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EMPLAZADA : ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL
MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE LEMA COMERCIAL

Lima, 06 de octubre de 2022

1.

ANTECEDENTES

Con fecha 14 de enero de 2022, FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE
FUTBOL, de Perd, solicitdé la nulidad del registro del lema comercial constituido por la
denominaciéon Unidos Somos Mas Fuertes, inscrito con el certificado N° 7240, para usarse
como complemento de la marca de servicio ADFP y logotipo (certificado N° 129127) que
distingue actividades deportivas de fatbol, de la clase 41 de la Clasificacién Internacional,
inscrita a favor de ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL.

La accionante manifesté lo siguiente:

La Federacion Peruana de Futbol (FPF), inicié sus actividades el 23 de agosto de
1922. Es una entidad privada organizada como Asociacion Civil, que tiene la calidad
de érgano rector del fatbol en Perl y es responsable de las Selecciones Nacionales
del Per( de Fuatbol, Futbol Sala (futsal) y Fuatbol Playa, en las ramas masculina y
femenina, en sus distintas categorias.

La Asociacion Deportiva de Futbol Profesional (ADFP) es una entidad que fue fundada
el 12 de mayo de 1912, bajo el nombre de Liga Peruana de Football por cuatro clubes
de la ciudad Lima; siendo una entidad distinta a la FPF.

Hasta diciembre del 2018, la Federaciéon tuvo a bien delegar por periodos
determinados a la ADFP, la organizacion del campeonato de futbol profesional
nacional de primera division (Campeonato descentralizado de primera division), hoy
denominado Liga 1.

Dicha delegacion fue siempre otorgada por la FPF en forma anual, expresa y escrita
a través de las Bases del Campeonato de Futbol Profesional de primera divisién que
emitia la Federacion, la cual finalizaba al término de cada campeonato o torneo. En
ese sentido, la delegacién que la FPF otorgé a la ADFP culmin6 al término del
Campeonato descentralizado de futbol profesional de primera division del 2018.

La ADFP no es una entidad reconocida por la FPF, ni por la FIFA ni la CONMEBOL,;
motivo por el cual, a la fecha, no tiene ninguna injerencia en las actividades del futbol
como entidad oficial; ni tampoco tiene una participacion deportiva oficial gue merezca
el reconocimiento de la FPF, FIFAy CONMEBOL. Por lo tanto, asume que la conducta
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errada y poco ética de la ADFP evidencia una conduccién errada, hostil y de mala fe
en perjuicio de la FPF, quien es verdaderamente el ente rector del futbol peruano.

- Como consecuencia del registro objeto de nulidad, la ADFP ha enviado a la FPF una
carta notarial con fecha 11 de enero de 2022 solicitando el cese inmediato del uso del
lema “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”.

- La ADFP no solo se ha apropiado indebidamente del lema de la FPF, legitimandolo
mediante un registro, sino ademas tiene la intencidon de hacerles desistir del uso de
dicho lema, el cual la FPF lo viene usando desde setiembre de 2020, como
consecuencia del proceso clasificatorio al mundial de Catar 2022 y la presentacién de
la nueva camiseta oficial que iban a usar los seleccionados.

- La presente nulidad se basa en el uso previo del lema comercial “UNIDOS SOMOS
MAS FUERTES” desde setiembre de 2020 para las mismas actividades deportivas de
futbol.

- En el presente caso, ha existido una ruptura del principio de la buena fe registral y al
haberse registrado el lema con evidente mala fe, este debera ser declarado nulo.

- Delas pruebas adjuntadas, se verifica que la FPF usa el lema “UNIDOS SOMOS MAS
FUERTE” con anterioridad al registro de la ADFP, pues tal como ha sido demostrado,
data de setiembre de 2020; por lo que la ADFP se ha apropiado indebidamente de
dicho lema, inclusive tratando de impedir el uso por parte de la FPF, por lo que solicita
gue el mismo sea declarado nulo.

