
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOL.UC16N N91971-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTS ? 767850-2018/DSD

ACCIONANTE MARCIA MINDREAU DE AGOIS

EMPLAZADA ALFA - BETA SISTEMAS S.A.C.

Nulidad de regjstro de una marca concedida durante la vigencia de
Decision 486 y del Decreto Legislative 1075 " Mala fe.

Lima. w ^ M'^' &vilz

1. ANTECEDENTES

Con fecha 25 de setiembre de 2018, Marcia Mindreau de Agois (Peru) soiicito la
nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominacion
CORREO y logotipo, inscrita con Certificado ? 2341471, a favor de AIfa-Beta
Sistemas S.A.C. (PerH), para distinguir periodicos, revistas [publicaciones
periodicas], impresos, fasciculos, afiches, catalogos, circulares, semanarios,
publicaciones de texto que no sean publicitarios, diarios, folletos, libros, secciones
de diarios, suplementos y demas pubiicaciones en general (comprendidas en la
clase), articulos de papeleria en general, de la clase 16 de la Nomendatura
Oficia!.

La accionante, Marcia Mindreau de Agois, manifesto !o siguiente:
(i) La causa petendi que motiva el procedimiento es la existencia de mala fe por

conflicto de intereses dei senor Luis Manuel Agois Banchero, quien actuo
como Gerente General de las empresas AIfa Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. (empiazada).

(ii) La empresa AIfa Beta Ediciones S.A. fue constituida ei 9 de enero de 2007,
tenlendo inicialmente como accionistas a las siguientes personas:

^^^^^EKsS^SIlR^^r^t^^Rllflii^^^^iil3@^SIi^1^1)")Eitl^aiiE^?1^^
Accionista

Accionista

Empresa Periodistica
Nacional S.A.

Luis Manuel Agois
Banchero

4'100 000

1 000

Tal como se muestra a continuacion:
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(iii)

(iv)

(V)

(vi)
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El senor Luis Manuei Agois Banchero fue nombrado Gerente General de
Alfa-Beta Ediciones S.A. desde la fecha de su constitucion.
En la clausula cuarta del Testimonio de Constitudon de la empresa Alfa Beta
Edidones S.A. se dejo expresa constancia de! aporte efectuado por !a
accionista Empresa Periodistica Nacional S.A. a ia empresa Alfa-Beta
Ediciones S.A. conforme se aprecia a continuadon:

"A. Et signo distmtivo compuesto por fa denominacion CORREO, escrita en letras
caractensticas de color rojo bandera, con Certificado N017349 de la Oflcina de
Signos Distintivos del fndecopi, el cual se vaforiza en S/4f 100, 000" .

En agosto del ano 2007, el accionariado de Alfa Beta Edidones S.A. fue
modificado quedando establecido de la siguiente manera:

Accionista

Accionista

Accionista

Accionista

Accionista

Accionista

Accionista

Enrique Agois
Paulsen

Marcia Mindreau
de Agois

Olga Banchero
Rossi vda de

Salazar
Luis Manuel

Agois Banchero
Rossana Agois

Banchero
Mana Gabriela

Agois Banchero
Carlos Oscar

Agois Banchero

34%

20%
54%

46%

En los "Estados Financieros Separados 31 de diciembre de 2016 y de 2015"
correspond ientes a la empresa Servicios Especiales de Edidon S.A., se
podra verificar que con fecha 22 de aaosto de 2013, los senores, 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

El citado certificado corresponde a la marca que se muestra a continuadon:
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Edicion S.A. (SED) por lo que esta ultima empresa adquirio el 46% de la
empresa Alfa Beta Ediciones S.A.

^iSF^iCT^S$Si{!'^S^K^?''SF^^^i3?A:iy/^i^'Sli?»?^^^4iai«alai<ulk

Accionista

Accionista

Enrique Agois
Paulsen

Marcia Mindreau
de Agois

Servicios Especiales de
Edicion S.A.

34%

20%
54%

46%

(vii) Por su parte, con fecha 22 de aaosto de 2013, la empresa Servicios
Especiales de Ediclon S.A. adquirio e! 54% de acciones de la empresa Alfa-
Beta Sistemas S.A.C. (empresa empfazada), constituyendose como
accionista mayoritaria de esta ultima.

(viii) El Gerente General de A!fa Beta Ediciones SA, el senor Luis Manuel Agois
Banchero, no habria gestionado !a renovacion del registro de la marca
CORREO y logotipo (Certificado ? 17349) - activo mas importante de fa
empresa ascendente a S/ 4' 100, 000 ~ la cua! tenia como fecha de
vencimiento el 20 de iulio de 2015, habiendo dejado deliberadamente
caducar su registro, ya que dos dias despues de su vendmiento (22 de iulio
de 2015) ia empresa Aifa-Beta Sistemas S.A.C., cuyo Gerente General
tambien era Luis Manuel Agois Banchero, solicitd el registro de la marca
objeto de nulidad CORREO y logotipo (Certificado N0 234147).

(ix) Presuntamente existina un contrato mediante el cual Alfa Beta Ediclones
S.A. transfirio la marca CORREO y logotipo (Certificado N0 17349) a la
empresa Alfa-Beta Sistemas SAG.; sin embargo, el referido contrato no fue
puesto en conocimiento de! resto de los accionistas de Alfa Beta Ediciones
S.A., ademas de no haberse convocado a Junta General de Accionistas ni
efectuado la referida trasferencia del certificado ante el INDECOPI.

(x) En el ano 2017, mediante ei "Proyecto Fusion", la Empresa Editora El
Comercio S.A. absorbio a "Servidos Especiafes de Edicion S.A/', "Grupo TV"
y ((PP') con la finaiidad de consolidar y organizar en una sola sociedad a
EEEC, SED, GRUPO TV y PP, considerando la vinculacion economica
existente entre los mismos, ademas de consolidar ias marcas relevantes en
los diaries bajo la misma empresa; sin embargo, antes de que operara ia
referida fusion, en el ano 2016, ya se declaraba en "Estados Financieros
separados 31 de didembre de 2016 y de 2015" que la principal actividad
economica de Empresa Editora El Comercio S.A. era ia edicion, publicacion
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y distribucion de los diarios "E! Comercio", "Trome", "Peru 21", "Gestion",
"Depor", "Ojo)\ "El Bocon" y "Correo".

(xi) Lo descrito acredita que, desde que Servicios Especiales de Edicion S.A.,
adquirio el 54% de Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (emplazada), Empresa Editora
E! Comercio S.A. tuvo el manifiesto interes en que AIfa-Beta Sistemas
S.A.C., obtenga la titularidad del signo CORREO y iogotipo y despojar a Alfa
Beta Ediciones S.A. de su principal active.

(xii) Si la marca CORREO y logotipo (Certificado ? 17349) era el principa! active
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% del capital
social.

(xiii) En el expediente en ei que se tramito el registro de la marca objeto de
nulidad, la emplazada presento un escrito manifestando la existencia de
vincuiacion economica con A!fa Beta Ediciones S.A., lo cuai no corresponde
a la verdad de los hechos.

(xiv) A efectos de transferir el registro de la marca CORREO y logotipo
(Certificado ? 17349) de titularidad de Alfa Beta Ediciones SA, se deblo
convocar a Junta General de Accionistas.

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

(xvi) Solicito que:
E! senor Luis Aiejandro Agois Banchero y Empresa Editora El Comercio S.A.
sean notificados como emplazados en el presente procedimiento.
La empresa A!fa Beta Ediciones S.A. sea considerada como litisconsorte
active en el procedimiento.
Se retrotraigan las cosas a la situacion 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
CORREO y logotipo (Certificado N0 17349) a favor de Alfa Beta Ediciones
SA
Que se otorgue el plazo de 15 dias habiles para que Aifa Beta EdEciones
S.A. realice la renovacion del registro de la marca CORREO y logotipo
(Certificado ? 17349).
El pago de costos y costas a su favor3.

Mediante proveido de fecha 3 de octubre de 2018, la Primera instancia determino NO HA LUGAR la
soiicitud de emplazar a Luis Alejandro Agois Banchero, Empresa Editora El Comercio y Alfa Beta
Ediciones S.A., debido a que conforme a lo dispuesto par ei articulo 72 apiicable por remision del
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(xvii) Adjunto medics probatorios a efectos de acreditar sus argumentos4.
(xviii)lnvoco la aplicacion del articulo 172 de la Decision 4865.

Con fecha 3 de diciembre de 2018, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (Peru) absolvio el
traslacfo de la accion de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) No se ha acreditado que la rnarca objeto de nuiidad 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 Aifa Beta
Ediciones S.A. o de alguno de sus socios derivado de algun conflicto de
intereses para favorecerla.

articulo 74 del Decreto legislativo ? 1075, corresponde notificar unicamente a la empfazada Alfa Beta
Sistemas SAG.
Respecto a la soiidtud de plazo probatorio de 15 dias a Alfa Beta Edidones S.A. a efectos de que
renueve ia tifularidad sobre la marca CORREO (Certificacfo N0 17349), debido a que la norma no
contempla dicho procedimiento sobre una solicitud de nulidad no corresponde tramitar e! mismo.
Respecto a la solidtud de pago de costos y costas, cficho petitorio solo corresponde ser evaluado en
procedimientos sancionadores.

