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En el presente informe jurídico se analizará un Procedimiento Administrativo 
trilateral sobre  tema de nulidad de registro de marca por mala fe. Con fecha 14 
de abril de 2016, J.CH. Comercial S.A., de Perú, interpuso acción de nulidad ante 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad 
intelectual – Indecopi, contra el registro de la marca de producto DAYUN 
MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional, 
inscrita a favor de Wilder Guevara Diaz manifestando: lo siguiente: (i) Su 
empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización, entre otros, 
de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios 
y servicios para el mercado automotriz; (ii) El denunciado ha venido solicitando 
el registro de marcas internacionales que le pertenecen a terceros, y que, el 
registro de la marca DAYUN MOTOR es nulo al haber sido obtenido de mala fe 
y fue obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia 
desleal, adjuntando copia de los certificados de registro de la referida marca en 
la Unión Europea, Estados Unidos de América y México a favor de 
GUANGZHOU RED SUN CAR ACCESORIES CO. LTD. De China; (iii) Su 
empresa y el señor GUEVARA son compradores de las motos del titular y 
fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. (iv) Asimismo, 
GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. Mediante declaración de 
autorización de fecha 10 de setiembre de 2014 nombró a su empresa como su 
distribuidor autorizado en el Perú de las motos DAYUN. En el presente 
procedimiento, el denunciado no presentó los descargos correspondientes, sin 
embargo, la Comisión de Signos Distintivos procedió a resolver por estar de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 476, Régimen Común 
sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173 de la 
norma referida. El expediente analizado contiene materias jurídicas relevantes 
tales como el concepto de mala fe, el principio de verdad material, el recurso de 
reconsideración, la marca, la nulidad de un acto administrativo, entro otros. Para 
lo cual se llevó a cabo la revisión de normas, doctrina y jurisprudencia en materia 
de Propiedad Intelectual. 
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A. RELACIÓN DE LOS HECHOS PRINCIPALES EXPUESTOS POR LAS 

PARTES INTERVINIENTES EN EL PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Por el lado de la Solicitante J.CH COMERCIAL S.A.  

 

Con fecha 14 de abril de 2016, J. Ch. Comercial S.A. (Perú) solicitó la 

Nulidad del Registro de la Marca de Producto constituida por la 

denominación DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), que distingue 

vehículos; aparatos de locomoción terrestre de la ciase 12 de !a 

Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Wilder Guevara Diaz (Peru). 

Argumento lo siguiente:  

 

- Su empresa se dedicó a la importación, distribución y comercialización, 

entre otros, de motos y vehículos terrestres, llantas, aros, cámaras, 

lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo 

una empresa líder en el mercado del sector transporte, minería, 

construcción, industria, agroindustria, entre otros. 

 

- Importó y comercializó en el Perú vehículos de diversas empresas 

extranjeras, entre ellas, Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China).  

 

- Señala que el emplazado, al igual que su empresa, son compradores 

de motos de la empresa fabricante Guangzhou Dayun Motorcycle Co. 

Ltd.  

 

- Señala que el emplazado solicitó el registro de diversas marcas 

internacionales, las cuales Ie pertenecen a terceros. 

 

- Solicitó el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y con la 

intención de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia 

desleal. 

 

- La empresa Guangzhou Red Sun Car Accesories Co. Ltd. (China) es 

titular en la Unión Europea, Estados Unidos de América y México del 

registro de !a marca DAYUN MOTOR.  



 

- La empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. nombró a su 

empresa, mediante declaración de autorización de fecha 10 de 

setiembre de 2014, como distribuidor autorizado en el Perú de motos 

DAYUN. 

 

- En el presente caso, la otra parte no presentó los descargos 

correspondientes, sin embargo, se pasó a resolver por estar de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486, Régimen Común 

sobre Propiedad Industrial, aplicable según lo dispuesto por el artículo 

173 de la norma referida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

JURÍDICOS DEL EXPEDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿La Comisión de Signos Distintivos realizó una de Debida 

Valoración de los Medios Probatorios presentados por la 

Accionante en vía de Recursal de Reconsideración?  

 

Respecto este primer problema debemos señalar que las presentación 

de los documentos relacionados con los Contratos Venta – DY-

20080326 del 26 de marzo de 2008 y Contrato Venta – DY 20080422 de 

fecha 22 de abril de 2008 constituían nueva prueba, tal como se 

desprende del Artículo 217° del TUO de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General: 

 

Artículo 217.- Recurso de reconsideración  

 

El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que 

dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá 

sustentarse en nueva prueba 

 

Siendo así la Comisión no realizó una debida valoración de los medios 

probatorios señalados incorporados en vía Recursal de 

Reconsideración. 

  

¿La Comisión de Signos Distintivos respetó el Principio de 

Presunción de Veracidad respecto la presentación de documentos 

por parte del Accionante? 

 

Los Contratos Venta – DY-20080326 del 26 de marzo de 2008 y 

Contrato Venta – DY 20080422 de fecha 22 de abril de 2008 

presentados por el Accionante debieron considerarse al momento de 

que la Comisión resolviera la Reconsideración, todo esto conforme al 

Artículo 49° del TUO Ley de Procedimiento Administrativo General: 

 

 

 

 



Artículo 49.- Presunción de veracidad  

 

Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 

presentados y la información incluida en los escritos y formularios que 

presenten los administrados para la realización de procedimientos 

administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, 

respecto a su propia situación, así como de contenido veraz para fines 

administrativos, salvo prueba en contrario. 

 

Tal como se puede desprender la Prueba en Contrario vendría por parte 

del emplazado, el mismo que siendo debidamente notificado no se 

apersonó al Procedimiento Administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. POSICIÓN FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES 

EMITIDAS Y PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPECTO LA RESOLUCIONES EMITIDAS 

 

RESOLUCIÓN N° 3253-2016/CSD-INDECOPI 

 

Respecto a la Resolución en mención en vía recursal de 

Reconsideración, respecto los Contratos presentados por la 

denunciante, resolvió: 

 

“Tampoco se tomarán en cuenta las copias de los 02 contratos que 

obran de fojas 430 a 436 del presente procedimiento debido a que se 

encuentra en idioma inglés y chino y la recurrente no acompañó su 

traducción al castellano”. 

 

Al respecto no realizó una debida Valoración considerando a su vez el 

Principio de Presunción de Veracidad.  

 

RESOLUCIÓN 2844-2017/TPI-INDECOPI 

 

Respecto la Resolución emitida por el Superior Jerárquico debemos de 

señalar que respecto los contratos presentados por el denunciante: 

 

 Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° 

DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008 (date:2008-3-26) 

suscrito por el vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU 

DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador 

(Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de 32 motocicletas 

de marca (Brand) DAYUN. 

 

 Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° 

DY2008422 de fecha 22 de abril de 2008 (date:2008-4-22) 

suscrito por el Vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU 

DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador 



(Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de motocicletas 

marca (Brand) DAYUN. 

 

Realizó una debida valoración de la Prueba así como aplicación del 

Principio de Presunción de Veracidad resolviendo el fondo de la Nulidad 

de Registro de Marca, motivo por el cual me encuentro de acuerdo con 

lo resuelto por el Tribunal de INDECOPI. 

 

RESPECTO LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS 

 

¿La Comisión de Signos realizó una de Debida Valoración de los 

Medios Probatorios presentados por la Accionante en vía de 

Recursal de Reconsideración?  

 

Se define al Procedimiento Administrativo de acuerdo a Rojas Franco: 

 

El procedimiento administrativo de naturaleza constitutiva tiene como 

principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva 

la petición del gestionante o de la parte interesada, ya sea en un sentido 

favorable o en uno desfavorable (P. 181). 

 

Mi expediente se desarrolla en el contexto del Procedimiento Trilateral, 

siendo así nos describe Hugo Gómez: 

 

En el Procedimiento Trilateral un órgano de la Administración Pública -

colegiado o unipersonal resuelve un conflicto de intereses entre dos o 

más administrados. El órgano administrativo actúa como un juez al 

resolver la contención, por lo que debe actuar con independencia e 

imparcialidad. Las partes en contención son “administrados”, en principio 

privados (personas naturales o jurídicas), pero también entidades de la 

Administración Pública en condición de administrados en la relación 

jurídico-procedimental, es decir, en igualdad procesal que la otra parte 

(P. 16). 