- La ADPF es una asociacién cuyos socios son algunos clubes de futbol profesional de
primera division, y es evidente que la ADFP tenia conocimiento del uso previo del
lema por parte de la FPF y actuando de mala fe ha intentado apropiarse del mismo,
inclusive demandando a la FPF que cese con el uso del mismo, cuando bien saben
gue dicho uso es anterior.

- Sereserva el derecho de seguir aportando pruebas que demuestran un uso continuo
y anterior de su nombre comercial (sic) (debi6 decir “su lema comercial”).

Amparé su nulidad en los articulos 136 incisos @) y ¢), 172 y 179 de la Decision 486.

Mediante proveido de fecha 20 de enero de 2022, se corrio traslado de la nulidad por el
plazo de dos meses para su contestacion, desde notificado dicho proveido, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 78 de la Decision 486, aplicable segun lo dispuesto por el
articulo 173 de la norma referida. Asimismo, se dej6é constancia que en cualquier momento
del procedimiento las partes podran formular alegaciones o aportar documentos hasta
antes de emitirse la resolucion correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 172.1 del TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2022, la emplazada ASOCIACION DEPORTIVA
DE FUTBOL PROFESIONAL contesto el escrito de nulidad manifestando lo siguiente:

- La ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL (ADPF) es una
institucion autbnoma, con personeria juridica de derecho privado, sin fines de lucro y
representante de los clubes profesionales de la primera division de futbol.

- Es una institucién reconocida por el Estado Peruano, estando debidamente inscrita
ante SUNARP, no asi la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE
FUTBOL.

- Su lema fue validamente otorgado, cumpliendo con los requisitos legales.

- La ADFP inici6 en sus cuentas de Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube, la utilizacion
del lema “Unidos Somos Mas Fuertes”, con fecha 01 de julio de 2020, es decir, con
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anterioridad a la FPF. En consecuencia, no ha existido una ruptura del principio de la
buena fe registral, como equivocadamente manifiesta la accionante.

La ADFP no tenia como saber del uso del lema “UNIDOS SOMOS MAS FUERTE”
alegado por la FPF y mucho menos actuar de mala fe para apropiarse del mismo, que
la utilizacion de dicho signo por parte de la ADFP ocurrié 90 dias antes al 28 de
setiembre de 2020, fecha en que recién la accionante promocioné en sus diferentes
redes sociales el lema materia de disputa.

Por lo antes expuesto, ha quedado demostrado que la FEDERACION DEPORTIVA
NACIONAL PERUANA DE FUTBOL fue la que plagié de manera deliberada su lema
comercial, siendo lamentablemente que a sabiendas de los hechos expuestos invoque
una accion de nulidad que a todas luces es tendenciosa.

Adjunté medios probatorios.

Mediante proveido de fecha 11 de marzo de 2022, se tuvo por contestada la accion de
nulidad, a conocimiento de la accionante, y se paso el expediente a resolver, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 78 de la Decision 486, aplicable segun lo dispuesto por el
articulo 173 de la norma referida.

Mediante escrito de fecha 03 de mayo de 2022, ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL
PROFESIONAL manifest6 lo siguiente:

Su lema comercial “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES” esta comprendido por una frase
gue complementa y representa los servicios que brinda con su marca ADFP.

Luego de 90 dias del primer uso de su lema comercial, la accionante empez6 a utilizarlo
(a saber, la frase “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”) sin su autorizacion, de manera
constante tal y como la propia accionante ha demostrado en su escrito de nulidad.

Es decir, la accionante no ha demostrado un uso anterior del lema comercial en
cuestion, de su titularidad.

En vista del uso indebido de su lema comercial por parte de la FEDERACION
DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, le remiti®6 una carta notarial con
fecha 11 de enero de 2022 solicitando que retiren su lema comercial de sus
instalaciones y que cesen con el uso de este en el plazo de 72 horas de recibida su
misiva.

Lamentablemente, en lugar de responder a su carta notarial, luego de tres dias, es decir
el 14 de enero de 2022, la accionante present6 la presente accién de nulidad.
Considera que la FPF, mediante el presente procedimiento, busca encubrir los actos
ilicitos que ha venido realizando.

