que no podra declararse la nulidad del registro de una marca por
causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la
nulidad.

Esta no es la via para discutir el alegado conflicto de intereses del Gerente y/o
el director de la empresa Alfa-Beta Ediciones S.A., debido a que ello debe ser
discutido conforme a la Ley General de Sociedades en un procedimiento civil
donde sera materia de probanza, por lo que la accionante no puede sostener
sin una sentencia previa, un presunto conflicto de intereses que derivd en que
la marca objeto de nulidad haya sido obtenida de mala fe.

Al momento en que solicitd el registro de la marca CORREO vy logotipo
(Certificado N° 234147) su empresa ya contaba con derechos sobre la
denominacidon CORREO, debido a que a dicha fecha ya era fitular de las
‘marcas AFICION CORREO vy logotipo (Certificado N° 183298) y CORREOQ
SEMANAL vy logotipo (Certificado N° 3331) en la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial, por lo que no tenia la necesidad de dejar caducar la marca CORREO y
logotipo (Certificado N° 17349) para obtener el registro de la marca objeto de
nulidad.

Mediante Resolucion N° 480-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2018,
la Comisién de signos Distintivos declaré INFUNDADA la accién de nulidad
interpuesta por Marcia Mindreau de Agois contra el registro de la marca CORREO y
logotipo (Certificado N° 234147).

Considero lo siguiente:

()

Cuestion previa

Entre los fundamentos de la accién de nulidad, la accionante alegd que se
debid convocar a Junta General de Accionistas para trasferir la marca
CORREO vy logotipo (Ceriificado N° 17349) de Alfa Beta Ediciones S.A,,
dado que representaba el 90% del capital social de la referida empresa.
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Al respecto tratandose el presente procedimiento de una accidén de nulidad
de registro de marca, corresponde Unicamente pronunciarse respecto a si la
marca CORREO vy logotipo (Certificado N° 234147) de titularidad de la
emplazada fue concedida contraviniendo lo dispuesto en las normas
vigentes al momento de su otorgamiento, mas no respecto a las presuntas
decisiones de la Junta de Accionistas de una empresa que no es parte del
procedimiento.

Analisis de las causales de nulidad

La accion de nulidad se sustenta en que el registro de la marca CORREQ y

logotipo (Certificado N° 234147) habria sido obtenido mediando mala fe,

debido a que existiria un acuerdo entre la empresa Alfa Beta Ediciones S.A.

(antigua titular de la marca CORREQ y logotipo (Certificado N° 17349) y

Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (titular de la marca objeto de nulidad), en virtud

del cual se dejo caducar el registro de la marca CORREO y logotipo

(Certificado N° 17349) para que la emplazada pudiera registrarla a su favor.

Mala fe

Los “Cuadros de los Estados Financieros”, la copia del “Proyecto fusién” de

Empresa Editora El Comercio S.A. y la copia de la Carta enviada por la

accionante a la Empresa Editora E! Comercio S.A,, ofrecidos como medios

probatorios no seran considerados, puesto que contienen informacion
generada con posterioridad a la solicitud de registro de la marca objeto de
nulidad.

De la evaluacion en conjunto de los medios probatorios, se advierte lo

siguiente:

- No existen elementos que sustenten la supuesta existencia de un acuerdo
entre la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. (antigua titular de la marca
CORREQ y logotipo que se dejé caducar) (sic) y Alfa-Beta Sistemas
S.AC.

- Si bien se verifica que Luis Manuel Agois Banchero es socio y Gerente de
la empresa emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C., y de la empresa Alfa
Beta Ediciones S.A., dicha circunstancia, por si sola, no determina la
existencia de la mala fe alegada por la accionante, debido a que la marca
objeto de nulidad se encuentra inscrita a favor de Alfa Beta Sistemas
S.A.C. y no a favor de Luis Manuel Agois Banchero, quien ejerce el
mandato de representaciéon de las empresas en las que es Gerente
General.

- A la fecha de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad
CORREO vy logotipo (Certificado N° 234147), la emplazada ya contaba
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con derechos de Propiedad Industrial sobre registros de marcas que
incluyen en su conformacion los elementos graficos y denominativos que
conforman a la referida marca.
Por lo expuesto, la accion de nulidad formulada por la accionante resulta
infundada.
Conciusién
El registro de la marca CORREO vy logotipo (Certificado N° 234147) no se
encuentra incurso en las causales de nulidad previstas en el articulo 172 de
la Decision 486, al no haber sido obtenido mediando mala fe.

Con fecha 1 de marzo de 2019, Marcia Mindreau de Agois interpuso recurso de
apelacién manifestado lo siguiente:

(i)

(if)
(i)

(iv)

Los argumentos de la resolucién recurrida son manifiestamente erréneos,
debido a que no cumplen con los lineamientos jurisprudenciales de la Sala
Especializada en Propiedad Inielectual ni del Tribunal Andino, en materia de
mala fe.

La Primera Instancia ha omitido valorar con minuciosidad el contenido de los
medios probatorios ofrecidos.

De las pruebas aportadas se desprende que. a) la marca CORREQO y
logotipo {Certificado N° 17349) fue aportada al capital social de la empresa
Alfa Beta Ediciones S.A., al momento de su constitucién, b) la declaracion
jurada de dicho aporte fue suscrita por Luis Manuel Agois Banchero, en ese
entonces, Gerente General de la referida empresa, ¢) Luis Manuel Agois
Banchero era Gerente General de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. y de
Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (emplazada), d) A los dos dias producirse el
vencimiento de la marca CORREOQO vy logotipo (Certificado N° 17349), cuya
titufaridad pertenecia a Alfa Beta Ediciones S.A., la emplazada, Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. solicitd el registro de la marca objeto de nulidad, siendo que
en dicho momento las referidas empresas ya no contaban con los mismos
accionistas.

Lo descrito genera indicios razonables respecto a que al dejar vencer la
marca CORREO vy logotipo' (Certificado N° 17349) para inmediatamente
solicitar su registro a favor de otra empresa- se consumé la mala fe; sin

- embargo, la Primera Instancia (nicamente fundamenté la resolucidn

impugnada en que la marca objeto de nulidad estaria registrada a favor de
una persona juridica (emplazada) y no a favor del cuestionado Gerente
General, ademas de gue con anterioridad, la emplazada contaba con marcas
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que incluyen la denominacién CORREQ y logotipo, lo cual le causa agravio
al no haber recibido una resolucién justa.

En la Resolucion N° 595-2009/TPI-INDECOP! se establecen marcos
conceptuales para establecer la mala fe, los cuales fueron debidamente
aplicados al caso “Leén Plast E.I.R.L.". Asimismo, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en el Proceso N° 9-IP-2014, sefialé que la mala fe se
da cuando el solicitante de una marca conoce de la existencia de una marca
de propiedad de un tercero y se actta por medio de procedimientos arteros
con provecho propio en perjuicio del interés ajeno; sin embargo, la Primera
Instancia no consideré los referidos criterios.