 

En esa línea, debemos de entender por Nulidad de Registro de Marca 

relacionada con la Mala Fe: 

 

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 !a 

seguridad del tráfico jurídico, cuya consecuencia ineludible debe ser - 

dependiendo en el momento en el que se produzca - alguna de las 

siguientes: desconocer el derecho de prelación obtenido por la 

presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en atención 

a la causal contenida en el artículo 136 inciso d) de la Decisión 486; o 

sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre 

determinado signo. (Expediente N° 505788-2012/DSD – Resolución N° 

0001-2019/TPI-INDECOPI) 

 

Asimismo debemos entender por Recurso de Reconsideración de 

conformidad a lo descrito por Morón Urbina: 

 

El recurso de reconsideración es el recurso optativo que puede 

interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una 

decisión controvertida, a fin de que evalúe la nueva prueba aportada, y 

por acto de contrario imperio, proceda a modificarlo o revocarlo. El 

fundamento de este recurso radica en permitir que la misma autoridad 

que conoció del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda 

corregir sus equivocaciones de criterio o análisis. Como se trata de la 

autoridad que ya conoce del caso, antecedentes y evidencia, presupone 

que podrá dictar resolución con mayor celeridad que otra autoridad que 

recién conozca de los hechos. Presume que si la autoridad toma 

conciencia de su equivocación a partir del recurso del administrado, 

procederá a modificar el sentido de su decisión para evitar el control 

posterior del superior. (P. 659) 

 

Asimismo, debemos de entender por Nueva Prueba dentro de la 

Reconsideración, tal como describe Morón: 



 

En este orden de ideas podemos señalar, que cuando el artículo exige al 

administrado la presentación  de una nueva prueba como requisito de 

procedibilidad del recurso de reconsideración, se está solicitando que el 

administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener 

una expresión material para que pueda ser valorada por la autoridad 

administrativa. Dicha expresión material es el nuevo medio probatorio.  

 

(…) 

 

En tal sentido, debemos de señalar que la exigencia de nueva prueba 

para interponer un recurso de reconsideración está referida a la 

presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del 

análisis ya efectuado acerca de alguno de los puntos materia de 

controversia. Justamente lo que la norma pretende es que sobre un 

punto controvertido ya analizado se presente nuevo medio probatorio, 

pues solo así se justifica que la misma autoridad administrativa tenga 

que revisar su propio análisis. (P. 662, 663) 

 

En esa misma descripción, Farfán nos señala respecto la Nueva Prueba: 

 

Ahora bien, de un análisis de los artículos encargados de regular el 

recurso de reconsideración es posible apreciar que el legislador no ha 

regulado las características que debe tener la nueva prueba que debe 

acompañar a este tipo de recurso. En ese sentido, con la finalidad de 

llevar a cabo una interpretación conforme con el debido procedimiento 

de los administrados, la nueva prueba debe entenderse en un sentido 

amplio, de manera que cualquier hecho nuevo del que no se haya dado 

cuenta a la autoridad administrativa o cualquier información contenida en 

cualquier instrumento que no haya sido objeto de evaluación en el marco 

del procedimiento que dio origen a la decisión objeto de cuestionamiento 

puede ser considerado una nueva prueba. Además de este requisito 

natural, consideramos que la única exigencia adicional que puede 

ofrecerse es que el referido medio probatorio guarde un mínimo de 



pertinencia con los hechos o fundamentos que se discuten en el 

procedimiento.  (P. 18) 

 

De lo descrito entonces, para el caso de mi Expediente tenemos que la 

denunciante presentó, en vía recursal de reconsideración, a través de si 

escrito de fecha 21 de octubre de 2016, las siguientes pruebas 

instrumentales: 

 

 Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° 

DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008 (date:2008-3-26) 

suscrito por el vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU 

DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador 

(Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de 32 motocicletas 

de marca (Brand) DAYUN. 

 

 Copia Simple del Contrato de Venta (Sales Contract) N° 

DY2008422 de fecha 22 de abril de 2008 (date:2008-4-22) 

suscrito por el Vendedor (Seller) el fabricante GUANGHOU 

DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. De China y el Comprador 

(Buyer) IMPEXSA S.A. de Perú por la venta de motocicletas 

marca (Brand) DAYUN. 

 

Cabe señalar que los medios probatorios referidos, fueron debidamente 

valorados por el Superior Jerárquico Administrativo los tomó en 

consideración para resolver el tema fondo relacionada con la Nulidad, a 

diferencia de lo resuelto por la Comisión que declaró infundado el 

recurso de reconsideración interpuesto utilizando argumentos para 

escuetos. Al respecto la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 

arguyo: 

 

“El análisis efectuado a las pruebas antes señaladas evidencia que la 

empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd (China) comercializaba 

motocicletas, de diversos modelos, identificadas con la marca DAYUN al 

menos desde el 26 de marzo de 2008, es decir con anterioridad al 



registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) – objeto 

de nulidad-, cuya solicitud de registro fue presentada el 8 de setiembre 

de 2009.  

 

Por otro lado debe tenerse en cuenta que:  

 

- Las motocicletas se encuentran comprendidas dentro de los 

vehículos, aparatos de locomoción terrestre de la clase de la 

Nomenclatura Oficial, productos que identifica la marca objeto de 

nulidad.  

- El denunciado al ser titular de una marca en la clase 12 de la 

Nomenclatura Oficial y, por ende, comercializar y publicitar sus 

productos al público consumidor, conoce el mercado de los vehículos 

y aparatos de locomoción terrestre.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien Guangzhou Dayun Motorcycle 

Co. Ltd. no goza de un derecho marcario en el Perú sobre el signo 

DAYUN, ello no determina que la Autoridad deba amparar conductas 

desleales a través del registro de un signo semejante por parte de una 

persona que conoce perfectamente que el mismo viene siendo utilizado 

por otras personas o empresas”. 

 

Es por estos argumentos que me encuentro de acuerdo con lo Resuelto 

por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.   

 

¿La Comisión de Signos Distintivos respetó el Principio de 

Presunción de Veracidad respecto la presentación de documentos 

por parte del Accionante? 

 

Debemos de entender por el Principio de Presunción de Veracidad: 

 

Principio de presunción de veracidad.-  

 



En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los 

documentos y declaraciones formulados por los administrados en la 

forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que 

ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 

 

Debemos de señalar lo referido por Napurí respecto la Presunción de 

Veracidad en los documentos: 

 

La presunción de veracidad a nivel del procedimiento administrativo —

principio al cual nos hemos referido reiteradamente— es un elemento 

crucial dentro de la simplificación administrativa, puesto que permite 

acelerar los trámites y facilitarle al administrado el manejo de los 

procedimientos administrativos, a partir de la presunción de que el 

particular dice la verdad. Asimismo, la presunción de veracidad genera 

una mejora sustancial en la gestión, permitiendo una reducción 

sustancial de los costos administrativos que la entidad debe asumir en la 

verificación. Como resultado, la presunción de veracidad se convierte en 

el principio rector de la simplificación administrativa procedimental. 

 

(…) 

 

En este orden de ideas, la presunción de veracidad, a nivel del 

procedimiento administrativo, implica que todas las declaraciones 

juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información 

incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados 

durante la tramitación de un procedimiento administrativo, se presumen 

verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz 

para fines administrativos, salvo prueba en contrario. Dicha prueba en 

contrario se puede obtener a través del procedimiento de fiscalización 

posterior que debe realizar la entidad, en su caso. En tal sentido, la 

presunción de veracidad en el ámbito del procedimiento de evaluación 

previa tiene un alcance distinto que en el procedimiento de aprobación 

automática, pues en este último caso el citado principio opera como 

justificación del procedimiento en sí mismo, a diferencia de la situación 



que venimos describiendo, en la cual la presunción de veracidad 

permite, entre otras cosas, admitir medios probatorios y en especial los 

sucedáneos documentales, que resultan indispensables en una lógica de 

simplificación administrativa (P. 409) 

 

Para el caso de mi Expediente, de lo citado con antelación se desprende 

lo resuelto por la Comisión de Signos Distintivos en su Resolución N° 

3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2016:  

 

“Tampoco se tomarán en cuenta las copias de los 02 contratos que 

obran de fojas 430 a 436 del presente procedimiento debido a que se 

encuentra en idioma inglés y chino y la recurrente no acompañó su 

traducción al castellano”. 

 

De lo citado, debemos de considerar, que la Sala si consideró la 

documentación, basándonos en la Presunción de Veracidad,  lo que 

permitió resolver el tema de fondo, desde el enfoque cronológico, 

respecto la Nulidad de Registro de Marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. La Debida Valoración de la Prueba por la Autoridad Administrativa es 

importante para resolver la Nulidad del Registro de Marca 

 

2. La presentación de documentos debe considerar el Principio de 

Presunción de Veracidad para efectos de mejor resolver la Autoridad 

Administrativa. 

 

3. Los Procedimientos Administrativos sobre Nulidad de Registro de Marca 

se desarrolla como un Procedimiento Trilateral. 

 

4. El hecho de que un signo no goce del Derecho Marcario en el Perú no 

significa que no deba estar protegido.   
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DIRECCIÓN DE SIGNOS D¡ST¡NT¡VOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN No 2543-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 657962-2016

ACCIONANTE : J.CH. COMERCIAL S.A.

EMPLAZADO : GUEVARA DÍAZ, WILDER

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 23 de setiembre de 2016

1. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de abril de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, interpuso acción de
nulidad contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, que distingue
productos de la clase 12 de ia Clasificación Internacional, inscrita con Certificado No
159225, afavor de GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú.

La accionante manifestó \o siguiente:
Su empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización, entre otros,
tíe motos y vehículos terrestres, Itantas, aros, cámaras, lubricantes, accesorios y
sen/icios para el mercado automotriz, siendo una empresa líder en el mercado.
Entre una de las empresas extranjeras de la que importan y comercializan sus
productos está GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China, antiguo
fabricante de vehículos motores fundado en el año 2004 como parte del
conglomerado DAYUN GROUP fundado en 1987.
El emplazado ha venido solicitando el registro de marcas internacionales que le
pertenecen a torceros.
El registro de la marca DAYUN MOTOR es nulo al haber sido obtenido de mala fe y
fue obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Adjunta copia de los certificados de registro de la referida marca en la Unión
Europea, Estados Unidos de América y México a -favor de GUANGZHOU RED SUN
CAR ACCESORIES CO. LTD. De China.
Su empresa y el señor GUEVARA son compradores de las motos del titular y
fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD.

