
^

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCfA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala £specializada en Propiedad Intelectuaf

RESOLUCION ? 2234-2018/TPI'lNDECOPf

EXPEDIENTEN0 704892-2017/DSD

ACCIONANTE

EMPLAZADO

CARLOS ALBERTO GUZMAN MARINOS

MATlAS ALEJANDRO VELASQUEZ RODRIGUEZ

Nulidad de registro de una marca concedida durante la vigencia de la
Decision 486 y del Decreto Legislative 1075 - Prohibicion contenida en el
inciso f) del articulo 136 de la Decision 486 - Mala fe.

Lima, veintinueve de octubre de dos mii dieciocho.

1.ANTECEDENTES

Con fecha 15 de mayo de 2017, Carlos Alberto Guzman Marirlos, solicito la
nulidad del registro de la marca de servido constituida per la denominacion LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS, que distingue servicios de !a clase 41 de la
Nomenciatura Oficial, inscrita con Certificado ? 77273, a favor de Mattas
Alejandro Veiasquez Rodriguez, en base a los siguientes argumentos:

"Los Embajadores Cn'ollos" es un conjunto musical que existe hace
decadas, teniendo una larguisima trayectoria en el ambito de la musica
criolia.
En el aho 1982 es invitado a integrar e! trio "Los Embajadores Criollos'3 a fin
de ocupar el lugar dejado par Romulo Varillas.
En 1983 graba con dicha agrupacion musical el long play "Vuelven los
idolos de! pueblo".
En ei ano 1986 decide retirarse de !a agmpacion, pues no era retribuido
como se debia y deseaba iniclar su carrera como soiista, posteriormente
graba un long play como solista titulado "Quiero verte de nuevo".
En ei aho 1988 vuelve a integrar Tos Embajadores Choffos" a peticion de
sus otros dos integrantes (Alejandro Correa y Carios Rodnguez).
Todo iba bien hasta el ano 1990, cuando empiezan a desaparecer los
locales de espectaculos y e! trio se resquebraja, pues dejan de tener
contratos.

En el ano 1991 formo junto a Carlos Correa el duo "Los Carfos".
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En didembre de 1992 organize los 45 anos de aniversario de "Los Nuevos
EmbajQdores Cholfos" presentando como nuevo gultarrista a Matias
Aiejandro Velasquez Rodnguez. Dicha agmpacion tuvo presentaciones
hastaal menos 1994.
El dia 12 de diciembre del ano 2002, Matias Alejandro Velasquez
Rodriguez registra la marca EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU
(Certificado ? 31234), la cual caduco en el ano 2012 al no ser renovada.
Posteriormente, dicha persona registra la marca materia del presente
procedimiento.
De todo lo senalado se puede conduir que el senor Matias Aiejandro
Velasquez Rodnguez registro ia marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS
de mala fe, aprovechandose de ia circunstancia que alguna vez participo
en ia agrupacion, sin embargo, a su criteria es el quien tiene el legitimo
derecho de ussr tal denominacion.
En su condiclon de participe, guitamsta y primera voz de "Los Embajadores
Crioilos" desde los anos 80 y siendo su director en los ultimos anos, Ie
corresponde el legitimo derecho de reivindicar tal denominacion, lo cual
resuita incompatible con el registro de la marca materia de accion de
nulidad.
Se Ie esta afectando Indebidamente sus derechos de patemidad (sic) por lo
que debe anularse dicha marca.
Como unico heredero de! verdadero grupo "Los Embajadores C/7'o//os"es ei
ilamado a buscar nuevos integrantes para crear y liamarse "Los Nuevos
Embajadores CrioHos".

Adjunto diversos medios probatorios a fin de demostrar sus afirmaclones.

Con fecha 5 de julio de 2017, Matias Alejandro Veiasquez Rodriguez absolvio el
traslado de !a accion de nuiidad senalando lo siguiente:

Fue titular de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU
(Certificado ? 31234) la cuai caduco y posterionnente el ano 2012 solicito el
registro de la marca objeto de nulidad, que Ie fue otorgada en el aho 2013.
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Formula una denuncia par infraccion a los derechos de Propiedad Industrial
contra el accionante1 y como respuesta dicha persona inicio el presente
procedimiento.
El unico director de la agrupacion "Los Embajadores CrioUos" fconformada
en el ano 1949) fue el Senor Romulo Varillas Talavina, quien convoco a
Carlos Correa Alvaro y al Senor Alejandro Rodriguez Zuloaga como sus
integrantes.

En 1978, fue convocado por el Senor Romulo Varillas para integrar el trio
ULos Embajadores Criolfos" como primera guitarra, con los que trabajo por un
lapso de 3 anos.
En 1989, fue nuevamente convocado par Carlos Correa, para formar parte
del trio el cual estaba tambien integrado por el accionante, sin embargo,
debido a unos errores de comportamiento y a un altercado surgido entre
Carlos Correa y Carlos Guzman Marinos, este ultimo fue separado dei grupo
en 1994, razon por la cual no forma parte de (os videos filmados por el grupo
en diversos canales de television.
Ei 30 de enero del ano 2002, fallece el Sehor Carlos Correa y ei 7 de febrero
de 2002, se publica un articulo en el Diario Oficial "Ei Peruano", en el que se
da cuenta que todo queda bajo su responsabilidad. Es asi que tomo la
decision de registrar, en noviembre de 2002, la marca LOS EMBAJADORES
CRIOLLOS, siendo que despues de ello ha tenido presentaciones en
Ecuador, Chile, Bolivia, Estados Unidos de America, Canada y en cast todas
ias provincias del Peru.
Es false que e! accionante haya fundado la agrupacion "Los Embajadores
Cn'oHos", toda vez que el grupo fue fundado el ano 1949, cuando e!
accionante no habia nacido.
En las pmebas presentadas par el accionante, para acreditar que grabo con
"Los Embajadores Criolfos", no se consigna su nombre en ninguno de ios
documentos.

Adjunto medlos probatorios.

1 Mediante !a Resolucion ? 1706-2017/CSD-iNDECOPI de fecha 21 de Junio de 2017 recaida en el
Expediente ? 681564-2016, !a denuncia fue dedarada fundada, sancionandose a Carlos Alberto Guzman
Marines, con el page de una multa y, ademas, se Ie prohibio el uso del signo LOS NUEVOS
EMBAJADORES CRIOLLOS en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente
del color empleado, para distinguir presenfadones nnusicales de la clase 41 de la Nomendatura Ofjciaf.

I-SPI-01/01 3-44

INSTITUTO NACIONAL D£DEFENSA DE LA COMPET£NCIA Y DE LA PROTECC16N DE LA PROPS&DAD INTELECTUAL
Calie De la Prosa 1 04, San Bor^a, Lima 41 - Peru / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe/Web; www.sndecopt.sob.pe



^<^

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUC16N ? 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE ? 704892-2017/DS D

Con fecha 2 de agosto de 2017, el accionante sena!6 lo siguiente:

El empiazado pretende desviar la atencion de la autoridad en base a hechos
anecdoticos, siendo el tema principal, la paternidad y tituiaridad del signo
distintivo, LOS EMBAJADORES CRIOLLOS.
Respecto de la denuncia por infraccion a los derechos de Propiedad
Industrial indlco que aun no se Ie ha notificado validamente la Resolucion
emitida en dicho procedimiento por !a Comision de Signos Distintivos.
La abundante documentacion que ha presentado acredlta que cuenta con
los derechos de autor sobre !a marca de servicio objeto de nulidad.
Ha sido reconocido como titular y director del conjunto musical "Los
Embajadores CrioHos" por e! Sindicato de Musicos, Compositores y
Cantantes de! Peru.
Las pruebas que presenta demuestran que e! ano 1992 formaba parte del
gmpo "Los Embajadores Criolios".

Adjunto diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.

Con fecha 15 de setiembre de 2017, el emplazado, entre otros aspectos, preciso
que e! accionante nunca fue titular y tampoco director de "Los Embajadores
Criofios".

Con fecha 19 de diciembre de 2017, el accionante adjunto nuevos medios
probatorios a fin de acreditar que formo parte como cantante y primera voz del
grupo "Los Embajadores Cr/o//os".

Con fecha 28 de diciembre de 2017, el emplazacto senalo que a pesar de que el
accionante senala haber sido director y fundador de "Los Embajadores Criolfos'\
no figura en ninguna de las grabaciones de IEMPSA. Asimismo, en el Expediente
? 681564-2016, dicha persona ha senalado que no usa el nombre "Los
Embajadores Criollos" y que los verdaderos fundadores son Romulo Varillas,
Carlos Con-ea y Alejandro Rodriguez.

Mediante Resolucion ? 28-2018/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2018,
la Comision de Signos Distintivos declaro INFUNDADA la accion de nulidad
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interpuesta por Carlos Aiberto Guzman Marinos contra el registro de la marca de
servicio constituida por la denominacion LOS EMBAJADORES CRIOLLOS
(Certificado ? 77273).
At respecto, ia Comision senalo fo siguiente:

(i) Determinacion de la norma aplicable
En el presents caso, el registro de la marca de servicio cuya nulidad se
solicita fue concedido en virtud de la Resolucion N0 10383-2013/DSD-
INDECOPI, de fecha 8 de juiio de 2013, ai amparo de io dispuesto par la
Decision 486 y por el Decreto Legislativo 1075, por lo que, el anaiisis
respecto a la validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a
la iuz de dichas disposiciones.

(ii)Analisis de las causales de nulidad
La accion de nulidad iniciada por Carlos Alberto Guzman Marinos se
sustenta en que el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES
CRIOLLOS (Certificado ? 77273) se encontraba incurso, al momento de
su otorgamiento, en las prohibiciones de registro establecidas en ei Articulo
136 literal f) de la Decision 486 (afectacion de Derechos de Autor) y que
ademas habrfa sido obtenido mediando mala fe.

(iii) Derecho de autor invocado por el accionante
Mediante Memorandum ? 1972-2017/DSD-Mco la Secretaria Tecnica de
!a Comision de Signos Distintivos soiicito que se emita informe respecto a
si e! elemento (sic) LOS EMBAJADORES CRIOLLOS goza de proteccion
de acuerdo a la legislacion de Derecho de Autor.
Mediante Informe ? 072-2017/DDA, de fecha 12 de octubre de 2017, la
Direccion de Derecho de Autor determino que ef signo LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS no es objeto de proteccion por el Derecho de
Autor por carecer del requisito de originalidad y no se encuentra inscrita en
e! Registro Nacional de Derechos de Autor.
En ese sentido, dado que el signo alegado por el accionante no es objeto
de la protecdon par el Derecho de Autor par carecer del requisito de
originalidad, corresponde dedarar IMPROCEDENTE en este extreme la
accion de nuiidad interpuesta par Carlos Alberto Guzman Marihos.