Las pruebas aportadas acreditan que Luis Manuel Agois Banchero — quien
en su momento fue el Gerente General de Alfa Beta Ediciones S.A. y de /a
emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. - siempre supo que la marca
CORREO habia sido aportada al capital social de Alfa Beta Ediciones S.A. y
que esta cuenta con un alto valor econdmico y posicionamiento vy
trascendencia en el mercado periodistico, al servir para identificar uno de los
diarios de opinion de mayor circulacion del pais.

A la fecha en que la emplazada, Alfa Beta Sistemas S.A.C. solicitd el registro
de [a marca objeto de nulidad, Alfa Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas
S.A.C. ya no formaban parte del mismo grupo econdémico ni compartian el
accionariado, ya que la accionista mayoritaria de la emplazada era Servicios
Especiales de Edicién S.A.C., la misma que forma parte del grupo “El
Comercio”, es decir, una empresa competidora.

Alfa-Beta Sistemas S.A.C. contaba con informacion privilegiada respecto a
que Luis Manuel Agois Banchero dejaria caducar el registro de la marca
CORREOQ vy logotipo (Certificado N° 17349), de ftitularidad de Alfa Beta
Ediciones S.A., para que inmediatamente la otra empresa que dicha persona
gerenciaba y cuyo accionariado ya no estaba en poder de la familia Agois
Banchero (Alfa-Beta Sistemas S.A.C.), sino en poder de una empresa
competidora.

En el presente caso, esta probada la coincidencia de Ia actividad productora
de bienes en el mercado de las empresas en conflicto, debido a que Alfa
Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. son empresas con el
mismo giro empresarial, ademas de acreditarse que el Gerente de las
referidas empresas era la misma persona, por lo que Alfa-Beta Sistemas
S.A.C. tenia conocimiento de que la marca CORREQ y logotipo (Certificado
N°® 17349) era de titularidad de Alfa Beta Ediciones S.A.; no obstante ello,
dej6 que venciera con el propésito de apropiarse indebidamente de dicha
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marca, aprovechando el conocimiento y manejo de ambas empresas por
parte de Luis Manuel Agois Banchero, con la Unica finalidad de causar dario
a Alfa Beta Ediciones S.A.

Con fecha 1 de abril de 2019, Marcia Mindreau de Agois solicité el uso de la
palabra.

Con

fecha 22 de abril de 2019, Alfa Beta Sistemas S.A.C. absolvid el traslado de

la apelacién reiterando los argumentos formulados en sus descargos. Agregb lo

sigu

0
(ii)

(iii)

(iv)

V)
(vi)

(vii)

iente:
La jurisprudencia invocada por la accionante no constifuye precedente de
observancia obligatoria, sino que establece lineamientos generales a todos
los procedimientos similares.
En el presente procedimiento no se ha logrado acreditar que su empresa
haya procedido de maia fe al solicitar el registro de la marca CORREC y
logotipo (Certificado N° 234147). '
El hecho de que Luis Manue! Agois Banchero sea Gerente de las empresas
Alfa Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. no significa que haya
actuado de mala fe en contra de una de ellas para favorecer a la otra. En
todo caso, si fuera cierto, la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. ya hubiera
iniciado acciones legales contra dicha persona.
Al momento de solicitar el registro de la marca objeto de nulidad, su empresa
ya era titular de marcas que incluyen al termino CORREOQO, por lo que no
tenia la necesidad de dejar caducar dolosamente la marca de la empresa
para obtener el registro solicitado. :
Una marca caduca no puede ser base de ninguna accién de nulidad contra
una marca vigente.
Es en la via judicial donde la accionante debe demostrar que el Gerente
General o Directores de Alfa Beta Ediciones S.A. incurrieron en conflicto de
interés, no pudiendo afirmarlo sin una sentencia firme.
A la accionante le corresponde actuar en el marco de la Ley General de
Sociedades a efectos de hacer valer la presunta afectacion de sus derechos.

Con fecha 26 de abril de 2019, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. solicité el uso de la
palabra.

Mediante proveido de fecha 21 de octubre de 2019, la Secretaria Técnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual informé que los sefiores Vocales de
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la Sala en su sesién de fecha 19 de setiembre de 2019 dispusieron CONCEDER
el uso de la palabra solicitado por las partes del procedimiento.

Con fecha 11 de noviembre de 2019, Marcia Mindreau de Agois adjuntdé medios
probatorios adicionales a efectos de acreditar |a alegada mala fe. Agregé que las
pruebas presentadas acreditan que Luis Manuel Agois Banchero conocia que,
desde el 20 de agosto de 2013, la empresa Servicios Especiales de Edicién S.A.
habia adquirido el control de la emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C.

Con fecha 12 de noviembre de 2019, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. manifestd lo

siguiente:

() La empresa Alfa Beta Ediciones S.A. no ha acusado al sefior Luis Manue!
Agois Banchero de un presunto conflicto de interés.

(i) Respecto al argumento de la accionante referido a que en el Expediente N°
627387-2015 - correspondiente a la solicitud de registro de la marca objeto
de nulidad - su empresa habria faltado a la verdad respecto a la vinculacién
econdémica con la empresa Alfa Beta Ediciones S.A, en la informacion
contenida en los Asientos 11, 12 y 13 del Libro de Matricula de Acciones de
Alfa Beta Ediciones S.A. y el Asiento N° 15 de Alfa-Beta Sistemas S.AC,, se
podra advertir que las referidas empresas si se encuentran vinculadas
economicamente.

(iii)  Solicitd la confidencialidad de los mencionados Asientos.

Mediante proveido de fecha 22 de noviembre de 2019, la Secretaria Técnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual concedid la confidencialidad
solicitada por la emplazada.

Con escritos presentados el 26 de noviembre de 2019, Marcia Mindreau de Agois,
manifestd que no seria cierto que la composicion accionaria de las empresas Alfa
Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. resulte una informacién
confidencial, debido a que la mismas se puede obtener de la Superintendencia de
Mercado de Valores. Agregé que si la Sala lo considera pertinente u oportuno
debera ordenar la remision de libros completos de ambas empresas.

Il.  CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si el registro de
la marca de producto CORREO y logotipo (Certificado N° 234147) fue solicitado y
obtenido mediando mala fe.
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IIl.  ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a) Con fecha 20 de julio de 1995, Editora Correo S.A. (Per() obtuvo el registro
de la marca de producto CORREQ vy logotipo para distinguir revistas, diarios,
impresos graficos y demas ediciones periddicas o eventuales de la clase 16
de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 17349, renovada
hasta el 20 de julio de 2015.

Mediante Expediente N° 210574-200 de fecha Con fecha 25 de mayo de
2004, la Empresa Periodistica Nacional 8.A.C. solicitdé el cambio de
nombre por fusion del titular, el cual fue otorgado por mandato de la
Resolucién N° 6898-2004/0SD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 2004.
Dicho acto quedo inscrito en el Asiento N° 3 del Certificado.