- Asimismo, GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. Mediante declaración
de autorización de fecha 10 de setiembre de 2014 nombró a su empresa como su
distribuidor autorizado en ei Perú de las motos DAYUN.
invocó la aplicación de los artículos 172 y 136 incisos a) y f) de la Decisión 486.
Adjuntó diversos documentos en calidad de medios probatorios.

Mediante proveído de fecha 08 de julio de 2016, se dejó constancia que ei emplazado
no contestó fa acción de nufidad, por lo que el expediente pasó a ser resueito.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
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La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si al momento
de otorgarse el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con
Certificado No 159225, se contravino lo dispuesto en las normas vigentes al momento
de su otorgamiento.

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

3.1. informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que GUEVARA
DÍAZ, WILDER, de Perú, es titular de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita
con fecha 07 de diciembre de 2009, con Certificado No 159225, vigente hasta el 07 de
diciembre de 2019, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o
acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que dicho registro fue solicitado mediante Expediente ? 398851-2009
de "fecha 08 de setiembre de 2009 y otorgado por mandato de la Resolución ? 19646-
2009/DSD-INDECOP!, de fecha 07 de diciembre de 2009.

Medíante Expediente No 521003-2015, GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA solicitó
la cancelación-porTalfáde uso dei referido signo.

Y

Mediante Resolución ? 3068-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 29 de octubre de 2015,
la-C^místó-ñ~cte"Stgnos Distintivos declaró fundada en parte ia acción de cancelación
interpuesta y, en consecuencia, se procedió a cancelar parcialmente el registro de la
marca la que en adelante distinguirá únicamente vehículos; aparatos de locomoción
terrestre, de la clase 12 de la CÍasificadón Internacional. GUEVARA DÍAZ, WILDER
interpuso recurso de reconsideración.

Mediante Resolución No 86-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 11 de enero de 2016, la
Comisión de Signos Distintivos declaró infundado el Recurso de Reconsideración
interpuesto por GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, contra la Resolución
No 3068-2015/CSD-INDECOPI. Actualmente dicho procedimiento se encuentra en
trámite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al haber sido materia de
apelación.

3.2. Cuestiones previas

Invocación de los supuestos actos de competencia desleal como fundamento de la
nulidad

La accionante manifestó que e¡ haber el emplazado registrado una marca que fe
pertenecería a un tercero son indicios suficientes para creer que se registró la marca
materia de nulidad para confundir al consumidor y aprovecharse de su reputación en el
mercado, lo cua) constituye actos de competencia desleal. Asimismo, citó el artículo 137
de la Decisión 486.

Al respecto cabe señalar que el artículo 172 de la Decisión 486 establece que se
decretará la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en
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contravención a lo dispuesto en el artículo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala
fe.

Así, ésta Comisión entiende que toda conducta desleal importa en definitiva un acto de
mala fe de parte de quien incurre en elfa, en ese sentido la alegada conducta desleal
del emplazado corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe alegado por la
accionante.

Leg!sJac_ÍonJnyocada_por la accionante

En su escrito de interposición de la acción de nulidad, la accionante cita como base fegaf
para fa presente acción de nulidad la apfícación def artículo 136 incisos a) y f) de la
Decisión 486.

Sin embargo, de la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte
que la presente acción de nulidad está basada únicamente en fa supuesta maía fe con
la que habría actuado el emplazado a) momento de solicitar el registro de ia marca
DAYUN MOTOR.

En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la aplicación del
artículo 136 incisos a) y f) de la Decisión 486 como parte de ios argumentos invocados
por la accionante.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, impfica que ef registro de
una marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo
originó han tenido los efectos previstos por ley.1

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividad
que se encontraba vigente ai momento de la concesión def registro cuestionado, ya que
será en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad impfica un acto que se considera inválido 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 posterioridaci, no invalidan un registro otorgado
válidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo
contrario generaría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma
retroactivamente, contraviniendo fo dispuesto por el artículo 103 de nuestra
Constitución.

En el presente caso, ef registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita fue
concedido en virtud de la Resolución No 19646-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de
diciembre de 2009, al amparo de lo dispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto
Legislativo 823, por lo que, el análisis respecto a la validez del registro de la referida
marca, debe ser realizado a la Íuz de dichas disposiciones.

1 BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADI Nft 13,

1989-90, p. 28.
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3.4. Análisis de las causales de nulidad

El segundo párrafo del citado artículo 172 establece que la autoridad nacional
competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lo dispuesto en
el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a
los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos, se advierte que la acción de nulidad iniciada
por J.CH. COMERCIAL S.A. se sustenta en que el registro de la marca de producto
DAYUN MOTOR fue solicitado mediando mafa fe.

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde determinar sí resultan aíendibles los
argumentos de la accionante.

3.4.1. Malafe

La accionante señaló que el registro de la marca cuestionada fue solicitada mediando
mala fe dado que tanto su empresa como el emplazado son compradores de ias
motocicletas de la empresa china GUANGZHOU RED SUN CAR ACCESORIES CO.
LTD.

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

La buena fe representa la concretización de ios usos sociales. Así de acuerdo a lo
señalado por Baylos:"(..) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba
la conciencia social, ios que rechaza la costumbre y los que van contra los usos
honestos."?

La necesidad de proceder conforme a ia buena fe para la eventual configuración 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 efecto, Ía exigencia de conducirse lealmente es una condición 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 administración deberá tener en consideración la observancia de este presupuesto. Es
por ello que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala
•fe en base a la transgresión de un derecho ajeno, ya que conforme se ha señalado, el
actuar en forma deshonesta o desleal constituye un comportamiento no admitido por el
ordenamiento jurídico.

2 BAYLOS CORR02A, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civítas, 1993. Pág.336.
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De igual modo, debe señalarse que los individuos a! relacionarse lo hacen de buena fe,
presunción que debe regir la evaluación por parte de la autoridad administrativa. Por
ello, sólo se podrá determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio
si elio se acredita de ios medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de maia fe, sino
simpiemente 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 señaló el Tribunal de la Comunidad Andina, "(...) de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulación y jueces nacionales la determinación de
otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intención o propósito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario."3

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se
desenvuelven los agentes económicos y, por lo tanto, quien invoque la mala fe debe
acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presunción.

Adicíonalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que
con ese sólo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe,
sino que hace falta además acreditar ia ocurrencia de los actos u omisiones por parte
del titular registral que constituyan una transgresión al deber de la actuación de buena
-fe que la normal concurrencia en el mercado existe.

A efectos de acreditar la mala -fe con ia que habría actuado la emplazada, la accionante
presentó en calidad de medio probatorio los medios probatorios mencionados en e!
punto 3.4. de la presente resolución.

La accionante presentó los siguientes documentos a fin de acreditar ¡a mala fe con la
que habría actuado el titular de la marca cuya nulidad se pretende:

¡mpresión sin fecha de Ía página web www.jchllantas.com.pe
Impresión sin fecha de las páginas web
httDS://en.wjk¡Ded¡a.ora/wik¡/davun_aroup www.davuncn.com
Copia de 03 Declaraciones Únicas de Aduana de fechas 1 4 de octubre de 201 5,
23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre de 2015, por medio de las cuales la
empresa J.CH: COMERCIAL S.A. ha importado al Perú motocidetas adquiridas
a la empresa GUANG2HOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD.

A! respecto, cabe señalar que la conducta maliciosa por parte de ¡a emplazada debe ser
anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca que se presente anular (08 de
setiembre de 2009). En tal sentido, los medios probatorios que sean de fecha posterior
a dicha fecha o aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin
de acreditar la mala -fe alegada.

Siendo así, cabe indicar que no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios

por carecer de fecha;

Impresión sin fecha de la página web www.ichilantas.com.pe

3 Proceso ? 30-IP-97, en Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena ? 355 del 14 de julio de 1998, p,11-

INSTTTUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPKTENCLÍ.YJDfiLA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 1 04, ¿WS^Wi ?7 - Perú. / Telf.: 224 7800

e-mail: postmaster@mdecopi.gob.ps f Web: www.indecopi-gob.pe



I ...\

Impresión sin fecha de las páginas web
httes://en.wik¡p_edia.ora/wjki/davun qroup www.davuncn.com

Asjmísmo, tampoco serán tomadas en cuenta las copias de las 03 Declaraciones Únicas
de Aduana de fechas 1 4 de octubre de 201 5,23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre
de 2015 por haber sido emitidos con posterioridad a la fecha de solicitud de registro de
la marca cuya nulidad se pretende

Teniendo, en cuenta lo expuesto, se evidencia que la accionante no ha presentado
medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR haya sido
solicitada mediando mala fe.

