TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

SOLICITANTES : JUAN NOE ATAUCUSI OSPINA
HAYDEE REBECA ATAUCUSI OSPINA
NERY OLGA ATAUCUSI OSPINA
EMMA BETTY ATAUCUSI OSPINA
TITO SILVANO ATAUCUSI OSPINA

OPOSITORA : ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION
: ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL-
AEMINPU

Aplicacién del articulo 137 de la Decision 486 — Mala fe.
Lima, Hg 5 i}?ﬁ 2@@?
. ANTECEDENTES

Con fecha 18 de abril de 2018, Juan Noe Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca
Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito
Silvano Ataucusi Ospina (Pert) soficitaron el registro de la marca de producto
constrtunda por la denominacion AEMINPU y logotipo (se reivindica colores?),
conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir, tinicas, velos, turbantes,
articylos de sombrereria de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.

Con fecha 14 de junio de 2018, Asociacion Evangélica de la Misién Israslita del
Nuevo Pacto Universal Aeminpu (Pertd) formuld oposicion senalando lo siguiente:

' Se aprecian los colores blanco,azul y negro.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y BE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad intefectual

RESOLUCION N° 2111-2019/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286-201 SleD

- Es titular de la marca AEMENPU (Certificado N° 36663) que dlstlngue servicios

- de la clase 45 de la Nomenclatura Oficial?.

- La solicitud fue presentada mediando mala fe y con la intencién de perpetrar
facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

- 3u asociacidén fue fundada el 27 de octubre de 1968 y reconocida juridicamente
el 26 de setiembre de 1969 en Lima, por parte de Ezequiel Ataucusi Gamonal.

- Su asociacion tiene sedes en Ecuador, Colombia, Venezuela, Panam4, Chile,
Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos de Amenca Espafia,
ltalia, entre ofros paises.

- Los solicitantes estan vinculados a la "Asociacién Evangélica de la Misién
Israelita del Nuevo Pacto Universal del Departamento de Lima"; y mediante el
Expediente N° 534033-2013, fueron denunciados por infraccion de su marca
registrada, la cual fue declarada fundada mediante la. Resolucion
N°® 456-2014/CSD-INDECOP! y confirmada por la Resolucién N° 4282—2015/'1' Pi-
INDECOPI, siendo sancionados con una multa de 1 UIT.

- El signo solicitado pretende el registro de sus siglas AEMINPU colocada en el
pecho de sus tlnicas religiosas para varon y mujer con la gue sus fieles se
identificaron por décadas, lo que podria provocar confusién entre el piblico
consumidor.

- Los diferentes medios probatorios de [a mala fe de los solicitantes se encuentran
en el Expediente N° 734391-20183,

Con fecha 12 de julio de 2018, los solicitantes absolvieron el traslado de la oposicion

formulada sefialando lo siguiente:

- La denominacion AEMINPU aparece en un plano muy inferior en el conjunto del
signo solicitado, por lo gue el publico consumidor no podra confundir el origen
empresarial de los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto,
los cuales ademas presentan otros elementos figurativos que son muy diferentes
a las iméagenes de las tdnicas que conforman la parte fi guratwa y principal del
signo soliciiado.

2 Tal como se aprecia a continuacion: e

AEMINFU 3
& Expediente referido a la accién de cancelacion de la marca @ SR8 prasentada por los
solicitantes Juan Noe Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma
Betiy Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina conira Ascciacion Evangslica de la Mision israelita del
Nuevo Pacto Universal,
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROFPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especiaiizada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N* 2111-2019/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

Tienen plenc derecho de utilizar la denominacién AEMINPU, toda vez que
también soh miembros de la sucesién intestada de “Ataucusi Gamonal Ezequiel”,
por lo gue no hay mala fe, siendo que utilizan las siglas de la organizacion a la

“que pertenecen. :

Los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto no estan
vincuiados. . o

El uso de las tdnicas por parte de la opositora es ilegal, dado que dicho disefio
esta registrado como derecho de autor a favor de la Sucesién Intestada de
Ataucusi Gamonal Ezequiel, bajo las Partidas Registrales N° 00594-2003 y
00595-2003, por lo que se reservan el derecho de iniciar las acciones legales
pertinentes.

- Bl procedimiento que hubo entre la opositora y ia filial departamental de Lima es

irrelevante para efectos de este procedimiento, puesto que versa sobre un tema

~distinto {(denuncia por infraccién marcaria) y un objeto distinto (productos no

confundibles con los servicios distinguidos por la marca registrada).

La resolucion citada no es precedente de observancia obligatoria.

No hay mala fe, dado que son titulares de las obras protegidas por derechos de
autar con los Titulos N° 213-98; 584-2003 y 595-2003.

Solicitaron que se evalué la integridad de la obra con el Titulo N° 213-98.

Con feché 28 de setiembre de-201 8, la opositora Asociacion Evangélica de la Mision
Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu manifesté lo siguiente;

La denominacion AEMINPU debe ser tomada en cuenta en el examen
comparativo, toda vez que indica la procedencia de sus tinicas.

El uso de las siglas AEMINPU constituye un acto de mala fe, para perpetrar un
acto de competencia desleal para impedir el uso de su signo en sus vestimentas.
Los solicitantes no estan autorizados para el uso de las obras de titularidad de
Ezequiel Ataucusi Gamonal. :

Con fecha 11 de octubre de 2018, los solicitaﬁte's manifestaron fo siguiente:

La Resolucién N° 482-2015/TPI-INDECOPI no 'es de aplicacion al presente caso.
La solicitud del signo en el presente procedimiento se realizé en el gjercicio de
sus derechos de exclusiva que le otorga el derecho de autor.