4 Las pruebas que presento fueron:
CopEa del Testimonio de Constitucion de ia empresa Alfa Beta Ediciones S.A.
Resoludon ? 1737-2007/OSD-Ra-INDECOPI.
Copia def Asiento 005 del Registro de Matricula de Acdones.
Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, junfo con e! dictamen de
aufores independienfes de la empresa Servicios Especiales de Edicion S.A
Copia de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad y su respecfiva resolucion y certificado
Copia de la Partida ? 197150 correspond iente a la empresa AIfa beta Ediciones S.A.
Estados Financieros separados 31 de diciembre de 2016 y de 2015, junto con ei dictamen de autores
independientes de la Empresa Editora El Comerdo S.A.
Copia de la Resolucion ? 525-2009/TPI-INDECOPI.
Copia de la Carta ? 044-2018-JVR-LLF cursada por Marcia Mindreau de Agois a la Empresa Editora
Ef Comerdo S.A.
CopEa del escrito de fecha 19 de agosto de 2015 presentado por Alfa-Beta Sistemas S.A.C. en el
Expediente ? 627387-2015

5 ArtLcu(oJ72.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cuafquier persona
y en cualquier momenta, la nulidad absofuta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravendon con fo dispuesto en los articutos 134 primer parrafo y 135.
La autoridad nadonai competente decretara de ofido o a soiicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en e!
articuto 136 o cuando este se hubiera efectuado de maia fe. Esta accion prescribira a tos cinco anos
contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afecfaran las que pudieran corresponder por danos y perjuidos
conforme a la legisiacion infema.
No podra declararse la nulidad del registro de una marca par causales que hubiesen dejado de ser
aplicables ai tiempo de resolverse la nuiidad.
Cuancfo una causal de nuiidacf solo se aplicara a uno o a aigunos de ios productos o servidos para ios
cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad unicamente para esos productos o servicios, y
se eliminaran de! registro de la marca.
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(ii) E! articulo 174 de la Decision 486 establece que el registro de la marca
caduca de pleno derecho si e! titular o quien tuviera legitimo interes no
solicitara la renovacion dentro de! termino legal, incluido el periodo de gracia,
siendo que, en ei presents caso, la marca CORREO y logotipo (Certificado ?
17349) no fue renovada por Alfa Beta Ediciones S.A. ni par 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 ei presente procedimiento.

(iii) La accionante no ha tenido en consideracion que el artlculo 172 de la Decision
486 sehala que no podra declararse la nulidad del registro de una marca por
causaies que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse !a
nulidad.

(iv) Esta no es la via para discutir ei alegacfo conflicto de intereses del Gerente y/o
e! director de la empresa Alfa-Beta Ediciones S.A., debido a que ello debe ser
discutido confonne a la Ley General de Sociedades en un procedimiento civil
donde sera materia de probanza, par !o que la accionante no puede sostener
sin una sentencia previa, un presunto conflicto de intereses que derivo en que
!a marca objeto de nulidad haya sido obtenida de mala fe.

(v) A! momento en que soiicito el registro de ia marca CORREO y togotipo
(Certificado ? 234147) su empresa ya contaba con derechos sobre la
denominacion CORREO, debido a que a dicha fecha ya era titular de !as
marcas AFICION CORREO y logotipo (Certificado N0 183298) y CORREO
SEMANAL y logotipo (Certificado ? 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 ? 17349) para obtener el registro de ia marca objeto de
nulidad.

Mediante Resolucion ? 480-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de febrero de 2019,
la Comision de signos Distintivos declaro INFUNDADA la accion de nulidad
interpuesta por Marcia Mindreau de Agois contra ei registro de la marca CORREO y
logotipo (Certificado ? 234147).
Considero lo siguiente:
(!) Cuestson previa

Entre los fundamentos de la accion de nulidad, la acdonante alego que se
debio convocar a Junta General de Accionistas para trasferir la marca
CORREO y logotipo (Certificado ? 17349) de A!fa Beta Ediciones S.A.,
dado que representaba el 90% del capital social de la referida empresa.
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Al respecto tratandose el presents procedimiento de una accion de nulidad
de registro de marca, corresponde unicamente pronunciarse respecto a si la
marca CORREO y lOgotipo (Certificado N0 234147) de titularidad de la
emplazada fue concedida contraviniendo lo dispuesto en las normas
vlgentes al momenta de su otorgamiento, mas no respecto a las presuntas
decisiones de !a Junta de Accionistas de una empresa que no es parte del
procedimiento.

(i'i) Analisis de las causales de nulicfad
La accion de nulidad se sustenta en que el registro de la marca CORREO y
iogotipo (Certificado ? 234147) habria side obtenido mediando mala fe,
debido a que existiria un acuerdo entre la empresa Alfa Beta Ediciones S.A.
{ant/gua titufar de la marca CORREO y logotipo (Certificado N0 17349) y
AIfa-Beta Sistemas S.A.C. (titufar de fa marca objeto de nulidad), en virtud
de! cual se dejo caducar el registro de la marca CORREO y iogotipo
(Certificado ? 17349) para que la emplazada pudiera registrarla a su favor.

(ni) Mala fe
Los "Cuadros de !os Estados Financieros", la copia del "Proyecto fusion" de
Empresa Editora E! Comercio S.A. y la copia de la Carta enviada par la
accionante a la Empresa Edltora El Comercio S.A., ofrecidos comQ medics
probatorios no seran considerados, puesto que contienen informadon
generada con posterioridad a !a soiicitud de registro de la marca objeto de
nuiidad.
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
CORREO y fogotipo que se dejo caducar) (sic) y Alfa-Beta Sistemas
SAC.

- Si bien se verifica que Luis Manuel Agois Banchero es socio y Gerente de
la empresa emplazada, AIfa-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 aiegada per la accionante, debido a que la marca
objeto de nulidad se encuentra inscrita a favor de Aifa Beta Sistemas
S.A.C. y no a favor de Luis Manuel Agois Banchero, quien ejerce el
mandate de representadon de las empresas en ias que es Gerente
General.

- A la fecha de la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad
CORREO y logotipo (Certificado ? 234147), la emplazada ya contaba
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con derechos de Propiedad Industrial sobre registros de marcas que
incluyen en su confomnacion los eiementos graficos y denominativos que
conforman a la referida marca.

Par lo expuesto, la accion de nulidad formuiada por la accionante resulta
infundada.
Conclusion
El registro de !a marca CORREO y logotipo (Certificado ? 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 maia fe.

Con fecha 1 de marzo de 2019, Marcia Mindreau de Agois interpuso recurso de
apeiacion manifestado lo siguiente:
(E) Los argumentos de ia resolucion recumda son manifiestamente erroneos,

debido a que no cumplen con los lineamientos jurisprudenciales de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual ni del Tribunal Andino, en materia de
mala fe.

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

(iii) De las pruebas aportadas se desprende que: a) la marca CORREO y
logotipo (Certificado ? 17349) fue aportada al capital social de la empresa
Alfa Beta Ediciones S.A., al momento de su constitucion, b) la dedaracion
jurada de dicho aporte fue suscrita por Luis Manuel Agois Banchero, en ese
entonces, Gerente General de la referida empresa, c) Luis Manue! Agois
Banchero era Gerente Genera! de ia empresa Alfa Beta Ediciones S.A. y de
Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (emplazada), d) A los dos dias producirse ei
vencimiento de la marca CORREO y logotipo (Certificado ? 17349), cuya
titularidad pertenecia a Alfa Beta EdEciones S.A., la emplazada, Alfa-Beta
Sistemas S.A.C. soiicito el registro de la marca objeto de nulidad, siendo que
en dicho momento las referidas empresas ya no contaban con los mismos
accionistas.

(iv) Lo descrito genera indicios razonables respecto a que al dejar veneer la
marca CORREO y logotipo • (Certificado ? 17349) para inmediatamente
solicitar su registro a favor de otra empresa se consumo la mala fe; sin
embargo, la Primera Instanda unicamente fundamento la resolucion
impugnada en que ia marca objeto de nulidad estaria registrada a favor de
una persona Juridica (emplazada) y no a favor del cuestionado Gerente
General, ademas de que con anterioridad, la empiazada contaba con marcas
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que incluyen la denominacion CORREO y logotipo, lo cuai Ie causa agravio
al no haber recibido una resolucion justa.