3.4. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, ei registro de la marca de producto DAYUN
MOTOR (Certificado ? 159225) no se encuentra incurso en ei supuesto de nulidad
establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cual corresponde declarar
infundada ia presente nulidad.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legisfativo No 1 033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
? 1075; así como por los artículos 50, 51 y 52 dei Reglamento de Organización y
Funciones del instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad intelectual (INDECOPI).

4. DECISIÓN DE LA COIVHSIÓN

Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J.CK COMERCIAL S.A.> de
Perú, contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, para distinguir
vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la
Clasificación internacional, ¡nscrrto con Certificado No 159225, vigente hasta el 07 de
diciembre de 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ, WiLDER, de Perú.

Con /a intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto MeÍoni García,
Hugo Fernando González Coda, Sandra Patricia U Carmelíno y Teresa Stella Mera

Gómez. (

Regístrese y comuniquese \

\
JCCH . ^

\ \ \ \
RAV AUGUSTO MEl.ONI GARCÍA

Presidente de la Comisión de Signos Distintivos
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J.CH. Comercial S.A.en el Expediente 657962-2016 sobre nuestra
Solicitud de Nulidad conü-a eí Regisü-o 159225 sobre la marca de
producto "DAYUN MOTOR", Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz, a
ustedes respetuosamente digo:

Que al amparo del Artículo 131° del Decreto Legislativo 1075,
concordante con el Artículo 208° de la Ley 27444- Ley del
Procedimiento Administrativo General, interpongo dentro del plazo legal
RECURSO DE RECONSSÜERACEON contra la Resolución No 2543-
2016/CSD-INDECOPI del 23 de setiembre de 2016, recibida el 30 de
setiembre de 2016, que declara Infundada nuestra Solicitud de Nulidad.

El Recurso de Reconsideración tiene por objeto que el mismo órgano
que dictó la resolución impugnada pueda revisarla considerando nuevos
elementos que no tuvo en cuenta al momento de resolver. Es por eUo,

que Ía ley exige que el recurso de reconsideración se sustente en nueva

Sobre el particular, el artículo 208 de la ley No 27444

siguiente:

one

órgano Que dictó ©£ primer acto que es materia de Sa impwnacaón y

administrativos emitidos por órganos que constituyen üníca

Asimismo, el artículo 131 del decreto legislativo N'
siguiente:

1075 establece lo

CASILLA 08-INDECOPI
CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAIVIORA VALDEZ"- CASILLA ELECTRÓNICA 2315
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De acuerdo a lo establecido en las referidas normas legales, enü~e los
requisitos de admisibüidad del recurso de reconsideración se
encuentran los siguientes:

El plazo para su presentación, que es de quince (15) días hábües.

Debe presentarse ante la misma instancia que expidió la
resolución materia de impugnación.

Debe sustentarse y estar acompañado de nueva prueba, esto es,

de una prueba que no haya sido tomada en cuenta al momento
de expedirse la resolución materia de impugnación.

El recurso de reconsideración tiene carácter especial, en tanto será el
mismo órgano administrativo que emitió el pronunciamiento el que lo
revisará. Es por ello que, si bien la ley permite que el recurso sea
revisado y resuelto por el mismo órgano administrativo, lo hace con la
condición expresa que esté se sustente en nueva prueba pues, solo en

la medida que dicha nueva prueba lo iustifiaue, el órgano
administa-ativo podrá modiñcar su decisión.

Al respecto Guzmán Napurí ( "El Procedimiento Adminisü-ativow, Ara
Editores, Perú 2007, página 279 ) señala lo siguiente:

l/a a.á.mis

smevos e]

emitió el
represení

ustraciós
[emeaiíos
acto la

ación de

i, en consecues

de juicio* Por <

que conoce el r

I mismo recsuiere

icia, debe resolver

silo es £a misma autoridad que
ecurso de reccmsideración v Sa

de nueva omebaw! (Subrayado

Estos nuevos elementos a los que nos referimos, son los que se

denominan la nueva pmeba. De esta manera, la nueva prueba es

aqueUa que la administración no conoció al momento de resolver y que
es puesta en su conocimiento con el recurso de reconsíderación.

CASILLA 08-INDECOPI
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2.1.- Resumen de la resolución impugnada.

Sin perjuicio de las nuevas pruebas insü-umentales abajo descritas y
presentadas, nos permitimos pegar los fundamentos principales de la
impugnada:

La acaonante presentó tos siguientss documentos a "fin tíe sareáiíar la maSa te can la
ía marca cuya nuNatí se pretende:

:sifi . fecha de - . tas páginas.
h%^^n.^k)ostíjñ.prg^R^^un^3^u^lwww*d
Qopía-tíe 03 DecEamoíones Ünicas de.Aáuana de fechas 14 de odubre de 2015,
25 de novfefflísre de- 2015 y 25 de dicfsmbrs de 2015,' por medio tíe ias cuates la
empress J.CH: COMERCIAL S.A. ha imporíatíQ s! Perú moíocscietas a<ácfuindss
a la empresa GUANGZHOU OAYUN MOTORCVCLE CO. LT&, - .

maiiciosa por parte tie ia e^plazatía íietié ser
anterior a-ia fecha áe soKatoá de registro'de la marca qus se presente anular (08 de
seBsmbrs de ~2009}. En tal sentírfo, ios medios probatorios que sean á% lecha posíeriQf
a'dicha •fecha o aquéllos que no Oi&ñten íx>n fetíha, ñQ serán tomaáos-eñ'cuenía afín

SienetoasÍ, cabe índicsrqüe no se íomsrán-sn cu^ía.Ios^igulenEes medios profaalon&s

Impresión ssn fecha de ia página web www^nanías>c<}m-Pe, -,

sin fecha . ds las • págmas
httRs:;7en.wlRiDed!a.ora/;wlki/davun araup www.davuncn.com

Asimismo, tampoco serán íomadas en cuenta las copias de fas 03 DeciaracÍQnes Únicas
de Aduana detechas 14 de octubre, tíe 2015,53 de noviembre de 2Q15 y 25 de diciembre
de 2015 por haber sido emitidos con posterioridad a ia fecha de solsciíud de registro áe
ia marca cuya nuiitíad se pretende •

Teniendo sn cusnía ,1o expuesto,'se evidencia que ía sccionaníe no ha presisntado'
que permitan acrecMar que ia marca DAYUN MOTOR haya sitío

¡sones expuestas, e! reois

Certificado Nct 159225) no se encuentra inc~urs& en ei supuesto cíe nulidad
i; razón por ia cual corresponde decEarsr

presente Resolución se emite en aplicación de ¡as normas ¡sgales antes
as y en ^ercicio tíe iss fecultades conferidas por .los artículos 36,40; 41 y 42

de la Ley ¿e Organización y Funciones del EnsísíuíQ Nacfona! tíe Defensa tis ía
Gompeíencia y ¿e ia E3roí®cdón 'de 1a Propiedad Intelectual (fNDECOPQ, sancionadla
por Decreto Legislativo ? 1033, concordante con ei artículo 4 áei Decreto Legisiativo
hF 1075: ssl como.por las anfculos 50, 51 y 52 d@Í Regtamenío cíe Organi2aaón'y

Propiedad Intelectuai (tMDECOPt);
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2.2.- Presento copia simple de la
IHDECOPS del 29 de octubre de 2015, recaída en el
521003-2013 sobre la Cancelación Total cont-a el Registro S?°
sobre la marca de producto constituida por la denominación
MOTORA de la Clase 12, del señor Walíer Guevara Díaz,
NULIDAD VENIMOS SOLICÍTANDO.

CUYA

2.3.- Verá que en el período del 22 de enero de 2010 al 22 de enero de
2013 de acreditación de uso de la marca "DAYUN MOTOR" el señor
Guevara presentó COPIAS DE DECLARACIONES ÚNICAS DE
IMPORTACIÓN ( DUAs ) de los años 2010 y 2011 Y OTROS MEDIOS
PROBATORIOS EN TIEMPO ANTERIOR A LA SOLICITUD DE SU
REGISTRO; siendo que dichas importaciones FUERON DEL
FABRICANTE GUANGHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China,
por lo que esta Comisión debe revisar dicho Expediente de Cancelación
donde se encuentran pmebas que ACREDITAN LA MALA FE DE DICHO
SOLICITANTE al momento de ingresar su solicitud de registro.

A la Comisión, solicitamos se sirva tener por interpuesta el presente
Recurso de Reconsideración sobre las nuevas instrumentales señaladas
y en su oportunidad declararla FUNDADA, anulando el Registro.

San Borja, Octubre de 2016,

^AST^fO OARCIA
OG^DOS
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DÍRECCION DE SÍGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DÍSTINTIVOS

EXPEDIENTE : 521003-2013

ACCIONANTE : GUSLLÉN ESPÍNAL, CARLA GABE

: CANCELACIÓN DE-R-BGiSTRO DE
POR FALTA DE USO

Lims, 29 de octubre de 2015.

Con fecha 23 de enero de 2013, GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú,
solicitó ía canceíacEón de! regsstro de ia marca de producto consíitultía por la
denominación DAYUN MOTOR, inscrita a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER, de
Perú, con certificado No 159225. psra distinguir vehículos; aparatos de locomoción
terrestre, aérea o acuática, de la cEase 12 de !a Ciasíticsclón iníernacionai.