Para |a defensa de los intereses derivados de un derecho de propiedad
intelectual, en el caso que pertenezcan a un patrimonio indiviso -como es el caso
de una sucesion intestada- es suficiente la presencia de Ia mayoria de sus

‘miembros, como ocurre en este caso.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMFETENCIA
Y DE LA FROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad intelectual
RESOLUCION N° 211 1-261‘9/1‘ Pl-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

El signo solicitado es para la clase 25 de la Nomenclatura Oficial en la que no
hay marcas con la denominacién AEMINPU a favor de la opositora ni de terceros.

Mediante Resolucion N° 6223-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de
2018, la Comisidn de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la oposicién y, en
consecuencia, OTORGO el registro del signo solicitado. Considers lo siguiente:

Los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los servicios que
distingue la marca registrada, no guardan vinculacién entre si, dado que se trata
de productos de diferente naturaleza y finalidad, por o que es_iaran dirigidos a
satisfacer necesidades diferentes, y seran ofrecidos o comercializados en
canales de comercializacion y distribucion claramente diferenciados,
encontrandose dirigidos a un sector de consumidores y/o usuarios diferente.
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado AEMINPU y logotipo
y la marca registrada ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION ISRAELITA
DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL AEMINPU y logotipo, se advierte que vistos
en su conjunto y de forma sucesiva, dichos signos resuitan semejantes..

Si bien los signos en conflicto presentan semejanzas, dado que se encuentran
destinados a distinguir productos y servicios no vinculados entre si, se determina
que e} otorgamiento del registro solicitado no es susceptible de producir riesgo
de confusion en el plblico consumidor, por lo que corresponde declarar
infundada la oposicién formulada.

Debe precisarse que el registro del signo solicitado debe otorgarse sin reivindicar
en exclusiva los elementos figurativos, quedando a libre disposicidon de los
demas competidores. Atendiendo a lo expuesto, su titular no podra oponerse a
que se utilicen y/o registren ofras marcas que contengan en su conformacion
tales elementos figurativos, siempre que presenten otros elementos que les
otorguen suficiente eficacia distintiva y los diferencien de signos protegldos a
favor de terceros.

 En cuanto a la mala fe a!egada por la opositora, anahzados en su conjunto los

medios probatorios demuestran las actividades que realizan los miembros de la
opositora, entre las que se encuentran las actividades religiosas (bautizos,
matrimonios), en las cuales al menos, desde el afio 2015 utilizaron tunicas
similares al disefio que conforma el signo solicitado, asi como la denominacion
AEMINPU durante sus ceremonias y practicas religiosas.

Sin embargo, dicha circunstancia no permite determinar la existencia de mala fe
y/o la intencidn de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal
par parte de los solicitantes al presentar el signo materia del presente
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectuai
RESOLUCION N° 2111-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 746286.2018/DSD

prﬁfcedimiento, toda vez que las pruebas acreditan [a realizacion de practicas par
parte de la opositora, las cuales no tienen conexion competitiva con los productas

que pretende distinguir el signo solicitado.

El hecho que los solicitantes pretendan registrar un signo que la opositora
considera confundible con su marca, no resuita suficients para concluir que estos
hayan actuado mediando mala fe y/o con la finalidad de perpetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal: antes bien, es necesario ponderar
otros elementos que permitan revelar la supuesta mala fe e intencidn desleal
alegadas, los cuales no se verifican en el presente caso.

Con fecha 17 de diciembre de 2018, los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina,
Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty
Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina interpusieron recurse de apelacion
sefalando lo siguiente:

Los elementos figurativos del signo solicitado son representaciones de las obras
artisticas y de arte aplicado tituladas “Disefio de Vestimenta para Vardn
(Hombre) Santa Tlnica”, inscrita mediante Partida Registral N° 595 -2003 ¥
“Disefio de Vestimenta para Varona (Mujer) Santa T(nica”, inscrita mediante
Partida Registral N° 594-2003, de las cuales son titulares como integrantes de [a
Sucesion Intestada de Ezequiel Ataucusi Gamonal.

Se les esta quitando el derecho que les asiste como legitimos titulares de los
derechos de autor sobré las referidas creaciones, va que ha quedado
demostrada la originalidad de las referidas obras de arte aplicado, por lo gue no
se puede considerar que se trate de elementos genéricos dentro de la clase para
la que se ha solicitado el registro. ' ,

Citan como precedentes dos registros de marca de producto correspondientes a
los Certificados N° 259468 y 259466. h

Con fecha 26 de diciembre de 2018, la opositora Asociacién Evangélica de la Misién
Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu interpuso recurso de reconsideracion,
en el extremo referido a que la solicitud habria sido realizada de mala fe yafinde
concretar un acto de competencia desleal, sefialando lo siguiente;

Adjurta Copia del acta de matrimonio eclesiastico celebrado entre Juan Noé
Ataucusi Ospina y Carolina Lézaro y el Video de la ceremonia religiosa
- celebrada en su asociacién (https/fwww.youtube.com/watch?v=26QW3h2H-
Le). -
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA FROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2111-2019/TPIINDECOP!

EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

De la prueba antes mencionada, se demuestra que al menos uno de los
solicitantes ha formado parte de las ceremonias religiosas de su asociacién, en
fas cuales se usan las tUnicas que se aprecian en el signo solicitado.