Mediante Expediente N° 264289-2006 de fecha 23 de enero de 2006, la
Empresa Periodistica Nacional S.A. solicité el cambio de nombre, el cual
fue otorgado por mandato de [a Resolucion N° 4452-2006/0SD-INDECOPI
de fecha 19 de abril de 2006, dicho acto quedo inscrito en el Asiento N° 4 del
Certificado.

Mediante Expediente N° 302772-2007 de fecha 16 de enero de 2007,
Empresa Periodistica Nacional S.A. solicité la trasferencia del Certificado N°
17349, a favor de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A., la cual fue otorgada
por mandato de la Resolucién N° 1737-2007/0SD-Ra-INDECOP] de fecha
23 de febrero de 2007. Dicho acto quedd inscrito en el Asiento N° 5.
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Cabe indicar que la titular contaba con un plazo de gracia a efectos de
renovar el registro, el cual vencié el 20 de enero de 2016.

Con fecha 22 de julio de 2015, Ia emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C.
(Pert), solicité el registro, bajo Expediente N° 627387-2015, de la marca de
producto constituida por la denominacion CORREQ y logotipo (se reivindica
colores®), conforme al modelo para distinguir periddicos, revistas
[publicaciones periédicas], impresos, fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios, publicaciones de texto que no sean publicitarios,
diarios, folletos, libros, secciones de diarios, suplementos y demas
publicaciones en general (comprendidas en la clase), articulos de papeleria
en general de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, Ia cual fue inscrita bajo
Certificado N° 234147, vigente desde el 28 de enero de 2016 hasta el 28 de
enero de 2026.

La referida marca fue solicitada el 22 de julio de 2015, mediante Expediente
N°® 627387-2015, siendo otorgada por mandato de la Resolucion N° 1625-
2016/DSD-INDECOPI del 28 de enero de 2016.

Asimismo, Ia emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. es titular de las
siguientes marcas;

Periddicos, diarios, revistas,
catalogos, circulares, impresos,
folletos, libros, suplementos,
secciones de diarios, papeleria
en general, articulos de oficina,

fasciculos, diccionarios, 3331 20/9/2011 448056-2011
enciclopedias, encartes, al

L laminas, productos de imprenta, 20/9/2021 2/3/2011

8 Se aprecian letras de color blanco sobre un fondo rojo.
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textos  publicitarios, textos
graficos para entretenimiento;

calcomanias, calendarios,
fotografias e imagenes,
prospectos, publicaciones en
general

Periddicos, diarios, revistas,
catalogos, circuiares, impresos,
folletos, libros, suplementos, ‘
secciones de diarios, papeleria 183298 29/12/2011 467955-2011

en general, articulos de oficina al
(excepto muebles), fasciculos, 29/12/2021 20/9/2011
diccionarios, enciclopedias,

encartes, laminas, productos de
imprenta, textos publicitarios,
textos graficos para
entretenimiento, calcomanias,
calendarios, fotografias e
imagenes, prospectos,
publicaciones en general

Periddicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios,

publicaciones peribdicas, ,
diarios, folletos, libros, 229415 2/10/2015 602880-2015
secciones de diarios, al 14/1/2015
suplemenios y demés 2/10/2025

publicaciones en general
{(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

Perigdicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, cataloges,

circulares, semanarios,

publicaciones periddicas,

diarios, folletos, libros, 229414 2/10/2015 602879-2015
secciones de diarios, al 14/1/2015
suplementos y demas 2110/2025

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

Periddicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
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publicaciones periédicas, T
diarios, folletos, libros, 15349 2/10/2015 B602897A-2015
secciones de diarios, al 14/1/2015
suplementos v demas 2110/2025

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
artficulos de papeleria en
general

Periédicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catdlogos,

circulares, semanarios,

publicaciones periédicas, 229416 2/10/2015 602881-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2/10/2025

suplementos ¥ demas

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

Periodicos, revistas, impresas,
fasticulos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios,

publicaciones periodicas,

diarios, folletos, libros, 229417 2/10/2025 602881-2015
secciones de diarios, 14/1/2015
suplementos ¥ demas

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papelerfa en
general

Periddicos, diarios, revistas,
catalogos, circulares, material
impreso, folletos, libros,
suplementos, secciones de
diarios, papeleria en general,

fasciculos, diccionarios, 217120 30/10/2014 §572083-2014
enciclopedias, encartes, laminas al 15/4/2015
(grabados), productos de 30/10/2024

imprenta, textos publicitarios,

textos graficos para

entretenimiento,  calcomanias,
calendarios, fofografias e
imagenes impresas, prospectos,
publicaciones  impresas de
textos que no sean publicitarios
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Periodicos, revistas, impresos,

fasciculos, afiches, cataloges,

circulares, semanarios,

publicaciones periddicas, 229418 21102015 602883-2015
diarios, folletos, libros, al | 14/1/2015
secciones de diarios, 2/10/2025

suplementos y demas

publicaciones en general

{comprendidas en la clase),

articulos de papeleria en

general

Periddicos, revistas, impresos,

fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios, 220419 2/10/2015 602884-2015
publicaciones periddicas, al 14/1/2015
diarios, folietos, libros, 2/10/2025 .
secciones de diarios,

suplementos ¥ demas

publicaciones en general

(comprendidas en la clase),

articulos de papeleria en

general ‘ -

Periédicos, revistas, impresos,

fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios,

publicaciones periddicas, 229420 21072015 602885-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2/10/2025 ‘
suplementos y demas '

publicaciones en general

{comprendidas en la clase),

articulos de papeleria en

general

Periédicos, revistas, impresos,

fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios,

publicaciones periédicas, 229421 2/10/2015 602886-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2/10/2025 '
suplementos y demas

publicacicnes en general

{comprendidas en la clase),

articulos de papeleria en

general

Periodicos, revistas, impresos,
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fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicacicnes periodicas, 229422 2M10/2015 602887-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 21102025
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
. general
Periédicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones peri¢dicas, 229423 2M10/2015- 602888-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarics, 2/10/2025
suplementos y demas
publicaciones en general
{comprendidas en Ia clase),
articulos de papeleria en
eneral
Periddicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periddicas, 15876 2/10/2015 602896A-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2M10/2025
supfementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en ia clase),
articulos de papeleria en
general
Peribdicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catélogos,
circulares, semanarios,
publicaciones peritdicas, 229424 2M10/2015 602889-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2/10/2025
suplementos ¥ demas
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general
Periddicos, revistas, impresos,
fasciculos, _afiches, catélogos,
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circuiares, semanarios,

publicaciones periddicas, 229425 2/10/2015 602889-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2M0/2025

suplementos y demas

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

Periddicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios,

publicaciones periddicas, 229427 2/10/2015 602892-2015
diarios, folletos, libros, al 14/1/2015
secciones de diarios, 2M10/2025 ‘
suplementos y demas

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
arficulos de papeleria en
general

Pericdicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios,

publicaciones periddicas, 229428 2/10/2025 602893-2015
diarios, folletos, libros, 141112015
secciones de diarios,

suplementos y demas

publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,

circulares, semanarios, 229429 2/M10/2015 602895-2015
publicaciones periadicas, al 14/1/2015
diarios, folletos, libros, 2M10/2025

secciones de diarios,

suplementos y demas

publicaciones en general
{(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general
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2.  Cuestiones previas

2.1. Respecto a la inexistencia de un proceso judicial

Al momento de absolver el traslado del recurso de apelacién interpuesto por la
accionante, Alfa Beta Sistemas S.A.C. manifesté que, sin una sentencia firme
emitida en la via judicial, Marcia Mindreau de Agois no puede alegar que el
Gerente General o Directores de Alfa Beta Ediciones S.A. incurrieron en conflicto
de interés, correspondiéndole actuar dentro la Ley General de Sociedades.

