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NOTIFICACION N° 103578-2014-JR-CA
EXPEDIENTE 05409-2010-0-1801-JR-CA-13 JUZGADO 24° JUZGADO CONT. ADM. SUB ESPEC. TRIBUT/
JUEZ ZEGARRA BRAVO, GLENDA ESPECIALISTALEGAL ~ FERNANDEZ DAVILAALFARO CARLA DEL PILAR
MATERIA NULIDAD DE RESOLUCION O ACTO ADMINISTRATIVO
DEMANDANTE : CATACORAACEVEDO, IVAN ALFREDO
DEMANDADO : INDECOPI
DESTINATARIO GARCIA REATEGUI MANUEL ARMANDO

DIRECCION REAL :

Se adjunta Resolucion NUEVE

de fecha 13/05/2014 aFjs:

©0063 453

CALLE LAS VIOLETAS 233- URB. VILLA JARDIN - LIMA / LIMA / SAN LUIS

21

ANEXANDO LO SIGUIENTE: 2

RESOLUCION N°9 : (SENTENCIA) FALLA DECLARANDO IN
ALFREDO CATACORAACAVEDO.
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGESIMO CUARTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON
SUB ESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO
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EXPEDIENTE : 540‘)-2010-0-1801—]R-CA—13
DEMANDANTE : CATACORA ACEVEDO, IVAN ALFREDO.

DEMANDADO : INDECOPI; GARCIA RE[\'I:EG UI, MANUEL ARMANDO.

MATERIA :NULIDAD DE REASOLUCION ADMINISTRATIVA

ESPECIALISTA : FERNANDEZ DAVILA ALFARO, CARLA DEL PILAR
Sumilla: En funcién a lo establecido en el articulo 137 de la

Decision 486, la Autoridad Administrativa podra denegar la
solicitud de un registro de marca cuando existan indicios
razonables que le permitan inferir que el registro ha sido solicitado
con la intencién-de perpetrar un acto de competencia desleal, no
siendo relevante si la marca con la que se identifica el posible
competidor afectado se encuentre fuera de su plazo de vigencia,
toda véz que la denegatoria se sustenta en la mala fe al pretender

 obtener el registro de una marca en perjuicio de los demas
competidores.

SENTENCIA

RESOLUCION NUMERO NUEVE

[Lima, trece de mayo de dos mil catorce.-

I. PARTE EXPOSITIVA:

VISTOS: Puestos los autos en despacho para sentenciar, sobre los actuados en el
traimite de la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad de Resolucion
Administrativa interpuesta por IVAN ALFREDO CATACORA ACEVEDO contra
el INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI y MANUEL ARMANDO
GARCIA REATEGUI, la sefiora Juez del Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado
Contencioso Administrativo con Sub especialidad en Temas de Mercado, emite la
presente resolucion con base en lo siguiente:

1.. DEMANDA
PETITORIO o

Conforme aparece del escrito de demanda de fecha trece de agosto de dos mil diez,
obrante de fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos veintisiete del expediente principal y
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subsanado de fojas cuatrocientos noventa y cuatro a cuatrocientos noventa y seis, el

demandante IVAN ALFREDO CATACORA ACEVEDO!, solicita que se declare:

a) Como pretension Principal: La nulidad de la Resolucion N° 1020-2010/TPI-
INDECOPI de fecha diez de mayo de dos mil diez, emitida por el Tribunal de
Defensa de la Competencia, por contravencion del numeral 1 del articulo 10° de
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444,

b) Como Pretension Subordinada: La nulidad de la Resolucion N°¢ 1020-
2010/ TPI-INDECOPI de fecha diez de mayo de dos mil diez, emitida por el
Tribunal de Defensa de la Competencia, por vulneracion del numeral 4 del
articulo 3° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°® 27444

¢) Como Pretensién Accesoria a la Pretension Principal y a la Pretension
Subordinada:

a.

Se declare la nulidad de la Resolucion N°001697-2009/CSD - Indecopt,
emitida el tres de julio de dos mil nueve por la Comision de Signos
Distintivos.

Se otorgue el registro de la Marca de Servicio constituida por el logotipo
conformado por la  denominacion ESCUELA  DE ARTE Y
FOLKLORE “ALTURAS” para distinguir servicios de educacion,
servicios culturales, actividades de esparcimiento, grupos musicales,
grupos artisticos en general, organizacién de actividades artisticas y
espectaculos publicos de la clase 41 de la nomenclatura oficial. Haciendo
hincapié, que de ser juridicamente posible, se declare que las marcas
ESCUELA DE ARTE Y FOLKLORE ALTURAS y el GRUPO
ALTURAS coexistan en el Registro del Indecopi al no ser incompatibles
entre si.

d) Como Pretension Subordinada a la Pretension Accesoria:

a.

Se declare la nulidad de la Resolucion N°001697-2009/CSD - Indecopi,
emitida el tres de julio de dos mil nueve por la Comision de Signos
Distintivos.