La Federacién Peruana de Futbol nunca solicité el registro del lema comercial “UNIDOS
SOMOS MAS FUERTES”.

La accionante aduce una supuesta “mala fe” de su parte, para lo cual presenta
supuestos indicios al respecto. Ante ello, es importante precisar que un indicio es un
elemento de prueba razonable que permite al juzgador (en este caso, la CSD) generar
cierta conviccion sobre la posible realizacion de una conducta prohibida. No cualquier
situacion de hecho puede ser considerada como indicio, debiendo existir una
razonabilidad al momento de analizar para su determinacién. Es decir, las supuestas
pruebas o malas conductas alegadas en el escrito de nulidad, deben ser evaluadas con
un andlisis contra factico de explicaciones alternativas.

Las pruebas aportadas demuestran la inexistencia total de cualquier tipo de accién de
mala fe de su parte y lo que si se demuestra es la existencia de indicios razonables de
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mala fe de la FPF ya que con el inicio del presente procedimiento estaria pretendiendo
suspender una eventual denuncia por uso indebido de lema comercial que podria
interponer la ADFP en su contra.

- No puede alegarse una conducta de mala fe respecto a un lema comercial que fue
creado por su Asociacion y debidamente registrado, habiendo acreditado que el uso de
dicho signo ha sido con anterioridad al de la FPF, quienes no obstante lo manifestado
y que han sido emplazados via conducto notarial a que cesen con el uso del lema
comercial “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”, no solamente no han respondido su
carta notarial, sino que aun persisten con el uso del mismo e inician injustificadamente
el presente procedimiento.

- Reiter6 que desde que inici6 el uso del mencionado lema comercial hasta la fecha, lo
ha venido utilizando en todas sus comunicaciones, publicaciones en redes sociales,
documentos (ya que es utilizado en sus hojas membretadas), en diversos economatos,
asi como en sus instalaciones en donde cuenta con banner con dicha frase.

- Se reserva el derecho de iniciar contra la FPF la denuncia correspondiente ya que se
encuentra totalmente acreditado que han cometido una infraccién a sus derechos de
propiedad industrial y advierte, en esta ocasion, una accion temeraria y de mala fe de
la accionante, por lo cual, en su momento, un procedimiento de denuncia de uso de
lema comercial no deberd ser afectado de ninguna manera justificable ni legal por la
tramitacion de este caso.

- En conclusion, considera que existe mala fe de la accionante al intentar apropiarse
indebidamente de su lema comercial y a que en esta oportunidad planteen de manera
injustificada una accién de nulidad, cuando quienes evidentemente se encuentran
cometiendo actos de infraccién de derechos de propiedad industrial son ellos (sic).

Mediante escrito de fecha 01 de junio de 2022, ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL
PROFESIONAL manifestd6 que no puede considerarse como uso constante e
ininterrumpido del lema de la accionante cuando en el lapso de un afio y diez meses
unicamente la frase “Unidos Somos mas Fuertes” fue usada seis (06) veces y en la
mayoria de las veces las publicaciones van acompafiadas con otras frases. Por lo tanto,
no puede considerarse que su Asociacion tenia conocimiento de la existencia y uso del
lema comercial “Unidos Somos Mas Fuertes” por parte de la accionante, toda vez que
Unicamente la usaron seis (06) veces en un afio y diez meses y no de manera
independiente, sino que en la mayoria de las veces con otras palabras que completaban
las frases de sus publicaciones. Teniendo en cuenta lo anterior, no puede determinarse
que la frase unica “Unidos Somos Mas Fuertes” sea de la accionante o que ésta pueda
haber generado derechos sobre la misma ya que nunca ha solicitado su registro ante el
Indecopi ni la ha usado de manera independiente, constante ni ininterrumpida antes de su
solicitud. Bajo ningun punto de vista, al momento de la solicitud de su lema, ha conocido
de su uso previo por parte de la FPF u otros agentes economicos en el mercado
especializado. De otro lado, respecto a la proteccién de lemas comerciales no registrados
es el caso que los mismos deberan ser notoriamente conocidos para poder adquirir un
derecho oponible frente a uno registrado (sic). En el caso en particular, bajo ningin punto
de vista, la accionante ha presentado medios probatorios suficientes para demostrar la
notoriedad del lema comercial “Unidos Somos Mas Fuertes”. Por lo expuesto, queda
acreditado que la accionante no cuenta con derecho alguno sobre el lema comercial
“Unidos Somos Mas Fuertes” como para sustentar la nulidad planteada en el presente
procedimiento. En tal sentido, la informacion proporcionada por la accionante no es
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suficiente para crear certeza respecto del grado de implantacion y conocimiento del lema
comercial cuya notoriedad se podria alegar en el sector pertinente.