(v) En la Resolucion ? 595-2009/TPi-INDECOPI se establecen marcos
conceptuales para establecer la mala fe, tos cuales fueron debidamente
aplicados al caso "Leon Plast E.I.R.L.". Asimismo, el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en el Proceso ? 5-IP-2014, sena!6 que la mala fe se
da cuando el soficitante de una marca conoce de la existencia de una marca
de propiedad de un tercero y se actua par medio de procedimientos arteros
con provecho propio en perjuicio del interes ajeno; sin embargo, la Primera
Instancia no considero los referidos criterios.

(vi) Las pmebas aportadas acreditan que Luis Manuel Agois Banchero - quien
en su momento fue el Gerente General de Affa 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 vaior economico y posicionamiento y
trascendencia en ei mercado periodistico, al servir para identificar uno de los
diarios de opinion de mayor circuiacion del pals.

(vii) A ia fecha en que la emplazada, Alfa Beta Sistemas S.A.C. solicito el registro
de la marca objeto de nulidad, Alfa Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas
S.A.C. ya no formaban parts del mismo grupo economico ni compartian el
accionariado, ya que ia accionista mayoritaria de la emplazada era Servicios
Especiales de Edicion S.A.C., la misma que forma parte del grupo "Ei
Comercio", es decir, una empresa competidora.

(viii) Aifa-Beta Sistemas S.A.C. contaba con informacion privilegiada respecto a
que Luis Manuel Agois Banchero dejaria caducar el registro de la marca
CORREO y logotipo (Certificado N0 17349), de titularidad 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 !a familia Agois
Banchero (Alfa-Beta Sistemas S.A.C.), sino en poder de una empresa
competidora.

(ix) En el presents case, esta probada [a coincidencia de ia actividad productora
de bienes en el mercado de las empresas en confficto, debido a que Alfa
Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. son empresas con el
mismo giro empresaria!, ademas de acreditarse que el Gerente de ias
referidas empresas era la misma persona, por !o que Alfa-Beta Sistemas
S.A.C. tema conocimiento de que la rnarca CORREO y logotipo (Certificado
? 17349) era de titularidad de Alfa Beta Ediciones SA; no obstante elio,
dejo que vendera con el proposito 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 dano
a Alfa Beta Ediciones S.A.

Con fecha 1 de abril de 2019, Marcia Mindreau de Agois solicito ei uso de la
palabra.

Con fecha 22 de abril de 2019, A!fa Beta Sistemas S.A.C. absolvio el traslado de
la apelacion reiterando los argumentos formulados en sus descargos. Agrego lo
siguiente:
(i) La jurisprudencia invocada por la accionante no constituye precedente de

observancia obligatoria, sino que establece lineamientos generales a todos
los procedimientos similares.

(ii) En el presents procedimiento no se ha logrado acreditar que su empresa
haya procedido de maia fe al solicitar el reglstro de !a marca CORREO y
logotipo (Certificado ? 234147).

(iii) El hecho de que Luis Manuei Agois Banchero sea Gerente de ias 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 A!fa Beta Ediciones S.A. yd hubiera
iniciado acciones legales contra dicha persona.

(iv) Al momento de solidtar el registro de la marca objeto de nulidad, su empresa
ya era titular de marcas que incluyen al termino CORREO, por lo que no
tenia la necesidad de dejar caducar dolosamente la marca de la empresa
para obtener el registro solicitado.

(v) Una marca caduca no puede ser base de ninguna accion de nulidad contra
una marca vigente.

(vi) Es en la via judicial donde la accionante debe demostrar que el Gerente
General o Directores de Alfa Beta Ediciones S.A. incumeron en conflicto de
interes, no pudiendo afirmarlo sin una sentencia firme.

(vii) A la accionante Ie corresponde actuar en el marco de la Ley General de
Sociedades a efectos de hacer valer )a presunta afectacion de sus derechos.

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

MedEante proveido de fecha 21 de octubre de 2019, la Secretana Tecnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectual informo que los senores Vocales de
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la Sala en su sesion de fecha 19 de setiembre de 2019 dispusieron CONCEDER
e! uso de la palabra solicitado por las partes de! procedimiento.

Con fecha 11 de noviembre de 2019, Marcia Mindreau de Agois adjunto medics
probatorios adicionales a efectos de acreditar la aiegada mala fe. Agrego que las
pruebas presentadas acreditan que Luis Manuel Agois Banchero conocia que,
desde el 20 de agosto de 2013, la empresa Servicios Especiales de Edicion 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. manifesto lo
siguiente:
(i) La empresa Alfa Beta EdEciones S.A. no ha acusado al senor Luis Manue!

Agois Banchero de un presunto conflicto de interes.
(ii) Respecto a! argumento de la accionante referido a que en e! Expediente ?

627387-2015 - correspondiente a la solicitud de registro de /a marca objeto
de nulidad - su ernpresa habria faltado a la verdad respecto a la vinculacion
economica con la empresa Alfa Beta Ediciones S.A., en !a informacion
contenida en [os Asientos 11, 12 y 13 del Libro de Matricuia de Acciones de
Alfa Beta Ediciones S.A. y el Asiento ? 15 de Alfa-Beta Sistemas SAG., se
podra advertir que las referidas empresas si se encuentran vinculadas
economicamente.

(iii) Solicito la confidenciaiidad de los mencionados Asientos.

Mediante provefdo de fecha 22 de noviembre de 2019, ia Secretaria Tecnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intelectuai concedio la confidencialidad
solicitada por la emplazada.
Con escritos presentados el 26 de noviembre de 2019, Marcia Mindreau de Agois,
manifesto que no seria cierto que la composicion accionaria de las empresas Alfa
Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. resuite una informacion
confidencial, debido a que la mismas se puede obtener de la Superintendencia de
Mercado de Valores. Agrego que si la Sala lo considera pertinente u oportuno
debera ordenar la remision de libros completos de ambas empresas.

II. CUESTION EN DISCUS16N

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debera determinar si e! registro de
la marca de producto CORREO y logotipo (Certiflcado ? 234147) fue solicitado y
obtenido mediando mala fe.
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III. ANALISIS DE LA CUESTiQ_N_ENDISCUSjON

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado io siguiente:

a) Con fecha 20 de julio de 1995, Editora Correo S.A. (Peru) obtuvo el registro
de la marca de producto CORREO y logotipo para distinguir revistas, dianos,
impresos graficos y demas edidones periodicas o eventuales de la clase 16
de la Nomendatura Oficial, inscrita bajo Certificado N0 17349, renovada
hasta el 20 de iulio de 2015.

Mediante Expediente ? 210574-200 de fecha Con fecha 25 de mayo de
2004, la Empresa Periodistica Nacional S.A.C. soiicito ei cambio de
nombre por fusion del titular, el cual fue otorgado por mandate de la
Resolucion ? 6898-2004/OSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 2004.
Dicho acto quedo inscrito en el Asiento ? 3 del Certificado.

Mediante Expediente ? 264289-2006 de fecha 23 de enero de 2006, la
Emoresa Periodistica Nacional S.A. solicito el cambio de nombre, e) cual
fue otorgado par mandate de la Resoludon N0 4452-2006/OSD-INDECOPI
de fecha 19 de abrii de 2006, dicho acto quedo inscrito en el Asiento ? 4 del
Certificado.

Mediante Expediente ? 302772-2007 de fecha 16 de enero de 2007,
Empresa Periodistica Nacional S.A. soiicito la trasferencla del Certificado N0
17349, a favor de la empresa Aifa Beta Ediciones S.A., la cual fue otorgada
por mandato de la Resoludon ? 1737-2007/OSD-Ra-INDECOPI de fecha
23 de febrero de 2007. Dicho acto quedo inscrito en el Asiento ? 5.
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Cabe indicar que ia tituiar contaba con un plazo de gracia a efectos de
renovar ei registro, el cual vencio el 20 de enero de 2016.

b) Con fecha 22 de julio de 2015, la empiazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C.
(Peru), soiicito el registro, bajo Expediente N0 627387-2015, de la marca de
producto constituida par ia denominacion CORREO y logotipo (se reivindica
colores6), conforme al modelo para distinguir periodicos, revistas
[pubiicaciones periodicas], impresos, fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios, publicaciones de texto que no sean publicitarios,
diaries, folletos, iibros, secciones de diaries, suplementos y demas
publicaciones en general (comprendidas en la clase), articulos de papeleria
en general de la clase 16 de la Nomendatura Oficial, la cual fue inscrita bajo
Certificado ? 234147, vigente desde el 28 de enero de 2016 hasta el 28 de
enero de 2026.

c)

La referida marca fue solicitada el 22 de julio de 2015, mediante Expediente
? 627387-2015, siendo otorgada por mandato de la Resolucion N0 1625"
2016/DSD-INDECOPI del 28 de enero de 2016.

