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- ’ _ TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENGIA
& Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
I n d e CO P ] Sala Especializada en Propiedad intelectual
CEDULA DE NOTIFICACION
Lima, 25 de agosto de 2021.
Sefores ; FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA
Domicilio : Av. El Derby N° 254, Oficina N° 2001, Urb. Fundo Monterrico

Chico, Santiago de Surco

Referencia: EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

De mi consideracion;

Nos dirigimos a ustedes con el fin de notificarle copia de la Resolucién N° 1021-2021/TPI-
INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en el expediente
de la referencia.

Atentamente,

s Firmedo digitalmente par TAS3ARA
‘;_% . ZEVALLOS Luigi Alessandro FAU
1 i igitat l%lm 33840532 soft
3 otiva: Soy sf autor dsf documento
indacapi Fecha: 25.08.2021 13:42:07 -03:00
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LUIGI TASSARA ZEVALLOS
Secretario Técnico (e)
SALA ESPECIALIZADA EN PROPIEDAD INTELECTUAL

Adj.: Copia de la Resolucién N® 1021-2021/TPI-INDECOPI

N
M La Resclucidn adjunta a la presente surte efectos el dia de su notificacién y ageta la via administrativa, de

conformidad con le dispuesto en el numeral 1 del articulo 25° y literal e) del articulo 228° del TUQ de la Ley N°
27444, respectivamente. La Resolucidon adjunta a la presente puede ser impugnada ante el Poder Judicial a través
del proceso centencicso administrative dentro del plaze de 3 meses posteriores a la nofificacien de Ia misma, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17, inciso 1) de la Ley N° 27584, Ley gue regula el Proceso
Centencioso Administrativo.

I:' l.a Resotucién adjunta a la presente surte efectos el dia de su noiificacién y es irmecurrible, de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 1 del articulo 25° y arifcule 167° del TUO de la Ley N° 27444,

La Resolucién adjunta a la presente surte efectos el dia de su notificacian, de confermidad con lo dispuesto en et
numeral 1 del articulo 25° del TUO de la Ley N” 27444,
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B § PERU j Presidencia
% del Consejo de Ministros

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 1021-2021/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

ACCIONANTES i ESTER ROSARIO DAVILA TORRES

MILAGROS JANNY ORTIZ MONTUFAR

SABRINA CHABELI RODRIGUEZ ZEVALLOS
EMPLAZADO i FRANCISCO JAVIER PACHECO MANGA
Solicitud de nulidad del registro de una marca de producto concedida bajo la
vigencia de la Decision 486 y el Decreto Legislative 1075: Infundada — Mala fe:
No acreditada
Lima, veinte de agosto de dos mil veintiuno.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 26 de diciembre de 2019, Ester Rosario Davila Torres, Milagros Janny
Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos (Pert) solicitaron la nulidad
del registro de la marca de servicio constituida por la denominaciéon MADRES EN
ACCION PERU vy logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo, que
distingue educacién;  formacion; servicios de entretenimiento, actividades
deportivas y culturales de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo
Certificado N° 116869, a favor de Francisco Javier Pacheco Manga.

Madres En
Accion Peru

Senald lo siguiente:

(i)  Elemplazado registré la marca objeto de nulidad mediando mala fe, toda vez
gue conocia de la existencia de su colectivo “Madres en Accién”, el cual esta
orientado a la defensa de la educacién en igualdad.

' Se aprecian los colores azul, negro, verde, amarillo, marrén y rojo.
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(i)  El emplazado forma parte del colectivo “Padres en Accion’, el cual interpuso
una demanda, en el afio 2017, contra el Ministerio de Educacion por haber
incluido el enfoque de igualdad de género en el Curriculo de Educacion
Basica.

(i) Su colectivo “Madres en Accion” surge en julic de 2018 como una reaccion a
dicha demanda, a fin de defender el enfoque de igualdad de género en la
educacidn.

(iv) El 4 de julic de 2018, la activista Verénica Ferrari propuso, desde su cuenta
en la red social Facebook, la creacién de una agrupacion de madres y padres
de familia para dar respuesta a las ideas del colectivo “Padres en accién”. Es
asi como ese mismo mes, se cred la cuenta “Madres en Accién”, en la red
social Facebook. Posteriormente, el colectivo hizo su primera aparicion en
television en un debate con la Sra. Gaby Pacheco, esposa del emplazado.

(v) El colectivo “Madres en Accion” es recanocido por entidades del Estado, tales
como el Congreso de la Republica, el Ministerio de Educacién y el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

(vi) El mencionado colectivo fue creado con anterioridad al registro de la marca
objeto de nulidad; sin embargo, con fecha 4 de julio de 2019, el emplazado le
envid una caria notarial para que deje de usar la denominacién “Madres en
Accion”.

Adjuntd medios probatorios.

Con fecha 2 de marzo de 2020, el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga

{(Peru) absolvio el traslado de la accién de nulidad, manifestando que:

() Las accionantes no han demostrado una vinculacion con el colectivo “Madres
en Accion”, por lo que la accion de nulidad debe ser declarada improcedente.

(i) Su marca fue registrada cumpliendo todos los requisitos establecidos por la
ley, por lo que no ha actuado mediando mala fe.

(i) Existe una agrupacién denominada “Madres en Accién”, la cual viene
trabajando desde el afic 2016 y se encuentra vinculada al colectivo “Padres
en accion’.

Adjunté medios probatorios.

Mediante Resolucion N° 3381-2020/CSD-INDECOPI de fecha 11 de noviembre de
2020, la Comisién de Signos Distintivos declaré INFUNDADA la accién de nulidad
interpuesta por Ester Rosario Davila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y
Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos.
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Cansiderd lo siguiente:

Analisis de la causal de nulidad
Las accionantes sustentaron su accion de nulidad, sefialando que el registro de
la marca MADRES EN ACCION PERU y logotipo (Certificado N° 116869)
inscrito en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial habria sido otorgado
mediando mala fe.