Se otorgue el registro de la Marca de Servicio constituida por el logotipo
conformado por la denominacion ESCUELA DE ARTE Y
FOLKLORE “ALTURAS” escrita en letras caracteristicas acompanada
de la representacion estilizada de una guitarra sobre la cual se aprecia una
zampona, dos palomas y una figura triangular representando a un cerro,
en la combinacién de colores rojo, blanco, plomo, marrén en distintas
tonalidades, amarillo, beige, azul y negro, conforme al modelo que obra
en el expediente administrativo, para distinguir servicios de educacion,
servicios culturales, actividades de esparcimiento, grupos musicales,
grupos artisticos en general, organizacion de actividades artisticas y
espectaculos publicos de la clase 41 de la nomenclatura oficial.

U in adelante “la demandante”.
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c. Y solamente en defecto de la pretensién accesoria sefialada en el acapite
precedente, previamente a la inscripcion en el registro correspondiente a
la marca de servicio ESCUELA DE ARTE Y FOLKLORE ALTURAS,
se proceda a la cancelacion del registro de la Marca de Servicio del grupo
ALTURAS del Registro de Marcas del INDECOPI, la cual se encuentra
registrada en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.

FUNDAMENTACION FACTICA DE LA DEMANDA

)

Sostiene el demandante que con fecha once de febrero de dos mil ocho solicité el
registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la
denominacion ESCUELA DE ARTE Y FOLKLORE “ALTURAS” escrita en letras
caracteristicas, acompanada de la representacion estilizada de una guitarra sobre la
cual se aprecia una zampona, dos palomas y una figura triangular representando a un
cerro, en la combinacién de colores rojo, blanco, plomo, marrén en distintas
tonalidades, amarillo, beige, azul y negro, para distinguir servicios de educacion,
servicios culturales, actividades de esparcimiento; grupos musicales, grupos artisticos
en general, organizacion de actividades artisticas y espectaculos publicos de la clase
41 de la nomenclatura oficial.

Posteriormente, mediante escrito de fecha veintiséis de agosto de dos mil ocho, el
co-demandado Manuel Armando Garcia Reitegui formul6 oposicion al registro del
signo en mencioén, argumentando la mala fe del solicitante quien al haber sido
integrante del Grupo Musical Alturas — del cual el opositor es director- conocia
perfectamente de las actividades del Grupo Musical, sin embargo, con el animo de
perjudicar la trayectoria del grupo, solicit6 un registro que no le pertenecia.

Ante lo senalado por las partes, tanto la Direccién de Signos Distintivos como el
Tribunal concluyeron que la solicitud de registro de la marca de servicios ALTURAS
y logotipo fue presentada por el solicitante a efecto de obtener un derecho exclusivo
a su favor, a pesar de conocer que la denominaciéon que conforma dicho signo
corresponde al nombre que viene usando una agrupacion musical de la que él ha
formado parte, infiriendo que actué de mala fe.

Alega que el Indecopi al emitir las resoluciones impugnadas ha incurrido en causal de
nulidad contenida en numeral 1 del articulo 10° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, al haber inaplicado los articulos 153° y 174° de la Decision
4806, referente a la caducidad de la marca de servicio “ALTURAS”; toda vez que al
haber sido otorgada a Manuel Armando Garcia Redtegui el veinte de mayo de mil
novecientos noventa y siete, en aplicacién del articulo 153 de la Decisién 486, tenia
como fecha de vencimiento el veinte de mayo de dos mil siete, no obstante ello tenia
un periodo de gracia de seis meses adicionales para renovar el registro contados a
partir de la fecha de vencimiento, lo que no hizo. Siendo ello asi refiere que solicito
el registro de su marca de setvicios el dia once de febrero de dos mil ocho, esto es
tres meses después de que el derecho del opositor habia caducado con anterioridad a
la fecha de presentacion de su solicitud. Por lo que resulta impertinente que el
Indecopi resolviera denegar la solicitud de registro de la marca “Escuela de Arte y
Folklore Alturas” en tanto que a dicha fecha la marca de servicio “Alturas” ya no
gozaba de proteccion juridica.
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5. Por otro lado, sostiene que el Indecopi efectué una indebida aplicacion del articulo
137° de la Decision 486 al calificar su conducta como de mala fe, puesto que la
Escuela Experimental de Folklore “ALTURAS” existi®6 desde mil novecientos
ochenta y dos hasta finales de mil novecientos ochenta y tres bajo su direccion,
encontrandose vinculada con el Grupo Musical Alturas; dicha escuela ceso sus
actividades a finales de mil novecientos ochenta y tres casi simultineamente con su
renuncia al Grupo Musical Alturas, por lo que se concluye que la vinculacion del
grupo musical con la Escuela L\:penmental de Folklore Adtaras se extinguio. Afirma
que en mil novecientos ochenta y cinco cre6 la Asociacion Educativa “Escuela de
FFolklore Alturas”, la misma que no se encontro ni se encuentra vinculada al grupo
musical Alturas, siendo su representada una persona juridica cuyo objeto es la
educacion de nifos, jovenes y adultos en las mas diversas manifestaciones del
folklore, lo cual es sustancialmente diferente al mercado al que se dirige el Grupo
Musical Alturas.