Asimismo, la emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. es titular de !as
siguientes marcas:

Periodicos, diarios, revistas,
catelogos, circulares, impresos,
folletos, iibros, suplementos,
secciones de diarios, papeleria
en general, artfcuios de oficina,
fascfculos, diccionarios,
enciclopedias, encartes,
jam in as, productos de imprenta,

3331 20/9/2011
at

20/9/2021

448056-2011

2/3/2011

Se aprecian letras de color blanco sobre un fondo rojo.
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textos pubiicitarios, textos
gr^ficos para entretenimiento,
caicomanias, calendarios,
fotografias e im^genes,
prospectos, publicaciones en
general
Periodicos, diarios, revistas,
catetogos, circulares, impresos,
folletos, libros, suplementos,
secciones de diarios, papeleria
en general, articulos de oficina
(excepto muebles), fasclculos,
diccionarios, enciclopedias,
encartes, l^minas, productos de
imprenta, textos publicitarios,
textos gr^ficos para
entretenimiento, calcomanias,
calendarios, fotografias e
im^genes, prospectos,
publicaciones en general

183298 29/12/2011
at

29/12/2021

467955-2011

20/9/2011

Peri6dicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catelogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diarios, folletos,
secciones
suplementos
publicaciones
(comprendidas
artfcuios de
general

libros,
diarios,
dem^s

general
la ciase),

papeieria en

229415
de

y
en

en

2/10/2015
al

2/10/2025

602880-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones peri6dicas,
diaries, folletos,
secciones
suplementos
publicaciones
(comprendidas
artfcuios de
genera!

de
y
en

en la

libros,
diarios,
dem^s

general
clase),

229414 2/10/2015
al

2/10/2025

602879-2015
14/1/2015

papeieria en

Periodicos,
fasciculos,
circulates,

revistas, impresos,
afiches, catalogos,

semanarios,

1-SPI-01/01 14-49

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peri/Telf.: 224 7800
e-mai!: consultas@indecopi.gob.pe/Web: www.indecopi.gob.pe



^

TRIBUNAL DEDEFENSA DE LA COMPET£NCIA
Y DE LA PROPiEDAD INT£LECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUC16N ? 1971'2019/TPI-INDECOPI

EXP£Dl£NTE? 767850-2018/DS D

n'ifp:.

publicaciones peri6dicas,
diarios, folletos, iibros,
secciones de diarios,
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articLtlos de papeleria en
general

15349 2/10/2015
al

2/10/2025

602897A-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catelogos,
circulares, semanarios,
pubiicaciones periodicas,
cfiarios, folietos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
artfculos de papeleria en
general

229416 2/10/2015
al

2/10/2025

602881-2015
14/1/2015

Peri6dicos, revistas, impresos,
fascicutos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diarios,
secciones
suplementos
publicaciones
(comprendidas

folletos,
de

y
en

en

libros,
diarios,
demas

general
la clase),

229417 2/10/2025 602881-2015
14/1/2015

articulos de
general

papeieria en

Periodicos, diarios, revistas,
cataiogos, circulares, material
impreso, folletos, libros,
suplementos, secciones de
diarios, papelena en general,
fasciculos, diccionarios,
enciclopedias, encartes, laminas
(grabados), productos de
imprenta, textos publicitarios,
textos graficos para
entretenimiento, calcomanias,
calendarios, fotograffas e
imagenes impresas, prospectos,
publicaciones impresas de
textos que no sean publicitarios

217120 30/10/2014
al

30/10/2024

572083-2014
15/4/2015

M-SPi-01/01 15-49

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCf^N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De ia Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perd /Teif.: 224 7800
e-rnait: consultas@indecopi.gob.pe/Web: www.mdecopi.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION AT 1971 -2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N" 767850-2018/DSD

Peri6dicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, cat^logos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diaries, foiietos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y dem^s
publicaciones en general
(corn? rend id as en ia clase),
articulos de papelerfa en
general

229418 2/10/2015
al .

2/10/2025

602883-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catelogos,
drcuiares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diaries, foiietos, libros,
secciones de diarios,
supiementos y dem^s
publicaciones en general
(comprendidas en ia ciase),
artfculos de papelena en
general , _

229419 2/10/2015
al

2/10/2025

602884-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, affohes, catelogos,
circulares, semanarios,
publicaciones peri6dicas,
diaries, folletos, libros,
secciones de diarios,
supiementos y demas
publicadones en general
(comprendidas en la dase),
articulos de papeleria en
general

229420 2/10/2015
al

2/10/2025

602885-2015
14/1/2015

Peri6dicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catelogos,
circulares, semanarios,
pubiicaciones periodicas,
diarios, folletos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y dem^s
publicaciones en genera!
(comprendidas en la clase),
articulos de papelena en
general

229421 2/10/2015
al

2/10/2025

602886-2015
14/1/2015

Peri6dicos, revistas, impresos,
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fascicutos, afiches, cataiogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diarios, foiletos, IJbros,
secciones de diarios,
suplementos y dem^s
pubficadones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general
Periodicos, revistas, Empresos,
fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diaries, folletos, iibros,
secciones de diaries,
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en ia clase),
articulos de papelena en
general

229422

229423

2/10/2015
al

2/10/2025

2/10/2015
ai

2/10/2025

602887-2015
14/1/2015

602888-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diarios, folletos, iibros,
secciones de diarios,
suplementos y dem^s
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papelena en
general

15876 2/10/2015
al

2/10/2025

602896A-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fascfculos, afiches, catalogos,
circulares, semanarios,
publicaciones periodicas,
diarios, foiletos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en ia clase),
artfculos de papelerfa en
general

229424 2/10/2015
a!

2/10/2025

602889-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fascfculos, afiches, catalogos,
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circulares, semanarios,

pubticaciones periodicas,
diaries, folletos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y dem^s
pubiicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

229425 2/10/2015
al

2/10/2025

602889-2015
14/1/2015

Peri6dicos, revistas, impresos,
fascicuios, afiches, cat^logos,
circuiares, semanarios,
publicaciones peri6dicas,
diarios, folletos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en la class),
articulos de papeien'a en

general

229427 2/10/2015
a!

2/10/2025

602892-2015
14/1/2015

Peri6dicos, revistas, impresos,
fascfcuios, afiches, cat^ilogos,
circulares, semananos,
publicaciones peri6dicas,
diarios, foHetos, libros,
secciones de diarios,
suplementos y demas
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
leneral

229428 2/10/2025 602893-2015
14/1/2015

Periodicos, revistas, impresos,
fasciculos, afiches, catelogos,
circulares, semanarios,
publicaciones peri6dicas,
diarios, foiletos, libros,
secciones de diarios,
supiementos y dem^s
publicaciones en general
(comprendidas en la clase),
articulos de papeleria en
general

229429 2/10/2015
a!

2/10/2025

602895-2015
14/1/2015
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2. C uestiones previas

2.1. Respecto a la [nexlstencia de un proceso iudicial

Al momenta de absolver el traslado del recurso de apelacion interpuesto por la
accionante, Alfa Beta Sistemas S.A.C. manifesto que, sin una sentencia firme
emitida en la via judicial, Marcia Mindreau de Agois no puede alegar que el
Gerente Genera! o Directores de Alfa Beta Ediciones S.A. incumeron en conflicto
de interes, correspondiendole actuar dentro la Ley Genera! de Sociedades.

Al respecto, la Sala conviene en precisar que ei presente procedimiento no se
circunscribe en determinar la existencia de un presunto conflicto de intereses por
parte de !a persona natural que actuo 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 y logotipo (Certificado N0 234147) fue obtenido mediando
mala fe par parte de su titular, lo cuai se encuentra amparado en el articuio 172
de la Decision 486, siendo ademas de exclusiva competencia de ios organos
resolutivos de Propiedad Intelectual en la via administrativa.

2.2. Otros argumentos de la.emplazada

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

Al respecto, la Saia conviene en reiterar que el presents procedimiento ha sido
fundamentado en la presunta mala fe con la que e! registro de la marca CORREO
y logotipo (Certificado ? 234147) habria sido obtenido por parte de la emplazada,
y no en base a la presunta contravencion de las disposiciones establecidas en el
articulo 136 a) de [a Decision 486, par lo que el argumento formulado por la
emplazada no resulta refevante en el caso concreto.

3. Nul[d_ad_delrecustro de una marca

3.1. Determinacion de la norma aplicable

La declaraci6n de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que
ni este ni ia soiicitud que !o origino, han surtido los efectos previstos por la ley.
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Siendo ast, es importante para deciarar ia nulidad de un registro determinar ia
norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgo, 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 jundica y significaria aplicar una norma retroactivamente, lo cual eista
expresamente prohibido pore) articulo 103 de nuestra Constitucion7.

Al momento de otorgarse el registro de la marca de producto CORREO y logotipo
(Certificado ? 234147) (28 de enero de 2016) se encontraban vigentes !a
Decision 486 y el Decreto Legislative 1075. En consecuenda, la accion de nuiidad
de! registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en
dichas normas.