(iv) Malafe
Analizados en su conjunto los medios probatorios pertinentes, se advierte
que los documentos aportados al presente procedimiento no demuestran

-SPI-01/01 5-44

INSrSTUTO NACfONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCf6N DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calie De la Prosa 1 04, San Sorja, Lima 41 - Perd / Teif: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.jndecopj.gob.pe



TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
YDEL.A PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION /V° 2234-2018/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 704892-2017/DS D

que el emplazado haya actuado mediando mala fe al nnomento de obtener
el registro de la marca objeto de nulidad.
Sin perjuicio de lo anterior, !a marca EMBAJADORES CR10LLOS DEL
PERU, que es sustandaimente similar a la marca objeto de nulidad, estuvo
registrada en el Peru a favor del emplazado para distinguir servidos de la
ciase 41 de la Nomenclatura Oficiai, entre el 12 de didembre de 2002 y 12
de diciembre de 2012.
En ese sentido, se advierte que, si bien ia denominacion LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS, pucto haber sido utilizada por Carlos Alberto
Guzman Marines, con anterioridad a la solicitud de !a marca objeto de
nulidad, este no contaba con derechos de exclusividad sobre dicha
denominacion que resulten oponibles a terceros.
Adicionaimente, de conformidad con la naturaleza publica del
procedimiento de registro de marca que administra e! INDECOPI, se
advierte que el registro de la marca EMBAJADORES CR10LLOS DEL
PERU, inscrita con Cerfcificado ? 31234 "actualmente caduco- estuvo
precisamente registrado a favor del emplazado en el presente
procedimiento con anterioridad a su solicitud de registro. En ese sentido, el
registro de la variacion de una marca previamente registrada, no permite
establecer que el emplazado haya actuado de mala fe al momento de
solicitarel registro de la marca objeto de nulidad.
En efecto, resulta necesario senalar que no basta que !a marca objeto de
nulidad sea identica al signo no registrado que utilizaba el accionante en el
mercado para detemninar la mala fe del emplazado, sino que hace falta
ademas que se transgreda uno de los deberes de la leai competencia
comercial, lo cual no ha sido acreditado en el presente caso.

Con fecha 18 de enero de 2018, Carlos Alberto Guzman Marinos interpuso
recurso de apelacion contra la resolucion emitida por la Primera Instancia
senalando lo siguiente:

En la resolucion emitida par la Comision de Signos Distintivos se hace
referenda a! Infonne ? 072-2017/DDA, de fecha 12 de octubre de 2017,
sin embargo, el contenido de este nunca Ie fue notificado, par lo que no
pudo tomar conocimiento de este, recortandole su derecho de defensa y al
debido procedimiento.
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Sin perjuiclo de lo anterior, considera que la denominacion LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS reune todos ios requisitos formales y
materiales que acreditan su originalidad.
Respecto al analisis de la mala fe por parte de! emplazado senalo que no
se ha cumplido con efectuar una adecuada valoradon de los abundantes
medios de prueba presentados durante el curso del presente
procedimiento.
Ha quedado acreditado fehacientemente que ha venido usando coma tituiar
y director del grupo musical la denominacion "Los Embajadores Cholfos",
hecho que era de pleno conocimiento por el emplazado, sin embargo,
procediendo de mala fe, ha sorprendido al Indecopi al registrar la marca
materia de analisis.
A su parecer, se han configurado los supuestos necesarios para amparar
su accion pues es reconocido par el publico general, asi como por ia
prensa especiaiizada en musica criolla o de espectaculos, como titular del
grupo musical que usa la denominacion "Los Embajadores Criollos".

Con fecha 2 de marzo de 2018, Mafias Alejandro Velasquez Rodnguez absolvio
el trasiado del recurso de apelacion interpuesto por Carlos Aiberto Guzman
Marinas, mostrando su conformidad con ia resoiudon emitida por la Primera
Instancia.
Adjunto nuevos medios probatorios.

Con fecha 8 de mayo de 2018, Matlas Aiejandro Vefasquez Rodriguez presento
un escrito manifestando que el accionante realiza afinnaciones contradictorias en
el presente procedimiento y en el Expediente N0 681564-2017.
Adjunto copia de un CD mediante ei cual quedaria acreditado que ia
Municipalidad de Tacna deja sin efecto la condecoracion efectuada a Carlos
Alberto Guzman Marines (como visitante ilustre de dicha ciudad) por acto
deshonroso e infame, asi como otros documentos que acreditanan que el este
ofrece sus servicios usando su marca registrada, sin ser titular de esta.

Con fecha 13 de julio de 2018, Carlos Alberto Guzman Marinos presento un
escrito manifestando !o siguiente:

Ei accionante presenta pruebas que no guardan relacion directa y causal
con la materia de controversia. Asi, por ejempfo, presenta una resolucion
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emitida por la Munidpalidad Provincial de Tacna de fecha 24 de abril de
2014, mediante la cual se habria dejado sin efecto la distincion y
reconocimiento que se Ie hizo a su persona, sin embargo, dicha resolucion
nunca Ie fue notificada.
Lo que haya dispuesto !a municipalidad de manera irregular e ilegal, de
ninguna manera puede afectar su iegitimo derecho a reclamar y hacer
valer ia tituiaridad de ia marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, conforme
ha quedado acreditado durante el presente procedimiento.

Adjunto nuevos medios probatorios, entre ellos copia de un CD e informe emitido
por el Hospital Policimico Guillermo Kaeiin de la Fuente de fecha 17 de febrero de
2017 en la que se senala que el emplazado padece sintomatoiogia ansiosa, ideas
pasivas de muerte y antecedentes de consumo de sustancias.

Con fecha 19 de setiembre de 2018, Mafias Aiejandro Velasquez Rodnguez
presento un escrito manifestando lo siguiente:

En el video presentado por el accionante se nota claramente que ha sido
editado, consignando ia marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS y el
nombre de sus supuestos integrantes. A fin de acreditar sus afinnaciones
presento el mismo video publicado en diciembre de 2017 donde no
aparece dicha informacion.

Adjunto nuevos medics probatorios.

Con fecha 21 de setiembre de 2018, Matias Alejandro Velasquez Rodriguez
presento un escrito manifestando que la copia del informe emitido por el Hospital
Policlinico Guillermo Kaelin de ia Fuente de fecha 17 de febrero de 2017 ha sido
extralda del proceso de querella ? 462-2017 que Ie formulo el accionante ante el
Juzgado Penal de Villa El Salvador.

Con fecha 10 de octubre de 2018, Carlos Alberto Guzman Marinos presento un
escrito senalando lo siguiente:

Durante todo el procedimiento ha presentado medios probatorios que
acreditan que es el autentico titular de la marca de servicio LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS, al haber participado y dirigido a dicha
agrupacion musical.
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Los CDs que ha presentado en el trascurso del presente procedimiento no
han sido editados, adulterados ni manipulados. De considerar la autoridad
podna ordenar una pericia de estos.
Presento el informe de psiquiatria correspondiente af emplazado con ia
finalidad de acreditar su desequilibrio emocional.
Aigunos de los videos presentados por e! emplazado han sido editados y
producidos por el mismo. por lo que deben ser materia de analisis pericial a
fin de verificar si han sido objeto de manipulacion.
Finalmente, senalo que el proceso judicia! de quereila llevado ante el
Juzgado Penal de Villa El Salvador es uno autonomo al presente
procedimiento. Sin embargo, adjunto copia de lo actuado en e!.

Adjunto diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.

If. QUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Inteiectual debera determinar:

a) Si al soiicitar el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES
CRIOLLOS (Certiflcado ? 77273) esta se encontraba incursa en la
prohibici6n de registro establecida en el articulo 136 inciso f) de la Decision
4862.

b) Si el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES CRIOLLOS
(Certificado ? 77273) fue solicitado mediando maia fe.

III. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUS16N

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que

2 El articulo 136 inciso f) de la Decision 486 estabiece que no podran registrarse como marcas aqueilos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un
signo que infrinja ei derecho de propiedad industrial o ei derecho de autor de un tercero, salvo que medie e!
consentimiento de este.
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a) Matias Alejandro Velasquez Rodriguez (Peru) es titular de ia marca de
servido constituida por la denomlnacion LOS EMBAJADORES CRIOLLOS,
inscrita el 8 dejulio de 2013, con Certificado ? 77273, vigente hasta el 8 de
Juiio de 2023, que distingue conjunto musical criollo de !a clase 41 de la
Nomenclatura Oficial.

Dicho registro fue solicitado el 14 de noviembre de 2012 y otorgado por
mandate de ia Resolucion ? 10383-2013/DSD-iNDECOPI, de fecha 8 de
jullo de 2013, recaida en ei Expediente ? 514077-2012.

b) Con fecha 12 de diciembre de 2002 Matias Alejandro Velasquez Rodriguez
(Peru) obtuvo el registro de !a marca de servicio constituida por la
denominacion EMBAJADORES CRIOLLOS DEL PERU, inscrita con
Certificado ? 31234, para distinguir conjunto criollo de ia clase 41 de !a
Nomenclatura Oficial vigente hasta el 12 de diciembre de 2012, fecha en la
que caduco al no haber sido renovada.

c) Mediante escritos de fecha 25 de octubre y 2 de noviembre de 2016, Matias
Alejandro Velasquez Rodriguez formulo denuncia por infraccion a los
derechos de Propiedad Industrial contra Carlos Alberto Guzman Marinos, en
base a su marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (Certificado ? 77273)
registrada en la clase 41 de la Nomenclatura Oflcial, por haberia utilizado sin
su autorizacion para reaiizar presentaciones musicaies (Expediente ?
681564-2016).

Mediante Resolucion ? 1706-2017/CSD-INDECOPI defecha 21 dejunio de
2017, la Comision de Signos Distintivos:

Declare FUNDADA la denuncia par infraccion de derechos de
Propiedad Industrial interpuesta par Mafias Alejandro Velasquez
Rodriguez contra Carlos Alberta Guzman Marinos.
Sandono a Carlos Alberto Guzman Marinos con una muita
equivalente a 1 UIT.
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Prohibio a Carios Alberto Guzman Marihos ei uso de! signo infractor
para distinguir presentaciones musicales de la clase 41 de la
Nomendatura Oficial.
Declare IMPROCEDENTE ei pedido de imposicion de una sandon al
denunciante solicitado por Carlos Alberto Guzman Marinos.