Si bien el video no corresponde a la fecha de celebracion del matrimonio de
Juan Noe Ataucusi Ospina, elio no impide que este Uitimo haya tomado
conocimiento de las tlnicas utilizadas por su asociacién al realizar . las
ceremonias religiosas,

Se debe tomar en cuenta que el conocimiento previo, asi como la vinculacién
entre los solicitantes y su asomamon permiten mmper la presuncion de buena
fe. :

2

Con fecha 7 de enero de 2019, los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee
Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina
y Tito Silvano Ataucusi Ospina absolvieron el traslado del recurso de
reconsideracién presentado por la opositora. Sefialaron lo siguiente:

Los medios probatorios presentadcs no son suficientes para determinar la
existencia de maia fe, dado que el video muestra tan solo un matrimonio de
personas con una creencia religiosa que sigue la opositora.

Las pruebas presentadas no dan cuenta de actividades comerciales, porlo que
no sirven para determinar que el signo solicitado haya sido presentado
mediando mala fe.

Con fecha 5 de febrero de 2019, la opositora Asociacién Evangélica de la Mision
Israelita del Nuevo Pacto Unwersai sefialé lo siguiente!

Si bien no existe conexion competitiva entre sus actividades y los productos gue
pretende distingue el signo solicitado, ello no enerva el hecho de que los
solicitantes hayan actuado de mala fe, pues dicha conducta contraviene las
buenas costumbres ocasionandcles una desventaja, pues en sus actividades no
podran utilizar las tunicas con ta denominacion AEMINPU, que es el nombre de
su asociacion.

El derecho sobre la denominacién AEMINPU se obtiene por medio del registro
de derechos marcarios y no por sucesion, lo cual no se da en este caso.

Si bien los elementos figurativos son representaciones de obras artisticas
registradas ante la Direccién de Derecho de Autor, ello no tiene injerencia en la
obtencion de derechos marcarios. '
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

 RESOLUCION N° 2111-2019/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N°® 746286-2018/DSD

Con fecha 12 de febrero de 2019, los solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina,
Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty
Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina sefialaron o siguients:
- El uso de las tunicas y el nombre que son materia del presente procedimiento
~ obedecen a un deseo de incursionar en el mercado con elementos gue son de
la asociacién que los congrega y asi ampliar la proteccion obtenida mediante
derechos de autor.

Mediante Resolucién N° 1867-2019/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abril de 2019,

fa Comision de Signos Distintivos declard INFUNDADO el recurso de

reconsideracion presentado por la opositora Asociacién Evangélica de la Misidn

Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu. Sefialé lo siguiente:

- La primera prueba adjuntada corresponde a la ceremonia nupcial de un tercero

- que no es parte del presente procedimiento, io cual no es pertinente para
demostrar que los solicitantes presentaron el signo solicitado mediando mala fa.

- El resto de los medios probatorios estan referidos a dos situaciones: i) el
matrimonio de uno de los solicitantes, es decir, Juan Noé Ataucusi Ospina; sin
embargo, de dicho documento no es posible determinar que los solicitantes
conocian [a vestimenta caracteristica de la opositora ; ii) el velorio y enfierro de

Ezequiel Ataucusi Gamonal, los cuales son realizados conforme a sus creencias
religiosas; sin embargo, tales pruebas presentadas no permiten identificar a los
solicitantes como participantes en dichos eventos, con lo cual tampoco es posible

. determinar el conocimiento de los mismos de Ia vestimenta caracteristica.

- Aun en el caso de que dicho conocimiento existiera, ello no es un factor
determinante, dado que -como se sefiald en la resolucion recurrida- no obstante
que el uso de dichas vestimentas y de la denominacion AEMINPU es anterior a

_ la presentacion del signo solicitado; la inexistencia de conexién competitiva entre
las actividades religiosas de la opositora y los productos que pretende distinguir
el signo solicitado en el mercado, determinan que no haya mala fe por parte de
los solicitantes ni que hayan actuado con la finalidad de permetrar, facilitar o
consolidar un acto de competencia desleal.

- De otro lado, respecto a lo sefialado por [a opositora sobre el uso de sus
vestimentas caracteristicas, cabe indicar que la resolucién recurrida no otorgé
derechios exclusivos sobre la figura estilizada de unas tinicas que conforman el
signo solicitado por considerarias no distintivas.

- Enlo que respecta a la utilizacion de la denominacién AEMINPU, alegada por la
opositora, dicha denominacién se encuentra protegida por el derecho marcario
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RESOLUCION N° 2111-2019/T PIHINDECCP!

EXPEDIENTE N°® 746286-2018/DSD

para distinguir prendas de vestir, tinicas, velos, turbantes, articulos de
sombrereria, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, actividad que en el
mercado peruano no se encuentra vinculada con las practicas religiosas de la
opositora, dada su diferente naturaleza y finalidad (en el caso del signo
solicitado, tales productos estan destinados a cubrir y brindar abrigo, mientras
que en caso de las actividades de [a opositora tienen una finalidad espiritual,
religioso, de ayuda social).

Con fecha 23 de mayo de 2019, la opositora Asociacion Evangélica de la Misién
Israelita del Nuevo Pacto Universal Aeminpu interpuso recurso de apelacion
sefalando lo siguiente:

Los signos son fonéticamente idénticos.
Existe vinculacion entre los productos y servicios que distinguen los signos en
cuestion.

. Los solicitantes han asistido a eventos en [os que se han usado sus tumcas

La existencia de mala fe no guarda relacién con el hecho de que exista o no
vinculacién entre los productos v servicios que distinguen los signos en cuestién.
Solicita que la Autoridad Administrativa revise nuevamenté los medios
presentados a fin de acreditar la mala fe de los solicitantes, toda vez que se
aprecian imaqgenes en las que se ve a los solicitantes en una ceremonia donde
los asistentes tienen las tunicas en cuestion.