3.2. Causal_de_nu!jdad

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

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

En el presents caso, Marcia Mindreau de Agois ha solicitado la nulidad de la marca
de producto CORREO y logotipo, inscrita bajo Certificado N0 234147, a favor de
AIfa-Beta Sistemas S.A.C. en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, manifestando
que la misma fue obtenida mediando mala fe.

Articulo 103 de ta Constifucion. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece al reo.
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4. D_ere_cho de_prelac|on_y byena fe

4.1. Conceptp v naturaleza iuridica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena
fes como un principio genera! del derecho, aunque tambien se utiiiza el concepto
para establecer un estandarjuridico o un modeio de conducta a seguir. En efecto,
Torres Vasquez9 senala que los principios generates, entre ellos, la buena fe,
fundamentan o sustentan todo el ordenamiento juridico. Es, a su juicio, ademas,
un principio general de integracion: a falta de ley o de costumbres, los vaclos que
presenta el ordenamiento Juridico se integran con los principios generaies, entre
los que figura la buena fe.

De la Puente y Lavalie10 senala 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 tecnicas para transformarlo en un concepto juridico.
La buena fe no es una creacion del legislador, que ha preestablecido su
contenido; es la adaptacion de un principio inherente a la conducta de los
hombres, en la esfera mas amplia de todas sus relaciones, que ha sido precise
regular para que sea susceptible de tener efectos jundicos. Por su parte, Jimenez
Vargas-Machuca11 senala que la buena fe, como principio general del derecho,
constituye una via de comunicacion del derecho con la moral social y con la etica,
lo cual supone !a canalizacion del derecho hacia sus metas mas elevadas.

Agrega la autora nacional ultimamente citada que si bien nuestro Codigo Civil es
asistematico en su conceptuaiizacion ~ al considerarla un pnncipfo general
interpretativo de /os contratos y los actos jundicos, mientras quo, por otro lado,

9
10

La Reaf Academia Espanola define a la buena fe como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse
el comportamiento honesto de ios suj'etos de derecho", mientras que a la mala fe la define como la
"malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algun bien". Definiciones extraidas del
Diccionario de la Lengua Espanola - Vigesima Segunda Edicion, Rea! Academia Espanola en
www^rae^es.

Torres Vasquez, Anibai. "Acto Juridico", Idemsa, Lima - PerO, 2001, pp. 426-427.
Cifado por Perez Gallardo, Leonardo en: Codigo Civil Comentado, Editoriai Gaceta Juridica, Lima-
Peru, p. 132.
Jimenez Vargas-Machuca, Roxana, "La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia
en el Derecho moderno". En: Contratacion Privada, Jurista EcfJtores, Lima - Peru 2002,pp. 85.
Asimismo, senala que el concepto de la buena fe es generalmente asodado con ta rectitud. honradez,
buen proceder, buena intencion, confianza en la verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor,
Enocencia, etc. teniendo siempre una connotacion loable y sana, sodafmente aceptable y deseabfe.
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menciona que ios contratos se rigen por "las reglas de la buena fe y comun
intendon de ias partes" ~- la ubica como principio precisamente en la norma que
estabiece la forma como debe interpretarse el actojuridico12.

Con relacion a la propiedad inteiectual, el
redentemente en e! 12-IP-201513 lo siguiente:

Tribunal Andino ha sena!ado

"La buena fe es concebida como la conviccion o condenda de no perjudicar a
otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuacion de buena fe es e!
lograr algo con mala fe, vale decir con proaedinuentos arteros, fa!tos de
sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intencion de obrar
en provecho propio y en perjmcio de! interes ajeno.

En e! regimen marcano andlno e! pnnapio de la buena fe debe regir las
actuadones tanto de quienes solscitan e! registro de fas marcas como de
quienes las impugnan o formufan obsen/aciones a dicho registro. (...)".

En ei ambito administrativo, ia Ley 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo
General) establece como uno de los principios en los que se sustenta el
procedimiento administrativo (Articulo IV del Titulo Preliminar) ai Principio de
conducta procedimental (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos [os participes
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracion y la buena fe. Ninguna regulacion del
procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tai que ampare alguna
conducta contrana a la buena fe procesai, lo que ha sido destacado por
comentaristas nacionales y extranjeros14.

12
13
14

Ibidem (nota 11), pp. 83-84.
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.
Allan R. Brewer-Carias en su obra "Prindpios de! ProcedimEento Administrativo en America Latina"
(Ed. Legis, Colombia 2003) senala que ia presuncion de licitud o inocencia y ei prindpio de la buena fe
dei interesado se encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del articulo IV del Titulo
Preiiminar (pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carios Moron Urbina en sus "Comentarios a ia Ley del ProcedimEento Administrativo
General" (Ed. Gaceta Jundica, Lima - Peru 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la
actuacion administrativa, el ordenamiento busca la proteccion a ia confianza de ia aparienda generada
en la otra parte par su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legitima de que no
ejerdtara dicha facultad o de que la ejercitara de otro mode. Agrega que ia buena fe o ia confianza
legitima, como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone ei deber de coherenda en
el comportamiento propio de las autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p.
37).
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4.2.CI_asificaci6n de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza de! atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificacion entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta
ciasificacion responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el
derecho: como normativa o como facultad15. Asi, la buena fe objetiva se vincula
con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente,
mientras que la buena fe subjetiva esta asociada con la intencionaiidad del
agente, en la creencia o ignorancia en la que este pueda actuar para no danar un
interes 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 negafivo estabieciendose conductas tipicas
que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera que atentan
contra su funcionamiento y e! desenvolvimiento de la competencia en el mercado.
La primacia del orden publico sobre el principio de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en las normas legales sobre la materia16. Esta disposicion ha
excluido expresamente de su ambito la aplicacion del articulo 2014 del Codigo
Civil17.

5. EL£aeel_deJa.byena fe en eLsistema cpmpet[tjvo de.mercado

5.1. Consjderaciones cienerales

La buena fe constituye un principle de observancia genera! para cualquier reiacion
jundica. Sin embargo, en ei campo del derecho industrial, se manifiesta con un
mayor grade de exigencia. Consecuentemente, la actuacion de la Administracion

17

Cfr. Jose Luis de los Mozos. El Prindpio de la buena fe. Editoriaf Bosch, Barcelona 1965,p. 39.
La deciaradon de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni este ni fa soiicifud
que lo origino, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por danos y perjuidos a que hubiera iugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, e! efecto retroactivo de la nuiidad no afectara:
a.A las resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la dedaracion de nulidad; y,
b.A ios contratos de licencia existentes antes de fa declaradon de nufidad en cuanfo hayan side
ejecutados con anterioridad a fa misma.
No se aplica en los caso$ de nufidad de un registro lo dispuesto por el Articulo 2014 del Codigo Civil.
Artlculo 2014.- Ef tercero que de buena fe adquiere a fitulo oneroso algun derecho de persona que en
el registro aparece con facultades para oforgarlo, mantiene su adquisidon una vez inscrifo su derecho,
aunque despues se anuie, rescinda o resuelva el del otorgante porvirtud de causas que no consten en
los registros pubficos.
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se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que reciama el trafico
mercantil, re!acionandolo con el fenomeno de la competencia economica y las
rarnas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con ef Derecho
de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen
el elemento identificador de los productos y sen/icios existentes en e! mercado,
que contribuyen de manera significativa a reconocer e! origen empresarial que
responde por eilos. 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
serviaos.

En atencion a lo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva
marca ha de someterse a un conjunto de nonnas y'reglas Juridicas, entre las que
destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es !a de evitar el riesgo de
confusion con otras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas,
definir su origen propiciando una conducta lea! y honesta par 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 de! tEtular 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 e! que se
produzca - alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacion obtenido
par la presentacion de su solicitud de registro; denegar el registro en atencion a la
causal contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 48618; o sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre detemninado 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 reguiacion tiene par objeto
consen/ar la transparencia del mercado, protegiendo tanto !os intereses de los

18 Articulo 136.-"No podran registrarse como marcas aquelios signos cuyo uso en ef comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)
d) scan identicos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas ias
circunstandas su usa pudiera originar un riesgo de confusio.n o de asodacion, cuando et soticitante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el frtuiar
del signo protegido en e! Pais Miembro o en e! extranjero; (...)".
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competicfores como los de los consumidores. Es por elio que la Decision 486
restringe el acceso de determinados signos ai registro a traves del establedmiento de
prohibiciones absolutas y relativas. Pero tambien es verdad que regulan en forma
objetiva que tipo de conductas representan actos de maia fe porque atentan contra el
desenvolvimiento de la competencia y la transparencia del mercado a traves de la
actividad deshonesta y desleal en ias practicas comerciales.