2. CUESTION EN DISCUSION

La Comision, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, debera determinar si al
momento de otorgarse el registro del lema comercial Unidos Somos Mas Fuertes
(certificado N° 7240), a usarse con la marca de servicio ADFP y logotipo (certificado N°
129127), se contravino lo dispuesto en las normas invocadas por el accionante vigentes
al momento de su otorgamiento.

3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

3.1. Cuestiones previas

- Respecto de la aplicacion del articulo 136 incisos a) v c¢) de la Decision 486

La accionante FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL cito el
articulo 136 incisos a) y ¢) de la Decision 486.

Sin embargo, de la revision de los argumentos expuestos en su escrito de nulidad, se ha
podido verificar que la accionante no fundamento la aplicacién de los incisos a) ni c) del
articulo 136, relacionados a las prohibiciones de registro de signos que sean idénticos o
se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero
0 a un lema comercial solicitado o registrado; antes bien, se aprecia que en realidad dichos
argumentos se encuentran dirigidos a sustentar la eventual mala fe con la que habria sido
obtenido el lema comercial objeto de nulidad. En ese sentido, no corresponde analizar,
como parte de los argumentos de la presente accion, la aplicacion de los incisos a) y ¢)
del articulo 136 de la citada Decision.

- Temeridad de la presente accién

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL sefial6 que ha quedado
demostrado que la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL fue
la que plagié de manera deliberada su lema comercial, siendo lamentablemente que a
sabiendas de los hechos expuestos invoque una accién de nulidad que a todas luces es
tendenciosa®.

Sobre el particular, cabe indicar que el tercer parrafo del articulo 146 de la Decision 486,
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, sefiala que “(...) Las oposiciones temerarias
podran ser sancionadas si asi lo disponen las normas nacionales”. Por su parte, el articulo
55 del Decreto Legislativo N° 1075, establece que “(...) Las oposiciones temerarias seran
sancionadas con multa de hasta cincuenta (50) UIT”.

Asi, del andlisis del articulo citado se advierte que el mismo esta dirigido a las oposiciones
contra solicitudes de registro, siendo el presente procedimiento uno de nulidad; por lo que
no resulta aplicable evaluar la sancion prevista en dicho articulo.

1 Tal alegacion es considerada como un alegato de temeridad al formular la accion.
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- Respecto de los argumentos de la emplazada

ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL sefialé que, en el caso en
particular, bajo ningln punto de vista, la accionante ha presentado medios probatorios
suficientes para demostrar la notoriedad del lema comercial “Unidos Somos Mas Fuertes”.
En tal sentido, la informacidn proporcionada por la accionante no es suficiente para crear
certeza respecto del grado de implantacion y conocimiento del lema comercial cuya
notoriedad se podria alegar en el sector pertinente.

Al respecto, esta Comisién conviene en precisar que la accionante no ha alegado como
sustento de la presente accion que el lema comercial “UNIDOS SOMOS MAS FUERTES”,
el cual sefiala viene usando con anterioridad a la emplazada, desde setiembre de 2020,
ostente la calidad de notoriamente conocido en el mercado. En ese sentido, no
corresponde tener en cuenta lo argumentado por la emplazada.