Mala fe

- De la revision de los medios probatorios presentados por las accionantes vy el
emplazado, no se tendran en cuenta ias pruebas que no cuentan con fecha
cierta o son de fecha posterior a ia solicitud de registro de la marca objeto de
nulidad, asi como el link del video hitps://youtube.be/OlogT-9ubr8 al no poder
ser visualizado.

- Las accionantes forman parte del colective o asociacion denominado “Madres
en Accion” creado en el afio 2018; sin embargo, en el afio 2016 ya existia una
agrupacion denominada “Asociacion Madres en Accion Perl”, la cual fue
creada, entre otras personas, por Gabriefa Caiderén de Pacheco (esposa del
emplazado Francisco Javier Pacheco Manga) y de la cual el emplazado formé
parte, por lo que no se acredita una supuesta mala fe por parte de este ultimo.

- Si bien algunas de las accionantes coincidieron en entrevistas con miembros
de la agrupacién “Padres en accién” (relacionada al emplazado), dichas
actividades se realizaron en el afio 2018, es decir, con posterioridad a la
constitucion de la “Asociacién Madres en Accién Perd” por parte de personas
allegadas al emplazado.

- No se ha acreditado que la marca MADRES EN ACCION PERU y logotipo
{Certificado N° 116869) haya sido solicitada mediando mala fe, por lo que la
accién de nulidad resulta infundada.

Con fecha 17 de diciembre de 2020, las accionantes Ester Rosario Davila Torres,
Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos interpusieron
recurso de apelacion manifestando lo siguiente:

(i) La Primera Instancia no debid descartar sus medios probatorios por no contar
con fecha cierta o ser posteriores a la solicitud de la marca objeto de nulidad,
toda vez que la mala fe no se limita Unicamente al periodo previo de dicha
solicitud, sino también a una concatenacion de hechos que demuestran la
conducta hostil por parte del emplazado.

(1)  Envirtud del Principio de Informalismo, debié requerirsele documentacion que
complemente dichos medios probatorins,
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(i} Elenlace del video htips://youtu.be/OlogT-9ubr8 si puede ser visualizado, por
lo que no debid descartarse.

(iv) El emplazado presentd un Acta de Asamblea de la Asociacion “Madres en
Accidn Pertd” del 12 de diciembre de 2016 a fin de probar que esta es anterior;
sin embargo, no acreditd el uso publico de dicha denominacion.

(v) Han logrado demostrar a través de entrevistas en medios de televisidn y radio,
asi como colaboraciones con entidades estatales, que su colectivo “Madres
en Accién” viene realizando una permanente actividad.

(vi) Su colectivo participé en el aflo 2018 en debates enfrentandose a la
agrupacién “Padres en Accién”; sin embargo, no recibid algin emplazamiento
por parte de Francisco Javier Pacheco Manga.

(vii) E! emplazado conocia de la existencia de su colectivo y; en ese sentido,
solicitd en el afio 2019 el registro de la marca MADRES EN ACCION PERU y
logotipo (Certificado N° 116869) y posteriormente les envié una carta notarial
a fin de que dejasen de usar la denominacion “Madres en Accién”, todo lo cual
demuestra su conducta desleal.

(viii) Su colectivo es reconocido por la Defensoria del Pueblo como una persona
con la calidad de “Defensora de Derechos Humanos"?, enfocandose en la
educacion con un enfoque de género.

(ix) La Defensoria del Pueblo, a través del Oficio N°* 043-2020-DP/ADHPD del 29
de mayo de 2020, expresé su preocupacién sefialando lo siguiente: “ef 5 de
octubre de 2019 la vocera del colectivo “Madres en accidén”, Ayesha Déavila,
recibié una carta notarial del sefior Pacheco Manga, mediante la cual fe
comunicé ser el titular de la denominacién “Madres en Accidn — Perdl”, y les
solicité se abstengan de continuar haciendo uso de tal denominacién, bajo
apercibimiento de iniciar las acciones pertinentes que la ley le concede. Es
decir, al intentar negarle la posibilidad de utilizar el nombre e identificacion al
Colectivo Madres en Accién” -utilizado por estas desde el 2018 y con
reconocimiento en la sociedad- fo que en realidad se estaria solicitando seria

2 |as accionantes citan lo sefialado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, la cual manifesté que las personas defensoras de Derechos Humanos son aquellas que, a titulo
individual o colective, actan de manera pacifica en la promocion y proteccnon de los derechos humancs;
impulsando el desarroilo, la fucha contra la pobreza, realizando acciones humanitarias, fomentando la
reconstruccion de la paz y la jusiicia, y promoviendo derechos civiles, poliicos, econdmicos, sociales,
culturales y ambientales
Oficina del Alts Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Comentarios acerca de la
Declaracion sobre defensoras y defensores de los derechos humanos. Pag. 4.

Disponible en:
https:/fwww.hchr.org.mx/images/doc_pub/COMENTARIO-FINAL_MX_web. pdf
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que la persona juridica deje de existir y por ende deje de realizar las labores
de defensa de derechos humanos. For lo que, se encuentra en grave riesgo
la labor de proteccion y promocion de los derechos humanos, que esta
organizacion ha venido realizando hace varios afios, constituyéndose dicho
accionar en un ataque, por lo que corresponde que su despacho, tenga en
consideracion los argumentos expuestos al momento de resolver, a efectos
de brindarle la proteccion, que corresponde, al tener la calidad de defensoras
de derechos humanos.”

La Defensoria del Pueblo, mediante el Oficio N° 043-2020-DP/ADHPD del 29
de mayo de 2020, ha decidido constituirse como amicus curiae en el presente
procedimiento, por lo que adjunta dicho documento.

Mediante proveido del 22 de enero de 2021, se corrid traslado de la apelacién al
emplazado y se dejo constancia de que las accionantes no habian adjuntado anexo

alguno.

No obstante haber sido debidamente notificado, el emplazado no absolvio el
traslado de la apelacion.

CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberd determinar si la marca
MADRES EN ACCION PERU vy logotipo (Certificado N° 116869) inscrita a favor de
Francisco Javier Pacheco Manga fue solicitada mediando mala fe.

1.

1.

ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

Informe de antecedentes

Se ha verificado lo siguiente:

a)

El emplazado Francisco Javier Pacheco Manga (Perd) es titular de las

siguientes marcas de servicio:

La denominacién MADRES EN ACCION PERU y logotipo (se reivindica

colores®), conforme al modelo que distingue educacion; formacién; servicios de

3 Se aprecian los colores azui, negro, verde, amarillo, marrén y rojo.

M-SPI-01/01 5-35

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD iINTELECTUAL
Calle De [a Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Per / Telf.; 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob. pe / Web: www.indecopi.gob.pe



¥ PERU | Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECGCPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intefectual

RESOLUCION N° 1021-2021/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

entretenimiento, actividades deportivas y culiurales de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 116869, con vigencia hasta el
26 de julio de 2029.

Dicho registro fue solicitado el 5 de junio de 2019 y se otorgd mediante
Resolucion N° 16526-2019/CSD-INDECOPI de fecha 26 de julio de 2019.

Madres En_
Accion Peru

Con fecha 27 de febrero de 2020, Asociacion Madres en Accién Peru (Per()
solicité 1a transferencia del registro a su favor; sin embargo, con fecha 30 de
setiembre de 2020 dicho procedimiento cayé en abandono.

La denominacion PADRES EN ACCION PERU vy logotipo (se reivindica
colores*), conforme al modelo que distingue educacién, formacion, servicios de
entretenimiento; actividades deportivas y culturales de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 116868, con vigencia desde
el 26 de julio de 2019 hasta el 26 de julio de 2029. Dicho registro fue solicitado
el 5 de junio de 2019.

4 Se aprecian los colores marado, blanco, negro, rojo y verde.
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d) En la clase 41 de la Nomenclatura Oficic{ se encuentran registradas, a favor de
terceros, las siguientes marcas que iriviuyen en su conformacion los términos
MADRE y ACCION:

Marea %??.ﬁffgf j Distingue- . Vencimi __“jﬂ‘_eniﬁ- 7
Servicios de esparcimiento prestados a
10949 través de [a television, organizacion de
espectaculos, incluyendo  shows
T TP = musicales e infantiles; servicios de
i l%;':]"apnaa”'di estudios  de grabacién; |  22/3/2028
Radiodifusion rep.re.-sentamones teatrales; eqlucamon,
SA actividades culturales, deportivas y de
e entretenimiento; servicios de clubes
con fines de esparcimiento
18342 o B B 85
Bundseid » Servicios de educacion; organizacion
REDMA@RE ETEEE de talleres profesionales y curscs de | 27/10/2027
A ot undacién PR
Redmadre
14452
Servicias de produccion de programas
REINA MADRE Crustel de entretenimientc de radio vy 5/9/2026
Producciones | television.
E.LR.L.
i Informacion sobre educacion,
g?‘_"«‘ 317356 organizacion de exposicicnes con fines
:”L\ﬁ‘z culturales o educativos, de coloquios,
" . . de canferencias, de congresos, de
25«1‘{"" Glsﬁl: rt“e/:r?na foros presenciales educativos, de Rz
?N. " Woodman seminarios, de simposios; publicacion
Aceion de textos que no sean publicitarios y
servicios educativos.
Educacion; formacion; servicios de
entretenimiento, actividades
‘ 17064 deportivas y culturales; produccién de
2 espectaculos y peliculas; alquiler de
*ACC!ON peliculas, grabaciones fonograficas y
CONTRAEL Empresa & ' d L 77712027
_ Editora El paratos e proyeccion
HAMBRE c i0 S A cinematogréafica; edicién de cintas de
OMErcio S.A. video; organizacion de competencias
en materia de educacion o
eniretenimiento.
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103263
é Educacion, formacién, servicios de
m Benjamin entretenimienta, actividades 11/10/2027
Francisco deportivas y culturales.
Morales Irato

2. Nulidad del registro de una marca

2.1 Determinacion de la norma aplicable

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

La Sala conviene en precisar que, de acuerdo a lo previsto en el cuarto parrafo del
articulo 172 de la Decisién 488, si en la nueva norma hubiese desaparecido una
causal existente al momento de otorgarse el registro de la marca, ésta ya no sera
aplicable y no podra declararse la nulidad de aquella marca que se hubiese
otorgado incurriendo en tal causal.

Ahora bien, en cuanto a la parte procedimental, se aplica la norma vigente a ia
fecha de tramitacion de la accién de nulidad.

La actual Decision 486 fue aprobada el 14 de setiembre del 2000. En virtud de lo
dispuesto en su articulo 274% entrd en vigor el 1° de diciembre del 2000.

5 Articulo 103 de la Constitucién. - Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando
favorece al reo.
§ Articulo 274.- La presente Decisién entrard en vigencia el 1° de diciembre de 2000.
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En el caso concreto, al momento de solicitarse (5 de junio de 2019) y otorgarse
(26 de julio de 2019) el registro de la marca MADRES EN ACCION PERU y logotipo,
objeto de la presente accién de nuliaad, inscrita bajo Certificado N° 116869, se
encontraban vigentes la Decision 486 y el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que la
presente accién de nulidad debe ser evaluada en base a los criterios contenidos en
dichas normas.

2.2 Causales de nulidad

El articulo 172 de la Decision 486 sefiala que la autoridad nacional competente
decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la
nulidad relativa de un regisiro de marca cuando se hubiese concedido en
contravencion de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado
de mala fe. Esta accién prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de
concesion del registro impugnado.

En el presente caso, la accién de nulidad iniciada por Ester Rosario Davila Torres,
Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos tiene coma
sustento el hecho de que el registro de la marca MADRES EN ACCION PERU y
logotipo (Certificado N° 116869) en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial fue
concedido mediando mala fe.

Por lo tanto, corresponde determinar la supuesta mala fe atribuida al emplazado.