5.2. La majafe en la_etaea posLregistra!

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 reladon con la etapa post-reciistral, e! artfcuio 172 de la Decision 486
establece que la autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud
de cualquier persona ia nulidad relativa de un registro de marca cuando este se
hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que la Decision 486 no describe - ni
siquiera a tftulo de ejemplo, como si lo hacla la Decision 34419 - que conductas
constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son
contrarias a la seguridacf jundica y representan un obstaculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

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

19 El articulo 113 literal c) de fa Decision 344 establecia lo siguiente:
La auforidad nacional competente podra decretar, de oficio o a peticion de parte interesada, la nuiidad
del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(...) c) Ef registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran cases de mala fe, entre otros, los
siguientes:
1. Cuando un representante, distribuEdor o usuario dei tituiar de una marca registrada en el extranjero,

soficite y obtenga el regisfro a su nombre de esa marca u ofra confundibie con aqueila, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sicfo presentada o el registro hubiere sido obtenido por
quien desarroifa como acfividad habitual e! registro de marcas para su comercializacion.
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Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en terminos
generates, siguiendo lo establecido en el derecho comparado20, que incurre en
maia fe quien - en forma reprobable y valiendose de una soficitud 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 Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina ha
senaiado en el Proceso 12-IP-2015i3 que:

"(...) para determmar si una persona obro con ma!a fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intencion o de la conciencia de vio!ar una
disposicion legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o iiegaF.

AsimEsmo, el mencionado Tribunal Andino senala que:

"(...) se presume que todo comportamiento esta confonne con ios deberes que
se desprenden del phndpio de la buena fe. Por ello, quien afirme su
inobsen/anda debe probarla, para con base en eilo deducir /as especfficas
consecuencias jurfdicas dispuestas por ei ordenamiento. Se presume ademas
que e! comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intencion
de causar dano a!guno, o de vsolar una disposicion normativa o de abstenerse
de ejecutar un deber propio, como resu!tado de lo cua! quien pretenda afirmar
/o contrario debe probar!o'\

6. Aplicacion a! caso concreto

A efectos de acreditar sus argumentos, Marcia MEndreau de Agois presento los
siguientes medios probatorios:

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

20 Por ej'emplo, la j'urisprudenda alemana ha estabiecido que la -figura juridica general del abuso de!
derecho es aplicable tambien al derecho de marcas cuando se esta ante el supuesto de una solicitud
de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicion, Munich 1999, pp.
1367yss.
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Luis Alejandro Agois Banchero ~ con un aporte ascendente S/ 4 100 000 y el
senor Luis Manuel Aaois Banchero con un aporte ascendente a S/ 1 000.
Cabe indicar que este uitimo fue nombrado Gerente Generai de la sociedad
(fojas33a41).

Asimismo, en la ciausula cuarta de dicho documento, se aprecia la
declaratoria expresa respecto ai aporte efectuado por Empresa Periodistica
Nacional S.A. de la marca CORREO y logotipo (Certificado N0 17349), a la
empresa Alfa Beta Ediciones S.A., conforme se aprecia a continuacion:

Copia de la Resolucion ? 1737-2007/OSD-Ra-INDECOPI de fecha 23 de
febrero de 2007, mediante la cual se efectuo la transferencia del registro de la
marca CORREO y logotipo (Certificado N0 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 Aifa Beta Ediciones
SA, registrado bajo el ? 18853 de fecha 26 de abril de 2007, ante e! Notario
Publico de Lima Renzo Alberto Sierra. Asi como las copias de los Asiento ?
001, 002. 003. 004 y 005 en el que se aprecia que ia conformadon del
acdonariado de !a empresa Alfa Beta Ediciones S.A al 17 de aaosto de 2007
era ia siguiente (fojas 47, 48, 80 a 82).
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUC16N ? 19 71-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 767850-2018/DS D

4. Copia del "Contrato de Compravenfa de Acciones" de fecha 20 de aaosto de
201321, celebrado entre los senores Olga Banchero Rossi viuda de Salazar,
Luis IVIanuel Aqois Banchero, Rossana Agois Banchero, Maria Gabriela
Agois Banchero y Carlos Oscar Agois Banchero, en calidad de vendedores,
y las empresas "Empresa Editora Ei Comercio S.A. (EEEC)" y "Servicios
Especiales de Edicion S.A. (SED)", en calidad de Compradores con fa
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 Naciona! 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 y pagadas de Alfa-Beta Sistemas
S.A.C.(ABS) - empresa emplazada - de la cuai los vendedores son
accionistas.

Seryicios Especiales de Edicion S,A. (SED) _ adguiera _de_
Vendedpres el_ 46% de las acciones suscritas v paciadas_de_Alf^
Beta_^dic|ones ^,A^ (ABE) de Ja _cuaL jos vendedores son
acciomstas.

Los acuercfos mencionados se aprecian a continuacion:

Obrante a fojas 456 a 472 del presente expediente.
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RESOLUC16N ? 1971-2019/TPI-fNDECOPI

EXPEDIENTEN^ 767850-2018/DSD

Cabe indicar que en la Segunda Clausula Adicional del citado contrato se dejo
express constancia de lo siguiente:

"Seaunda Clausula Adicional. - Adquisicion de acciones emitidas porABEyAffa Beta
Logistica S.A.C.

Se deia constancia aue es intencion de las partes aue los Compradores adwieran
cfe /os Vendedores (...) fil) una PARTICIPACION ADICIONAL del ocho por ciento
(8%} de las acciones emitidas_pQL _ABi2L_a efectos de aue los Compradores

22 La denominadon "ABE" hace referenda a la empresa Alfa Beta Edidones S.A.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Safa Especializstda en Propiedad Intelectual

RESOLUCION ? 1971-2019/TPI-INDECOPI

£XPEDIENTE? 767850'2018/DSD

consoliden el cincuenta v cuatro (54%) de las acciones emitidas DO r ABE. (Enfasis
anadido)

En ese sentido. en virtud de la oresente seaunda clausula adicionaL los
Vendedores se oAffoan a hacersus meioresesfuerzos para adamrirfa totalidad de
/as acciones de ABE aue no sean de su Rrooiedad a la fecha de firma en el o/azo
mas breve posible v transfenran una participacion adicional del ocho por ciento
(8%) de las acciones emitidas por ABE. a efectos de aue los comoradores
consoSiden el cincuenta v cuatro f54%) de las acciones emitictas oorABE a SEP",
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
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Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION W° 1971-2019frPI-'INDECOPI

EXPEDIENTEN6 7678SO-2018/DSD

6.

Copia de documento de fecha 22 de aaosto de 2013, emiticto por el Gerente
General de Empresa EdEtora El Comercio, en la que informa a los Registros
Publicos del Mercado de Vaiores de la Superintendencia del Mercado de
Valores (SMV) "en cumplimiento del articulo 28 de la Ley de Mercado de
Valores y la Resolucion CONASEV N0 107-2002-EF-94.10 Reglamento de
Hechos de Importancia, Informacion Reservada y Otros Comunicaciones -
que el "Grupo E! Comercio" (conformado por Empresa Editora El Comercio
S.A. v Servicios Especiales de Edicion S.A.) llegaron a un acuerdo con el
"Grupo Agois Banchero" para el control de Empresa Periodfstica Nacional
S.A. (EPENSA) y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. - cuyo Gerente Genera! era el
senorLuis Manue! Agois Banchero - (ABS) (foja 475).

Copia del documento denominado "Estados Financieros separados a/ 31 de
diciembre de 2016 y de 2015 Junto con e! dictamen de Sos auditores
independientes" elaborado con fecha 27 de febrero de 2017, por la empresa
auditora EY Buiding a Better Working World a la empresa ServEclos
Especiales de Edidon S.A. (SED) en el que se infonna respecto a que el 22
de aaosto de 2013, Servicios Especiales de Edidon S.A adauirio el 54% de
las acciones de la emoresa empiazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. - cuyo

Gerente General era el senor Luis Manuef Aaois Banchero - vel 6 de marzo
de 2015 ei 9% de las acciones de la citada empresa (fojas 50 a 70):
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

5a/a Especiafizada en Propiedad Intelectuaf

RESOLUC16N /V° 1971 -2019/TPl-INDECOPf

EXPEDIENTE ? 767850-2018/DS D

Lo anterior acredita que, a! 6 de marzo de 2015, ServEcios Especiales de
Edicion S.A. (SED) era titular del 63% de la empresa Alfa-Beta Sistemas
S.A.C. (empfazada), !o cual era de pfeno conocimiento del senor Luis Manuel
Agois Banchero, debido a su cargo de Gerente General en dicha empresa.
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RESOLUC16N ? 1971-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 767850-2018/DS D

7. Copia del documento denominado (CEstados financiero a! 1 de didembre de
2016 y de 2015 junto con el dictamen de los auditores independientes"
elaborado con fecha 28 de febrero de 2017, por ia empresa auditora EY
Buiding a Better Working World a la Empresa Editora El Comercio S.A., en la
que se infonna respecto a que la actividad economica principal de esta uitima
es la edicion, publicacion y distribucion de los diarios "El Comercio", "Trome",
"Peru 21", "Gestion", Depor", "Ojo", "El Bocon" y "Correo", asi como la venta

de espacio publicitarios en dichos diarios.
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Asimismo, se infonna resoectp a__gue Empresa Editora El Comercio S.A.
es la entidad matriz de un grypp de empresas a las que controla. entre
estas. la empresa Servicios Especiales de Edicion S.A. (SEP)23, conforme
se muestra a continuacion (fojas 115 a 148):

23 Acdonista mayoritario de fa empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C., cuyo Gerente General era ei senor
Luis Manuef Agois Banchero..