La accionante manifestó que se han cumpifdo Sos tres años a partir de la fecha de
notificación de otorgamiento de la marca materia de ia acción y que í¡ene conocimiento
que la marca DAYUN MOTOR no está siendo utilizada.

Mediante proveído de fecha 06 de febrero de 2013, !a Secretaría Técnica de la
Comisión áe Signos Distintivos, entre oíros, corrió írasiado de Ss acción de cancelación
para su contestación por el plazo de sesenta (60) días hábiles a Wilder Guevara Díaz,
contando a partir de! día siguiente de su notificación.

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2013, Sa Secretaría Técnica de la
Comisión de Signos Distiníivos señaló que, habiéndose cumplido el pfazo para que el
emplazado absuelva el traslado de acción de canceEadón, se tuvo por no contestada
ia misma.

Con fecha 11 de lunio de 2013, Wiider Guevara Díaz se apersonó al presente
irocedimiento y señaló su nuevo domicilio procedimenía!.

Mediante Resolución No 2845-2013/CSD-ÍNDECOPL de fecha 09 de octubre de 2013,
)a Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción de canceíación
señaiando que a pesar de haber sido debidamente noíificada - tai como consta en el
cargo de recepción de ¡a cédula de noílficación (fojas 27 y 28} dei presente expediente

YD£L.4?GTECCIONDEL.i.
'rC?S !C4.. y'^: fíftí';^. i.:!i:^ •1¡ - P^:i i^i-1.: ~'~-i '^'"
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- Wilder Guevara Díaz. no ha presentado prueba alguna tendiente a demostrar el uso
efectivo en ©I mercado de la marca de producto DAYUN MOTOR para distinguir los
protíucíos para los que fue registrada; siendo además, que ¡a carga de la prueba
corresponde ai íituiar de la marca, conforme a lo establecido por e! aríícuio 167 de Ja
Decisión 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia de la presente
acaón.

Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, GUEVARA DÍAZ, WÍLDER,
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

Ha tomado conocimiento de la presente acción de cancelación al recibir ia
resolución de Primera Instancia.
Según lo que ha verificado en ei expediente, !a notificación que obra a tojas 27
y 28 ha sido realizado bajo puerta ai no haberse encontrado a persona alguna,
lo cual es errado, toda vez que siempre hay un encargado en dicho domicilio.
Solicitó se declare la nulidad de Ía resolución emitlcía por la Primera instancia,
toda vez que no se encuentra debidamente motivada.
Ha dado en cesión de uso su marca registrada a favor de ia empresa
Inversiones Asiática S.R.L, de ia cuai es gerente general, por el plazo de
cuatro años.
Ha venido utilizando su marca desde el año en que fue registrada, y a fin de
acreditar el uso, ha presentado medios probatorios, (fojas 61 a 109)

Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2014, GUEVARA DÍAZ, WiLDER, presentó
un comprobante de pago para acreditar el uso de su marca objeto de cancelación.

Mediante ©scríto de fecha 18 de febrero de 2014; GUÍLLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA, absoivíó ei Irasiado de apeíación manifestando que, cíe la revisión de Sos
nnedsos probatorios presentados por ei errspiazado, se advierte que los mssmos no
acreditan eí uso de la marca materia de la presente acción.

Con fecha 12 de marzo de 2014, Car!a Gabriela Guillen espinal soHcstó se realice una
audiencia tíe exhibición de documentos a fin de que el emplazado exhiba los Eíbros
contables de la empresa Sicenciataria a efectos de verificar la validez de ios
comprobantes de pago presentados.

¡ante proveído de fecha 02 de febrero tíe 2015, Sa Secretaría Técnica de Is Sala
Especializada en Propiedad Enteiectuat dispuso ia realización de una audiencia de
exhibición de documentos a ¡levarse a cabo ei 18 de febrero de 2015.

Con fecha 18 de febrero de 2015, a las 11:02 horas se llevó a cabo !a ausencia de
exhibición de documentos - previamente programada - a !a cual no asistió la
accionante. Asimismo, el emplazado, en representación de la empresa Eicenciaíaria ^tai
como consta los poderes que obran en el expediente), procedió a exhibir ios

documentos solicitados.

Mediante Resolución ? 0911 -2015/TPí-tNDECOPf. de fecha 24 de febrero de 2015, la
Sala Especializada en Propiedad Inteiectual deciaró nuío todo ¡o actuado desde la
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notificación de! proveído de fecha 06 de febrero de 2013, inciuyentío ¡a Resolución ?
2845-2013/CSD-1NDECOPL de fecha 09 de octubre de 2013 y en consecuencia
dispuso devolver ios actuados a la Primera instancia a fín de que proceda a emitir una
nueva resolución sobre eí fondo de la presente acción de cancelación, teniendo en
cuenta ios medios de prueba presentados por Wilder Guevara Díaz, asi como la
audiencia de exhibición de documentos llevada a cabo el día 18 de febrero de 2015.
La Sala consideró que se ha incurrido en defectos de ia tramitación del presente
procedimiento al existir una contradicción entre ias características señaladas por los
notifícadores de ía empresa Serpost respecto del domlcfíío del emplazado (en un caso
se ha descrito un cíomicflío de tres pisos con fachada crema y sin rejas, y en ei otro
caso se ha consignado un domicilio tíe dos pisos con fachada sin pintar y con rejas de
color negro). En consecuencia, existen indicios de que el proveído de fecha 06 de
febrero de 2013; no fue debidamente notificado en e! domicilio processf del
emplazado, motivo por lo que éste no tuvo conocsmiento oportuno de )a acción de
canceiación interpuests por Caria Gabriela Guilién espina!, ni pudo; dentro de! plazo
correspondiente, absoiver dicho traslado.

Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA señaló que Jos comprobantes adjuntados por la emplazada no son váfídos,
para ello adjuntó los gastos incurridos por la importación de ios vehicuios con ia marca
objeto de cancelación donde en la mayoría de las boletas ae venía el precio de venta
final es menor a! gasto íncurnao. Adjuntó medios probatorios que consideró aplicables.

Mediante proveído de fecha 20 de mayo de 2015, la Secretaría Técnica áe la
Comisión de Signos Dístinílvos, entre otras cosas pasó eí expediente a resolver y
además señaló que en atención a ia Resoiución No 0911 -2015yTPi-INDECOPI, tíe
fecha 24 de febrero de 2015, y habiéndose verificado que el empSazado mediante
escritos áe fechas 14 de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014 presentó ciertos
medios probatorios con la fínaíidad tíe acreditar el uso de ia marca DAYUN MOTOR
materia 'de la presente acción. los FTtismos que han sido debidamente noíiffcados s i@
parte accionante; y que por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2015 se reaiizó una
audiencia de exhibición de documentos, se dejó constancia que no se procederá a
reailzar el trasiado de la acción de cancelación formuiada por GUILLEN ESPINAL,
CARLA GABRIELA, ai emplazado, íoda vez que conforme a lo señalado en la referida
resolución ya se han actuado medios probatorios, ios nmsmos que han ssdo puestos en

conocimiento de la accionante.

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes ®XPUesíos^corresPonde
deíerminsr si se ha acreditado ei uso de la marca de producto DAYUN MOTOR,
inscrita con certificado Nfl 159225, a favor de GUEVARA DIAZWSLDER.
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Del informe ^de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que
GUEVARA DjAZ, WiLDER de Perú es titular de la marca de producto constituida por ¡a
denominación DAYUN MOTOR, para distinguir vehícuíos; aparatos de locomoción
terrestre, aérea o acuática, de la Ciase 12 de la Clasificación Iníernadona!. Inscrita el
07 de diciembre de 2009, con ceríificado ? 159225, vigente hasta el 07 de diciembre
de 2019.

E! presente registro fue otorgado por nriandato de ia Resolución No 019646/DSD-
¡NDECOPL de fecha 07 de diciembre de 2009, !a cual fue notificada el 19 de enero de
2Q1CL

El artículo 165 de la Decisión 486 establece que la Oficina Competente canceíará el
registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
lustificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros,
por su titular, por un licenciaíario o por otra persona autorizada para eíio durante los
tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de
cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la
marca no usada.

Además, dicha norma señala que cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a
uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la
marca, se ordenará una reducción o limitación de ¡a iisía de ios productos o servidos
comprendidos en ei registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuates la
marca no se hubiese usado; para e!lo se tomará en cuenta la identidad o slmi!
los productos o servicios.

Al resoecto. se debe tener en cuenta lo establecido por la Saia de Propiedad
intelecíual mediante Resoiución NQ 1183-2005^TP!-iNDECOPI de fecha 8 de
noviembre de 2005, recaída en el expediente No 199324-2003 (precedente de
observancia obHgaíoria que establece ¡os criterios para la apiscaclón del tercer párrafo
de! artículo 165 de la Decisión 486):

"La norma dispone que la Autoridad ordenará la reducdón o ¡¡mstadón de Is ¡Ísta de los
productos o servidos cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que !a norma no
establece una facultad s¡no que ¡mpone una obligación: !s de cancelar parcíaímeníe el
registro de una marca respecto a aquellos productos o servidos cuyo uso no haya ssdo

acreditado.