Con fecha 7 de julio de 2017, Carlos Alberto Guzman Marinos interpuso
recurso de apelacion.

Mediante Resolucion N0 275-2018/TPI-INDECOPI de fecha 9 de febrero de
2018, la Saia Especiaiizada en Propiedad Intelectual dispuso SUSPENDER
su tramitacion hasta que se resuelva de manera definltiva en ia via
administrativa el presente procedimiento.

2. Nuiidad del reaistro de una m area

2.1 Determinacion de ia norma aplicable

La declaracion de nuiidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni
este ni ia solicitud que lo origino, han surtido los efectos previstos por la ley. Siendo
asi, es importante para dedarar la nulidad de un registro determinar la norma que
se encontraba vigente al momento en que se otorgo, ya que la nulidad del registro
se evaluara de acuerdo a [as causales de fondo previstas en la norma vigente a la
fecha de concesion de la marca. En tal sentido, aquellas causales de nulidad
estipuladas en nonnas que entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un
registro otorgado validamente de acuerdo a ia nonnatividad vigente al momento de
su concesion. Lo contrario generaria una inseguridad juridica y significaria aplicar
una norma retroactivamente, lo cual esta expresamente prohibido por el articulo
103 de nuestra Constitucion3.

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto parrafo
de! articulo 172 de la Decision 486, si en !a nueva norma hubiese desaparecido

3 Articuio 103 de la Constitudon. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece at reo.
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una causal existente ai momenta de otorgarse el registro de la marca, esta ya no
sera apllcable y no podra dedararse la nulidad de aquella marca que se hubiese
otorgado incurriendo en tal causai4.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a la
fecha de tramitaclon de la accion de nulidad.

La actual Decision 486 fue aprobada ei 14 de setiembre del 2000. En virtud de lo
dispuesto en su articuio 2745 entro en vigor e! 1° de diciembre del 2000.

De confomnidad con !o estabiecido en su Primera Disposicion Transitoria6 y
teniendo en cuenta que la presente acdon de nulidad fue interpuesta con fecha 15
de mayo de 2017, !a nonna aplicabie, en cuanto a la parte procedirriental de dicha
accion, es !a Decision 486.

4 Cabe mencionar que la Saia ya se venla pronunciando en ese sentido, conforme se aprecia en la
Resoiucion ? 076-1998/TPI-INDECOP! del 30 de enero de 1998, recaida en e! expediente N6 247514, en
e! cual United Biscuits (UK) Limited solicito el registro de !a marca PENGUIN para distinguir productos de la
clase 30 de la Nomendatura Oficial, el mismo que fue observado par industria de Aiimentos Dos en Uno
Ltda., argumentando que el signo solicitado es la traduccion de su marca P1NGU1NO. La Sa!a determino
que ia Decision 344 y ei Decreto Legislative 823, normas aplicables al case - a diferencia de! derogado
Decreto Ley 26017 - no establecian de manera expresa ia prohibicion del registro de los signos que
constituyeran la traducdon de una marca registrada, sino que consagraban ei crrterio de ia confundibilidad
de signos como causal de prohibidon absoiuta al registro de marcas, debiendo dicha confusion ser
determinada en funcion a ia apredacion en conjunto de los signos en cuestion. La Sala preciso que aun en
el supuesto en que el Decreto Ley 26017 estuviese vigente y por tanto se encontrasen prohibidos de
registro los signos que constituyan la traduccion de una marca registrada, dicha disposicion no seria
apiicabie, toda vez que signEficana ia transgresion de ias normas comunitarias contenidas en la Decision
344, ya que a! contener esta i^ltima causaies de prohibicion de registro que son absolutas - entre las cuales
no se encuentra comprendida ia prohibidon de registro de traducdones de marcas registradas - las mismas
no podian ser ampliadas por la normativa nacional mediante la inclusion de nuevas causales.

5 Articulo 274.- La presente Decision entrara en vigenda el 1 ° de diciembre de 2000.
6 Primera Disposidon Transitoria. - Todo derecho de propiedad industrial validamente concedido de

conformidad con la legisladon comunitaria antenor a la presente Decision, se regir^ por las disposidones
aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo case
los derechos de propiedad industriai preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta Decision.
En lo relative al uso, goce, obiigaciones, licendas, renovaciones y prorrogas se aplicaran las normas
contenidas en esta Decision.
Psra ei caso de procedimientos en tramite, la presente Decision regira en las etapas que aun no se
hubiesen cumplido a ia fecha de su entrada en vigencia.
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La Sala conviene en senaiar que actualmente la accion de nulidad se encuentra
estipulada en diferentes terminos a los establecidos por la Decision 344 y el
Decreto Legislative 823. Asi, mientras la Decision 344 y el Decreto Legislativo 823
estableclan un tipo unico de accion de nulidad (cuyas causales podian ser la
contravencion de las nonnas vigentes al momento de su registro, !a faisedad de los
documentos bajo los cuales se hubiera otorgado o la mala fe al momento de la
obtendon del mismo) que no tenia plazo de prescripcion alguno; la Decision 486
establece una accion de nulidad absoluta (referida a signos que se otorgaron
contraviniendo las prohibiciones absolutas de registro), una relativa (que tiene un
plazo de prescripcion de cinco anos desde la fecha de concesion del registro
impugnado y esta referida a signos que se otorgaron contraviniendo las
prohibiciones relativas de registro o cuando se hubiera efectuado el registro de
mala fe) y una parcial (referida unicamente a aquellos productos o servicios para
los que resultan aplicables las causales anteriores, los cuaies se eliminan de!
registro de la marca)7.

A! momento de otorgarse el registro de la marca de servicio LOS EMBAJADORES
CRiOLLOS inscrita bajo Certificado ? 77273 (8 de julio de 2013) se encontraban
vigentes ia Decision 486 y el Decreto Legisiativo ? 1075. En consecuencia, la
soiicitud de nulidad del registro de dicha marca debe ser evaluada en base a los
criterios contenidos en dichas normas.

7 Articulo 172 de la Decision 486.- "La autoridad nacionsl compefente decretara de oficEo o a solidtud de
cualquier persona y en cuaiquier momenta, la nulidad absoiuta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en confravendon con io dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nadonal competente decretara de oficio o a solidtud de cuaiquier persona, la nuiidad relativa de
un regisfro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en el articuio 136 o
cuando este se hubiera efectuado de maia fe. Esfa acdon prescribira a los cinco anos contados desde la
fecha de concesion del registro impugnado.
Las acdones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por danos y perjuicios conforme a la
iegislacion intema.
No podra dedararse la nulidad del registro de una marca par causales que hubiesen dejado de ser
aplicables a! tiempo de resolverse la nuiidad.
Cuando una causal de nulidad solo se apiicara a uno o a algunos de los productos o servidos para los
cuales la marca fue registrada, se dedarara la nulidad unicamente para esos productos o servicios, y se
eliminaran del registro de la marca".
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2.2 Causajes de nujidad

El articulo 172 de la Decision 486 senala que la autoridad nacional competente
decretara de oficlo o a sollcitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto
en e! articulo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion
prescribira a !os cinco anos contados desde !a fecha de conceslon de! registro
impugnado.

En e! presente caso, Carlos Alberto Guzman Marihos ha solicltado la nulidad de la
marca de semcio LOS EMBAJADORES CR10LLOS, inscrita bajo Certificado N0
77273, a favor de Matfas Alejandro Veiasquez Rodriguez en la clase 41 de la
Nomendatura Oficia!, manifestando que, al momento de su otorgamiento, se
encontraba incursa en )a prohibidon de registro contenida en el articulo 136 literal
f) de la Decision 486 y que la misma fue solidtada medlando mala fe.

3. Respecto de ia prohibici6n_del articyjo 136_mciso.f)_de la DecisionA86

3.1 Marco conceptual

El articulo 136 inciso f) de !a Decision 486 establece que no podran registrarse
como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que
medie el consentimiento de este.

El Tribunal de Justida de !a Comunidad Anctina emitio una interpretacion
prejudicial8 del articub 83 inciso g) de la Decision 3449, la cuai resulta aplicable en
lo pertinents a la actual Decision 486. Cabe precisar que la diferencia entre las
normas esta dada porque la Decision derogada solo protegia los titulos de ias

8 Proceso ? 32-IP-97. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 416 del 15 de marzo de 1999.
9Articulo 83.- "Asimismo, no podran registrarse como marcas aqueilos signos que, en relacion con derechos

de terceros, presenter! algunos de los siguientes impedimentos (...)
g) Los titulos de obras literarias, artistica o cientificas y ios personajes fictidos o simboiicos que sean objeto
de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento".
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obras, en cambio, la actual norma protege todas las obras y no solo sus tituios. En
tal sentido, cuando el Tribunal hace alusion a los titulos de obras, habra que hacer
extensiva su interpretacion a ias obras en general.

At respecto, e! Tribunal considero !o siguiente:
"Es una constante en la fegislacion comparada y en fa doctn'na, que el tftulo de
una obra goza de proteccion tanto como elfa misma. Con lo que se pretende
evitar que un tercero utHice e! mismo titulo para identificar otra obra, de manera
que se produzca confusion entre ef publico en relaci'on con ambas creaciones. De
esa manera resulta evidente que una persona no podna titular una nueva
composicion musical con ef conocido nombre de la cancion "Cabalfo Viejo'f, pero
no debena existi'r en cambio inconveniente en que se utiiizara esa expresion
como denominacion comercial de una fabn'ca de siHas de montar, porque a nadie
se Ie ocurnna pensar que dicha fabrica tenga refacion con la obra musical del
mi'smo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite a/ titufar del derecho sobre la obra solicitar
tambien el registro de su titulo como marca, pero en este caso no para distinguir
/Q QlSDH sino para identificar un oroducto o servicio. Es fo que ocurre con las
grandes productoras cinematograficas cuando registran el nombre de sus
peficulas como marcas, para comerciafizar diferente cfase de productos y
ser/icios. Es Wait Disney el ejemplo mas connotado".
Asimismo, precisa que "/a prohiblcion a que se refiere el articulo 83, literal g) de la
Decision 344, por la propia remision que ella hace a la protecdon del derecho de
autor deba ser interpretada en concordancia con esta uftima. Y en ese sentido,
para que prospere la prohibidon del reg'istro del tftulo de una obra como marca de
un producfo o sen/'sc'io, resulta indispensable que:

Se trate de un tftulo protegido por el derecho de autor, vale decfr, que tenga
caractensticas de originalidad, o sea, de individuaiidad en su forma de
expresion.