1-SPI-01/01 35-49

SNSTSTUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCfA Y DE LA PROTECCI^N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calie De la Prosa 1 04, San Borja, Lima 41 - Perii / Telf: 224 7800
e-mail: consuitas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCfA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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8. Copia del formulario de registro de !a marca CORREO y logotipo (Certificado
? 234147) - objeto de nulidad- recaido en el Expediente ? 627387-2015 de
fecha 22 de iulio de 2015, copia de !a Resoludon ? 1625-2016/DSD-
INDECOP1 de fecha 28 de enero de 2016, mediante la cual se otorgo el
registro de la marca CORREO y logotipo (Certificado N0 23447) y certificado
de registro (fojas 72 a 77).
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
YD£LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad fntelectual

RESOLUCION /V° 1971 -2019/TPl-INDECOPI

EKPEDfENTE /V° 767850-2018/DSD

Cabe indicar que en aplicacion del Principio de Verdad Material24, la Saia
procedio a revisar los actuados en e! Expediente N0 627387-2015,
correspondiente a la solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

En cficho expediente, se advierte que a efectos de acreditar la presunta
vinculacion economica entre Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (emplazada) y la
empresa AIfa Beta Ediciones S.A., mediante escrito de fecha 19 de agosto
de 2015, la emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (cuyo Gerente Genera!
era el senorLuis Manuel Agois Banchero) presento copia del Asiento 005 de
fecha 17 de agosto de 2007 correspondiente a la empresa Alfa Beta
Ediciones S.A. (ABE)-, ast como copia del Asiento ? 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), !os cuales obran a su vez a
fojas 166 a 203 de! presente expediente, confonne se muestra a
continuacion:

24 Al respecto, cabe indicar que ei articulo IV numeral 1.11 del TEtulo Preliminar del Texto Unico
Ordenacfo de la Ley ? 27444, Ley del P raced Emienfo Administrative General, regula los principios del
procedimiento administrativo, entre ellos, ei prindpio de Verdad Materiai.
El Prindpio de Verdad Materiai estabiece que, en el procedimiento, la Autoridad Administrativa
competente debera verificar plenamente ios hechos que sin/en de motivo a sus decisiones, para !o
cua! debera adopfar todas las medicfas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no
hayan side propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de eilas. En el caso de
procedimientos trilaferales fa Autoridad Administrativa estara facuifada a verificar por todos ios medios
disponibies ia verdad de tos hechos que Ie son propuesfos por las partes, sin que ello signifique una
sustitucion del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, ia Autoridad Administrativa
estara obtigada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamjento pudiera invoiucrar tambien al
interes publico.
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9. 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 finnado par Luis Manuel Agois Banchero, copia de la publicacion
efectuada en el diario E! Peruano con fecha 18 de marzo de 2015, copia de
la Resolucion ? 18866-2015/DSD-INDECOPI de fecha 2 de octubre de
2015, copia del Certificado ? 229415 (fojas 477 a 489).

Cabe indicar que en !a citada resolucion de otorgamiento de registro de la
marca AREQUIPA CORREO y logotipo (Certificado ? 229415), la Comision
de Signos Distintivos dejo expresa constancia respecto a en taencion al
documento presentado con fecha 19 de agosto de 2015 en el Expediente ?
627387-201526, entre las empresas Alfa-Beta Sistemas S.A.C. y Aifa Beta
Ediciones S.A. existe vinculacion societaria, conforme se muestra a
continuacion:

25 Tal y como se muestra a confinuacion:

26 Ver prueba consignada en el numerai 8 de la presente resoiudon.
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10. Copia de la Partida Registral ? 1197150 correspondiente a la empresa Alfa-
Beta Sistemas S.A.C-, en la que en e! asiento ? B00005 "Modificacion de
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estatutos, renuncla y nombramiento de Gerente General, remision y
nombramiento de apoderados y otorgamiento de poder", acordado por
escritura publica de fecha 18 de mayo de 2018, se dejo constancia respecto a
la remocion de los poderes otorgados a favor de! senor Luis IVIanueS AqoEs
Banchero (fojas 91 a 104).

11. Copia de la Carta ? 044-2018/JVR/LLF, de fecha 8 de aaosto de 2018,
emitida par Marcia Mincfreau de Agois a la Empresa Editora El Comercio S.A.
(EEEC), a traves de la cual Ie informa que la empresa Servicios Especiales de
Edicion S.A. (SED) - vinculada economicamente a la Empresa Editora El
Comercio S.A. - no habria cumplido con ei derecho de preferencia contenido
en ei articulo 4 del Estatuto Social, concordante con el articulo 237 de la Ley
General de Sociedades27, en tanto que Marcia Mindreau de Agois y su difunto
esposo no fueron debidamente comunicados del deseo del resto de
accionistas de Alfa Beta Ediciones S.A. de transferir el 46% de las acciones
de la empresa a favor de Sen/icios Especiales de Edicion S.A. (foja 162 a
164).

12. Copia del documento denominado "Proyecto de Fusion" de fecha 3 de marzo
de 2017, en ei que se advierte la propuesta de fusion entre la Empresa
Editora E! Comercio SA. (EEEC) y las empresas Servicios Especiales de

27 Ley General de Sociedades
Articuio 237.- Derecho de adquisicion preferenfe
El accionista que se proponga transferir total o parcialmenfe sus acciones a otro accionista o a
terceros debe comunicarto a la sodedad mediante carta dirigida al gerente general, quien io pondra en
conocimiento de los demas accionistas denfro de los diez dias siguientes, para que dentro del plazo
de treinta dias puedan ejercer ef derecho de adquEsicion preferente a prorrata de su participadon en el
capital.
En la comunicadon del acdonisfa debera constar el nombre del posibie comprador y, si es persona
juridica, el de sus prindpales socios o accionistas, el numero y dase de las acdones que desea
transferir, el precio y demas condidones de la transferencia.
El precio de las acciones, fa forma de pago y las demas condidones de la operacion, seran los que ie
fueron comunicados a la sociedad por ei accionista interesado en transferir. En caso de que ia
transferencia de las acciones fuera a titulo oneroso disfinto a la compravenfa, o a tltulo gratuito, el
precio de adquisicion sera fijado por acuerdo entre las partes o por ef mecanismo de vaion'zacion que
establezca el estatuto. En su defecto, ei importe a pagar lo fija el juez par ei proceso sumarisimo.
El acdonisfa podra transferir a terceros no accionistas las acciones en las condidones comunicadas a
la sociedad cuando hayan transcurrido sesenta dias de haber puesto en conocimiento de esta su
proposifo de transferir, sin que la sociedad y/o ios demas accionistas hubieran comunicado su
voluntad de compra.
E! estatuto podra establecer otros pacfos, plazos y condiciones para la transmision de las acciones y
su vaiuacion, inclusive suprimiendo ei derecho de preferencia para la adquisicion de acciones.
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Edicion S.A. (SED), Grupo TV Peru SAG. (GRUPO W), Prensa Popular
S.A.C. (PP), con la finalidad de que "en un marco de simplificadon
administrstiva, consolidar y organizar en una sola sociedad a EEEC, SED,
GRUPO TV y PP, tomando en cuenta la v/nculacion economica que tienen
entre sf, asi como tambien, consoHdar las marcas rdevantes de ios dsanos
bajo la misma empresa" (fojas 106 a 113).

13. CopEa de las diapositivas utilizadas en el Infomne Oral efectuado con fecha 6
de noviembre de 2019, en el presents procedimiento (fojas 540 a 554).

14. Copia de la Resolucion ? 525-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de marzo de
2009, recaida en el EExpediente ? 322083-2007, correspondiente a la accion
de nulidad del registro de la marca IP y logotipo (Certificado ? 106830) por
mala fe, en ia cuai, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Inteiectua! revoco la resoludon de Primera Instancia y, en
consecuenda, declare NULO el referido registro al-haberquedado acreditado
que fue solicitado mediando mala fe (fojas 150 a 161).

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

16. Copia de resoluciones administrativas emitidas por la Comision de Signos
Distintivos relaclonadas con !a solicitud de registro de marcas o acciones de
nulidad de marcas de terceros ajenos a! 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
titu!ar del 20% de las acciones del capital social de Alfa Beta Ediciones S.A.,
la remision de infomnaclon correspondiente al registro de activos fijos de la
empresa, los estados financieros del ejercicio 2013, 2014, 2015 y 2016, asi
como el Libro de Matricula de acdones.