Ha quedado acreditado que los solicitantes asistieron a una ceremonia en la que
los asistentes tenian las tlnicas con la marca AEMINPU, de su asociacién.

La mala fe alegada hace referencia al conocimiento de los solicitantes del uso
previo de [a marca AEMINPU en las prendas (tdnicas) de su asociacion.

Si se otorga el registro a los solicitantes, estos tendrian el derecho exclusivo a
cualquier uso de la marca, incluyendo la fabricacidn de las tinicas, por lo que,
de permitirse el registro del signo solicitado, su asociacién no padria en el futuro
fabricar las iUnicas que ha venido usando por afos.

Los solicitantes pretenden registrar una marca gue es de su asociacion, respecto
de la cual saben que, una vez obtenido el registro, le requeriran a su asociacion
el page de regalias por la fabricacion de sus tnicas.

El signo solicitado no puede ser registrado toda vez que es el nombre de una
persana juridica.

El derecho de autor que ha sido alegado por los solicitantes no les perteneoe
tnicamente a ellos, toda vez que existen mas titulares del mismo.
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EXPEDIENTE N° 746286-2018/DSD

- En cuanto al signo solicitado, este no puede ser registrado como marca toda vez
que no es lo suficientemente distintivo ya que se trata del disefio comtn de una
~ tinica.

Con fecha 27 de junio de 2019, los solicitantes absolvieron el traslado de la

apelacion presentada por la opositora. Sefialaron lo siguiente:

- No existe vinculacién entre los productos y los servicios que distinguen los signos
en cuestion.

- Al tener derechos de autor sobre los disefios de sus prendas de vestir ello le
permite ampliar dichos derechos.

- En cuanto a la mala fe imputada la misma no existe, toda vez que no hay

vinculacion entre los productos distinguidos por el signo solicitado y los servicios
- de la marca registrada. :

IIl. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual débera determinar si-

a) Silos solicitantes han actuado de mala fe o con la intencion de perpetrar actos

de competencia desleal.
De ser el caso:
b) Silos elementos figurativos del signo solicitado AEMINPU ¥ logotipo resultan
_ser reivindicables.

IILANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Sobre la apelacién presentada por Asociacion Evangélica de la Migion Israelita
del Nuevo Pacto Universal Aeminpu

Mediante Resolucién N° 6223-2018/CSD-INDECOPI de fecha 27 de noviembre de
2018, . la Comision de Signos Distintivos declard® INFUNDADA la oposicién
presentada por Asociacion Evangélica de la Misidn Israelita del Nuevo Pacto
Universal y, en consecuencia, otorgd el registro del signo solicitado.

Contra dicha resolucién interpusieron recurso de apelacion los solicitantes, contra
el extremo mediante el cual la Comisién decidié no reivindicar en exclusiva los
elementos figuratives del signo solicitado.
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Respecto a dicha resolucién, interpuso recurso de reconsideracion la opositora en
el extremo que considerd que los solicitantes no actuaron de mala fe ni tuvieron la
intencion de perpetrar actos de competencia desleal.

Mediante Resolucién N° 1867-2019/CSD-INDECOPI de fecha 23 de abrit de 2019,
la Comision de Signos Distintivos declaré INFUNDADO el recurso de
reconsideracion presentado por [a opositora. )
Cabe sefialar que dicha resolucion se pronunsié Unicamente sobre [a nueva prueba
presentada por Asocciacion Evangélica de la Misién Israelita del Nuevo Pacto
Universal, la cual tenia como finalidad acredltar la supuesta mala fe- de los
solicitantes.

Por lo tanto, al no haber cuestionado en su momento la opositora la Resolucién
N° 6223-2018/CSD-INDECOP! de fecha 27 de naviembre de 2018, en el extremo
referido al riesgo de confusidn entre los signos bajo analisis, no corresponde a la Sala
pronunciarse sobre dicho aspecto; no obstante, la Sala si se pronunciaré sobre la
supuesta mala fe de los sollt:ltantes '

Finalmente, en cuanto al recurso de apelaciéon presentado por los s_olicitantes,
corresponde a la Sala, de ser el caso, que se pronuncie si el signo solicitado puede
ser reivindicable en cuanto a su aspecto figurativo.

2. Informe de antecedentes

Se ha verificado 10 siguiente:

a) Asociacion Evangélica de la Misidn [sraelita del Nuevo Pacto Universal-
Aeminpu (Perl) es titular de fa marca de servicio constituida por €l logotipo
conformado por la denominacion ASOCIACION EVANGELICA DE LA
MISION {SRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL escrita en letras:
caracteristicas, debajo las siglas AEMINPU escrita en letras caracteristicas
en color azul, al lado izquierdo dos figuras geométricas que representan dos
tablas de piedra de color beige, rodeadas por dos ramas de olivo de color
verde en una de ellas se aprecia doce frutos, ambas unidas por una cinta de
color rojo; al lado derecho la figura de un altar de color anaranjado, amarilio y
rojo y deméas palabras alusivas; conforme al modelo, que distingue servicios
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de ayuda social a la comunidad en especial a los mas necesitados de la clase
45 de la Nomenclatura Oficial. Dicha marca fue inscrita el 16 de noviembre
de 2004, con el Certificado N° 36663, vigente hasta el 16 de noviembre de
2024,

ASOCIACHRN PYANGELIA DELA MISIOR BRALIATA B, NUEYD PACTO UNIVEBFAL

3. Ea.-’w."mw

 Mediante Expediente N° 734391-2018, el 15 de snero de 2018, Juan Noé

Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi
Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina, Tito Silvano Ataucusi Ospina (Perq)
solicitaron la cancelacién del citado registrado. Mediante Resolucion
N°® 5216-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 2 de octubre de 2018, Ia Comisidn
de Signos Distintivos declaré fundada la accién de cancelacién del citado
registro; y en consecuencia, canceld la marca antes mencionada.