3.2. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos se ha verificado lo siguiente:

a) ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL, de Peru, es titular del lema
comercial constituido por la frase Unidos Somos Mas Fuertes, inscrito el 27 de agosto
de 2021, con certificado N° 7240, vigente hasta el 27 de agosto de 2031, para usarse
como complemento de la marca de servicio ADFP y logotipo, que distingue actividades
deportivas de flutbol, de la clase 41 de la Clasificacién Internacional, inscrita con
certificado N° 129127, vigente hasta el 17 de marzo de 2031.

Dicho registro fue solicitado el 24 de junio de 2021 y otorgado por mandato de la
Resolucion N° 24178-2021/DSD-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2021.

3.3. Determinacion de la norma aplicable

La declaracion de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de
una marca nunca fue valido, considerandose que ni el registro ni la solicitud que lo origind
han tenido los efectos previstos por ley.?

Dado el caracter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad
gue se encontraba vigente al momento de la concesion del registro cuestionado, ya que
serd en base a dichas disposiciones que se evaluara la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera invalido por haber incurrido en un
vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en
dicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad no invalidan un registro otorgado validamente de
acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesion, ya que lo contrario generaria
una inseguridad juridica y significaria aplicar una norma retroactivamente, contraviniendo
lo dispuesto por el articulo 103 de nuestra Constitucion.

2 BOTANA AGRA, Manuel. “Panoramica de la Ley 32/1998 Espaiiola de Marcas”, en Revista ADI N° 13, 1989-
90, p. 28.
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En el presente caso, al momento de otorgarse el registro del lema comercial cuya nulidad se
solicita (concedida en virtud de la Resolucién N° 24178-2021/DSD-INDECOPI, de fecha
27 de agosto de 2021), se encontraban vigentes el Decreto Legislativo N° 1075 y la
Decision 486 (ambas normas actualmente vigentes), por lo que el analisis respecto a la
validez del registro del referido lema debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe sefialar que la norma aplicable es la Decision
486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 10752 .

3.4. Analisis de la causal de nulidad

El segundo parrafo del articulo 172 de la Decision 486 establece que la autoridad nacional
competente decretara, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion a 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 ese sentido, la presente accion de nulidad se basa en el hecho que el registro del lema
comercial Unidos Somos Mas Fuertes (certificado N° 7240), que publicita a la marca ADFP
y logotipo (certificado N° 129127) que distingue servicios de la clase 41, habria sido
otorgado mediando mala fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar si resultan atendibles los
argumentos de la accionante.

3.5. Malafe

FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL manifestd que la
presente nulidad se basa en el uso previo del lema comercial “UNIDOS SOMOS MAS
FUERTES” desde setiembre de 2020 para las mismas actividades deportivas de futbol.
Asimismo, sefialé que la ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL
(ADFP) no solo se ha apropiado indebidamente del lema de la FPF, legitimandolo
mediante un registro, sino ademas tiene la intencién de hacerles desistir del uso de dicho
lema; por lo que en el presente caso ha existido una ruptura del principio de la buena fe
registral y al haberse registrado el lema con evidente mala fe, este debera ser declarado
nulo.

Al respecto, corresponde sefialar que los agentes econdmicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtien el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre estas
pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el
mercado se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concretizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
sefialado por Baylos: “(...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la

3 De conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1075.
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conciencia social; los que rechaza la costumbre; los que van contra los usos honestos

(..)"

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la eventual configuracion de un
derecho determina que este principio constituya una exigencia y presupuesto esencial a
efectos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo.

En general, se considera que existe mala fe cuando el titular del derecho adquirid su
posicién juridica a través de un comportamiento que contraviene las normas juridicas, la
buena fe comercial o las buenas costumbres. Lo importante sera que este comportamiento
sea desleal y ocasione desventajas a terceros, las cuales no hubiesen tenido lugar si el
acto hubiese sido justo. Es por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan
sido solicitados de mala fe en base a la trasgresién de un derecho ajeno, ya que conforme
se ha sefalado, el actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no
admitido por el ordenamiento juridico.