3. Respeclo de la maia fe invocada

3.1 Derecho de prelacion v buena fe

El articulo 12 del Decreto Legislativo 1075 sefiala que la prelacion en el derecho de
propiedad industrial se determinara por el dia y hora de presentacién de la solicitud
de registro. La prelacién a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en
consecuencia, no se reconocera tal prelacion cuando quede demostrado lo
contrario.
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3.2 Concepto y naturaleza juridica de la buena fe

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

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

Agrega la autora nacional titimamente citada que si bien nuestro Codigo Civil es
asistematico en su conceptualizacién — al considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y los actos juridicos, mientras que, por otro lado,
menciona que los contratos se rigen por “las reglas de la buena fe y comiin intencion

7 La Real Academia Espafola define a la buena fe coma el “criterio de conducta al que ha de adaptarse el
comportamiento honesto de los sujetos de derecho”, mientras gue a la mafa fe la define como la “malicia o
temaridad con que se hace algo o se posee o detenta algiin bien”. Definiciones extraidas del Diccionario de
la Lengua Espaficia - Vigésima $Segunda Edicion, Real Academia Espafiola en www.rae.es.

3 Tormres Vasquez, Anibal. "Acto Juridica”, Idemsa, Lima - Perd, 2001, pp. 426-427.

9 (Citado por Pérez Galtardg, Lecnarde en: Cédigo Civil Comentado, Editorial Gaceta Juridica, Lima-Perd, p.
132,

0 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 - Perd 2002, pp. 85.

Asimismo, sefiala que el concepto de la buena fe es generalmente asociade con la rectitud, honradez, buen
proceder, buena intencidn, confianza en la verdad de un acto juridico, ingenuidad, candor, inccencia, efe.
teniendo siempre una cennotacion Joable y sana, sociaimente aceptable y deseable.
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de las partes” — la ubica como principio precisamente en la norma que establece la
forma como debe interpretarse el acto juridico™.

Con relacién a la propiedad intelectual, el Tribunal Andino ha sefialado en el
Proceso 12-1P-2015% lo siguiente:

‘La buena fe es concebida como la conviccidn o conciencia de no perjudicar a otro
o0 de no defraudar fa ley. Lo contraric de la actuacién de buena fe es el fograr algo
con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, falfos de sinceridad o
dolosamente concebidos y, sobre fodo, con la intencién de obrar en provecho
propio y en perjuicio del interés ajeno.

En ef régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones
tanto 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 degcir,
con mala fe es sancionado por el régimen juridico, con la nulidad de la actuacién
que estuvo regida o alimentada porella (..)".

En el ambito administrativa, 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 Prefiminar) al Principio de
buena fe procedimental’® (numeral 1.8), por el cual la autoridad administrativa, los
administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los participes
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. La autoridad administrativa no puede
actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revision de oficio
contemplados en la presente Ley. Ninguna regulacion del procedimienio
administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta

" Ibidem (nota 10), pp. 83-84.

2 Gacata Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 del 12 de octubre de 2015, p. 11.

S Articulo 1V del Titulg Preliminar, - Principios del Procedimiento Administrativo
“El procedimiente administrativa se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin pefjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrative:
(-]
1.8. Principio _de buena fe procedimental. - La autoridad administrativa, los administrados, sus
representanies o abogados y, en general, todos los participes del procedimients, realizan sus respectivos
actos procedimentaies 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 revision de oficic
contempiados en la presente Ley.
Ninguna regulacidn del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna
cenducta contra la buena fe procesal’.
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contraria a la buena fe procesal, lo que ha sido destacado por comentaristas
nacionales y extranjeros,

3.3 Clasificacidn de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificacion entre 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 facuitad®. 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 tratamiento
del principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose conductas tipicas
que no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se considera que atentan
contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de la competencia en el mercado.
La primacia del orden publico sobre ei principio de la buena fe subjetiva se
encuentra reflejada en las normas legales sobre ta materia'®. Esta disposicién ha

14 Allan R. Brewer-Carfas en su obra “Principios del Procedimiento Administrativo en América Latina” (Ed. Legis,
Colombia 2003) seftala que la presuncian de licitud o inceancia y el principio de la buena fe del interesado se
encuentra recogido en la ley peruana en el numeral 1.8 del articule 1V del Titulo Preliminar (pp. 149-151).
Asimismo, Juan Carlos Mordn Urbina en sus *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General’
(Ed. Gaceta Juridica, Lima - Perd 2003) precisa que, con el acogimiento de la buena fe en la aciuacion
administrativa, el ordenamiento busca la proteccién & la confianza de a apariercia generada en a otra parte
por su prapia conducta, al haber generado la confianza razonable o legitima de que no gjercitara dicha
facultad o de que la sjercitara de otro modo. Agrega que la buena fe o la confianza legitima, como es conocido
este principio en otros grdenamientos, impone el deber de coherencia en el comporiamiento propio de las
autoridades, los administrados, los representantes y abogados (p. 37).

15 Cfr. José Luis de los Mozas. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1985, p. 39.

16 | 3 declaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactives, que ni éste ni la soiicitud gue lo
origing, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.

Sin enervar la respansabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular del registro hubiese
actuado de mala fe, el efecto retroactivo de !a nulidad no afectara:
a. A las resoluciones scbre infraccién 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
ejecutados con anterioridad a la misma.
No es de aplicacion en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por el Articulo 2014 del Cédigo Civil.
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excluido expresamente de su ambito la aplicacion del articulo 2014 del Cdadigo
Civil'?.

3.4 El papel de la buena fe en el sistema competitive de mercado

3.4.1 Consideraciones generales

lLa 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, la actuacién de la Administracién
se orienta hacia el mantenimiento de la seguridad juridica que reclama el trafico
mercantil, relacionandolo con el fendmeno de la competencia econdmica y las
ramas del derecho que giran dentro de ese entorno, como sucede con el Derecho
de la Propiedad industrial y el Derecho de la Competencia.