Al respecto, la Sala conviene en precisar que el presente procedimiento no se
circunscribe en determinar la existencia de un presunto conflicto de intereses por
parte de la persona natural que actué como Gerente General en las empresa Alfa
Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C., sino determinar si el registro de
la marca CORREO vy logotipo (Certificado N° 234147) fue obtenido mediando
mala fe por parte de su titular, lo cual se encuentra amparado en el articulo 172
de ia Decisién 486, siendo ademéas de exclusiva competencia de los drganos
resolutivos de Propiedad Intelectual en la via administrativa.

2.2. Oftros argumentos de la emplazada

Al momento de absolver el traslado del recurso de apelacién interpuesto por la
accionante, Alfa Beta Sistemas S.A.C. sefialé que una marca caduca no puede
ser base de ninguna accion de nulidad contra una marca vigente.

Al respecto, la Sala conviene en reiterar que el presente procedimiento ha sido
fundamentado en la presunta mala fe con la que el registro de la marca CORREO
y logotipo (Certificado N° 234147) habria sido obtenido por parte de la emplazada,
Y no en base a la presunta contravencién de las disposiciones establecidas en e
articulo 136 a) de la Decision 4886, por lo que el argumento formulado por la
emplazada no resulta relevante en el caso concreto.

3. Nulidad del registro de una marca

3.1. Determinacién de la norma aplicable

La declaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactiv'os, que
ni éste ni la solicitud que lo origing, han surtido los efectos previstos por la ley.
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Siendo asi, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar la
norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgd, ya que la nulidad
del registro se evaluara de acuerdo con las causales de fondo previstas en la
norma vigente a la fecha de concesion de la marca. En tal sentido, aquelias
causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigor con
posterioridad no invalidan un registro otorgado validamente de acuerdo a la
normatividad vigente al momento de su concesion. Lo contrario generaria una
inseguridad juridica y significaria aplicar una norma retroactivamente, lo cual esta
expresamente prohibido por el articulo 103 de nuestra Constitucion’.

Al momento de oforgarse el registro de la marca de producto CORREO vy logotipo
(Certificado N° 234147) (28 de enero de 2016) se encontraban vigenies la
Decision 486 y el Decreto Legislativo 1075. En consecuencia, la accion de nulidad
del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en
dichas normas. '

3.2. Causal de nulidad

El articulo 172 de la Decision 486 establece que la autoridad nacional competente
decretara, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion a lo dispuesto en
los articulos 134 primer parrafo y 135 de dicha norma.

De otro lado, el referido articulo sefiala que la autoridad nacional competente
decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto
en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion
prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro
impugnado.

En el presente caso, Marcia Mindreau de Agois ha solicitado la nulidad de la marca
de producto CORREOQ vy logotipo, inscrita bajo Certificado N° 234147, a favor de
Alfa-Beta Sistemas S.A.C. en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, manifestando
que la misma fue obtenida mediando mala fe.

7 Articulo 103 de la Constitucion. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al reo.
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4 Derecho de prelacién v buena fe

4.1. Concepto y naturaleza juridica de la buena fe

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

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

Agrega la autora nacional Gltimamente citada que si bien nuestro Cédigo Civil es
asistematico en su conceptualizacién —~ a/ considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y los actos juridicos, mientras que, por ofro lado,

La Real Academia Espariola define a la buena fe como el “criterio de conducta al que ha de adaptarse
el comportamiento honesto de los sujetos de derecho’, mientras que a la mala fe la define como Ia
“malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta alglin bien”. Definiciones extraidas dei
Diccionario de la Lengua Espanola - Vigésima Segunda Edicién, Real Academia Esparicla en

WWw.rae.es.

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

10 Citado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Cadigo Civil Comentado, Editorial Gaceta Juridica, Lima-
Perg, p. 132.

1 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia

en €l Derecho moderno™. En: Contratacién Privada, Jurista Editores, Lima - Pert 2002, pp. 85.
Asimismo, sefiala que el cancepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectifud, honradez,
buen proceder, buena intencién, confianza en la verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor,
inocencia, etc. teniendo siempre una connotacion loable y sana, socialmente aceptable y deseable.
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menciona que los contratos se rigen por ‘las reglas de la buena fe y comin
intencion de las partes” — la ubica como principio precisamente en la norma que
establece la forma como debe interpretarse el acto juridico®.

Con relacién a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha sefialado
recientemente en el 12-IP-2015% lo siguiente:

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

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

En el ambito administrativo, la Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General} establece como uno de los principios en los que se sustenta el
procedimiento administrativo (Articulo 1V del Titulo Preliminar) al Principio de
conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participes
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracion y la buena fe. Ninguna regulacién del
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
conducta contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por
comentaristas nacionales y extranjerost.

12 Ibidem (nota 11), pp. 83-84.

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

14 Allan R. Brewer-Carias en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Lating”

{Ed. Legis, Colombia 2003) sefiala que [a presuncion de licitud o inocencia y el principio de la buena fe
del interesado se encuentra recogide en la ley peruana en el numeral 1.8 del articule IV del Titulo
Prefiminar (pp. 148-151).
Asimismo, Juan Carlos Moron Urbina en sus *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo
General® (Ed. Gaceta Juridica, Lima - Perti 2003) precisa que, con el acogimiento de labuenafe enla
actuacién administrativa, el ordenamiento busca la proteccion a la confianza de la apariencia generada
en la otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legitima de que no
ejercitara dicha facultad o de que la e;ercﬂara de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza
legitima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en
el comportamiento propio de las autoridades, los administradgs, los representantes y abogados (p.
37.
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4.2 Clasificacién de [a buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificacién entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta
clasificacién responde, en buena Cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el
derecho: como normativa o como facultad?s. Asi, la buena fe objetiva se vincula
con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente,
mientras que la buena fe subjetiva estad asociada con la intencionalidad del
agente, en la creencia o ignorancia en la que éste pueda actuar para no dafiar un
interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de tratamiento
del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas tipicas
que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera que atentan
contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado.
La primacia del orden ptblico sobre el principio de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia®. Esta disposicion ha
excluido expresamente de su ambito la aplicacién del articulo 2014 del Codigo
Civil,

5. El papel de la buena fg en el sistema competitivo de mercado

5.1. Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relacién
juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un
mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuacién de Ia Administracién

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

€ La declaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud
que lo origing, hayan surtido los efectos previstos en la presente L ey.

Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectara:

a.A las resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial gue hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaracién de nulidad; v,

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

No se aplica en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Articulo 2014 del Codigo Civil.

7 Articulo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a tituio oneroso alglin derecho de persona gque en
el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisicion una vez inscrito su derecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en
los registros pablicos.
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se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que reclama el trafico
mercantil, relacionandolo con el fenomeno de la competencia econdmica y las
ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho
de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, l0s signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado,
que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que
responde por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio
no solo de los empresarios que compiten entre si sino fundamentalmente de los
consumidores y/o usuarios que son los ultimos beneficiarios de dichos bienes y
servicios.

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

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular
haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento
desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un
principio tan fundamental como es el de la seguridad del trafico juridico, cuya
consecuencia ineludible debe ser — dependiendo en el momento en el que se
produzeca — alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacion obtenido
por la presentacién de su solicitud de registro; denegar el registro en atencion a la
causal contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486%; o sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacia del principio
de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulacion tiene por objeto
conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los

18 Articulo 136.- “No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...}
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacién, cuando el sclicitante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular
del signo protegido en el Pais Miembro o en el exiranjero; (...)".
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competidores como los de los consumidores. Es por ello que la Decisién 486
restringe el acceso de determinados signos al registro a través del establecimiento de
prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad que regulan en forma
objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala fe porque atentan contra el
desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a través de la
actividad deshonesta y desleal en las practicas comerciales.

5.2. Lamala fe en la etapa post registral

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

En relacion con la etapa postregistral, el articulo 172 de la Decisién 486
establece que la autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud
de cualquier persona la nulidad relativa de un registro de marca cuando éste se
hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decisién 486 no describe — ni
siquiera a titulo de ejemplo, como si lo hacia la Decision 344» — qué conductas
constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son
contrarias a la seguridad juridica y representan un obstaculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

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

19 El articulo 113 literal ¢) de la Decision 344 establecia lo siguiente:

La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticion de parte interesada, la nulidad

del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(-..) ©) El registro se haya obtenido de maia fe. Se consideran casos de mala fe, enfre otros, los

siguientes:

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

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por
quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercializacion.
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Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos
generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado®, que incurre en
mala fe quien — en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro —
tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada
intencion de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina“ ha
sefialado en el Proceso 12-1P-201513 que:

*(...) para determinar si una persona obro con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencién o de la conciencia de violar una
disposicién legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegaf’.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefiala que:

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

6. Aplicacion al caso concreto

A efectos de acreditar sus argumentos, Marcia Mindreau de Agois presentd los
siguientes medios probatorios:

1.  Copia del Testimonio de Constitucion de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A.
de fecha 9 de enero de 2007, efectuada ante el Notario Plblico de Lima
Renzo Alberti Sierra, en la que se aprecia que la referida empresa fue
constituida por Empresa Periodistica Nacional S.A. - representada por Enrique

2 Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura juridica general del abuso del
derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se esta ante el supuesto de una solicitud
de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicidn, Munich 1999, pp.
1367 y ss.
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Luis Alejandro Agois Banchero ~ con un aporte ascendente S/ 4 100 000 y el
sefior Luis Manuel Agois Banchero con un aporte ascendente a S/ 1 000.
Cabe indicar que este Ultimo fue nombrado Gerente General de Ia sociedad
(fojas 33 a 41).

Asimismo, en la clausula cuarta de dicho documento, se aprecia la
declaratoria expresa respecto al aporte efectuado por Empresa Periodistica
Nacional S.A. de la marca CORREOQ vy logotipo (Certificado N° 17349), a la
empresa Alfa Beta Ediciones S.A., conforme se aprecia a continuacion:

7

Copia de la Resolucion N° 1737-2007/0SD-Ra-INDECOPI de fecha 23 de
febrero de 2007, mediante la cual se efectud la transferencia del registro de la

marca CORREO Yy logotipo (Certificado N° 17349) de titularidad de Empresa
Periodistica Nacional a favor de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. (fojas 44
y 45).

Copia de Libro de Matricula de Acciones de la empresa Alfa Beta Ediciones
S.A., registrado bajo el N° 18853 de fecha 26 de abril de 2007, ante el Notario
Publico de Lima Renzo Alberto Sierra. Asi como las copias de los Asiento N°
001, 002, 003, 004 y 005 en el que se aprecia que la conformacion del
accionariado de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A al 17 de agosto de 2007
era la siguiente (fojas 47, 48, 80 a 82).
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Copia del “Contrato de Compraventa de Acciones” de fecha 20 de agosto de
2013%**, celebrado entre los sefiores Olga Banchero Rossi viuda de Salazar,
Luis Manue! Agois _Banchero, Rossana Agois Banchero, Maria Gabriela
Agois Banchero y Carlos Oscar Agois Banchero, en calidad de vendedores,
y las empresas “Empresa Editora El Comercio S.A. (EEEC)” y “Servicios
Especiales de Edicién S.A. (SED)", en calidad de Compradores con ia
finalidad de que: -

- La Empresa Editora El Comercio S.A. (EEEC) adquiera de los
Vendedores el 56% de las acciones suscritas y pagadas de la Empresa
Periodistica Nacional S.A(EPENSA) de la cual los vendedores son
accionistas.

- Servicios Especiales de Edicion S.A. (SED) adquiera de los vendedores
el 54% de las acciones suscritas Yy pagadas de Alfa-Beta Sistemas
S.A.C.(ABS) — empresa emplazada - de la cual los vendedores son
accionistas.

- Servicios Especiales de Edicién S.A. (SED) adguiera de los
Vendedores el 46% de las acciones suscritas agadas de Alfa
Beta Ediciones S.A. (ABE) de la cual los vendedores son
accionistas.