6. En ese sentido, afirma que la existencia de la Escuela Experimental de Folklore
Alturas, no es obice para el registro de la marca de servicio ESCUELA DE ARTE Y
FOLKLORE ALTURAS, en la medida que a lo sumo, se acreditaria su existencia
como un proyecto piloto del cual no se evidencia una labor educativa sostenida y
permanente en el tiempo, no habiendo obtenido el reconocimiento por parte del
Instituto Nacional de Cultura como si lo tiene la Escuela de Arte y Folklore Alturas a
través de la Resolucion Directoral N° 289-INC/DFA, y principalmente porque esta
ultima escuela es una persona juridica cuya existencia esta determinada por su
denominacion en los registro publicos.

7. Agrega que no se encuentra arreglado a ley calificar como desleal su conducta,
maxime si en el mercado no son competidores con el sefior Garcia Reitegui como
erroneamente lo ha asumido el Indecopi, siendo que el publico consumidor al que
esta dirigido el Grupo Musical Alturas, es sustancialmente diferente al publico
consumidor de la Escuela de Arte y Folklore Alturas, por lo que no habtia fama de la
cual se beneficie.

8. Con respecto a la pretension subordinada, consistente en la declaraciéon de nulidad
de la Resolucion N° 1020-2010/TPI-INDECOPI, por vulneracién del numeral 4 del
articulo 3° de la Ley N° 27444, indica que en las resoluciones cuestionadas, el
Indecopi omitié incluir dentro de las cuestiones en discusion la incidencia de
caducidad que aleg6 respecto de la oposicion del sefior Gareia Reategui, lo que no
fue materia de pronunciamiento por la Comisiéon de Signos Distintivos, habiéndose
pronunciado el Tribunal de manera insuficiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO QUE INVOCA

Invoca como fundamentos de derecho los articulos 10° numeral 1) y 3° numeral 4) de la
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.
Los articulos 137°, 153° y 174° de la Decisién 486.
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1.2.TRAMITE DEL PROCESO

ADMISORIO DE LA DEMANDA

Se admite a tramite la demanda- via proceso especial- por resolucion nimero Dos de
fecha veintinueve de octubre de dos mil diez, obrante a fojas cuatrocientos noventa y
stete a cuatrocientos noventa y ocho, corriéndose traslado al Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual-INDECOPI y
al co-demandado Manuel Armando Garcia Reategui.

CONTESTACION DE LA DEMANDA POR INDECOPI

1o

Por escrito de fojas quinientos ocho a quinientos treinta, el INDECOPI se
apersona al proceso contestando la demanda interpuesta por Ivan Alfredo
Catacora Acevedo, negandola y contradiciéndola en todos sus extremos por
considerar que la misma carece de fundamentos que hagan atendible el petitorio
en ella contenido. :

Sostiene que la demanda es improcedente por cuanto la pretension subordinada
a la pretension accesoria plantea un imposible juridico, toda vez que el
demandante pretende que se proceda a la cancelacion del registro de la marca de
servicio ALTURAS, inscrita en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, sin
embargo, dicho registro no existe. Asimismo, refiere que la acumulacion de
pretensiones es indebida al no ajustarse en lo expresamente establecido en la
Ley, por cuanto la cancelacion por falta de uso de la marca ALTURAS no se
sustenta en el mismo hecho que la denegatoria de la marca solicitada el
accionante, toda vez que la marca ALTURAS no existe. Circunstancia que
determina en forma clara una indebida acumulacién de pretensiones, al ser éstas
incompatibles entre si.

Por otro lado, respecto a la supuesta inaplicacion de los articulos 153° y 174° de
la Decision 486 alegada por el demandante, refiere que el Indecopi analizé no
so6lo los articulos 153° y 174° de la Decisién 486, sino principalmente las
consecuencias juridicas de la caducidad y falta de renovacién del registro de la
marca ALTURAS de propiedad del sefior Garcia conforme se desprende de la
resolucion impugnada. En ese sentido, habiéndose aplicado las normas
correspondientes y resuelto los cuestionamientos formulados por el
demandante, carece de sustento su afirmacidén con relacion a la falta de
aplicacion de las normas de la Decision 486 referidas a la renovacion y
caducidad del registro de marca ALTURAS de propiedad del senior Garcia.

Que el senor Catacora al solicitar el registro de la marca de servicio “Escuela de
Arte y Folklore Alturas”, conocia del uso de la denominacién ALTURAS pot
parte del Grupo Musical Alturas desde el ano mil novecientos setenta y ocho,
como €l mismo ha reconocido, apreciandose en dichos medios de prueba que
existia una intencioén desleal de petjudicar al Grupo Alturas y beneficiarse del
reconocimiento que gozaba dicho grupo; y que si bien, dicho grupo no acredit6
tener un registro sobre la marca Alturas, si logré demostrar en forma suficiente,