Mediante escrito del 5 de noviembre de 2018 la emplazada presento recurso

~de apelacion.

| Mediante Resolucion N° 909-2019/TPI-INDECOPI de fecha 27 de mayo de

2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual revocd la Resolucién
N® 5216-2018/CSD-INDECOP! del 2 de octubre de 2018, manteniendo
vigente el registro de la marca para servicios de ayuda social a la comunidad
en especial a los mas necesitados de la clase 45 de la Nomenclatura Oficial.

Derecho de prelacién v buena fe

3.1 Concepto y naturaleza juridica de Ja buena fe

El defecho comparado ¥ la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena fe?
como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el concepto para

|

“ La Real Academia Espafiola define a la buena fe coma el “criferio de conducta af que ha de adaptarse ef

comportamiento honesto de los sujefos de derecho”, mientras que a la mala fe la define como la "malicia ¢
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establecer un estandar juridico o un modelo de conducta a seguir. En efecto, Torres
Vasquez® sefiala que los principios generales, entre ellos, la buena fe, fundamentan
o sustentan fodo el ordenamiento juridico. Es, a su juicio, ademas, un principio
general de integracion: 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® sefala que la buena fe es considerada en forma consensual
por la doctrina como un elemento de la vida que el derecho ha recibido dandoie
precisiones técnicas para transformarlo en un concepto juridico. La buena fe no es
una creacion del legisiador, que ha preestablecido su contenido; es [a adaptacion
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 gue sea susceptible de tener
efectos juridicos. Por su parte, Jiménez Vargas-Machuca’ sefiala que ia 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 Uitimamente citada que si bien nuestro Cédigo Civil es
asistematico en su. conceptualizacion — al considerarla un principio general
interpretativo de fos contratos y los actos juridicos, mientras que, por ofro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de fa buena fe y comin infencion
de las parfes” — la ubica'como principio precisamente en la norma que estabiece la
forma como debe interpretarse el acto juridico®. - :

Con relacion a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha se,ﬁaiado en el
Proceso 65-1P-2004° lo siguiente:

femeridad con que se hace algo o se posee o detenta algun bien”. Definiciones extraidas del Diccionarto de
la Lengua Espaniola - Vigésima Segunda Edicion, Real Academia Espafiola en www rae es.

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

¢ Citado por Pérez Gallardo, Leonarde en: Codigo Civil Comentado, Editorial Gaceta Juridica, Lima-Perd, p.
132. ”

7 Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia en el
Derecho moderno”. En: Contratacion Privada, Jurista Editores, Lima - Pert 2002, pp. 85.
Asimismo, sefiala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado cen la rectitud, honradez, buen
proceder, buena intencion, confianza en [a verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor, inocencia, eic.
teniendo siempre una connotacién loable v sana, soctalmente aceptable y deseable. ’

8 ibidem (nota 31}, pp. 83-84.

8 Gaceta Ovicial del Acuerdo de Cartagena N° 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 18.
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“La buena fe es concebida como la conviceién o congiencia de no perjudicar
a ofro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuacién de buena fe es
el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, falfos de
sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con Ia intencidn 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. El obrar en
sentido contrario, es decir, con maia fe es sancionado por el régimen juridico,
con la nulidad de la actuacion que estuvo regida o alimentada por efla (..

En el ambito administrativo, el TUO de la 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) al Principio de
buena fe procedimental'® (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados vy, en general, todos los participes
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracion y la buena fe. La autoridad administrativa no puede
actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisién de oficio
contemplados en la presente Ley. Ninguna regulacion del procedimiento
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta
confraria a [a buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas
nacionales y extranjeros'!.

"0 Articulo IV del Titulo Preliminar.- Pringipios del Procedimisnto Administrativo _
“El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin petjuicio de

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(- N Do
1:8. Pringipio de buena fe procedimental.- L.a autoridad administrativa, los administrados, sus representantes
0 abogados y, en general, todos los participes del ' procedimiento, realizan sus respectivos actos
procedimentales guiados por ef respete mutuo, ia colaboracion ¥ la buena fe. La autoridad administrativa no
puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revision de oficio contemplados enla presente
Ley.
Ninguna regulacion del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
conducta contra la buena fe procesai’.

" Allan R. Brewer-Carias en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en America Latina® (Ed. Legis,
Colombia 2003) sefiala gue fa presuncion da licitud o inocencia y 8l principio de ia buena fo del interesado se
encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del articulo IV def Titulo Preliminar {pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Merén Urbina en sus “Comentarios a la Ley del Procedimiente Administrativo General®
(Ed. Gaceta Juridica, Lima - PerG 2003) precisa que con el acogimiento de la buena fe en la actuacién
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3.2 Clasificaciéon de la buena fe