La norma Qstablece - refiriéndose a ¡a reducción o ¡¡mstadón antes señalada ~ que la
Autoridad deberá tomar en cuenta la "¡dentfdad o s¡m¡!itud" de ¡os productos o

sen/saos.
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La Idenüdad o similitud debe evaluarse respecto de ¡os productos o servíaos cuyo uso
haya s¡do acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servicio en e!
registro de ¡a marca, ía Auíondad deberá determinar:

a) Sí se acredita el uso de ¡a marca para un producto o servido idéntico a uno
específicamente detallado en ía Hsía de productos o sen/ídos efe la marca; o

b) Sí se acredita el uso de ¡a marca para un producto o servido que no se encuentra
específicamente detallado en la lista de productos o sen/faos que ésta tísstíngue. En
este caso. deberá veñffcsr, en partlcuíar:

¡) Si dicho producto o servicio resulta simpar s alguno de ¡os que se encuentran
expresamente datalíados en dicha lista: o
n) Si dicho producto o servido se encuentra comprendido en un género de
productos o sen/tdos distinguidos expresamente por ¡a marca.

Finalmente, sí únicamente se acredita el uso de ¡a marca para dfst¡ngu¡r un producto o

servido que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes
descritos, ¡a Autoridad procederá a Is cancelación del regisfro. tal como sucede
cuando no SG presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca."

Ei artículo 166 de la Decisión 486 establece que se entenderá que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que elEa distingue han sido puestos
en e! comercio o se encuentran disponibles en el mercado bsjo esa marca; en la

cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta ía naturaieza
de los productos o servicios y !as modalidades bsjo ias cuales se efectúa su
comercialización o prestación en ei

Debe tenerse en cuenta que ia carga de la prueba corresponde al titular del registro,
quien deberá acreditar el uso de la marca en el mercado, ya sea mediante facturas
comerclaíes. documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la
regularidad y la cantidad de comercialización de Eas mercancías ¡denírficadas con !a
marca, o algún otro tipo de documento, tal como lo establece el artículo 167 de !a
Decisión 486.

En aquellos casos en que ei titular de la marca presente como medios de prueba de
uso dQCumentos enniíidos por íerceras personas - como por ejempEo facturas, boietas

de venía, publicidad, entre otros - teniendo en cuenta que tales documentos han sido
presentados por el propio titular de la marca, se considerará que dichas pruebas^han
sido emitidas por personas auíorizadas, de conformidad con lo dispuesto en el articuSo
1S5 de la Decisión 486 y en aplicación dei Principio de Presunción de Veracidad
contenido en el artículo ÍV dei Título Preliminar de ia Ley 27444, en virtud de! cual se
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la
forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de ios hechos que eiios

atimnan.
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bn el presente caso, a fin de acreditar eí uso de la marca DAYUN MOTOR (certificado
N3 159225) e! emplazado adjuntó ios siguientes medios probatorios:

a. Copia del "Contrato de cesión de uso de marcan. (toja 68 a
b. Copis de consuiía RUC No 204802238436. (toja 69)
c. Copias tíe diversas boletas emitidas por INVERSiONES ASIÁTICAS S.R.L

entre el 03 de enero de 2012 y e! 22 de febrero de 2012. (fojss 71 ai 85 y 117)
d. Copias de Deciaradón Única de importación de los años 2010 y 2011.

Cabe precisar, que ¡os medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de Ea
marca DAYUN MOTOR en e! periodo de ios tres años consecutivos precedentes a la
fecha de mterposldón de ia acción tíe cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta
que ¡a acción de cancelación ha sido interpuesta el 23 de enero de 2013, debe
acreditarse el uso de la marca DAYUN MOTOR durante el periodo comprendido sntre
ei 22 de enero de 2010 v el 22 de enero áe 2013-

De la revispón de los medios probatorios preseníatíos por el emplazado se advierte So
siguiente:

-•.-,._l)./-"-'De! "Contrato de cesión de uso de marca", de fecha 20 de enero de 2010, se

verificó que WÍLDER GUEVARA DÍAZ suscribió con la empresa
INVERSIONES ASIÁTICA SRL, un acuerdo de iicencia de uso respecto a la
marca DAYUN MOTOR, que distingue productos de fa clase 12 de ia
Clasificación internacional, por e¡ píazo de cuatro años.

il) De la copia de la ficha RUC Ns 20480238436 de la empresa INVERS¡ONES
ASIÁTICA S.R.L, se acreditó que dicha empresa se encuentra como
contribuyente activo ante la SUNAT, que su actividad de comercio exterior es
importador/exportador y que su actividad principal es la venta de vehfcuSos
automotores.

Íii) En reíación a las copias de Dedaradón Única de ImporíacEón de ios años
2010 y 2011, se advierte que la empresa INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L,
solicitaron la imponacíón de írimoto de carga con ia marca DAYUN.

iv) En relación a ias coplas de boletas emitidas por INVERSIONES ASIÁTICA
S.R.L, se advierte que dicha empresa ha comercializado trimoto de carga
la marca DAYUN, tal como se aprecia a contEnuacion:

.^fc? BO^~A^'-^
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De ia revisión tíe los medios probatorios, conviene precfsar que, si bien algunas áe las
bótelas que obran en el expedsents, han sido emitidas por Sa empresa INVERSÍONES
ASIATSCAS S.R.L, que es una empresa diferente a! titular de ía marca materia de
cancejación GUEVARA DÍAZ WILDER, teniendo en cuenta que Jas mismas fueron
presentadas por e! propio emplazado, se infiere que han sido emitidas por una
empresa autorízsda.

Ahora bien, de! análisis en conjunto de ios medios probatorios, se advierte que los
mismos demuestran el uso efectivo de la msrca DAYUN MOTOR1 (certificado No
155225), dentro de! periodo relevante, para distinguir trímoto de carga, el cual se
encuentra incluido dentro del género "vehlcuios: aparatos de iocomoción terrestre",

que distingue la marca registrada, siendo que ios mismos se han vendido dentro de!
período pertinente; demostrando su puesta en el comercio y, por ende, su
disponibilidad en e! mercado; en cantidades que corresponden de scuerdo a !a
naturaleza de los productos de ia clase 12 de la Clasificación internacional.

Ahora bien, la marca DAYUN MOTOR se encuentra registrada para distinguir
"Vehiculos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática", de ia clase 12 de la

Cíasifícación IntemacionaF, habiéndose acreditado únfcsmente eí uso de is citacía
marca para ¡a comercialización de "vehícuíos; aparatos de Eocomoción terresíre13 de la

clase citada.

Así. dado que ios medios probatorios no acreditan eí uso de la marca en cuestión para
lodos ios productos para los que se concedió el registro de la marca objeío de la
presente acción; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 165 tercer párraio áe la
Decisión 486 y de conformidad con el precedente de observancia obligatoria antes
citado, corresponde restringir la iista de productos consignsdos en e! registro, la cual
en adelante comprenderá únicamente "vehícuios; aparatos de locomoción terrestre de

¡a ciase 12 de la Ciasificación Internacionai.

La presente Resoíucíón se emlíe en spiicación de las normas ÍegaEes antes
mencfonadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y
42 de fa Ley de Organización y Funciones deJ Instituto Nacional de Defensa de ia
Competencia y de ]a~ Protección de la Propiedad Sntelectuai (INDECOPi), sancionada
por Decreto Legislativo No 1033, concordante con ei artículo 4 dei Decreto Legísiaíivo
? 1075; así como por ¡os artículos 50, 51 y 52 deí Reglamento de Organización y
Funciones dei instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de
ia Propiedad Snteiectuai (ÍNDECOPI).

' Cabe precissr, que si bien en íss boseías presentadas se ha consignado como marca la áenom!nacfon
DAYUM y no DAYUN ^'10TOR- eíío a criteno de la Comisión no aiíera el carácter distintivo de iamarca-
en tanto ei término MOTOR es un término genérico, por lo que no es posibie establecsr un derecho de
exclusiva sobre ía! término.
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Deciarar FUNDADA EN PARTE ¡a acción de cancelación interpuesta por GUILLEN
ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, y en consecuencia, CANCELAR
PARCIALMENTE el registro de la marca de producto constituids por ¡a denominación
DAYUN MOTOR, inscrits con certificado No 159225, vigente hasta e! 07 DE
DJCIEMBRE DE 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ W1LDER, de Perú, ¡a que en
adelante distinguirá únicamente vehículos; aparatos de locomoción terrestre, de ia
clase 12 de la Clasificación IntemacionaL

Regístrese y comunlquese.
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PROVIDENCIA

Expediente No 657962-2016

Lima, 17 de octubre de 2016

A tin de proveer e! escrito de fecha 14 de octubre de 2016, cumpla J. CH. COMERCIAL
S.A. con presentar copia los medios probatorios que señala en el folio cuatro del escrito de
la referencia, los mismos que señala que obran en ef expediente No 521003-2013, a efectos
de notificar a la otra parte ya que la solicitante no fue parte de los citados procedimientos, y
por lo tanto no tuvo conocimiento de los medios probatorios obrantes en ellos; íocta vez que
todo escrito debe ser acompañado con copia del mismo, así como de fos respectivos
recaudas para la otra parte; mandato que deberá ser absuelto dentro del plazo de dos (2)
días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente, baio
apercib/miento de tenerse por no presentada la nueva prueba y en consecuencia por no
interpuesto ef recurso de recQns_[derac/on._