En efecto, la exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para que
la Autoridad Administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
administrativo que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la
administracion debera tener en consideracién la observancia de este presupuesto. De otro
lado, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure
una conducta desleal o para determinar que el titular ha solicitado u obtenido el registro
de su marca con mala fe, sino que hace falta ademas que se transgreda uno de los deberes
de la leal competencia comercial.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de mala fe, sino
simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibles de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concreto. Conforme lo sefial6 el Tribunal de la Comunidad Andina, “(...) de esta forma el
legislador comunitario deja a la regulacién y jueces nacionales la determinacion de otros
eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intencién o propésito reprochables
de quien solicita u obtiene un registro marcario®.”

En el presente caso, se advierte que la accionante adjunté los siguientes medios
probatorios a efectos de acreditar que la supuesta mala fe de la emplazada:

1. Carta Notarial de fecha 11 de enero de 2022, suscrita por el presidente de la
ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL.

2. Capturas de pantalla obtenidas de redes sociales del perfil de FPF OFICIAL y/o
Seleccién Peruana — FPF en el afio 2020 y hasta el 08 de junio de 2021.

3. Imégenes sin fecha de las instalaciones de la sede de la Videna.

Al respecto, previamente a realizar el analisis de los medios probatorios, cabe sefialar que
los supuestos actos maliciosos atribuidos a la emplazada deben ser acreditados con
anterioridad al momento en que dicha parte solicito el registro del lema comercial objeto
de nulidad (24 de junio de 2021); por lo que los medios probatorios que no cuenten con

4 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas, 1993. P4g.336.
5 Proceso N° 30-1P-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p.11.
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fecha o que sean de fecha posterior, no seran tomados en cuenta en el presente andlisis,
puesto que no resultan pertinentes para acreditar las conductas mencionadas.

En ese sentido, no se tomaran en cuenta en el presente analisis aquellas capturas de
pantalla obtenidas de redes sociales y las imagenes de las instalaciones de la sede de la
Videna, por no tener fecha.

De la revision de los medios probatorios adjuntados por la accionante se desprende los
siguiente:

- Por medio de la Carta Notarial de fecha 11 de enero de 2022, suscrita por el presidente
de la ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL y dirigida al presidente
de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, la emplazada
puso en conocimiento de la accionante su malestar al tomar conocimiento de que ésta
ha venido usando el lema comercial Unidos Somos Mas Fuertes, registrado con
certificado N° 7240, mediante Resolucion N° 24178-2021/DSD-INDECOPI del 27 de
agosto de 2021, por lo que le concedié un plazo de 72 horas para que proceda a retirar
el citado lema de las instalaciones de la Federacion, asi como todo tipo de publicidad
escrita, estatica o virtual; caso contrario haria valer su derecho conforme a ley.

- De las capturas de pantalla obtenidas de las redes sociales de FEDERACION

DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, se aprecia el uso de la frase
“Unidos Somos Mas Fuertes”, tal como y se aprecia a continuacion:

|J, tufpfoficial ®

#AlientaDesdeCasa

80,353 reproducciones - Le gusta a josephenril9
tufpfoficial {Nuestra nueva piel! ©J - En estas

Clasificatorias no habra banderazo en las calles pero si en
nuestros corazones.

Presentamos la nueva camiseta de la @tufpfoficial ¥ I.
Llévala con orgullo y alienta desde casa.

jArriba Perd!

#UnidosSomosMasFuertes
r los 234 comentarios

20 - Ver traduccién
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Seleccion Peruana - FPF
@ 6 de oct. de 2020 - O