Si el derecho sobre el tftulo de una obra, en el marco del derecho de autor, se
dirige a evitar que se utHice el mismo en otra (sea de cualquier genero o del
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mismo genero, segUn lo que disponga cada ley nacional), a !os fines de evitar
/a confusion en e/ pubfico, pareceria entonces quo, si se es coherente entre lo
protegido por el derecho de autor y lo que se pretende evitar con la prohibicion
marcana es que e! uso de ese titulo (original) para distinguir un producto o
se/v/c/0, sea suscepWe de crear confusion del pubfico entre la obra y e!
producto o sen/icio que se pretende distmguir y amparar con el mismo signo.
E//o tambien sena coherente con e! sentido de la proteccion marcQria que se
dirige a tutelar el signo distintivo en relacion con productos o semcios de la
misma clase, de modo que, salvo en !as marcas notorias, pueden coexistir
dsstintos titulares sobre igua! signo para distinguir productos o sen/icios
identicos o similares, siempre que no se genere confusion.

Es mas -extremando e! rigor en el anafisis-, reconocer un derecho absofuto sobre
e/ titulo de una obra para impedir su registro como marca sobre cuaiquier
producto o servicio, aun cuando no hubiere nesgo alguno de confusion entre la
obra y el producto o se/v/'c/'o, sena tanto como instituir una nueva figura: la de la
"supranotohedad como marca del titu!o de una obra". En efecto, en el caso de la
marca notoha (para impedir su registro por un tercero en cuaiquier clase), esa
notoriedad debe ser probada. En cambio, si se interpretara Sncorrectamente el
parrafo g) articuio 83 de !a Decision 344 resultana que, en el caso del titulo de
una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en cua!quier c/ase y aun
sin nesgo de confusion) tendrfa efectos mayores que ei de la marca notoria, ya
que no se exigsna la comprobacion de la notoriedad. Dicho de otra manera: se
estarfa creando una figura que no tiene parangon en e! derecho marcano, y que
no existe en el derecho de autor.

Elio darfa lugar a un conjunto de practicas deslea!es: sucederfa, por e/'emp/o, si
una persona deseara tener el monopoiio absoluto de una marca o de muchas,
como si fueran notorias, para lo cua! !e bastana con crear aiguna obra de poca
dificuftad, ponerle un tftuio mas o menos original, y lograr, snduso sin necesidad
de !nscnbir!o en un registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier
producto y cfase que pretendiera identificarse con cualquiera de esos tftufos. Se
pondrfa en hesgo, como consecuencia, el sentido de! derecho marcano, por
cuanto resu!tana mas efectivo acudir sistematicamente a /as oficmas de derecho
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de autor para registrar tales obras obteniendo de esta manera monopoiios
absolutes, como si se tratare de marcas notorias, e inciuso sin que sea necesario
probar la notoriedad, y fuego acudir ante la oficina de registro marcan'o,
simpfemente para hacer oposlciones o para obtener transacciones ventajosas con
base en la supuesta necesidacf legal de "autorizacion", que deba ser otorgada
para usar cualquiera de los tftufos de dichas obras como marcas".

En atencion a lo anterior, se advierte que para el Tribunal Andino existen dos
requisites de necesario cumplimiento para que resulte aplicable la prohibicion de
registro establecida en dicha norma:

1° Que ia creacion sobre la que se fundamenta el impedimento de registro sea
original y por lo tanto merezca la protecdon de! derecho de autor

2 Que la utilizacion de dicha creacion como marca pueda provocar confusion en el
publico consumidor con respecto a la obra.

3.2 De_la onglnalidad

Segun e! artlculo 3 de la Decision 351 concordado con el articulo 2 del Decreto
Legislative 822, se entiende per obra toda creacion intelectual original de
naturaleza artlstica, cientffica o literaria, susceptibie de ser divuigada o
reproducida en cualquier forma.

Conforme fuera establecido por la Saia de Propiedad Intelectual mediante
Resolucion ? 286-1998-TPI-INDECOPI de fecha 23 de marzo de 199810, que
establecio con caracter de precedente de observancia obligatoria el requisito de
originalidad en Derecho de Autor, se entiende par obra toda creacion intelectual
original de naturaleza artistica, cientifica o iiteraria, susceptible de ser divuigada o
reproducida en cualquier forma.

10Recaida en e! expedienfe ? 663-96-ODA-AI relativo a la denuncia por infraccion a la legisladon de
derechos de autor interpuesta porAgrofrade S.R.Ltda. contra Infuctecsa EJ.R.L. por el supuesto plagio de
ia etiqueta publidtaria correspondienfe ai producto ALPHA CPL 10 CE, ia misma que fue dedarada
infundada.
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En este contexto, la Sala es de ia opinion que la originalidad de la obra reside en
la expresion - o forma representativa - creativa e individuaiizada de la obra, por
minimas que sean esa creadon y esa individualidad11.
Si bien toda obra es el producto del esfuerzo de su creador, no todo lo producido
con esfuerzo merece protecdon por Derecho de Autor. El!o solo sera posible en la
medida que la creacion tenga elementos de originalidad suficientes para ser
considerada como obra. Admitir lo contrario implicaria proteger inciuso aquelfo
que no es objeto de proteccion por Derechos de Autor, como la elaboracion de la
!ista de peliculas que se exhiben en los cines de Lima.

El requisite de originaiidad o individualidad implica que para la creacion de la obra
debe existir un espacio para el desarrollo de !a personaiidad de su autor. En
consecuencia, lo que ya forma parte del patrimonio cultural - artlstico, dentifico o
Hteraho- no puede ser individual. Igualmente, la originalidad sirve para diferenciar
las obras protegidas por Derecho de Autor de las banales, de la vida diaria,
rutinarias. Tampoco puede dedrse que una creadon es original si la forma de
expresion se deriva de la naturaleza de las cosas o es una mera aplicacion
mecanica de lo dispuesto en algunas nonnas jundicas o per logica o si la forma
de expresion se reduce a una simple tecnica que solo requiere de la habilidad
manual para su ejecucion. Sin embargo, de acuerdo a las circunstancias de un
caso particular, un pequeno grado de creatividad intelectual puede ser sufidente
para determinar que la obra sea original o individual.

Ast, en la lista enunciada de manera ejempiificativa en el articulo 4 de la Decision
351 concordado con el articulo 5 del Decreto Legislativo 822 de las obras que
merecen una proteccion por Derecho de Autor, !a originalidad constituye un filtro
para !a concesion de la proteccion en el caso en concrete.
Pero el requisite de originalidad o individuaiidad no solo sirve para determinar que
cosa es una obra y que no, sino tambien para determinar el alcance de la
proteccion del Derecho de Autor. Solo se protege contra plagio aquella parte de la
obra que refleje la individualidad del autor.

11Como senala Lipszyc (Derecho de Autor y derechos conexos. Buenos Aires, Unesco/Ceriac/Zavalia, 1993,
p. 65) algunos autores prefieren utilizar el termino de individualidad en iugar de originaiidad por considerar
que expresa mas adecuadamente ia condicion que el derecho impone para que la obra goce de proteccion.
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Ahora bien, ia determinacion de si una obra es original constituye una cuestion de
hecho. Se trata ademas de una nocion subjetiva, en la medida que !a originalidad
no puede apreciarse de la misma manera en todas las obras. En ese orden de
ideas, para el Derecho de Autor el termino creacion no tiene el significado
corriente de sacar algo de ia nada y la originalidad de la obra no tiene que ser
absoluta, por lo tanto, no es necesario que la inspiracion del autor este libre de
toda influencia ajena.

3.3 Analisis del caso en concreto

En el presente caso, Carlos Aiberto Guzman Marinos ha invocado la aplicacion del
articuio 136 inciso f) de la Decision 486, senalando que cuenta con los Derechos de
Autorsobre la marca de servicio objeto de nulidad.

Par lo tanto, debe determinarse en el presente caso si dicha denominacion
cumple con los requisites de originalidad que exige la ley.

La Sala considera que ia denonninacion LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, puede
ser entendida como /os representantes de !a muslca de fa costa del Peru.
Asimismo, se verifica que la palabras que confomnan dicha denominacion
(EMBAJADORES y CRIOLLOS) son de uso frecuente para identificar servicios
culturales y de entretenimiento, organizacion de espectaculos en vivo o
espectaculos musicales, tales como: ANGEL URBINA Y LOS EMBAJADORES
DE AYER HOY Y SIEMPRE (Certificado ? 85887), BELINDA TORRES LA
GRACIA DEL AMOR LOS EMBAJADORES DEL ESCENARIO y logotipo
(Certificado ? 56465), EMBAJADORES DEL PROGRESO y logotipo (Certificado
? 19511), MARINA & BAHfA EMBAJADORES (Certificado ? 15034),
ORQUESTA FOLCKLORICA EMBAJADORES ASES y logotipo (Certificado N0
61027), EDELNOR Y LOS CRIOLLOS DEL SIGLO XXI (Certificado N0 28408),
CRIOLLOS A LAS 12... EN TU RADIO FELICIDAD (Certificado N0 62943), entre
otros, por lo que, par si sola, ia denominacion LOS EMBAJADORES CRIOLLOS
no reviste particularidades que permitan reflejar la personaiidad de un autor
determinado.
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En ese sentido, la Sala concluye que la denominacion LOS EMBAJADORES
CRIOLLOS no cumple los requisitos de originalidad suflcientes que la hagan
merecer protecclon par el Derecho de Autor.

Por lo expuesto, y analizando el caso concreto, dado que !a denominacion LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS carece de originalidad, no corresponde aplicar !a
prohibicion contenida en el articulo 136 inciso f) de la Decision 486.

Finalmente, cabe precisar que en su recurso de apelacion Carlos Alberto Guzman
Marinas sehaio que en la resoiucion emitida por la Comision de Signos Distintivos
se hace referenda al Infonne ? 072-2017/DDA, de fecha 12 de octubre de 2017,
sin embargo, el contenido de este nunca Ie fue notificado, por lo que no pudo
tomar conocimiento de este, recortandole su derecho de defensa y al debido
procedimiento. A! respecto, la Sala considera pertinente senaiar de acuerdo a lo
establecldo en la legislacion pertinente la Primera Instancia no se encontraba
obligada a notificar e! Informe Tecnico elaborado por la Comision de Derecho de
Autor antes de emitir su pronundamiento, no habiendo vulnerado ninguna norma
del debido procedimiento ni recortado el derecho de defensa del accionante.