Aplicando lo anterior al contexio 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 1al sentido, debe asegurarse su transparencia en beneficio no sélo de
los empresarios gue compiten entre si sino fundamentalmente de los consumidores
y/o usuarios que son los ultimos beneficiarios de dichos bienes y servicios.

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

Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular
haya obrado de buena fe al momento de solicitar su registro. El comportamiento
desleal o de mala fe del titular de la marca registrada supone la ruptura de un
principio tan fundamental como es el de la seguridad del trafico juridico, cuya

7 Articuto 2014.- Ei tercera que de buena fe adquiere a titulo oneroso algun derecha de persona que en el
regisiro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adguisicién una vez inscrito su derecho, aunque
despusés se anule, rescinda o resuelva el del ctorgante par virtud de causas que no consten en los registros
publicos.

M-3PI-01/01 13-35

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peni / Telf.: 224 7800
e-mail; consultas@indecopi.gob.pe / Wab: www.indecopi.gob.pe



3

PERU [ Presidencia
del Consejo de Ministros

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 1021-2021/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

consecuencia ineludible debe ser — dependiendo en el momento en el que se
produzca — alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelacion obtenido
por la presentacion de su solicitud de registro; denegar el registro en atencién a la
causal contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decisién 486'8; o sancionar con
nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la propiedad industrial no cabe duda de la supremacia del principio
de la buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulacién tiene por objeto
conservar la 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 las practicas comerciales.

3.4.2 La mala fe en la etapa pre v post registral

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

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicion de
registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486, segln la 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 extranjero’®. En estos casos,
la Autoridad denegara el registro de un signo solicitado.

El supuesto antes descrito no es el tinico caso de mala fe que puede presentarse
al solicitar el registre de un signo distintivo; para los demas supuestos debera

18 Articulo 136.- “No podrén registrarse como marcas aquellos signos cuyo usa en el camercio afectara
indebidamente un derecho de fercero, en particular cuando: (...}
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su
uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacion, cuando ei solicitante sea o haya side un
representants, un distribuidor ¢ una persona expresamente autorizada por e titular del signo protegido en &l
Pais Miembro o en el extranjero; {...)".

18 Dicho supueste estaba expresamente contemplado en el articulo 113 de la derogada Decision 344 como un
supuesto de mala fe.
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tenerse en consideracion que, al no haber una causal de prohibicién, no es
posible denegar de oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en
tales supuestos. Ello resulta adin mas relevante si, durante la etapa pre-registral,
la actuacion de la Administracién ha de orientarse especialmente hacia el
mantenimiento de la seguridad juridica que exige el trafico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracion que, al haber impuesto la norma legal
aplicable en la materia, la carga en la administracién de no reconocer la prelacion
del solicitante cuando quede demostrado que obrd sin buena fe y al haber
relacionado dicha consecuencia con un derecho (derecho de prelacion) cuya
vigencia natural es pre-registral, la consecuencia ldgica es la de reconocer a los
actos de mala fe no contemplados expresamente en el articulo 136 inciso d) de
la Decision 486 como causal de prohibicidn relativa al registro, cuya aplicacion
procedera en forma analoga al procedimiento de nulidad.

(i) Con relacién a la etapa post-registral, el articulo 172 de la Decisién 486
establece que la autoridad nacional competente decretara de oficio ¢ 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 3442° — qué
conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables objetivamente, ya
que son contrarias a la seguridad juridica y representan un obstaculo para el
desenvolvimiento de la competencia.

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

20 El articulo 113 literal ¢) de la Decisién 344 establecia o siguiente:
La autoridad nacional competente podré decretar, de oficio 0 a peticién de parte interesada, fa nulidad del
registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando;
(..) ©) El registro se haya obtenida de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes:
1. Cuande un representante, distribuider ¢ usuario del itutar de una marca registrada en el extranjero,
solicite y obtenga el registrc a su nombre de esa marca u otra confundible cort aquella, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
2. Cuando la solicitud de registro hubiere side presentada o el registro hubiere sido obtenido par quien
desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercializacion.
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Frente a esta complejidad de situaciones, conviene mencionar, en terminos
generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado?!, que incurre en mala
fe quien — en forma reprobable y valiéndose de una solicitud de registro — tenga por
finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con la deliberada intencion
de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado
en el Proceso 12-IP-2015% que:

“(...) para determinar si una persona obré con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de la intenciéon o de la conciencia de violar una
disposicién legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e
ilegalidad del perjuicio resuita de la mayor importancia, pues bajo determinadas
circunstancias el ordenamiento tolera la causacién de un dafio, v. gr. en punto de
la competencia econémica es natural que cuando un agente del mercado logra
conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no
contardn con ese cliente), pero el mencionado perjuicio esta permitido, y hasta se
tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales’.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefiala que:

“(...) se presume que todo comportamiento esta conforme con los deberes que se
desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme su inobservancia
debe probarla, para con base en ello deducir las especificas consecuencias
jurfdicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume ademés que el
comportamiento de una persona no se ha desplegado con la intencidn de causar
dafio alguno, o de violar una disposicién normativa o de abstenerse de ejecutar un
deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda afirmar lo confrario debe
probarlo”.

3.5 Aplicacian al caso concreto

En el presente caso, las accionantes Ester Rosario Davila Torres, Milagros Janny
Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos manifestaron que el

21 por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecide que la figura juridica general del abusa del derecho
es aplicabie también al derecho de marcas cuando se estd ante el supuesto de una solicitud de registro de
marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edicion, Munich 1999, pp. 1367 v ss.

22 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2602 (ver nota 60).
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emplazado habria aciuado de mala fe, al solicitar y obtener el registro de la marca
objeto de nulidad MADRES EN ACCION PERU vy logotipo (Certificado N° 116869)
mediando mala fe, toda vez que conocia de la existencia previa de su colectivo
“Madres en accién”, reconocido por instituciones publicas y privadas.