DÍRECaON ? SIGiNOS DISTIN7TÍ--OS
mic ía Prosa ![)4S<in Ífcr¡,i

'""^^•í ! \

ñ?1. ? ^..;-1

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN /^?^r-- ^

Expediente No 657962-2016

Señor(es): J. CH. COIWERCIAL S.A.
Dirección: CASILLA No 08 DE tNDECOPL

Lima, 17 de octubre de 2016

A fin de proveer el escrito de fecha 14 de octubre de 2016, cumpla J. CH.
COIWERCIAL S.A. con presentar copia los medios probatorios que señala en el fofío
cuatro del escrito de fa referencia, los mismos que señala que obran en el expediente
No 521003-2013, a efectos de notificar a la otra parte ya que la solicitante no fue parte
de los citados procedimientos, y por lo tanto no tuvo conocimiento de los medios
probatorios obrantes en eflos; toda vez que todo escrito debe ser acompañado con
copia del mismo, así como de los respectivos recaudas para la otra parte; mandato
que deberá ser absuelto dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de!
día siguiente de notificada la presente, bajo apercibimiento de tenerse por no
{¿Te!sení3da_fa^ nueva prueba _y en_ consecuencia por no interpuesto^ el recurso _de

recQnsjcÍeracion,

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

ALVAREZ MIRAyÜA, JUL(S^A ISABEL
Especialistas

Área de Marcas Contenciosa
Secretaría Técnica

Comisión de Signos Distintivos
fNDECOPI

Constancia de recepción ^ /. / ,^..

.£ú^^£^.....^u.í^....¿^^.^/.Apellidos y Nombres:

Fecha: ...............,.....<^9'^.<?.i¿íl....-....,.....-....-..Hora de recepción:

DNI o C. Extr. ? .............Ó^Á'¿SLÍ3.S..

F-MAR-20/1A
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J.CH. Comercial S.A.en el Esspediente 657962-2016 sobre nuestra
Solicitud de NuUdad contra el Registro 159225 sobre la marca de
producto "DAYUN MOTOR", Clase 12, del señor Walter Guevara Díaz, a
ustedes respetuosamente digo:

Que, con suma sorpresa hemos recibido el 20 de los corrientes su
Proveído del 17 de octubre de 2016 donde señala ( pego imagen ):

CÉDULA DE NOT1RCACIÓN

Expediento ? 657382-2016

SBftortM): J. CH- COMERCIAL SA
Srrecclón: CASILLA ? 08 DE ¡NHECON.

Urna, 17 de octubre do 2016

A fin do pmeer el escrito de focha T» ds octubro de 20't6. cumola J. CH.
COMERCIAL S-A- con presentar copte ios medios probatorios que scnaia on ei foíto
cuatro del escrito d^ Ea referencia, tos mismos nuQ Sfsñais. quo obran sn el expedienta
h!° S21003-2013, a afsctos de notiífearaia otra parte ya que la solicitante no •fue parte
de ios citados proceiiimiemos. y por !0 tanto no tuvo conotintienta 06 ios matii&s
probatorios obrarflBS en ellos: toda vaz que tdiJo escrito debe ser acflimpafiatio con
copia del mismo, asi como de los raspeciiuos recaudos para & otrs oarte; mandato
que deberá ser absueflo dentro del plszo ds ¿os (2) dias hdbitos OTntadcs a partir del
día siguiente da noBicada ia presentó, bajo ,nn¡re¡tiimlenfo de tenerse por no
pra^(?farfa ¡a svsy3_fsvfb^y • en consfamntía por no in!wpwao,^Ln¡f¡Wsa_!¡e-

Lo qua nciifico a Ud. conforme a iey.

ALVAREZ MIRANBA. An.lSSA ISASeL
Espeoa5st3^

SCCTBWÍO Titaua
COWt&ÍQTt dfl SígTíOS OÍSÜüMiS

INOSCOPt

CgrttítnncÍB tífrffioepctón

ApcBldo* y Nflffibres: -—...

fecha: —..

ON!OC,£X!T.N-

Flmisy/oselEc: ^.

_—tíwa tío rocapciói

,.VIncuto ctírt tí dcstiHB&rifl:

CASILLA 08-INDECOPI
CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORAVALDEZ". CASILLA ELECTRÓNICA 2315

UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM 1NC. DE USA



^./

Ü7UDIO , ,,,:il,
Derecho Industrial ^. ^ /—rr\ ^~^ ^— A P\ ^~1 A ® ^(51-1)476-9761/226-0777
Derecho Comerciaf f A/ lUf )í—)AUf IA ~ ^ ._.. _ _3_72-9073 / 476-9764

a (51) 985^)11-875 - RPM #804977
B info@patenfes.com.pe

Derecho Penal Ki^H SS?IKCfiyi%B BJB?fflNH ^ www^patentes.com.pe

Av. Aviación 2695 Of. 301 - San Borja
www.pafentes.com.pe

Al respecto, manifestamos lo siguiente:

1.- Como señala el punto 2.2 de nuestro Recurso de Reconsideración,

hemos presentado como nueva prueba instrumental "copia simple de la

Resolución 3068-201 S/CSB-SNDECOPS del 29 de octubre de 2015,
recaída en el Expediente 522003-2013 sobre la Cancelación Total
contra el Registro No 159225 sobre la marca de producto constituida
por la denominación aDAYVN MOTOR", de la Clase 12, del señor Walter
Guevara DíasT; SIENDO DICHO INSTRUMENTO POR SÍ SOLO NUEVA
PRUEBA INSTRUMENTAL, por lo que el apercibimiento "de tenerse por
no (.„) interpuesto el recurso de reconsideración", CONSÍDERAMOS
QUE NO SE AJUSTA A DERECHO, más aún cuando ni siquiera se cita
BASE LEGAL que la sustente y se nos da un plazo tan corto, POR LO
QUE NOS PRODUCE INDEFENSIÓN.

2.- De otro lado, los actuados en el Expediente 521003-2013 cuya copia
de/su Resolución 3068-2015/CSD-INDECOPÍ hemos adjuntando y
(djuntamos nuevamente en este escrito, si bien tiene como solicitante a

un tercero, EL EMPLAZADO es la misma persona emplazada en esta
Solicitud de Nuüdad, siendo en ambos casos el Titular del Registro
159225, QUIEN ÉL MISMO PRESENTO LAS DUAs a que hacemos
referencia en el folio cuaüro de nuestro Recurso, LO QUE NOS
EXONERA A PRESENTAR COPIAS DE DICHOS DOCUMENTOS a dicha
persona en el presente procedimiento.

3.1.- Copia simple del Conü-ato de Venta ( "Sales Contraer ) ?
DY20080326 de fecha 26 de.mar^o de 2008 ( "date: 2008-3-26" ),
suscrito por el Vendedor ( "SeUer" ) el fabricante GUANGHOU DAYUN
MOTORCYCLE CO. LTD. de China y el Comprador ( "Buyer" ) IMPEXSA
SA. de Perú por la venta de 32 motocicletas marca ("Brand") DAYUN.

3.2.- Copia simple del Contrato de Venta ( "Sales Contraer ) ?
DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008 ( "date: 2008-4-22" ),
suscrito por el Vendedor ( "SeUer" ) el fabricante GUANGHOU DAYUN
MOTORCYCLE CO. LTD. de China y ei Comprador ( ^Buyer" ) IMPEXSA
S.A. de Perú por la venta de motocicletas marca ( "Brand") DAYUN.

CASILLA 08-INDECOPI
CASILLA 11395-SEDE JUDICIAL "JAVIER ALZAMORAVALDEZ"- CASILLA ELECTRÓNICA 2315

UNA ORGANIZACIÓN DE PERUREGISTER.COM INC. DE USA
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A la Comisión, solicitamos se sirva tener por cumplido su requerimiento
y continuar con la prosecución del presente procedimiento.

OTROSÍ DíOO: Que, acompañaraos copias simples, incluyendo para la
otra parte, de:

^Copia simple de la Resolución 3068-2015/CSD-INDECOPI del 29 de
octubre de 2015, recaída en el Expediente 521003-2013.

Copia simple del Contrato de Venta ( "Sales Contract" ) Nc
DY20080326 de fecha 26 de maFzo_áe_20_OS

^Copía simple del Contrato de Venta ( "Sales Contract" ) No
DY20080422 de fecha 22 de afenS áe 2008

SBGUroO OTROSÍ DIGO: Que, al amparo del Artículo 136.2 de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, SOLICITO UNA
PRÓRROGA DEL PLAZO EN TIEMPO SUFICIENTE, en caso su
Despacho insistiera en la presentación de copia de los actuados en el
Expediente 521003-2013.

San Borja, Octubre de 2016.

ESTUDIO QCST^O
A Bj6 G ktt'0 S ^/^-¿¿í-

fce-lda Caceres
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DIRECCIÓN DE S/GNOS DISTINTIVOS

COM!S¡ÓN DE SIGNOS D/STiNTIVOS

EXPEDIENTE

MATERIA

5210Q3-20-Í3

GUILLEN ESPINAL, CARLA GABRIELA

GUEVARA DÍAZ. WILDER

CANCELACiON DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
POR FALTA DE USO

Lima, 29 de octubre de 2015.