Aungue el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecide una clasificacién éntre buena fe objetiva y buena fe subjetiva.. Esta
clasificacion responde, en-buena cuenta, a las dos formas en que se manifiesta el
derecho: como normativa o como facultad’2, 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 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 {ratamiento
del principio de fa 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 [a competencia en &l mercado.
La primacia del orden publico 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 Cédigo
Civil'4,

administrativa, ef ordenamisnto busca [a proteccitn a la confianza de la apariencia generada en la ofra parte
por su propia conducta, al haber generado la confianza razonable o legitima de que no glercitard dicha
facultad o de que la gjercitara de otro medo. Agrega que la buena fe ¢ la conflanza legitima, come es conocido
este principio en otros ordenamientos, impone el deber de coherencia en €l comportamiento proplo de las
autoridades, los adminisfrados, los representantes y abogados {p. 37).
2 Cfr. José Luis de los Mozos. El Principic de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1865, p. 39.
8 { a declaracidn de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la sollrnud quelo
origing, hayan surlido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por dafios y perjuicios a gue hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese
actuado de mala fe, el efecto retroactivo de fa nulidad no afectara:
a. A las resoluciones sobre infraccion de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaracion de nulidad; v,
b. A los contratos de licencia existentes antes de la declaracién de nulidad en cuante hayan sido
elecutados con anterioridad a la misma.
No es de aplicacién en los casos de nulidad de un registro fo dispuesto por el Articuio 2014 del Cédigo Civil.
4 Articulo 2014.- El fercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso algin derecho de persona que en el
registro aparece con facultades para ctorgarlo, mantiene su adquisicidn una vez inscrito su derecho, aunque
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consteri en los registros
puablicos.
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33 _’-':"'E! papel de la buena fe en el sistema competitivo de mercado
3.3.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier relacion
juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se manifiesta con un
mayor grado de exigencia. Consecuentemente, [a actuacién de la Administracion
se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad jurfdica que reclama el tréfico
mercantil, relacionandoio con el fendémeno 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 ta Competencia.

Aplicando lo anterior al contexto que nos ocupa, los 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 sélo de
los empresarios que compiten entre si sino fundamentalmente de los consumidores
y/o usuarios que son los Uitimos beneficiarios de dichos bienes Y servicios.

En atencion 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 sélo es la de evitar el riesgo de confusién con
otras marcas que ya gozan de proteccién registral sino, ademas, definir su origen
propiciando una conducta leal y honesta por parie 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 presentacion 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.

15 Articulo 136.- “No podrén registrarse como marcas aguellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidam_ente un dereche de tercero, en particular cuando: (...)
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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 por objeto conservar
[a transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los competidores
como los de los consumidores. Es por ello que la Decision 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 [as practicas cometcnales

332 Lamalafe en la etapa pre v post registral

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

(iy En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicidn de
registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decisidn 486, segun la cual
se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o6 haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el pais miembro o en el extranjero’®. En estos
casos, la Autoridad denegara el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el unico caso de mala fe gue puede
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demas
supuestos debera tenerse en consideracion que, al no haber una causal de
prohibicion, no es posible denegar de oficio ¢ a pedido de parte el registro de
un signo basado en iales supuestos. Ello resulta atin mas relevante si, durante
la etapa pre-registral, la actuaciéon de la Administracion ha de orientarse
especialmente hacia el mantenlm!ento de la seguridad juridica que exige el
trafico mercantil.

S
IS

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercere, siempre que dadas las circunstancias su
-uso pudiera originar un riesge de confusién o de asociacion, cuando el solicitante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente auforizada por el fitular det signo protegido en &
Pais Miembro o en el extranjero; {...)"

18 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en et articulo 113 de la derogada Decision 344 como un
supuesto de mala fe.
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Ante ello, debe tenerse en consideracién que, al haber impuesto la norma legal
aplicable en la materia, la carga en la administracién de no reconocer la
prelacién del solicitante cuando quede demostrado que obré sin buena fe y al
“haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelacion)
Cuya vigencia natural es pre-registral, la consecuencia l6gica es la de reconocer
a los actos de mala fe no contemplados expresamente en el articulo 136 inciso
d) de la Decisién 486 como causal de prohibicidn relativa al registro, cuya
“aplicacién procedera en forma analoga al procedimiento de nulidad.

(i} Con relacidén a la etapa post-registral, el articulo 172 de la Decision 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 34417 — gué conductas
constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya que son
contrarias a la seguridad juridica y representan un obsticulo para el
desenvolvimiento de la competencia.

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

Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en términos
generales, siguiendo [o establecido en el derecho comparado’®, que incurre en mala
fe quien — en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro — tenga por

7 El articulo 113 literal ¢) de la Decisién 344 establecia lo siguiente:
‘La.autoridad nacional competente podra decretar, de oficic o a peticidn de parte interesada, la nufidad del
registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:
(.--) v} El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre ctros, los siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario de! titular de una marca registrada en el extranjere,
solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el
consentimiento expreso del fitular de Ia marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o e/ registro hubiere sido obtenido por quien
desarrolla como actividad habitual e registro de marcas para su comercializacion.
'® Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que ia figura juridica general de! abuso det derecho
es aplicable también al derecho de marcas cuando se estd ante el supuesio de una solicitud de registro de
marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicién, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

L
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finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intencién
de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha Séﬁalado
en el Proceso 30-IP-97'° que:

“(...) para determinar si una persona obr6 con mala fe es necesario
que su actuacién sea consecuencia de fa intencién o de Ja conciencia de
violar una disposicion legal o contractual, o causar un pernjuicio injusto o
flegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulfa de la mayor importancia,
pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento folera la causacion
de un dafio, v. gr. en punto de la competencia economica es natural que
cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello impligue un
perjuicio para los competidores (que ya no confaran con ese cfiente), perc el
mencionado perjuicio esta permitido, y hasta se tutela a quien fo produce en
cuanto no se hayan utilizado medios desleales”.