Las accionantes presentaron los siguientes medios probatorios:
a) Copia sin fecha presentada el 28 de diciembre de 2019 correspondiente al

escrito de una demanda de accién popular interpuesta por el emplazado y
terceros ante la Sala Civil de la Corte Superior de Lima (foja 3).

b) 3 capturas de pantalla de publicaciones de fechas 4 y 5 de julio de 2018 en 1a
red social Facebook por parte del usuario Vero Ferrari, respecto de la propuesta
y posterior creacidn del grupo “Madres en Accion” (foja 4).

M-SPI-01/01 17-35

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calie De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pert / Telf.; 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Wab: www.indacopi.gob.pe



pERU | Presidencia INDECOPI

del Consejo de Ministros

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intefectual
RESOLUCION N° 1021-2021/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 831317-2019/D5D

c) Captura de pantalla de una publicacién de fecha 7 de julio de 2018 en [a red

social Facebook por parte del perfil “Madres en Accidn”, respecto de su primera
reunién (foja 5).
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d) Impresos de articulos de los portales periodisticos www.manoalzada.pe y

www.lamula.pe del 8 y § de julio de 2018 acerca de la creaciéon del colectivo
‘Madres en Accion” (foja 5).
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e) Impreso sin fecha presentado el 28 de diciembre de 2019 correspondiente a un
afiche correspondiente al Taller “Educando en igualdad” organizado por
“Madres en Accién” a realizarse el 4 de agosto (foja 6).

f) Fotografia sin fecha presentada el 28 de diciembre de 2019 correspondiente a
la participacion de Ayesha Davila, vocera del colectivo *Madres en accién” en
una entrevista en el canal Exitosa (foja 7).
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g) Fotografia del 27 de abrii de 2019 correspondiente a la participacion de Ayesha
Davila en Canal N (foja 7).

h) Captura de pantalla de una publicacion por parte del Ministerio de Educacién
de Perd en la red social Facebook del 20 de setiembre de 2018,
correspondiente a una reunién con el colectivo “Madres en Accién” (foja 8).
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) Impreso de carta de fecha 12 de noviembre de 2018 remitida al Ministerio de
Educacién, por parte del colectivo “Madres en Accién”, comunicando su
respaldo al Curriculo Nacional de Educacién Basica. (foja 8).

i) Impresos de 2 cartas de invitacién de fechas 10 de enero y 5 de agosto de 2019
remitidas a la vocera del colectivo “Madres en Accion”, Ayesha Davila, para su
participacion en eventos organizados por el Congreso de la Republica y la
institucién Amnistia Internacional, respectivamente. (foja 9).
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k) Impreso del articulo periodistico “Colectivo Madres en Accién apoya el enfoque

de igualdad de género” publicado por Perti21 con fecha 14 de noviembre de
2018. (foja 9).

[) Foto sin fecha presentada el 28 de diciembre de 2019 respecto de un plantén
por el enfoque de género (foja 9).

m} Enlaces correspondientes a articulos periodisticos y videos relacionados al
colectivo “Madres en Accion” (foja 11):
- https://peru21.pe/lima/colectivo-madres-accion-apoya-enfoque-igualdad-
genero-curriculo-escolar-440300-noticia/ (14-11-2018).
- https:/Narepublica.pe/sociedad/1462087-madres-accion-hijos-metas-
exagera/ (4-5-2019).
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- hitps://manoalzada.pe/especial/madres-en-accion-por-el-enfoque-de-
genero-en-la-educacion (4-7-2018).

- htips://peru21.pe/lima/colectivo-madres-accion-apoya-enfoque-igualdad-
genero-curriculo-escolar-440300-noticia/ (14-11-2018).

- hitps://larepublica.pe/sociedad/1443796-gracias-madres-accion/ (5-4-
2019).

- hitps://andina.pefagencia/noticia-madres-accion-enfeque-genero-no-
tiene-nada-ver-con-homosexualidad-732772.aspx (15-11-2018).

- htips:/ivoutu.be/5adALM7I4RU Video publicado el 17 de enero de 2019
respecto de un debate entre voceros del grupo “Con mis hijos no te metas”
y el colectivo “Madres en Accidn”.

- Video publicado el 14 de noviembre de 2018 respecto de una entrevista
con una vocera del colectivo “Madres en Accidn”
https:/ivoutu.be/5adALM7I14RU

SABRINA RODRIGUEZ
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- Video publicado el 14 de noviembre de 2018, respecto de una entrevista
con Ayesha Davila, vocera del colectivo “Madres en Accion”
https://youtu.be/Yes3 k-l40U

- hitps://youtu.be/OlogT-9ubr8 (Enlace no disponible).

- Video publicado el 14 de noviembre de 2018, respecto de una entrevista
con Milagros Ortiz, vocera del calectivo “Madres en Accién”
https://cms.imedia.pe/2018/11/14/curr-culo-nacional-promueve-igualdad-
de-oportunidades-para-hombres-y-mujeres/14643053/3338
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n) Copia de la carta notarial de fecha 4 de octubre de 2019, remitida por el
emplazado Francisco Javier Pacheco Manga a una de las accionantes, Esther
Rosario Davila Torres, sefialando que es titular de la marca MADRES EN
ACCION PERU vy logotipo (Certificado N° 116869), a fin de que deje de usar la
denominacién “Madres en Accién’ (foja 12).

o) Impreso del articulo pericdistico “;Accionando contra las madres?” publicado
por el portal “La abeja” con fecha 16 de febrero de 2020, correspondiente a la
interposicién de la presente accion de nulidad
https://www.laabeja.pe/accionando-contra-las-madres/. (foja 56-58)

M-SP1-01/01 26-35

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Cafle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perl / Telf.: 224 7300
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.geb.pe



PERL § Presidencia =
del Consejo de Ministros

INDECOP!