Por su parte, la emplazada con escrito de fecha 12 de noviembre de 2019
presento copia de los Asientos ? 11, 12 y 13 del Libro de Matricula de Acciones
de Alfa Beta Ediciones SA, asi como el Asiento ? 15 de Alfa-Beta Sistemas
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S.A.C., declaradas confidenciales28, 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 la fecha de
soiicitud de registro de la marca materia del presente procedimiento contienen
informacion que se refiere a fechas anteriores, motivo por el cual, estos st seran
considerados en el anaiisis 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 la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, conviene
precisar que el examen de registrabilidad y ia validez de un registro marcario se
evalua case por caso, por lo que la existencia de registro anteriores a favor de la
emplazada, Alfa-Beta Sistemas S.A.C., no condiciona el examen que corresponda
efectuar en ei presents procedimiento.

De la evaluacion en conjunto de los medics probatorios presentados y los
argumentos formulados por las partes del procedimiento, se advierte lo siguiente:

La marca de producto CORREO y logotipo (Certificado N017349) fue el active
mas importante de la empresa Alfa Beta Ediciones S.A. a) momento de su
constitucion, hecho que ademas se habria mantenido en el tiempo.

El senor Luis Manuei Agois Banchero ejercio simuitaneamente el cargo de
Gerente General en las empresas Alfa Beta Ediciones S.A. (antigua titufarde
la marca CORREO y logotfpo) y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. (nueva titufar de
/a marca CORREO y logotipo).

En su condicion de Gerente General, conforme a las facultades y
responsabilidades establecidas en ios articulos 188 y 190 de la Ley General
de Sociedades (Ley ? 26887), tenia las siguientes atribuciones y
responsabilidades:

28 Las referidas facturas fueron dedaradas documentos confidenciales por !a Secretaria Tecnica de la
Sala Especializada en Propiedad Intefectual, mediante proveido de fecha 22 de noviembre de 2019.
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WIculo 188.- Atribuciones de! gerente
Las atribudones del gerente se estableceran en el estatuto. a! ser nombrado o por
acto postenor.

Salvo disposicion distinta de! estatuto o acuerdo expreso de /a junta general o del
directono, se presume que e! gerente genera! goza de las siguientes atribuciones:
1. Celebrar y ejecutar /os actos y contratos ordinanos correspondientes af objeto

social;
2. Representar a !a socledad, con las facu!tades aenerales v especia!es previstas en

elCodsQoProcesQiClysl',
3. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de! directono, saivo que este

acuerde seslonarde manera reservada;
4. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, safvo que esta

decide en contrario;
5. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de /os libros y

registros de la sodedad; y,
6. Actuarcomo secretario de las juntas de accionistas y del directon'o.

Articulo 190.- Responsabilidad
£/ gerente responde ante la sociedad, /os acdonistas y terceros, por !os danos y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obtigaclones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave. El gerente es particulannente responsable por:
1. La existencia, reguiaridad y veracidad de /os sistemas de contabilidad, los Hbros

que !a ley ordena Hevar a la sociedad y !os demas libros y registros que debe
Hevar un ordenado comerciante;

2. E/ establecimiento y mantenimsento de una estructura de control mtemo disenada
para proveer una seguridad razonable de que /os activos de la sociedad esten
protegidos contra uso no autonzado y que todas las operadones son efectuadas
de acuerdo con autonzaciones establecsdas y son registradas apropiadamente;

3. La veracidad de !as informaciones gue proDorcione a/ directono v la lunta general:
4. E! ocultamiento de las irregularidades gue obsen/e en las actividades de la

sociedad:
5. La conser^acion de Sos fondos sociales a nombre de la sociedad;
6. El empleo de /os recursos sociales en negocios distintos del objeto de la

sociedad;
7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto de!

contemdo de Sos libros y registros de la sociedad;
8. Dar cumplimiento en la forma y oportunidades que sena/a /a ley a to dlspuesto en

fos articulos 130 y 224; y,
9. El cumpHmjento deja__ley_,_el estatuto v /os acuerdos de la junta general v del

directorio'1.

Asimismo, se verifica que el articulo 9 del Estatuto de Constitucion de la
empresa Aifa Beta Ediciones S.A. establecio expresamente que el Gerente
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General contaba a spla firma con Ja facyltad de representar a, la sociedad
ante toda.clase de aytoridades, .civiies, DoIItjcas, militares, admini_strativas_y
iudiciales, con las amplias facultades de gest[orLVjreeresen_tacion_j3udiendo
presentar toda clase de escritos, recjjrsos^soijcltydes _o. decLaraciones, _o
desistirse de ellas.

Lo anterior determina que, como Gerente General tema la obligacion de
informar sobre las actividades que afectaban a la sociedad, dentro de lo que
se encuentra el estado, vigencia y mantenimienfo de sus actives, entre ellos,
sus marcas. Ademas, representar a la sociedad ante distintos organismos,
entre elios, el Indecopi en los procedimientos de solicitudes de registro o
renovacion de los signos distintivos.

Las empresas Alfa Beta Ediciones S.A. y Alfa-Beta Sistemas S.A.C. tuvieron
los mismos accionistas, par lo menos hasta el 20 de agosto de 201329, fecha
en la cual los seHores Oiga 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 at procedimiento.

Lo anterior determino 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, par 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
efectuo la transferenda de sus acciones.

En su condicion de Gerente General de ta empresa Atfa Beta Ecticiones S.A.,
el senor Luis Manue! Agois Banchero fue quien tomo la decision o, en todo
caso, era quien debla tener conocimiento de la decision de no renovar el
registro de la marca CORREO y logotipo (Certificado N017349).

29 A saber, ios senores Enrique'Agois Paulsen, Marcia Mindreau de Agois, Olga Banchero Rossi vda. de
Salazar, Luis Manuel Agois Banchero, Rossana Agois Banchero, Maria Gabriefa Agois Banchero y
Carios 6scar Agois Banchero.
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Esta falta de renovacion genero un perjuicio economico a los accionistas de
Alfa Beta Ediciones S.A., par cuanto derivo.en la perdida del activo mas
importante de esta ultima.

AsimEsmo, par ser el Gerente General de ia empresa Alfa-Beta Sistemas
SAC. tomo o tuvo que, al menos, tomar conodmiento de !a decision de
registrar la marca objeto de nulidad CORREO y logotipo (Certificado N0
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 renovacion de la marca CORREO y iogotipo
(Certificado ? 17349) haya obededdo a una falta de ditigencia; siendo que con ello
se faciiito que Alfa-Beta Sistemas S.A.C. - ante la falta de renovacion de la marca
CORREO y logotipo (Certificado ? 17349) - haya solicitado el registro de la
nnarca objeto de nulidad cuando el piazo de gracia para que la empresa Alfa Beta
Ediciones S.A. solicite la renovacion aun se encontraba vigente.

Par todo lo expuesto, la Sala concluye que en el presente caso existen suficientes
indicios que permiten razonablemente presumir que a! momento en que la
empresa Alfa-Beta Sistemas S.A.C., solicito y obtuvo e! registro de la marca
CORREO y logotipo (Certificado ? 234147) se actuo con la intencion de
perjudicar los Intereses de la empresa Alfa Beta Edidones S.A., ademas de
obstaculizar su actividad concurrendal en el mercado, comportamiento que es
contrario a la buena fe comercial.

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

UArtfcufo 172.- La autoridad naciona! competente decretara de oflcio o a soHcitud de
cuafquier persona y en cualquier momento, la nufidad absoluta de un registro de marca
cuando se hubiese concedido en contravencion con lo dispuesto en /os articu!os 134
primer parrafo y 135.

La autohdad nacional competente decretara de oficio o a soficitud de cualquier
persona, ia nulidad refativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion de lo dispuesto en ei articu!o 136 o cuando este se hubiera efectuado
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de mala fe. Esta acdon prescrlbira a fos cinco aftos contados desde !a fecha de
concesion del registro impugnado (...)".

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Primero. - Declarar FUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por Marcia
Mindreau deAgois.

Seaundo.- REVOCAR la Resolucion N0 480-2019/CSD-INDECOPI de fecha 1 de
febrero de 2019 y, en consecuencia, declarar NULO el registro de la rrarca
CORREO y logotipo, inscrita bajo Certificado ? 234147 a favor de Aifa-Beta
Sistemas S.A.C. para distingulr periodicos, revistas [pubiicaciones periodicas],
impresos, fasciculos, afiches, catalogos, circulares, semanarios, pubiicaciones de
texto que no scan publicitarios, dlarios, folletos, iibros, secciones de diarios,
supfementos y demas publicaciones en genera! (comprendidas en la clase),
articui.os de papeleria en genera! de la clase 16 de la Nomendatura Oficial.

Con la intervencion de /os Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen
Jacquelme Gavelan Diaz, Sylvia Teresa Bazan Leigh, Femando Raventas
Marcos y Virginia Maria ROSQSCO Dulanto

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