Asimismo, el mencionado Tribuna[ Andino senala que:

“(...) se presume que todo comportamiento esta conforme con los
deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por eflo, quien
afirme su inobservancia debe probaria, para con base en ello deducir las
especificas consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamienfo. Se
presume ademas que el comportamiento de una persona no se ha
desplegado con la infencion de causar dafio alguno, o de viclar una
disposicién normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propic, como
resulfado de lo cual quien pretenda afirmar lo contrario debe probario”.

3.4. Aplicacioén del articulo 137 de la Decisidn 486

El articulo 137 de la Decision 486 sefiala lo siguiente: “Cuando la oficina nacional
competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se
hubiese solicitado para perpetrar, facilitar 0 consolidar un acto de competencia
desieal, podra denegar dicho registro”.

1? Gaceta Oicial del Acuerde de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. @.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 258 de la Decision 486, se
considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas honestos.

Segun lo establecido en el articulo 259 inciso a) de la norma comunitaria,
constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, “cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor”.

Cabe precisar que los actos de competencia desleal no involucran sélo a marcas
registradas, sino también a la forma de presentacién de los productos en el mercado
(frade dress).

3.5 Valoracion de las pruebas presentadas por la opositora

En su recurso de apelacion, la opositora ha sefialado gue los solicitantes han
‘actuado de mala fe en la presente solicitud de registro, toda vez que ha quedado
acreditado que los solicitantes asistieron a una ceremonia en la que los asistentes
tenfan las tlnicas con la marca AEMINPU, de su asociacion.

Asimismo, sefialé que la mala fe alegada hace referencia al conocimiento de los
solicitantes del uso previo de la marca AEMINPU en las prendas (tnicas) de su
asociacion.

A fin de acreditar lo manifestado, la opositora presenté los siguientes medios
probatorios:

{ Copias de documentos denominados “Certificados de Circuncision” del 7 de
enerolde 2017 al 23 de diciembre de 2017.

En dichos documentos se aprecia en la parte superior la marca base de la
oposicidén. :

| () Copia de documentos denominados “Actas de n’iatrimonio eclesiastico” del
1 de enero de 2015 al 12 de enero de 2018,
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En dichos documentos se aprecia en la parte superior la marca base de Ia '
oposicion.

(iiiy Copias de Facturas de proveedores emitidas a favor de la oposﬂora del 19 de
enero de 2017 al 18 de enero de 2018. :

Dichos documentos (nicamente hacen referencia a la adquisicion de productos
(electrodomésticos, llantas, herramientas, entre otros) y setvicios (perforacién de
pozo tubular, entre otros), por parte de la opositora.

(iv) Copia de Solicitudes de la opositora dirigidas a la Policia Nacional del Per,
pidiendo que se les brinde facilidades que permitan el transporte de sus
miembros, desde el 6 de abril de 2015 hasta el 26 de diciembre de 2017.

Los referidos documentos aluden a una solicitud de servicio realizado a la Policia
Nacional del Per(i por parte de la opositora.

(v) Copias de Solicitudes de la opositora dirigidas a la Municipalidad de
Cieneguilla, Carabayllo, Villa El Salvador, Huarmey, Majes, del 14 de marzo,
6, 11, 12 de abril, 1 de junio, 12 de julio, 25 de septiembre de 2017. -

Las referidas solicitudes fueron realizadas por la opositora a diversas
municipalidades, para el uso de los recolectores de basura, solicitud de exoneracion
del pago al impuesto predial, entre otros.

(vi) Copias de los comunicados “para convocar al bautizo del agﬂua”, con fechas
27 de noviembre de 2013, 14 de diciembre de 2017 y el procgrama de la
ceremonia del "bautizo del agua” de 30 de diciembre de 2017

Dichos documentos tnicamente estan referidos a convocatorias para reallzar
ceremenias de bautizo, por parte de {a opositora. :

(vii) Copia de los oficios circulares emitidos por la opositora a sus m[embros
respecto de la realizacion de diversas actividades de su agrupacion, de fec:ha
8 de enero de 2015, 9, 27 de febrero, 23 de marzo, 28 de abril, 31 de mayo,
10 de octubre, 27 de noviembre, 24 de'diciembre de 2015, 1, 23, 24 de febrero,
24 de julio, 18 de agosto, 27 de septiembre de 2016; 23 de enero; 26, 31 de
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rhayo, 21, 26 de diciembre de 2017; 6, 20 de marzo, 24, 27 de abrii, 1,10 de
mayo de 2018.

A partir de dichas comunicaciones no es posible advertir la participacion de los
solicitantes Juan Noé Ataucusi Ospina, Haydee Rebeca Ataucusi Ospina, Nery
Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina

- 0 de algunos de ellos en dichas actividades organizadas por la opositora.

(vii) Copia de las solicitudes de exoneracion del curso de religion dirigidas a
diversos colegios de Santiago de Surco, de fechas 6; 24, 26, 27,28 de febrero,
3, 4, 5, 07 de julio, 11, 14 de septiembre, 2, 3, 4, 9, 11 de octubre, 6, 7 de
diciembre de 2017, 3 de enero de 2018,

Dichos documentos corresponden a solicitudes de exoneracion del curso de religion
remitidos a diversos colegios del Distrito de Santiago de Surco.

(i) Discos compactos de las diversas actividades de los miembros de la opositora
del 15 de marzo de 2015, 4 de noviembre de 2017, en Lambayeque, Jaén,
Cieneguilla, denominados: "vigilia por el FREPAP 2018 (prédica del pastor en
Cieneguilla)"; "Camparia de Evangelizacién y Obra de bien social Chilca Perd
2015", "AEMINPU, obra de bien social Chimbote, diciembre 2015",

~“Damnificados de Chosica" de marzo de 2017, "Aeminpu Chota Cajamarca
Pert" del 12 de enero de 2017; "Matrimonio Israelita Chorrillos”, "Obra de bien
social en la calichera" del 17 de diciembre de 2017, "Bautismo de Agua 2015".