Los acuerdos mencionados se aprecian a continuacion:
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Cbrante a fojas 456 a 472 del presente expediente,
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Cabe indicar que en la Segunda Clausula Adicional del citado contrato se dejé
expresa constancia de lo siguiente:

“‘Sequnda Clausula Adicional. - Adquisicion de acciones emitidas por ABE y Alfa Beta
Logistica S.A.C. '

Se deja constancia que es intencién de las partes que los Compradores adquieran
de los Vendedores {(...) {ii) una PARTICIPACION ADICIONAL del ocho por ciento
(8%) de las acciones emitidas por ABE*, a efectos de que los Compradores

22 La denominacion “ABE” hace referencia a la empresa Alfa Beta Ediciones S.A.
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consoliden el cincuenta y cuatro (54%) de las acciones emitidas por ABE. (Enfasis
afadido) _

En _ese sentido, en virtud de la presente Segqunda cliusula adicional, los
Vendedores se obligan a hacer Sus mejores esfuerzos para adquirir Ia totalidad de
las acciones de ABE que no sean de su propiedad a la fecha de firma en el plazo

mas breve posible y transferirin una participacién adicional del ocho por ciento

8%) de las acciones emitidas por ABE. a efectos de que los compradores

consoliden el cincuenta y cuatro (54%) de las acciones emitidas por ABE a SED”.
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5. Copia de documento de fecha 22 de agosto de 2013, emitido por el Gerente
General de Empresa Editora E| Comercio, en la que informa a los Registros
Publicos del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) -en cumplimiento del articulo 28 de la Ley de Mercado de
Valores y la Resolucion CONASEV N° 107-2002-EF-94.10 Reglamento de
Hechos de Importancia, Informacién Reservada y Otros Comunicaciones -
que el “Grupo El Comercio” (conformado por Empresa Edifora Ei Comercio
S.A. y Servicios Especiales de Edicion S.A.) llegaron a un acuerdo con el
“Grupo Agois Banchero” para el control de Empresa Periodistica Nacional
S.A. (EPENSA) y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. — cuyo Gerente General era el
sefior Luis Manuel Agois Banchero - (ABS) (foja 475).

6. Copia del documento denominado “Esfados Financieros separados al 31 de
diciembre de 2016 y de 2015 junfo con el dictamen de los auditores
independientes” elaborado con fecha 27 de febrero de 2017, por la empresa
auditora EY Buiding a Better Working World a la empresa Servicios

- Especiales de Edicion S.A. (SED) en el que se informa respecto a que el 22
de agosto de 2013, Servicios Especiales de Edicién S.A adquirié el 54% de
las acciones de la empresa emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. - cuyo
Gerente General era el sefior Luis Manuel Agois Banchero - y el 6 de marzo
de 2015 el 9% de las acciones de la citada empresa (fojas 50 a 70):
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Lo anterior acredita que, al 6 de marzo de 2015, Servicios Especiales de
Edicién S.A. (SED) era titular del 63% de la empresa Alfa-Beta Sistemas
S.A.C. (emplazada), lo cual era de pleno conocimiento del sefior Luis Manuel
Agois Banchero, debido a su cargo de Gerente General en dicha empresa.
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7. Copia del documento denominado “Estados financiero al 1 de diciembre de
2016 y de 20156 junto con el dictamen de los auditores independientes”
elaborado con fecha 28 de febrero _de 2017, por la empresa auditora EY
Buiding a Better Working World a la Empresa Editora El Comercio S.A., en la
gue se informa respecto a que la actividad econdémica principal de esta ultima
es la edicion, publicacién y distribucion de los diarios “El Comercio”, “Trome”,
“Perd 21", "Gestion”, Depor”, “Ojo”, “El Bocon” y “Correo”, asi como [a venta
de espacio publicitarios en dichos diarios.
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as que controla, entre

se muestra a continuacién (fojas 115 a 148);
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8. Copia del formulario de registro de la marca CORREO vy logotipo (Certificado
N° 234147) — objeto de nulidad - recaido en el Expediente N° 627387-2015 de
fecha 22 de_julioc de 2015, copia de la Resolucién N° 1625-2016/DSD-
INDECOP!] de fecha 28 de enero de 2016, mediante la cual se otorgé el
registro de la marca CORREO vy logotipo (Certificado N° 23447) y certificado
de registro (fojas 72 a 77).
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Cabe indicar que en aplicacién del Principio de Verdad Material®®, la Sala
procedid a revisar los actuados en el Expediente N° 627387-2015,
correspondiente a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

En dicho expediente, se advierte que a efectos de acreditar la presunta
vinculacion econdmica entre Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (emplazada) y la
empresa Alfa Beta Ediciones S.A., mediante escrito de fecha 19 de agosto
de 2015, la emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (cuyo Gerente General
era el sefior Luis Manuel Agois Banchero) presenté copia del Asiento 005 de
fecha 17 de agosto de 2007 correspondiente a la empresa Alfa Beta
Ediciones S.A. (ABE), asi como copia del Asiento N° 1 de fecha 20 de
agosto de 2013, correspondiente al libro de “Regularizacion de Acciones” de
la empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (ABS), los cuales obran a su vez a
fojas 166 a 203 del presente expediente, conforme se muestra a
continuacion:

24

Al respecto, cabe indicar que el articule IV numeral 1.11 del Titulo Preliminar del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, regula los principios del
procedimiento administrativo, entre ellos, el principic de Verdad Material.

El Principio de Verdad Material establece que, en el procedimiento, la Autoridad Administrativa
competente deberé verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo
cual debera adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no
hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de
procedimientos trilaterales la Autoridad Administrativa estara facultada a verificar por todos los medios
disponibles ia verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una
sustitucion dei deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la Autoridad Administrativa
estard obligada & ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también a
interés plblico.
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Copia del formulario de registro de la marca AREQUIPA CORREO y logotipo
de fecha 14 de enero de 201525, copia de los poderes de su representante
legal firmado por Luis Manuel Agois Banchero, copia de la publicacion
efectuada en el diario El Peruano con fecha 18 de marzo de 2015, copia de
la Resolucion N° 18866-2015/DSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre de
2015, copia del Certificado N° 229415 (fojas 477 a 489).

Cabe indicar que en la citada resolucién de otorgamiento de registro de la
marca AREQUIPA CORREQ vy logotipo (Certificado N° 229415), la Comisién
de Signos Distintivos dejé expresa constancia respecto a en taencion al
documento presentado con fecha 19 de agosto de 2015 en el Expediente N°
627387-2015%, entre las empresas Alfa-Beta Sistemas S.A.C. y Alfa Beta
Ediciones S.A. existe vinculacion sociefaria, conforme se muestra a
continuacioén:

25

26

Tal y como se muestra a continuacion:
 AREQUIPA -

Ver prueba consignada en el numeral 8 de la presente resolucion.
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10. Copia de la Partida Registral N° 1197150 correspondiente a la empresa Alfa-
Beta Sistemas S.A.C., en [a que en el asiento N° BO0005 “Modificacion de
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estatutos, renuncia y nombramiento de Gerente General, remisién y
nombramiento de apoderados y otorgamiento de poder”, acordado por
escritura publica de fecha 18 de mayo de 2018, se dejé constancia respecto a
la remocién de los poderes otorgados a favor del sefior Luis Manuel Aqgois
Banchero (fojas 91 a 104).

Copia de la Carta N° 044-2018/JVR/LLF, de fecha 8 de agosto de 2018,
emitida por Marcia Mindreau de Agois a la Empresa Editora El Comercio S.A.
(EEEC), a través de la cual le informa que la empresa Servicios Especiales de
Edicion S.A. (SED) - vinculada econémicamente a la Empresa Edjfora El
Comercio S.A. - no habria cumplido con el derecho de preferencia contenido
en el articulo 4 del Estatuto Social, concordante con el articulo 237 de Ia Ley
General de Sociedades?, en tanto que Marcia Mindreau de Agois y su difunto
esposo no fueron debidamente comunicados del desec del resto de
accionistas de Alfa Beta Ediciones S.A. de transferir el 46% de las acciones
de la empresa a favor de Servicios Especiales de Edicion S.A. (foja 162 a
164).