4. DerechQ_de preladon v buena fe

4.1 Cpncepto y_naturaleza iuridica de la buena fe

El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la buena
fe12 como un principio genera! dei derecho, aunque tambien se utiliza ei concepto
para establecer un estandarjuridico o un modelo de conducta a seguir. En efecto,
Torres Vasquez13 senala que ios principios generales, entre eilos, la buena fe,
fundamentan o sustentan todo el ordenamiento juridico. Es, a su juicio, ademas,
un principio general de integradon: a falta de ley o de costumbres, los vacios que

12La Real AcademEa Espafiola define a la buena fe como el "criterio de conducta a! que ha de adaptarse el
comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a la mala fe ia define como la "malicia o
temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algun bien". Definidones extraidas del Dicdonario de
la Lengua Espanola - Vigesima Segunda Edidon, Real Academia Espanola en www.rae.es.

13 Torres Vasquez, AnibaL "Acto Juridico", idemsa, Lima - Peru, 2001, pp. 426-427.
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presents el ordenamiento jundico se integran con !os principios generales, entre
los que figura ia buena fe.

De fa Puente y Lavalle14 senate que la buena fe es considerada en forma
consensual por la doctrina como un elemento de ia vida que e! derecho ha
recibido dandole precisiones tecnicas para transformarlo en un concepto juridico.
La buena fe no es una creacion del legislador, que ha preestabiecido su
contenido; es la adaptacion de un principio inherente a la conducta de ios
hombres, en la esfera mas amplia de todas sus relaciones, que ha sido preciso
regular para que sea susceptible de tener efectos juridicos. Par su parte, Jimenez
Vargas-Machuca15 senala que la buena fe, como principio general de! derecho,
constituye una via de comunicacion del derecho con la moral social y con la etica,
lo cual supone la canalizacion del derecho hacia sus metas mas elevadas.

Agrega la autora nacional ultimamente citada que si bien nuestro Codigo Civil es
asistematico en su conceptual izacion - a/ consideraria un princlpio genera!
interpretativo de ios contratos y /os actos jundicos, mientras que, por otro fado,
menciona que los contratos se hgen por c{fas regfas de fa buena fe y comun
intencion de las partes" ~~ la ubica como principio precisamente en la norma que
establece la forma como debe interpretarse el actojuridico16.

Con relacion a la propiedad intelectua!, el Tribunal Andino ha senalado en el
Proceso 65-IP-200417 lo siguiente:

"La buena fe es concebida como la convicclon o conciencia 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, vaie dear con procedimientos arteros, faltos de sincendacf o dofosamente

14 Citado par Perez Gallardo, Leonardo en: Codigo Civil Comentado, Editoriaf Gaceta Juridica, Lima-Peru, p.
132.

15 Jimenez Vargas-Machuca, Roxana, "La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendenda en
el Derecho moderno". En: Contratacion Privada, Jurista Editores, Lima - Perd 2002,pp. 85.
Asimismo, senala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez, buen
proceder, buena intencion, confianza en la verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor, inocencia, etc.
teniendo siempre una connotacion ioable y sana, sociaimente aceptabfe y deseable.

16 Ibidem (nota 14), pp. 83-84.
17 Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena ? 1102 del 6 de agosto del 2004, p. 19.
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concebidos y, sobre todo, con la intencion de obrar en provecho propio y en perjuiclo
cfe/ interes ajeno.

En el regimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir /as actuaciones
tanto de quienes solicitan el registro de /as marcas como de quienes las impugnan o
formufan observaciones a dicho registro. B obrar en sentido contrario, es decir, con
mala fe es sancionado por el regimen jundico, con la nuiidad de la actuacion que
estuvo regida o alimentada por ella (.../'.

En e! ambito administrative), el Texto Unico Ordenado de la Ley ? 27444, Ley del
Procedimiento Administrative General, establece como uno de los principios en
los que se sustenta el procedimiento administrativo (Articulo IV del Tituio
Preliminar) a! Principio de conducta procedimental (numerai 1.8), por e! cual ia
autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en
genera!, todos los partidpes de! 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
ta! que ampare alguna conducta contraria a ia buena fe procesal, lo que ha sido
destacado por comentaristas nacionales y extranjeros18.

4.2 Clasificacion de la buena fe

Aunque e! principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificadon entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva. Esta
ciasificacion responde, en buena cuenta, a las dos fomnas en que se manifiesta el

18 Allan R. Brewer-Carias en su obra "Principios del Procedimiento AdmEnistrativo en America Latina" (Ed.
Legis, Colombia 2003) senala que ia presuncion de lidtud o inocencia y el prindpio de la buena fe del
interesado se encuentra recogido en la ley peruana en ej numeral 1.8 dei articulo iV dei Titulo Preiiminar
(pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Moron Urbina en sus "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo
Genera!" (Ed. Gaceta Juridica, Lima - Peru 2003) precisa que con el acogimiento de ia buena fe en ia
actuadon administrativa, el ordenamiento busca la protecci6n a !a confianza de ia apariencia generada en
(a otra parte por su propia conducta, al haber generado la confianza razonabie o iegitima de que no
ejercitara dicha facultad o de que la ejerdtara de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legitima,
como es conocido este principio en otros ordenamientos, impone ei deber de coherenda en el
comportamiento propio de las autoridades, los administrados, ios representantes y abogados (p. 37).
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derecho: coma normativa o como facultad19. Asi, la buena fe objetiva se vincula
con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas normativamente,
mientras que ia buena fe subjetiva esta asociada con la intencionalidad del
agente, en la creencia o ignorancia en la que este pueda actuar para no danar un
interes ajeno tutelado por ei derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda estabiecer un marco de tratamiento
del principio de !a buena fe en sentido negative estableciendose conductas tipicas
que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera que atentan
contra su funcionamiento y ei desenvolvimiento de la competencia en el mercado.
La primacia del orden publico sobre el principio de !a buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en ias normas legales sobre la materia20. Esta disposicion ha
excluido expresamente de su ambito la apiicacion del articulo 2014 del Codigo
Civil21.

5. El papel de labuena fe en el sistema competitivo de mercado

5.1 Consideraciones generates

La buena fe constituye un principio de observancia general para cuaiquier relacion
juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industria!, se manifiesta con un
mayor grado de exigencia. Consecuentemente, ia actuacion de la Administracion
se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que recfama el trafico

19 Cfr. Jose Luis de los Mozos. Ef Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
20 La dedaradon de nulidacf de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni este ni la solicitud que

lo origino, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar ia responsabilidad por danos y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro
hubiese actuado de mala fe, ei efecto retroactive de la nulidacf no afectara:

a. A las resoiudones sobre infracd6n de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen side ejecutadas antes de la dedaracion de nulidad; y,

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

No es de aplicadon en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Artfculo 2014 del Codigo Civil.
21 Articulo 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso algun derecho de persona que en e!

registro aparece con facultades para oforgario, manfiene su adquisicion una vez inscrito su derecho,
aunque despues se anule, rescinda o resuefva ei del otorgante por virtud de causas que no consten en los
registros pObiicos.
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mercantil, relacionandolo con el fenomeno de !a competencia economica y las
ramas de! derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho
de la Propiedad Industriai y el Derecho de la Competencia.

Apiicancto lo anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos constituyen
e! elemento identificador de los productos y servicios existentes en el mercado,
que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen empresarial que
responds por ellos. En tal sentido, debe asegurarse su transparenda en beneficio
no s6!o de los empresarios que compiten entre si sino fundamentalmente de los
consumidores y/o usuarios que son los ultimos beneficiarios de dichos bienes y
servicios.

En atencion a lo anterior, e! empresario que soiicite ei registro de una nueva
marca ha de someterse a un conjunto de normas y regias juridicas, entre las que
destacan aquellas cuya finalidad esencial no s6!o es ia de evitar el riesgo de
confusion con otras marcas que ya gozan de proteccion registral sino, ademas,
definir su origen propiciando una conducta leal y honesta per 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 corriportamiento
deslea! o de maia 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
produzca - alguna de las siguientes: desconocer ei 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 48622; o sancionar con
nulidad e! derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

22 Articulo 136.-"No podran registrarse como marcas aqueiios signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho detercero, en particular cuando: (...)
d) sean identicos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias
su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asodad6n, cuando ei solidtante sea o haya sido un
representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el
Pais Miembro o en e! extranjero; (...)".
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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 !a materia de regulacion tiene por objeto
conservar la transparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de los
competidores como los de los consumidores. Es par elio que la Decision 486
restringe e! acceso de determinados signos ai registro a traves del establecimiento de
prohibiciones absoiutas y relativas. Pero tambien es verdad que reguian en forma
objetiva que tipo de conctuctas representan actos de mala fe porque atentan contra el
desenvolvimiento de la competenda y !a transparencia del mercado a traves de la
actividad deshonesta y desleal en las practicas comerciales.

5.2 Lajnala feen la_etapa_&re v post reaistral

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 registraf.

(i) En la etapa pre-reqistral se pone de manifiesto a traves de la prohibicion de
registro contenida en el artlculo 136 inciso d) de la Decision 486, segun ia
cual se denegara el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el pais miembro o en el
extranjero23. En estos casos, la Autoridad denegara el registro de un signo
solicitado.

El supuesto antes descrito no es el Unico caso de maia fe que puede
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para los demas
supuestos debera tenerse en consideracion que, a! no haber una causal de
prohibicion, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte ei registro
de un signo basado en tales supuestos. Elio resulta aun mas relevante si,
durante la etapa pre-registral, la actuacion de !a Administracion ha de
orientarse espedalmente hacia el mantenimiento de la seguridad juridica
que exige el trafico mercantil.

23 Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el articuio 113 de la derogada Decision 344 como
un supuesto de mala fe.
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Ante ello, debe tenerse en consideracion que, al haber impuesto la norma
legal aplicable en la materia, ia carga en la administracion de no reconocer
la preladon del soiicitante cuando quede demostrado que obro sin buena fe
y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de
prelacion) cuya vigencia natural es pre-registra!, la consecuenda logica es
la de reconocer a los actos de mala fe no contempiados expresamente en
el articulo 136 inciso d) de la Decision 486 como causal de prohibidon
relativa a) reglstro, cuya ap!icaci6n procedera en forma analoga ai
procedimiento de nulidad.

(ii) Con relacion a la etapa post-reaistrai, el articulo 172 de la Decision 486
estabiece que la autoridad naciona! competente decretara de oficio o a
solidtud de cuaiquier persona la 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 tttulo de ejemplo, como si lo hacia la Decision
34424 - que conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables
objetivamente, ya que son contrarias a ia seguridad juridica y representan un
obstacuto para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la nocion de mala fe constituye un concepto genera!, cuyo contenido
esta representado por una gran diversidad de situadones que deberan ser
analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto, la enumeracion
de [os supuestos que pueden generar !a aplicacion del concepto de mala fe no
puede ser establecida taxativarnente.