En los referidos medios probatorios se puede apreciar a miembros de la opositora
participando en diversas ceremonias de caracter religioso, desde marzo de 2015
hasta diciembre de 2017, en las que algunos de ellos visten tlnicas similares a las
figuras que conforman el signo solicitado. - :

(x) Unbanner titulado "La Ley Real" en el que describen "los diez mandamientos
de la sagrada ley de Dios". 20 ’

Dicho medio probatoric hace referencia Unicamente a frases religiosas.

20 Dichas medios probatorios obran en el Expediente N° 734381-2018.
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(xi) Visualizacion del Link:. httpsﬂwww youtube. con‘l!watch’?v-zﬁQw3h2H Lc

De la visualizacién del refendo Imk se puede observar una ceremonia nupc[al de
Victor Rivera Florian, un tercero gue no es parte del presente procedimiento, por lo
cual no es un medio probatorio pertinente para demostrar que .los solicitantes
presentaron el signo solicitado mediando mala fe. '

(xti) Copia del documento "Acta de Matrimonio Eclesiastico Libro" del 25 de
diciembre de 1982.

Dicho documento corresponde al matrimonio realizado enire Juan Noe Ataucusi vy
Carolina Lazaro Rodriguez.

En cuanto a los medios probatorios sefialados en los puntos (xiii}, {xiv}, {xvi) y (xvii)
estos hacen referencia a las ceremonias del fallecimiento de Ezequiel Ataucusi
Gamonal.

(xiii} Video del reportaje del programa CONTRAPUNTO.

En el citado video se relata la creacién de la agrupacion religiosa denominada
“Asociacion Evangeélica de la Misidn [sraelita del Nuevo Pacto Universal”.

En base a lo anteriormente expuesto, la Sala considera lo siguiente:

- "La opositora Asociacién Evangélica de la Mision Israclita del Nuevo Pacto

Universal Aeminpu fue fundada el 27 de octubre de 1968 y reconocida
© juridicamente el 26 de setiembre de 1969 en Lima, por parte de Ezequiel

Ataucusi Gamonal, cuestidén que no ha sido negada por los solicitantes.

- Los mismos solicitantes sefalaron que fienen pleno derecho a utilizar la
denominacidn AEMINPU, toda vez que también son miembros- de la sucesidon
intestada de “Ataucusi Gamonal Ezequiel®.

- Los solicitantes son los hijos de Ezequiel Ataucusi Gamonal.

- El signo solicitado conformado por la figura de una thnica y la denominacion
AEMINPU, lteva la misma denominacion gue la marca registrada de la opositora
y la figura de la tinica es muy similar a las que utiliza la opositora en sus eventos
religiosos. : '
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Lo anteriormente expuesto determina que existen indicios razonables de que los
solicitantes- tenian conocimiento no solo de la existencia de! signo AEMINPU para
los servicios que presta la opositora, sino que esta usaba dicha denominacién en
las tanicas con dicho signo, lo que permite concluir que el signo ha sido solicitado
de malafe. - _

Asimismo, teniendo en cuenta que el signo solicitado pretende distinguir prendas
de vestir, tGnicas, velos, turbantes, articulos de sombrereria de Ia clase 25 de fa
Nomenclatura Oficial, los cuales también son usadas por parte de la opositora,
determina una posible concurrencia en el mercado, o que podria generar un
perjuicio a la opositora. o

En consecuencia, al quedar acreditada la mala fe de los solicitantes y que el signo
haya sido solicitado para perpetrar actos de competencia desieal corresponde
REVOCAR lo resuelto por la Primera Instancia y, en consecuencia, denegar el
signo solicitado, al estar incurso en los supuestos del articulo 137 de la Decisién
486. .

Finalmente, en cuanto a las obras citadas por los solicitantes, es pertinente sefalar
que las mismas no corresponden al signo solicitado en el presente procedimiento.

Asimismo, habiéndose determinado que el signo ha sido solicitado de mala fe,
carece de objeto pronunciarse sobre los medios probatorios referidos a los registros
de obras a favor de los solicitantes.

V. RESOLUCION DE LA SALA

Primero: Declarar FUNDADO el recurso de apelacién interpuesto por Asociacién
Evangélica de la Mision Israelita del Nuevo Pacto Universal - AEMINPU.

Segundo: REVOCAR la Resolucion N° 1867-2019/CSD-INDECOPI de fecha 23 de
abril de 2019 y, por sus efectos, la Resolucion N° 6223-2018/CSD-INDECOPI de
fecha 27 de noviembre de 2018 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la
marca de producto constituida por la denominacion AEMINPU y logotipo (se
reivindica colores?'), conforme al modelo, solicitado por Juan Noé Ataucusi Ospina,

1 Se aprecian los colores bianco,azul y negro.
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Haydee Rebeca Afaucusi Ospina, Nery Olga Ataucusi Ospina, Emma Betty
Ataucusi Ospina y Tito Silvano Ataucusi Ospina.

Con ja intervencidh de Jos Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen
Jacqueline Gavelan Diaz, Sylvia Teresa Bazan Leigh, Fernando Raventés
Marcos y Virginia Maria Rosasco Dulanto : '

S

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO _
m Presidente de Ia Sala Especializada en Propiedad intelectual
il ‘afs
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