Unidos contra el Covid-19

tUnidosSomosM

7 de octubre de 2020:
m twipfoficial @

Qv W

111,730 reproducciones - Le gusta a
gianfrancog_finocetti

tufpfoficial {Siempre estaremos contigo Perd! § 8 - El
tiempo de extrafiar a nuestra querida Seleccion Peruana
termind. Otra vez nos volvemos a ilusionar y a sofar en
grande. Sigamos siendo la mejor hinchada del mundo
desde nuestros hogares

iVamos Perd! @

‘ #UnidosSomosMasFuertes
#ArribaPert

Var traduccion

De un andlisis en conjunto de las pruebas aportadas por las accionantes, se advierte que
la accionante, a través de sus cuentas en redes sociales, ha usado desde el 20 de
setiembre de 2020, la frase “Unidos Somos Mas Fuertes”; sin embargo, no es posible
verificar la marca a la cual estaria publicitando dicho signo ni a qué productos o servicios
se estaria aplicando.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se debe precisar que el uso anterior del signo
“Unidos Somos Mas Fuertes” por parte de la accionante no es suficiente para desvirtuar
la presuncion de buena fe que ampara a ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL
PROFESIONAL, dado que no se han aportado medios probatorios suficientes que
permitan demostrar que la emplazada tuvo conocimiento o estuvo en la posibilidad de
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conocer de la existencia del referido signo utilizado con anterioridad por la accionante ni
gue hubiese solicitado el presente registro con el fin de obtener un beneficio en detrimento
de la FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FUTBOL. En efecto, es
preciso sefialar que el uso previo de un signo en el Perl no resulta suficiente, en el
presente caso, para establecer la existencia de la mala fe alegada. En ese sentido, de las
pruebas aportadas por la accionante no puede advertirse un comportamiento contrario a
la buena fe por parte de la emplazada.

Adicionalmente, tampoco ha quedado demostrado que hubiese alguna relacién previa
entre las partes, a efectos de poder concluir que la emplazada pudiera haber conocido del
signo alegado por la accionante con anterioridad a la fecha de solicitud del registro
cuestionado.

Por lo expuesto, dado que los medios de prueba ofrecidos por la accionante no logran
acreditar la mala fe alegada, corresponde declarar infundada la presente accién de
nulidad.

Por ultimo, cabe precisar que, si bien la emplazada ha presentado medios probatorios con
el objeto de desvirtuar lo sefialado por la accionante, no resulta necesario actuar las
pruebas ofrecidas por ésta, puesto que los alegatos de la accionante no resultan atendibles
no habiéndose acreditado la supuesta mala fe alegada; y, en tal sentido, tales pruebas
s6lo podrian abundar en un extremo ya resuelto por esta Comisién, en favor de la
emplazada®.

3.6. Conclusién

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el registro del lema comercial
Unidos Somos Mas Fuertes (certificado N° 7240), no se encuentra incurso en las causales
de nulidad previstas en el articulo 172 de la Decision 486, por lo que no corresponde
declarar la nulidad de dicho registro.

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales mencionadas y en
ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Proteccion de la Propiedad Intelectual INDECOPI), sancionada por Decreto Legislativo N°
1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1075 de acuerdo a las
modificaciones introducidas al mismo por los Decretos Legislativos N° 1309 y 1397; asi
como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI).

4, DECISION DE LA COMISION

Declarar INFUNDADA la accion de nulidad formulada por FEDERACION DEPORTIVA
NACIONAL PERUANA DE FUTBOL, de Pera, contra el registro del lema comercial

6 Ello, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 172.1 en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley
del Procedimiento Administrativo General, que establece que la Administracion “(...) podra rechazar
motivadamente los medios de prueba propuestos por el administrado, cuando no guarden relacién con el fondo
del asunto, sean improcedentes o innecesarios”.
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constituido por la denominaciéon Unidos Somos Mas Fuertes, inscrito con el certificado N°
7240, para usarse como complemento de la marca de servicio ADFP y logotipo (certificado
N° 129127), que distingue actividades deportivas de futbol, de la clase 41 de la
Clasificacién Internacional, a favor de ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL
PROFESIONAL, de Perd.

Con la intervencion de los Miembros de la Comisién de Signos Distintivos: Sergio
Jean Piere Chuez Salazar, Sandra Patricia Li Carmelino, Gisella Carla Ojeda Brignole
y Efrain Samuel Pacheco Guillén.

Registrese y comuniquese

Firmado digitalmente

Sergio Jean Piere Chuez Salazar
Presidente de la Comisién de Signos Distintivos
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