24 El articulo 113 literal c) de la Decision 344 establecia lo siguiente:
La autoridad nadonal competente podra decretar, de oficio o a peticion de parte interesada, la nulidad del
registro de una marca, previa audienda de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en ei extranjero,

solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundibie con aqueila, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

2. Cuando la soiidtud de registro hubiere side presentada o e! registro hubiere sido obtenido por quien
desarroila como actividad habitual el registro de marcas para su comercializacion.
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Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en terminos
generates, siguiendo io establecido en el derecho comparado25, que incurre en
mala fe quien - en forma reprobable y valiendose de una soficitud de registro
tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con !a deiiberada
intencion de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidacf Andina ha
senalado en el Proceso 30-IP-9726 que:

"(...) para determinar si una persona obro con mala fe es necesario que
su acfuacion sea consecuencfa de fa intencion o de fa conciencfa de violar una
disposicion legal o contractual, o causar un perjulcio fnjusto o ilegaf. La
injusti'cfa e ifegalidad del perjuicio resufta de la mayor importancia, pues bajo
determinadas circunstancias e/ ordenamiento tofera la causacion de un dano, v.
gr. en punto de fa compefencia economica es natural que cuando un agente def
mercado fogra conquistar a un cliente, eHo impffque un perjulc'fo para los
competidores (que ya no contaran con ese cliente), pero el mencionado
perjuicio esta permitido, y hasta se tutela a quien fo produce, en cuanto no se
hayan utilizado medios des!ea!es'\

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sehala que:

"(...) se presume que tocfo comportamiento esta conforme con fos deberes
que se desprenden def principio de la buena fe. Por eflo, quien afirme su
inobsen/ancia debe probarla, para con base en eHo deducir fas especfft'cas
consecuencias jundicas dispuestas por el ordenamfento. Se presume ademas
que ef comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intencion
de causar dano afguno, o de violar una disposicion normativa o de abstenerse
de ejecutar un deber propfo, como resuftado de lo cuaf quien pretenda afirmar
/o contrano debe probarfo".

25 Por ejemplo, la jurisprudenda alemana ha estabiecido que fa figura juridica general del abuso det derecho
es aplicable fambien af derecho de marcas cuando se esfa ante el supuesto de una sofidtud de registro de
marca presenfada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicion, Munich 1999, pp. 1367 y ss.

26 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ? 355 del 14 dejulio de 1998, p. 9.
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6. AplEcacion al caso concreto

En ei presente caso, Carlos Alberto Guzman Marinos ha senalado que Mafias
Alejandro Veiasquez Rodriguez solicito y obtuvo el registro de la marca LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS de mala fe.

A fin de acreditar sus afirmaciones, e! accionante presento los siguientes medios
probatorios:

1. Long play, en vinilo (asi como la version en fonnato MP3 en CD), editado por
Discos Industrial Sano Radio SA, con el titulo, VUELVEN... "LOS 1DOLOS
DEL PUEBLO" (foja 34).
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2. Documento impreso del articulo periodistico titulado "La vida sin Romulo"
del Diario "Ei China", de fecha 18 de diciembre de 2009, en el que se hace
referenda a que el accionante grabo junto a Carlos Correa y Alejandro
Rodriguez el disco "VUELVEN... LOS JDOLOS DEL PUEBLO", asimismo
se senala que en el 2002 Carlos Alberto Guzman Mariilos junto a nuevos
integrantes (entre otros: Alej'andro Veiazquez) conformaron la agrupacion
"Los Nuevos Embajadores Cn'oHos" (fojas 21).

3. Documento impreso del articulo periodistico titulado "Embajador del
Crioilismo" del Diario "Trome", de fecha 12 de noviembre de 2014 en el que
se indica que Carlos Alberto Guzman Marinos fue reconocido como la voz
de "Los Embajadores Criollos", en la entrevista sehala que Jngreso al grupo
en el ano 1979 y permaneao en el hasta 1992 (fojas 22).

4. Documento impreso del articulo periodlstico tituiado "Recordando a Los
Embajacfores Criollos" del Diario 16, de fecha 31 de octubre de 2014 en el
que se senala que Romulo Varilias, primera voz de la agrupacion "Los
Embajadores Chollos", fue reemplazado en su momento par Carlos Alberto
Guzman Marinas, considerado el Liltimo embajador criollo (fojas 22).
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5. Documento impreso del articulo periodistico titu!ado "Mismo embajador es
Carlos Guzman" (sic) sin fecha en el que se senala que el accionante
reemplazo a Romulo Varillas en la agmpacion "Los Embajadores Criolios"
(fojas 22).

6. Documento impreso del articulo periodistico titulado "El Ultimo Embajador"
de !a Revista Variedades del Diario Oficial Ei Peruano, de fecha 27 de
noviembre de 2015 en e! que se senala que Carlos Alberto Guzman
Marines formo parte de la segunda generacion de !a agrupacion "Los
Embajadores Cho!los'f (fojas 23).

7. Documento impreso de un articulo titulado "Carlos Guzman vuelve tras
veneer terrible enfennedad - Regresa uno de los Embajadores Criollos" de
fecha 7 de diciembre de 2009 obtenido de la pagina web Terra Peru, en el
que se senaia que el accionante es director del grupo denominado "Los
Nuevos Embajadores Chollos" (fojas 24).

8. Documento impreso de un articulo tltuiado "Rescatando el vals peruano" de
fecha 15 de julio de 2011 obtenido de la pagina web
www.ppeiverdadero.com.ec. En el que se senala que Carlos Guzman es ei
unico de "Los Embajadores Cr/'o//oswque aun vlve (fojas 25).

9. Documento impreso del articulo periodistico titulado "Fiesta Peruana con
Carlos Guzman" obtenido de la revista Nueva Imagen, de julio de 1996 en
ei que se habla de la trayectoria de dicha persona (fojas 26).

10-Documento impreso del articulo periodistico del Diario La Republica titulado
"Tierra de Nadie" de fecha 2 de diciembre de 1997, en que se senala que
Carlos Guzman canto para los lectores de dicha revista (fojas 27).

H.Documento impreso de publicidad obtenida de la revista Nueva Imagen, de
mayo de 1997 de !a agrupacion "Car/os Guzman y Los Nuevos
Embajadores Cholios" (fojas 27).
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12-Documento hnpreso de! articulo periodistico del Diario La Republica titulado
"Tierra de Nadie" de fecha 23 de enero de 1998, en el que se senala que
Carlos Guzman despues de integrar ei afamado trio "Los Embajadores
C/70//OS" decidio fundar Junto a su hermano "Los Nuevos Embajadores
C/7'o//osw(fojas28).

13.Documento impreso del articulo periodistico del Diario La Republica titulado
"Tierra de Nadie" de fecha 27 de febrero de 1998 en el que se hace
referenda a! show artistico presentado por Carlos Guzman integrante de
"Los Nuevos Embajadores Criolfos" (fojas 28).

U.Documento impreso del artlculo periodistico del Diario El Tiempo titulado
"Los nuevos Embajadores Criollos" de fecha 1 de junio de 2007, en el que
se hace referenda a una presentacion por dicho grupo musical,
conformado, entre otras personas, por Carlos Guzman (fojas 29).

15.Documento impreso del artfculo periodistico del Diario La Hora titulado
"Nuevos Embajadores Criollos preparan gira en Europa" de fecha 30 de
agosto de 2009 (foj'as 30).

16-Documento impreso de un artlculo titulado "Los Nuevos Embajadores
Criollos visitaron radio Capital" de fecha 3 de febrero de 2012 obtenido de
!a pagina web www.capital.com.pe en e! que se senala que Carlos Guzman
fue primera voz del trio c(Los Embajadores CnoHos"y que actualmente es el
director de "Los Nuevos Embajadores Cnoffos" (fojas 31).

17.Publicidad de ia agrupacion musical "Los Nuevos Embajadores Criollos"
pertenecientes al ano 2006, en el que se hace referenda a las
presentaciones de dicho grupo (fojas 32).

IS.Publicjdad de un evento en el que participaria "Carlos Guzman 1ra voz de
!os Nuevos Embajadores Crioilos" del ano 1998 (fojas 33).
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19.Documento impreso de fotografias a color sin fecha, en las que apareceria
entre otras personas e! accionante (fojas 35-37, 39-44, 78).

20.Documento impreso de una caricatura titulada "Los Embajadores Criofios",
sin fecha. (fojas 38).

21.Documento impreso de la portada del Diario Correo en la que aparece una
foto y !a frase Embajadores Criolios, senalando lo siguiente "Los
Embajadores Chollos cantaron ayer en e! Diario CORREO, evocando sus
canciones que aun permanecen en e! corazon del pueblo. Hoy se
presentan en el restaurante espectacuio Huaytapailana en honor a ias
bodas de oro de El Tambo" de fecha 6 de noviembre de 1993 (fojas 45).

22.Documento Impreso de! articulo periodistico de !a Editora Correo S.A., en el
cual se hace referenda a una presentacion del grupo musical "Los
Embajadores Chollos", de fecha 27 de julio 1994 (fojas 46).

23.Documento impreso del articulo periodistico del Diario Extra titulado
"Taxista asalta a primera voz de Los Embajadores CrioHos", de fecha 24 de
didembre 1994, en el que se relata e! asalto que sufrio Carlos Alberto
Guzman Marines (fojas 46).

24.Documento impreso de! artlculo periodistico tituiado "La nueva musica
criolla no es solo para la hora de almuerzo", del ano 2013, en el que se
entrevista a Alejandro Velasquez musico que toco con "Los Embajadores
Chollos", en el cual, entre otros aspectos, senala lo siguiente:

"(...) me quede solo y vino un ecuatoriano que me propuso trabajar con el,
pero pense pnmero en la legQiidad de las COSQS. Fui a patentar un nombre
parecido, y ahi me doy cuenta que no estaba patentado.
^Tantos anos de Los Embajadores Criollos y no estaba patentado?
Asi es tantos anos y nada. Entonces como yo forme parte de la
agrupacion, lo inscribi. Desde ese momento, cambio mi vida, me dedique
a seguir difundiendo su musica. Gracias a /a senora Teresa Blanco, a don
Pepe Torres que me ayudaron porque alguna gente no me creia que era
un "Embajador"
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(lo resaltado corresponde a la Sala)
(fojas47).

25.Publicidad de "Los Embajadores Criolfos^ sin fecha. Sin embargo, el
accionante ha senaiado que corresponden a los anos 1983 a 1990 (fojas
48-52).