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCION N° 1021-2021/TPI-INDECOP]

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

SE1A ABEJA
= CHISGEAUEL DGR TR MEUTICE  [SODIA NEYRROMGM.  WUIAYHORELG Ve femis aq
. - AN PAME U 1A ARLLE
| oo g
JACCIONANDO CONTRA LAS i s B
MADRES? s st 13 s e

fingen omo  bgees e W
L S S ——— wscrtn. T operte sk
T Rk S Crecanits 5
LN W donavien o,
emigpi

RGN

p) Copia del Informe Técnico N° 001-2020-JUS-DGDH-DPGDH-JAAH de fecha
24 de febrero de 2020, emitido por el Ministeric de Justicia y Derechos
Humanos, que sefiala que el colectivo “Madres en Accién”, creado en el afio
2018, ha realizado actividades de proteccion y defensa de derechos humanos,
por lo que corresponde admitir su solicitud de activacion del procedimiento de
Alerta Temprana del Protocolo para [a proteccion de personas defensoras de
derechos humanos. (foja 61-69)
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El emplazado presentd los siguientes medios probatorios, a fin de acreditar gue no
actud mediando mala fe:

a.1)Copia de la certificacion notarial de fecha 8 de diciembre de 2016, realizada por
el notario Néstor Adolfo Scamarone Mufioz, respecto de la apertura del Libro
de Actas N° 01 correspondiente a la Asociacion Madres en Accién — Peru,
siendo ello inscrito en su registro notarial bajo el N° 27274-2016 e
identificandose como presidenta a Gabriela Iris Calderdn Rodriguez de
Pacheco (foja 95).

b.1)Copia del Acta de Asamblea General Estatutaria de Asociados respecto de la
constitucion de la asociacion civil “Madres en Accién Perd” legalizada
notarialmente con fecha 12 de diciembre de 2016, en ia que se otorga
facultades de representacién al emplazado Francisco Javier Pacheco Manga
para que registre su denominacién en el INDECOPI (foja 96-112).
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c¢.1)Copia del documento denominado “Contrato de Transferencia de Marca” de
fecha 25 de febrero de 2020, por el que el emplazado Francisco Javier Pacheco
Manga otorga a favor de la Asociacion Madres en Accion, representada por

Gabriela Iris Calderén Rodriguez, el registro de la marca MADRES EN ACCION
PERU y logotipo (Certificado N° 116869) (foja 61-69).
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Previamente a efectuar el andlisis de los medios probatorios, se precisa que los
supuestos actos de mala fe atribuidos al emplazado deben ser acreditados con
anterioridad a la fecha en que dicha parte solicitd el registro de la marca MADRES
EN ACCION PERU y logotipo (Certificado N° 116869) (5 de junio de 2019), por lo
que los medios probatorios que no cuenten con fecha o sean de fecha posterior no
seran tomados en cuenta en el presente analisis.

En ese sentido, no serdn tomados en cuenta los documentos de los puntos a), e),
f), ) y o), al ser de fecha posterior. Asimismo, se verificd que el enlace
https://youtu.be/OlogT-3u6r8 del punto m) no puede ser visualizado.

En su apelacion, las accionantes sefialaron que no debian descartarse sus medios
probatorios, toda vez que la mala fe no deberia limitarse Gnicamente al periodo
previo de dicha solicitud, sino también a una concatenacién de hechos que
demuestran la conducta hostil por parte del emplazado y que, en todo caso, en
virtud del Principio de Informalismo, debid requerirsele documentacion que
complemente dichos medios probatorios.
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Al respecto, debido a la naturaleza del presente procedimiento, corresponde a la
Autoridad evaluar si al momento del otorgamiento del regisiro de la marca materia
de la presente accién, esta se encontraba incursa en la causal invocada por la
accionante. Ello implica que la autoridad deba retrotraer lo actuado a lo ocurrido en
aquel momento. En ese sentido, los medios probatorios de fechas posteriores a ese
momento no resultan relevantes a fin de acreditar dicha conducta. Asimismo, es
responsabilidad de los accionantes la presentacion de los suficientes medios
probatorios que permitan acreditar la supuesta mala fe atribuida al emplazado.

Ahora bien, revisados los demas medios probatorios y lo manifestadoe por las partes
del procedimiento, se advierte lo siguiente:

- El 12 de diciembre de 2016 se constituyd, a través de un Acta de Asamblea
General, la Asociacién civil sin fines de lucro denominada “Madres en Accién ~
Perd”, cuyo objetivo es la participacién de madres en la educacion de sus hijos
en base a valores morales de defensa de la familia, asi como Ia lucha contra el
ingreso de enfoques educativos que promuevan la ideologia de género. Dicha
asociacion se encuentra conformada de la siguiente manera:

« Presidenta: Gabriela Iris Calderén Rodriguez de Pacheco
e Secretaria: Norma Isabel Bartia Lacnhippa de Gémez de la Torre
e Tesorera: Tania Patricia Castiglione Valencia

- Endicha acta se facultdé expresamente al emplazado Francisco Javier Pacheco
Manga para que en representacion de la asociacion registre su denominacion
como marca ante el INDECOPI.

- Sibien en su apelacion las accionantes sefialaron que dicha asociacion debia
acreditar el uso publico de su denominacion, cabe precisar que la acreditacion
de uso Unicamente corresponde a procedimientos de cancelacion de marcas
registradas?®, por lo que dicho argumento no resulta relevante a fin de
demostrar la mala fe del emplazado.

- Las accionantes Ester Rosario Davila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y
Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos forman parte del colectivo denominado
“Madres en Accién” creado a través de 1a red social Facebook el 4 de julio de

23 Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelard el registro de una marca a solicitud de persona
interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises
Miembros, por su titular, por un licenciatario o por ofra persona autorizada para ello durante los tres afos
consecutivos precedentes a |a fecha en que se inicie la accion de cancelacion,

(o)
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2018, con politicas de apoyo al enfoque de género en la educacién nacional,
siendo ello reconocido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

- Las voceras de dicho colectivo han participado en entrevistas y debates en
canales de television en el afio 2018 y 2019.