Copia del documento denominado “Proyecto de Fusién” de fecha 3 de marzo
de 2017, en el que se advierte la propuesta de fusion entre Ia Empresa
Editora El Comercio S.A. (EEEC) y las empresas Servicios Especiales de

27

Ley General de Sociedades

Articulo 237 .- Derecho de adquisicion preferente

El accionista que se proponga transferir fotal o parcialmente sus acciones a otro accionista o a
terceros debe comunicario a la sociedad mediante carta dirigida al gerente general, quien lo pondra en
conocimiento de los demés accionistas dentro de los diez dias siguientes, para que dentro del plazo
de treinta dias puedan ejercer el derecho de adquisicion preferente a prorrata de su participacion en el
capital.

En la comunicacion del accionista debera constar el nombre del posible comprador y, si es persona
juridica, el de sus principales socios o accionistas, el nimero y clase de las acciones que desea
transferir, el precio y demas condiciones de la transferencia.

El precio de las acciones, la forma de pago y las demas condiciones de la operacién, seran los que le
fueron comunicados a la sociedad por el accionista interesado en transferir. En caso de que la
transferencia de las acciones fuera a titulo oneroso distinto a Ia compraventa, o a titule gratuito, el
precio de adquisicion sera fllado por acuerdo entre las partes ¢ por el mecanismo de valorizacion que
establezca el estatuto. En su defecto, el importe a pagar lo fija el juez por el proceso sumarisimo.

El accionista podra transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones comunicadas a
la sociedad cuando hayan transcurrido sesenta dias de haber puesto en conocimiento de ésta su
proposito de transferir, sin que la sociedad y/o los demas accionistas hubieran comunicado sy
voluntad de compra.

El estatuto podra establecer otros pactos, plazos y condiciones para la fransmision de las acciones y
su valuacion, inclusive suprimiendo el derecho de preferencia para la adquisicion de acciones.
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Edicion S.A. (SED), Grupo TV Peri S.A.C. (GRUPO TV), Prensa Popular
S.AC. (PP), con la finalidad de que “en un marco de simplificacion
administrafiva, consolidar y organizar en una sola sociedad a EEEC, SED,
GRUPO TV y PP, fomando en cuenta la vinculacion econémica que tienen
entre si, asi como también, consolidar fas marcas relevantes de los diarios
bajo la misma empresa” (fojas 106 a 113).

13. Copia de las diapositivas utilizadas en el Informe Oral efectuado con fecha 6
de noviembre de 2018, en el presente procedimiento (fojas 540 a 554).

14. Copia de la Resolucion N° 525-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo de
2009, recaida en el Expediente N° 322083-2007, correspondiente a la accién
de nulidad del registro de la marca IP y logotipo (Certificado N° 106830) por
mala fe, en la cual, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual revocd la resolucion de Primera Instancia y, en
consecuencia, declaré NULO el referido registro al-haber quedado acreditado
que fue solicitado mediando mala fe (fojas 150 a 161).

15. Copia del Proceso 5-IP-2014 emitido por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina (fojas 300 a 321).

16. Copia de resoluciones administrativas emitidas por la Comision de Signos
Distintivos relacionadas con la solicitud de registro de marcas o acciones de
nulidad de marcas de terceros ajenos al procedimiento (fojas 490 a 538).

17. Carta Notarial de fecha 8 de agosto de 2017, emitida por Marcia Mindreau
de Agois a Luis Manuel Agois Banchero en la que solicita, en calidad de
titular del 20% de las acciones del capital social de Alfa Beta Ediciones S.A.,
la remision de informacién correspondiente al registro de activos fijos de la
empresa, los estados financieros del gjercicio 2013, 2014, 2015 y 2016, asi
como el Libro de Matricula de acciones.

Por su parte, la emplazada con escrito de fecha 12 de noviembre de 2019
presentd copia de los Asientos N° 11, 12 y 13 del Libro de Matricula de Acciones
de Alfa Beta Ediciones S.A., asi como el Asiento N° 15 de Alfa-Beta Sistemas
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S.A.C., declaradas confidenciales?®, en las que es posible advertir el accionariado
actual de las referidas empresas.

Previamente al analisis de los medios probatorios presentados por las partes del
procedimiento, se precisa que si bien los medios probatorios detallados en los
numerales 6, 7, 10, 11 y 12 fueron obtenidos con posterioridad a ia fecha de
solicitud de registro de la marca materia del presente procedimiento contienen
informacién que se refiere a fechas anteriores, motivo por el cual, estos si seran
considerados en el anilisis correspondiente.

Por otro lado, respecto al argumento formulado por la emplazada sobre que el
registro de la marca objeto de nulidad constituye una marca derivada de otras
previamente inscritas a su favor en Ia clase 16 de la Nomenciatura Oficial, conviene
precisar que el examen de registrabilidad y la validez de un registro marcario se
evalla caso por caso, por o que la existencia de registro anteriores a favor de Ia
emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C., no condiciona el examen que corresponda
efectuar en el presente procedimiento.

De la evaluacién en conjunto de los medios probatorios presentados y los
argumentos formulados por las partes del procedimiento, se advierte Io siguiente:

- La marca de producto CORREQ y logotipo (Certificado N° 1 7349) fue el activo
mas importante de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. al momento de su
constitucion, hecho que ademas se habria mantenido en el tiempo.

- El sefior Luis Manuel Agois Banchero ejercié simultaneamente el cargo de
Gerente General en las empresas Alfa Beta Ediciones S.A. (antigua titular de
la marca CORREQ y logotipo) y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (nueva fitular de
la marca CORREQ y logotipo).

- En su condicién de Gerente General, conforme a Ias facultades vy
responsabilidades establecidas en los articulos 188 y 190 de la Ley General
de Sociedades (Ley N° 26887), tenia las siguientes atribuciones vy
responsabilidades:

= Las referidas facturas fueron declaradas documentos confidenciales por la Secretaria Técnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual, mediante proveido de fecha 22 de noviembre de 2019,
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“Articulo 188.- Atribuciones def gerente
Las atribuciones del gerente se esfableceran en el estatuto, al ser nombrado o por

acfo posterior.
Salvo disposicién distinta del estatuto o acuerdo expreso de la junta general o del
directorio, se presume que el gerente general goza de las siguientes atribuciones:

1.

2.

3.

4.

5

6.

Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social; '

Representar a la sociedad. con las facultades generales y especiales previstas en
el Cédigo Procesal Civil: '
Asistir, con voz pero sin vofo, a fas sesiones del directorio, salvo que eésfe
acuerde sesionar de manera reservada;

Asistir, con voz pero sin volo, a las sesiones de la junfa general, salvo que ésta
decida en contrario;

Expedir constancias y cerlificaciones respecto del contenido de los fibros y
registros de la sociedad; y,

Actuar como secretario de las juntas de accionistas y def directorio.

Articulo 190.- Responsabilidad

El gerente responde anfe la sociedad, los accionistas y ferceros, por los dafics y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
faculfades y negligencia grave. Ef gerenfe es particufarmente responsable por:

1.

W

o O

La existencia, regularidad y veracidad de los sistermas de contabilidad, los fibros
qgue la ley ordena llevar a la sociedad y los demas fibros y registros-que debe
Hlevar un ordenado comerciante;

El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control intemo disefiada
para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad estén
protegidos contra uso no auforizado y que todas las operaciones son efectuadas
de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas apropiadamente;
La veracidad de las informaciones que proporcione al direciorio v fa junta general;
El ocultamienfo de las imreqularidades gue observe en las actividades de fa
sociedad,

La conservacion de los fondos sociales a nombre de la sociedad;

El empleo de los recursos sociales en negocios distinfos del objeto de la
sociedad,

La veracidad de las conslancias y certificaciones que expida respecto del
contenido de log libros y registros de la sociedad;

Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que sefiala la ley a lo dispuesto en
los articulos 130y 224; v,

El cumplimiento_de la ley. el estatuto y los acuerdos de la_junta general v del
directorio”.

Asimismo, se verifica gue el articulo 9 del Estatuto de Constitucién de la
empresa Alfa Beta Ediciones S.A. establecidé expresamente que el Gerente
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General contaba a sola firma con la facultad de representar a la sociedad
ante toda clase de autoridades. civiles oliticas, militares, administrativas
[udiciales, con las amplias facultades de gestién y representacion udiendo
presentar toda clase de escritos, recursos. solicitudes o declaraciones, o
desistirse de ellas.

Lo anterior determina que, como Gerente General tenia la obligacién de
informar sobre las actividades que afectaban a la sociedad, dentro de lo que
se encuentra el estado, vigencia y mantenimiento de sus activos, entre ellos,
SuUs marcas. Ademas, representar a la sociedad ante distintos organismos,
entre ellos, el Indecopi en los procedimientos de solicitudes de registro o
renovacién de los signos distintivos.

Las empresas Alfa Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. tuvieron
los mismos accionistas, por lo menos hasta el 20 de agosto de 2013%° fecha
en la cual los sefiores Olga Banchero Rossi vda. de Salazar, Luis Manuel
Agois Banchero, Rossana Agois Banchero, Maria Gabriela Agois Banchero y
Carlos Oscar Agois Banchero transfirieron sus acciones a terceras personas
ajenas al procedimiento.

Lo anterior determiné que, a partir de citada fecha, los intereses de las
referidas empresas pudieran dejar de ser los mismos, ello a fin de satisfacer
las expectativas de los nuevos accionistas, por lo que las decisiones que se
adoptaran en una eran susceptibles de afectar los intereses societarios de Ia
otra. :

Cabe indicar que este cambio societario y los efectos del mismo fueron de
conocimiento de Luis Manuel Agois Banchero, no solo debido a su cargo de
Gerente General, sino ademas porque esta fue una de las personas que
efectué la transferencia de sus acciones.

En su condicion de Gerente General de la empresa Alfa Beta Ediciones SA.,
el sefior Luis Manuel Agois Banchero fue quien tomo ia decisién 0, en todo
caso, era quien debia tener conocimiento de la decision de no renovar el
registro de la marca CORREQ y logotipo (Certificado N° 17349).

29

A saber, los sefiores Enrique Agois Paulsen, Marcia Mindreau de Agois, Olga Banchero Rossi vda. de
Salazar, Luis Manuel Agois Banchero, Rossana Agois Barnichero, Maria Gabriela Agois Bancherg ¥
Carlos Oscar Agois Banchero.
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Esia falta de renovacién generé un perjuicio econémico a los accionistas de
Alfa Beta Ediciones S.A., por cuanto derivo en la pérdida del activo mas
importante de esta Gltima.

Asimismo, por ser el Gerente General de la empresa Alfa-Beta Sistemas
S.AC. tomd o tuvo que, al menos, tomar conocimiento de la decision de
registrar la marca objeto de nulidad CORREO vy logotipo (Certificado N°
234147), a sabiendas de que las empresas Alfa Beta Ediciones S.A. y la
empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C. contaban con intereses divergentes.

Debido a los antecedentes citados en los parrafos anteriores, a criterio de la Sala,
resulta poco probable que la faita de renovacién de la marca CORREO vy logetipo
(Certificado N° 17349) haya obedecido a una falta de diligencia; siendo que con ello
se facilité que Alfa-Beta Sistemas S.A.C. - ante [a faita de renovacién de la marca
CORREO vy logotipo (Certificado N° 17349) - haya solicitado el registro de la
marca objeto de nulidad cuando el plazo de gracia para que la empresa Alfa Beta
Ediciones S.A. solicite la renovacion alin se encontraba vigente.

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que en el presente caso existen suficientes
indicios que permiten razonablemente presumir que al momento en que la
empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C., solicité y obtuvo el registro de la marca
CORREO vy logotipo (Certificado N° 234147) se actudé con la intencién de
perjudicar los intereses de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A., ademas de
obstaculizar su actividad concurrencial en el mercado, comportamlento que es
contrario a la buena fe comercial.

En virtud de las consideraciones expuestas, el registro de la marca CORREO y
logotipo (Certificado N° 234147), se encuentra incurso en causal de nulidad
establecida en el articulo 172 de la Decisidn 486, al haber sido solicitada
mediando mala fe, el cual sefiala lo siguiente:

“Articulo 172.- La auforidad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona y en cualquier momento, fa nulidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravencién con fo dispuesto en los articulos 134
primer péarrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretard de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nufidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado
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de mala fe. Esta accion prescribird a los cinco afios contados desde fa fecha de
concesion del registro impugnado (...)"

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por Marcia
Mindreau de Agois.

Segundo.- REVOCAR la Resolucion N° 480-2019/CSD-INDECOP! de fecha 1 de
febrero de 2019 y, en consecuencia, declarar NULO el registro de la marca
CORREQ vy logotipo, inscrita bajo Certificado N° 234147 a favor de Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. para distinguir periddicos, revistas [publicaciones periddicas],
impresos, fasciculos, afiches, catalogos, circuiares, semanarios, publicaciones de
texto que no sean publicitarios, diarios, folletos, libros, secciones de diarios,
suplementos y deméas publicaciones en general (comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en general de Ia clase 16 de la Nomenclatura Oficial.

Con la intervencién de los Viocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen
Jacqueline Gavelan Diaz, Sylvia Teresa Bazén Leigh, Fernando Raventos
Marcos y Virginia Maria Rosasco Dulanto

K

' GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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