26.Documento impreso del articuio periodistico del Diario La Voz titulado
"Quiero verte de nuevo de Carios Guzman- La musica criolla al estilo de! ex
embajador crioflo", de fecha 21 de febrero de 1987, en el que se senala
que dicha persona integro a la agrupacion "Los Embajadores Crioflos"
reempiazando a Romulo Varillas, como primera voz y guitarra, para luego
desarrollar su carrera como solista (fojas 53).

27.Documento impreso de fotografia a color titulada "Quiero verte de nuevo
Carlos Guzman", sin fecha, en la que se senala que corresponde a la
caratula de! long play de Carlos Guzman como solista (anos 1986 a 1987),
asi como un CD (fojas 54).

28.Documento impreso del articulo periodistico del Diario Extra de Guayaquil,
titulado "Jesus Vasquez y Los Embajadores Criolios preparan viaje a)
Ecuador", de fecha 9 de abril 1988, en el que se senala que Alejandro
Rodriguez, Carlos Correa y su nuevo integrante Carlos Guzman Marinos
aprovecharan dicho viaje para difundir su nuevo long play "Vuelven los
fdolos del pueblo" (fojas 55).

29.Documento Impreso del artfcuio periodistico titulado "Los Embajadores
Criollos esta noche se presentan en The Place", de fecha 27 de mayo 1988
en el que se senate que Los Embajadores Criolfos se presentan por
primera vez en Guayaquil (fojas 55).

SO.Documento impreso del articulo periodistico del Diario Extra de Guayaquil,
titulado "Viernes 22 es e! primer festival internacional de la cancion criolla",
de fecha 16 de abril 1988 en el que se senala que, entre otras figuras, se
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presentara en dicho festival la agmpacion Los Embajadores Criollos con su
nueva primera voz Carlos Guzman Marinos (fojas 56).

31-Documento impreso del articulo periodtstico titulado "Los Embajadores
Crioilos en chispazos", de fecha 23 de abri! 1988, en el que se sehala que
Los Embajadores Criollos se presentaron en el Coliseo Volaire Paladines
Polo con su nueva primera voz Carlos Guzman Marinos (fojas 56).

32.Documento impreso de !a publicidad de! 1er Festival Internaciona! de la
Cancion Crioila, en la que se hace mencion a los autenticos Embajadores
Crioilos que se realize e! jueves 21 de abril de 1988 en la ciudad de
Machala, Ecuador (fojas 57).

33.Documento impreso del articulo periodistico del Diario La Voz titulado "Ya
se encuentran en Lima Los Embajadores Criollos", de fecha 22 de junio de
1988, en este se hace una entrevista a Carlos Guzman, quien relata la
experiencia de la gira en Ecuador (fojas 58).

34-Documento impreso de los articuios periodisticos del Diario Extra, titulados
"El Show de Farah Andula", en los que se hace referenda a Los
Embajadores Criollos, de fecha 4 de noviembre 1988, 25 de octubre de
1989 y 14 de noviembre de 1989, sehalandose que Carlos Guzman ha
sabido suplir a Romulo Varilias en la agmpacion con calidad, asi como se
hace referenda a las multiples presentaciones de la agrupacion (fojas 59-
60).

35-Documento impreso del articulo periodistico del Diario Ojo, tituiado "Dice
nuevo Embajador Criol!o: No soy imitador de Romulo Varillas", de fecha 5
de julio 1988 en el que se senaia que Carlos Guzman a la fecha IIeva cinco
anos con la agrupadon (fojas 59 " articulo original en fojas 82).

36.Documento impreso del articulo periodistico del Diario Extra, titulado "Fiscal
Supreme tira su vals", de fecha 21 de diciembre 1990, en el que se hace
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referenda a que Carlos Guzman del grupo "Los Embajadores Crioflos",
formo un duo con un fiscal supremo durante una recepcion (fojas 61).

37.Documento impreso de invitacion al evento "Especial Artistico de Carios
Guzman", de fecha 29 de junio de 1990, que conto con !a presentacion,
entre otros, de Los Embajadores ChoHos (fojas 61).

38.Documento impreso del articulo periodfstico de! Diario Extra, titulado
"Yanina por ChJclayo", de fecha 14 de marzo 1991, en el que se hace
referenda a que Carlos Guzman del grupo de Los Embajadores Cn'oHos,
formo un duo con un fiscal supreme durante una recepcion (fojas 62).

39.Documento impreso de invitadon al evento "Homenaje a ia Cancion
Criolla", de fecha 31 de octubre de 1991, que conto con la participacion de
Los Embajaclores Criollos (fojas 62).

40.Constancia de acreditacion emitida por el Sindicato de Musicos
Compositores y Cantantes del Peru de fecha 1 de febrero de 2017, en la
que se certifica que Carlos Alberto Guzman Marihos es agremiado del
referido sindicato desde el 26 de setiembre de 1995 y que se Ie expidio el
dia 3 de octubre de 1995 un documento donde se acredita que el Grupo
Los Nuevos Embajadores Criollos estan constituidos por musicos
profesionaies y es Director de dicho grupo (fojas 63).

41.Carta de presentacion emitida par el Sindicato de Musicos del Peru de
fecha 3 de octubre de 1995, en la que se deja constancia que el grupo "Los
nuevos Embajadores Crioflos" esta constituido par musicos profesionales
de primera que pertenecen a su organizacion y cuya reiacion es la
siguiente:

Carlos A. Guzman Marinas Director-Guitarrista-cantante
Victor H. Seminario Farfan 1 era Guitarra
Juan Guzman Marines 2da voz - 2da guitarra

(fojas64,71-72).
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42.Declaraci6n Jurada de fecha 19 de enero de 2017 legallzada notarialmente
perteneciente a Alfredo Collantes Navarrete, locutor profesional, que
reconoce a Cartes Alberto Guzman Marinos como integrante de Los
Verdaderos Embajadores Cnollos y que durante e! aho 1984 dicha persona
conjuntamente con el senor Alejandro Rodriguez Zuioaga y Carlos Correa
Aivaro visitaron Radio Moderna para promocionar su long play Vuefven fos
fdolos del pueblo (fojas 65-68).

43.Carta de fecha 7 de octubre de 1991 enviada por Cadena de la Solidaridad
a Carlos Guzman - Embajadores Criollos a fin invitarle a participar en una
jornada de Telemaraton a favor de la reconstruccion del pueblo de Maca a
realizarse ei dia 3 de noviembre de 1991 (foja 69).

44. Constancia de Acreditacion expedida por ei Sindicato de Musicos,
Compositores, Cantantes del Peru, del 19 de octubre 2016 en la que se
senala que Carlos Alberto Guzman es el director, guitamsta y cantante del
grupo "Los Nuevos Embajadores Chollos" (foja 70).

45.Acta de defuncion de Carlos Correa Alvaro, que certifica la muerte de dicha
persona el dta 30 de enero de 2002 (foja 73).

46.Acta de defuncion de Alejandro Rodriguez Zuloaga, que certifica la muerte
de dicha persona et dia 5 de dlciembre de 1993 (foja 74).

47.Fotografias sin fecha cierta en las que aparecen diversas personas (fojas
75-76).

48. Documento impreso del articulo periodistico de Espectaculo 15 "Los
Embajadores CrioHos" de fecha 11 de diciembre 1992 en el que se senala
que Los Embajadores Choflos retoman a los escenarios peruanos sin
Romulo Varillas quien ha sido reemplazado por Carlos Guzman (foja 77).

49.Pagina de! diario Extra de fecha 30 de abril de 1998 que contiene el articulo
"Regresan los Embajadores Criollos luego de dos decadas de ausencia",
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en el que se senala que hace cinco anos Carlos Guzman Marino es
cantante y guitarrista de la agrupadon (foja 82).

50. Dos DVD en los que se recoge testimonios de Rau! Infante, Alfredo
Coliantes, Santiago Salcedo, Raul Vargas, Gaby Zevallos y una entrevista
en RPP, en las cuales se indica que Carlos Guzman fue parte de la
segunda generacion de ULos Embajadores Crfol!os'\ integrando la
agmpacion desde 1979.

51.CD que contiene testimonies de Waiter Sachun y Pedrito Vals.

52. CD de audio (sin etiqueta y con leyendas escritas a mano con lapicero) en
ia que se indica que el titulo del disco es Homenaje al Crioilismo EL
PfRATA - LOS EMBAJADORES CRIOLLOS.

53-Copia del Informe rnedico elaborado par el Hospital /Polidmico Guillermo
Kaelin de la Fuente correspond iente a Matias Alejandro Velasquez
Rodriguez (foj'a 268 y 283).

54.CD que contiene las canciones Lejano Amory Decepcion interpretadas por
Los Embajadores Criollos (foja 246).

55.Copia simple de los actuados en ei proceso de querella lievado entre el
accionante y empiazado e iniciado en el ano 2017 (fojas 294 a 298, 305).

56.Copia de! escrito de fecha 4 de setiembre de 2018 presentado ante el
Primer Juzgado Penal de Villa El Salvador en el proceso de quereila
mencionado en el punto anterior (fojas 301 a 304).

Por su parte, el emplazado presento como medios probatorios ios siguientes
documentos:

57.Copia de la denuncia par Infraccion de Derechos de Propiedad Industrial
interpuesta contra Carlos Guzman Marinos, de fecha 25 de octubre de
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2016, por el uso indebido de la marca materia del presente procedimiento -
Expediente ? 681564-2016 (foja 103).

58.Copia de la Resoiucion ? 1706-2017/CSD~INDECOPI, de fecha 21 de
junio de 2017, recaida en e! Expediente ? 681564-2016, en la que, entre
otros aspectos, se deciara fundada la denuncia y se multa a Carlos
Guzman Marines con 1 UIT (fojas 106 a 122).

59-Copia de una carta notarial de fecha 7 de octubre de 2016, remitida por
Mafias Alejandro Velasquez Rodriguez a Santiago Salcedo Gutierrez
sollcltandole que deje de "usurpar" su marca LOS EMBAJADORES
CRIOLLOS(foja123).

60.Documentos Impresos de afiches publlcitarios que promocionan
presentaciones de la agrupacion Los Embajadores Cn'oHos en Peru,
Ecuador y Canada (agosto de 2008 a junio de 2012) (fojas 124 a 129).

61-lmpresion de! articulo de la seccion de Espectaculos de El Diario El
Peruano, titulado "El Estilo no Muere" en e! que se sena!a )o siguiente:

"(...)