- Con fecha 4 de octubre de 2019, el emplazado Francisco Javier Pacheco
Manga remitié una carta notarial a ia accionante Esther Rosario Davila Torres,
sefialandole que deje de usar la denominacion “Madres en Accién”.

- Mediante un contrato de fecha 25 de febrero de 2020, el emplazado Francisco
Javier Pacheco Manga acordé otorgar a favor de la Asociaciéon Madres en
Accidn la transferencia del registro de la marca objeto de nulidad, para lo que
realizarfa la solicitud de transferencia ante el INDECOPI. Cabe precisar que
dicha solicitud, presentada mediante Expediente N° 839419-2020 el 27 de
febrero de 2020, cayé en abandono.

De la revision y analisis de las pruebas presentadas se ha acreditado que:

Hay prueba fehaciente de la existencia de la Asociacién “Madres en Accién -
Perd” al menos desde el 8 de diciembre de 2016, fecha en la cual se abre
notarialmente el Libro de Actas N° 01 correspondiente a la referida asociacion
y se deja constancia de que ejercia la presidencia de la misma, la Sra. Gabriela
Iris Calderén de Pacheco, esposa del emplazado

En el Acta de la Asamblea General de la Asociacién Madres en Accién — Peri
realizada el 12 de diciembre de 2016 se otorgé facultades de representacion al
emplazado, Sr. Francisco Javier Pacheco Manga para que en representacion
de los asociados registre como marca la denominacién y el logo de dicha
asociacion ante el INDECOPI.

En tal sentido, la marca cuya nulidad se pretende quedé inscrita con fecha 26
de julio de 2018, bajo Certificado N° 116869 y vigente hasta el 26 de julio de
2029,

En consecuencia, dichos actos son anteriores a la existencia del colective de
las accionantes denominado “Madres en Accidn” cuya creacion se realizd con
fecha 4 de julio de 2018 a través de la red social Facebook.

Por las razones antes expuestas la Sala determina que la marca ASOCIACION
MADRES EN ACCION - PERU y logotipo no se encuentra incursa en alguna causal
de nulidad, no habiéndose presentado pruebas que demuestren que, al solicitarse
el registro de la misma, el emplazado haya actuado de mala fe.
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Cabe sefialar finalmente que, mediante Contrato de Transferencia de Marca de
fecha 25 de febrero de 2020, el emplazado Francisco Javier Pacheco Manga
transfirid a fa Asociacion Madres en Accion el registro de la marca MADRES EN
ACCION PERU y logotipo, motivo de la presente accion de nulidad.

4. Procedencia de la accién de nulidad

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que la marca MADRES
EN ACCION PERU vy logotipo, inscrita bajo Certificado N°> 116869, que distingue
servicios de la clase 41 de Ia Nomenclatura Oficial, no se encuentra incursa en la
causal de nulidad contenida en el articulo 172 de la Decision 486.

5. Cuestion final

En su apelacién, las accionantes manifestaron que la Defensoria dei Pueblo, al
enterarse de la carta notarial remitida por el emplazado, ha expresado su
preocupacién por el riesgo de desaparecer en que se encuentra su agrupacion
“Madres en Accién”, siendo que esta se encuentra dedicada a la proteccidn de los
derechos humanos, especialmente a la educacién con un enfoque de género.

Al respecto, la Sala conviene en sefalar que es respetuosa del ejercicio de los
derechos constitucionales y fundamentales de las personas y de la comunidad,
tales como el derecho de asociacidn establecido en el articulo 2 inciso 13 de la
Constitucion Politica de! Perd?*, y reconoce el rol que cumple la Defensoria del
Pueblo en la defensa de dichas facultades, tal como lo disponen los articulos 161 y
162 de la norma antes referida®s.

# Articulo 2.- Derechos fundamentales de la persana

Toda persona tiene derecho:

{.)

13. A asociarse y a canstituir fundaciones y diversas formas de organizacién juridica sin fines de lucro, sin
autorizacién pravia y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolucién administrativa,

25 Articulo 161.- Defensoria del Pueblo
La Defensoria del Puehlo es autdnoma. Los érganos piblicos estan obligados a colaberar con la Defensarfa
del Pueblo cuando ésta lo requiere.

Articulo 162.- Atfribucicnes de la Defensaria del Puebio

Corresponde a la Defenscria del Pueblo defender los derschos constitucionales y fundamentales de la persona
y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de |a administracién estatal y la prestacion de
los servicios pihlicos a la ciudadania.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 1021-2021/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 831317-2019/DSD

Sin perjuicio de lo anterior, corresponde precisar que las accionantes y su colectivo
pueden seguir ejerciendo su derecho de asociacién enfocado a la proteccion de los
derechos humanos en el sector educativo; sin embargo, dicha conducta debe estar
sujeta al respeto de los derechos de Propiedad Industrial que posee el emplazado
en virtud de su marca MADRES EN ACCION PERU vy logotipo (Certificado
N°® 116869).

V. RESOLUCION DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelacién presentado por Ester
Rosario Davila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y Sabrina Chabeli Rodriguez
Zevallos.

Seqgundo.- CONFIRMAR la Resolucion N° 3381-2020/CSD-INDECOP! de fecha
11 de noviembre de 2020, que declaré INFUNDADA la accién de nulidad
interpuesta por Ester Rosario Davila Torres, Milagros Janny Ortiz Montufar y
Sabrina Chabeli Rodriguez Zevallos contra el registro de la marca MADRES EN
ACCION PERU vy logotipo (Certificado N° 116869), inscrita a favor de Francisco
Javier Pacheco Manga.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Fernando Raventés Marcos, Virginia Maria Rosasco Dulanto, Sylvia Teresa
Bazan Leigh y Gonzalo Ferrero Diez Canseco

Firmade digitzimente I:r GAVELAN
; . . DIAZ Carmen Jacqueline FAU
/4 Frm it 20133840533 soft
3 Motivo: Soy el autor det documento
Indecop! Fecha: 24.08.2021 21:01:30 -05-00

CARMEN JACQUELINE GAVELAN DiAZ
Presidenta de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual

/db.
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