El proyecto de Los Nuevos Embajadores Chollos tomo forma cuando
Carlos Correa se encontraba aun con vida. Precisamente fue el uno de los
que quiso que se consolidara el trio para continuar con el camino iniciado
en la decada de 1950. Ahora inician ei lanzamiento de un disco compacto
con /as nuevas versiones de Sos mas populares exltos.
fncluira, tambien nuevas composiciones. Una de elias es el Vaise de
madrugada, de inspiracion de Car/os Correa, quien, junto con el bolerista,
compositor y ahora productor FrankHn Cabrejos lograron grabar. En la
cancion se escucha la voz de Correa recitando afgunos versos. Era la
despedida de! Ultimo de Los Embajadores Criollos.
La segunda voz de! quendo y popular trio !o dejo a Alejandro Velasquez,
cuando fue entrevistado por e! programa Mediodfa Cnollo. Asi, fijo fa
continuidad del estilo quejumbroso que los identifico hace cinco decadas
(...)" (lo resaltado corresponde a la Sa!a)

(fojas130).
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62.Constancia emitida por el director de promodon y actividades musicales del
Conservatorio Nacional de Musica, en el que se senala que Matias
Alejandro Velasquez Rodnguez ha laborado como docente en dicha
institudon de mayo a diciembre de 1996 (foja 131).

63. CD que contiene grabaciones de presentadones de Los Embajadores
CrioHos a decir del emplazado sin la participacion de Carlos Guzman
Marinos, en la caratula del CD se anota que dicha circunstancia se debe a
que en el ano 1994 dicha persona ya habia sido separada del trio.

64.DVD que contiene una dedaracion del senor Pedrito Vals en la que senala
que fue sorprendido por el Sehor Carlos Guzman en una entrevista previa y
que quien es titular del nombre LOS EMBAJADORES CRIOLLOS es
Matias Alejancfro Velasquez Rodriguez, teniendo en cuenta el certificado
de registro otorgado por Indecopi.

65.DVD que contiene un video de Luis Abanto Morales, quien, desde Toronto -
Canada, senafa que Los Embajadores Cnolfos, dirigidos por Mafias
Alejandro Velasquez Rodriguez, tendran una presentaclon en dicha ciudad.
Asimismo, el DVD contiene una presentacion en vivo en RADIO
NACIONAL del gmpo Los Embajadores Choffos.

66. CD denominado Los Embajadores Crioflos Una Serenata Para 77 de
Alejandro Veiasquez Rodri<
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67.CD de audio denominado Los Embajadores Criollos en el que se verifica la
participacion del emplazado como guitarrista.

68.Copia de un escrito presentado par Carlos Alberto Guzman Marinos en el
Expedients ? 681564-2016, en el que sehaia que se identifica como LOS
NUEVOS EMBAJADORES CRIOLLOS desde el ano 1995 (fojas 172 a
174).

69.Carta elaborada por Producdones IEMPSA S.A.C. dirigida a Matias
Alejandro Veiasquez Rodriguez en la que senaia que, segun los contratos
que obran en su poder, el representante de "Los Embajadores C/7'o//os"fue
el senor Romulo Varilias Talavina (foja 217).

70. Documento denominado Los Embajadores Cholios en Tacna fechado de
octubre de 2015, en la que verifica que Carlos Guzman ofrece sus servicios
con la agrupacion Car/os Guzman y /os N. Embajadores Criollos,
adjuntando una reseha de Los Embajadores ChoHos (fojas 224 a 227).

71.0ficio ? 0240-2018-OCyPC-A/MPT DE ECHA 26 de abril de 2018 en el
que se pone en conocimiento del accionante que la Municipalidad de
Tacna dejo sin efecto la condecoracion efectuada a Carlos Alberta Guzman
Marines como visitante ilustre de dicha ciudad por acto deshonroso e
infame, adjuntando a este la Resolucion de Alcaidia ? 0584-18 emitido en
Tacna con fecha 24 de abril de 2018 (fojas 228 a 229).

72. CD de audio en e! que se visualiza al trio Los Embajadores Criolios
cantando dos canciones.

Previamente a realizar el analisis de los medios probatorios, cabe precisar que solo
se tomaran en cuenta los que sean de fecha anterior a !a fecha de soiicitud de
registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS (14 de noviembre de
2012).

Al respecto:
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Si bien los medios probatorios detallados en los puntos 3, 4, 5, 6, 24, 40,
42, 47 y 68 fueron emitidos fuera del periodo relevante es posible verificar
que contienen informacion referida a fechas anteriores.
Par otro lado, no seran tornados en consideracion los medios probatorios
detallados en los puntos 10, 19, 20,23 y 53 par no contar con fecha cierta
o contener informacion que no es relevante para el presente procedimiento
Asimismo, no seran tornados en consideracion los medios probatorios
detallados en los puntos 44, 55 a 59,70 y 71 por haber side emitidos fuera
del periodo relevante.

Par otro lado, si bien tanto el accionante como el emplazado han senalado, en e!
transcurso del presente procedimiento, que algunos de los medics probatorios
presentados deberian ser materia de informe periciai, la Sala considera que
cuenta !os suficientes elementos de juicio a fin de realizar la valoracion de los
mismos.

De los medics probatorios presentados y de lo expuesto por ias partes a lo largo del
presente procedimiento, esta Sala conduye lo siguiente:

- La agrupadon Los Embajadores Cnollos fue fundada en ios anos 50 por los
sefiores Romulo Varillas, Carlos Correa yAlejandro Rodriguez.

- E! accionante fonno parte de dicha agmpacion, de acuerdo a sus propias
afimnaciones cuando Romulo Variilas dejo esta, entre los anos 1982 y1986,
asi como en et periodo comprendido entre !os anos 1988 a 1990, habiendo
grabado e! long play "VUELVEN... LOS IDOLOS DEL PUEBLO".

- El emplazado ha senalado que fue convocado como primera guitarra de la
agrupacion Los Embajadores Criollos en el ano 1978 y participo en ella par
tres anos. Paste riormente, en ei ano 1989 es convocado nuevamente
(afirmaciones que no han si'do refutadas por el accionante).

- En el ano 1990 se resquebraja la agrupadon Los Embajadores Cnolfos,
decidiendo Carlos Correa y Alejandro Rodriguez formar cada uno su propio
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trio. Es asi como en e! ano 1991 el accionante y ef senor Carlos Correa
fornnan una nueva agrupacion denomlnada LOS CARLOS. Por !o tanto, se
puede concluir que hasta el ano 1990 existio la agrupacion original Los
Embajadores ChoHos, fecha en la cual sus integrantes formaron sus propias
agrupaciones, siendo que hasta dicho aho no se registro dicha marca de
servicio a favor de sus originales fundadores.

En el ano 1992 se conforma la agrupadon Los Nuevos Embajadores
Cr/b//05, la cual cuenta con !a participacion del emplazado y de Carlos
Aiberto Guzman Marines.

Desde el aho 1992 tanto e! acdonante como el emplazado han utiiizado las
denominaciones Los Nuevos Embajadores Choilos o Los Embajadores
Crioilos para identificar a agrupaciones musicales en ias que partidpan.

Matias Alejandro Velasquez Rodriguez registro la marca EMBAJADORES
CRIOLLOS DEL PERU en e! ano 2002 y caduco en el ano 2012, debido a
que no se efectuo la renovaclon de dicho registro dentro del plazo establecido.
Resulta pertinente senalar que esta Sala ha verificado que en el
procedimiento de registro correspondiente Carlos Aiberto Guzman Marihos
formu!6 oposidon, sin embargo, esta no fue admitida. A la fecha dicha marca
no se encuentra vigente.

Adicionalmente, no se ha acreditado que el acdonante, Carios Alberto
Guzman Marinos, haya estado haciendo uso de la marca LOS
EMBAJADORES CRIOLLOS para distinguir servicios de agrupadon musical
al momenta en que el emplazado solicito y obtuvo el registro de ia marca
materia de nulidad (ano 2012) sino que utilizaba la denominacion Los Nuevos
Embajadores Criolios para identificar sus sen/icios.

Cabe indicar que, en virtud al derecho de peticion, reconocido !a Constitudon
Politica de! Peru y en los articutes 115 y 116 del Texto Unico Ordenado de ia
Ley ? 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cualquier
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administrado, individual o colectivamente, puede promover par escrito el
inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las
entidades, ejerciendo ei derecho de peticion reconocido en el Articulo 2
inciso 20) de la Constitucion Politica del Estado.

E! derecho de peticion administrativa comprende las facultades de presentar
solicitudes en interes particular del administrado (como fos procedimientos de
soficitud de registro de marca), de realizar solicitudes en interes general de la
colectividad, de contradecir actos administrativos, las facuitades de pedir
infomnaciones, de formular consultas y de presentar solicitudes de gracia.

Teniendo en cuenta io anterior, el registro de la marca materia de nulidad fue
solidtado (14 de noviembre de 2012) y obtenido (8 de julio de 2013) cuando no
solo ya habian transcurrido varios afios desde que se habia disueito fa agrupacion
musical "Los Embajadores Cnollos" en ia que tanto el accionante como el
emplazado en algun momento hablan formado parte, y cuando el accionante no
venia realizando presentaciones por cuenta propia en ei PerLi identificandose con
dicha marca; por todo io cual la Saia considera que no ha existido ma!a fe por parte
del emplazado al obtener el registro de ia marca LOS EMBAJADORES
CRIOLLOS, sino el simple ejercicio del derecho de peticion que reconoce la Ley a
todo ciudadano.

7. Conclusion sobre ia accion de nulidad de reciistro del Certificado N0 77273

De acuerdo a lo establecido en los numeraies precedentes, la Sala determina que
el registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS, otorgado bajo
Certificado ? 77273, para distinguir serviclos de la clase 41 de la Nomendatura
Oficial, no fue obtenido de mala fe, par lo que resuita vaiido y, en ese sentido,
debe mantener su vigenda.

IV. RESOLUCION DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelacion interpuesto por Carlos Alberto
Guzman Marines y; en consecuencia, CONFIRMAR la Resolucion ? 28-
2018/CSD-INDECOPI de fecha 5 de enero de 2018, que deciaro INFUNDADAla
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accion de nulidad del registro de la marca LOS EMBAJADORES CRIOLLOS,
otorgado a favor de Matias Alejandro Velasquez Rodriguez, bajo Certificado ?
77273, para distinguir servicios de la clase 41 de ia Nomenclatura Oficial.

Con /a intervencion de /os Vocales: Nestor Manuel Escobedo Ferradas,
Gonzalo Ferrero Dlez Canseco, Carmen Jacquelme Gavelan Diaz, Maria
Soledad Ferreyros Castaneda y Ramiro Alberto del Carpio Bonilla

/'
NESTOI^VIANUEL ^SCOBEDO FERRADAS

Presidente de^i Sala Especializada en Propiedad Intelectual
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