Con fecha 23 de enero de 2013, GUILLEN ESP!NAL CARLA GABRIELA, de Perú.
solicitó la cancelación del registro de la marca de producto constituida por la
denominación DAYUN MOTOR, inscrita a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER, de
Perú; con certificado ? 159225, para distinguir vehículos; aparatos de ¡ocomoción
terrestre, aérea o acuétícs, de la ciase 12 de Es Clasificación Internaclonai-

La accionante manifestó que se han cumpiído ios tres años a partir de la fecha de
notificación de otorgamiento de la marca materia de ia acción y que tiene conocimiento
que la marca DAYUN MOTOR no está siendo utilizada.

Mediante proveído de fecha 06 de febrero de 2013, ia Secretaría Técnica de la
Comisión de Sianos Distintivos, entre otros, corrió traslado de la acción de cancelación
para su contestación por el plazo de sesenta (60) días hábiies a Wiider Guevara Díaz,
contsndo a partir del día siguiente de su notificación.

Mediante proveído de fecha 31 de mayo de 2013, ia Secretaría Técnica de la
Comisión de Signos Distintivos señaló que, habiéndose cumpEÍdo el plazo para que e!
emolazado absueiva ei traslado de acción de cancelación, se tuvo por no contestada
la misma.

Con fecha 11 de junio de 2013, Wiider Guevara Díaz se apersonó al presente
procedimiento y señaió su nuevo domjcilio procedsmeníaí.

Mediante Resoiuclón ? 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2013,
la Comisión de Sianos Distintivos declaró Infundada ia acción de canceiación
señalando que a pesar de haber sido debidamente notificada - tal como consta en e!
cargo de recepción de !a ceduia de notificación (-fojas 27 y 28) del presente expediente
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- Wilder Guevara Díaz, no ha presentado prueba aiguna tendiente a demostrar el uso
efecíívo en el mercado de ia marca de producto DAYUN MOTOR para distinguir los
producios para ios que fue registrada; siendo además, que la carga de ia prueba
corresponde al titular de la marca, conforn-ie a lo establecido por el artícuío 167 de la
Decisión 486, se tiene por no acreditado e! uso de! signo materia de is presente
acción.

¡ante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, GUEVARA DÍAZ, WiLQER,
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

Ha tomado conocimiento de la presente acción de canceíación ai recibir ia
resoíuclón de Primera Instancia.
Según lo que ha verificado en el expediente, la notificación que obra a tojas 27
y 28 ha sido realizado bajo puerta a! no haberse encontrado a persona alguna,
lo cuai es errado, toda vez que siempre hay un encargado en dicho domicilio.
Soíicitó se declare la nu!itíad de la resoíuclón emitida por la Primera Instancia,
toda vez que no se encuentra debidamente motivada.

Ha dado en cesión de uso su marca registrada a favor de ia empresa
Inversiones Asiática S.R.L, de la cual es gerente genera!, por el piazo de
cuatro años.
Ha venido utilizando su marca desde el año en que fue registrada, y a fin de
acreditar eí uso. ha presentado medios probatorios, (tojas 61 a 109}

Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2014, GUEVARA DÍAZ, WILDER, presentó
un comprobante de pago para acreditar el uso de su marca objeto de cancelación.

Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA, absolvió ei traslado de apelación manifestando que, de la revisión de los
medios probatorios presentados por ei emplazado, se advierte que los mismos no
acredlían e! uso de la marca materia de la presente scclón.

Con fecha 12 de marzo de 2014, Carla Gabrieia Guillen espina! soiicitó se reaiice una
audiencia de exhibición de documentos a fin de que eS emplazado exhiba ios libros
contables de ia empresa iicenclataria a efectos de verificar la validez de ios
comprobantes de pago presentados.

liante proveído de fecha 02 de febrero de 2015, la Secretaría Técnica de la^ Sais
Especializada en Propiedad inteíectuai dispuso Ea reaíízación de una audiencia de
exhibición de documentos a ¡levarse a csbo ei 18 de febrero de 2015.

Con fecha 18 de febrero de 2015, a ias 11:02 horas se ilevó a cabo !a audiencia de
exhibición de documentos - previamente programada - a Ía cual no asistió la
accionante. Asimismo, el emplazado, en representación de la empresa iicenciataria (tal
como consta los poderes que obran en ei expediente), procedió a exhibir ios

documentos soiicitatíos-

Mediante Resolución ? 0911-2Q15/TPMNDECOPS, de fecha 24 de febrero de 2015, la
Saia Especializada en Propiedad inteEectuai declaró nulo todo lo acíuatío desde !a
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notificación de! proveído de fecha 06 de febrero de 2013, incluyendo Ja Resolución NQ
2S45-2013/CSD-INDECOP!, de fecha 09 de octubre de 2013 y en consecuencia
dispuso devolver ios actuados a la Primera Instancia a fin de que proceda a emitir una
nueva resoiución sobre el fondo de la presente acción de cancelación, teniendo en
cuenta ¡os medios de prueba presentados por Wíider Guevara Díaz; así como la
audiencia de exhibición de documentos ¡levada a cabo el día 18 de febrero de 2015.
La Sala consideró que se ha incurrido en defectos de !a tramitación dei presente
procedimiento al existir una contradicción entre ías características señaladas por los
notificadores de la empresa Serpost respecto del domiciiio del empíazado (en un caso
se ha descrito un domidfio de tres pisos con fachada crema y sin rejas, y en ei otro
caso se ha consignado un domicilio de dos pisos con fachada ssn pintar y con rejas de
color negro). En consecuencia, existen indicios de que ei proveído de fecha 06 de
febrero de 2013, no fue debidamente notificado en e! domicilio procesal del
emplazado, motivo por lo que éste no tuvo conocimiento oportuno de la acción de
cancelación interpuesta por Carla GsbrieEa Guillen espinal, ni pudo, dentro de! plazo
correspondiente, absoiver dicho trasfado.

Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA señaíó que los comprobantes adjuntados por la emplazada no son váiidos,
psra eilo adjuntó ios gastos incurridos por !a importación de los vehículos con la marca
objeto de cancelación donde en la mayoría de las boietas de venta ei precio de venta
final es menor ai gasto Incumdo. Adjuntó medios probatorios que consideró aplicabies.

liante proveído de fecha 20 de mayo de 2015, Ea Secretaría Técnica de la
Comisión de Signos Distintivos, entre otras cosas pasó e) expediente a resolver y
además señaló que en atención a ia Resoiuaón ? 0911-2015/TPí-INDECOPl, de
fecha 24 de febrero de 2015, y habiéndose verificado que el emplazado mediante
escritos de fechas 14 de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014 presentó ciertos
medios probatorios con ía fína!idad de acreditar el uso de Ea marca DAYUN MOTOR
materia tíe Ja presente acción., los mismos que han sido debidamente notríicados a la
parte accionante; y que por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2015 se realizó una
audiencia de exhibición de documentos, se dejó constancia que no se procederá a
realizar el traslado de la acción de canceiación formulada por GUILLEN ESPINAL,
CARLA GABRIELA, al emplazado, toda vez que conforme a ¡o señalado en !a referida
resolución ya se han actuado medios probatorios, ios mssmos que han sido puestos en

conocimiento de ia accionante.

La Comisión considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresj3onde
determinar si se ha acreditado el uso de la marca de producto DAYUN MOTOR,
Inscrita con certificado Ns 159225, a favor de GUEVARA DÍAZ WiLDER.
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Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que
GUEVARA DÍAZ, WILDER de Perú es titular de ¡a marca de producto constituida por Ea
tíenorrE E nación DAYUN MOTOR, para distinguir vehícuíos; aparatos de Socomoción
terrestre, aérea o acuática, de la Ciase 12 de la Clasificación iníernacionai, inscrita el
07 de diciembre de 2009, con certificado Nc 159225, vigente hasta el 07 de ciiciembre
de 2019.

El presente registro fue otorgado por mandsto de ¡a Resolución N" 019646/DSD-
1NDECOPÍ, de fecha 07 de diciembre de 2009, la cual fue notificada el 19 de enero de

El articuio 165 de la Decisión 486 estabiece que la Oficina Competente cancelará e!
registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, ia marca no se hubiese utiHzado en al menos uno de los Países Miembros;
por su titular, por un licencíatario o por otra persona autorizada para ello durante ios
tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie ¡a acción de
cancelsciórs. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición iníerpuesío con base en la
marca no usada.

Además, dicha norma señsia que cuando la felía de uso de una marca sólo afectara a
uno o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la
marca, se ordenará una reducción o iimiíación de la lista de los productos o servECsos
comprendidos en ei registro de ia marca, eliminando aquelios respecto de los cuales Ea
marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o slmmtud de
ios protíuctos o servicsos.

Ai respecto, se debe tener en cuenta lo estsblecEdo por la Sala de Propiedad
¡ntelectual mediante Resoiución ? 1183-2005/TPI-iNDECOPÍ de ^echa 8 de
noviembre de 2005, recaída en eS expediente ? 199324-2003 (precedente de
observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicación de! tercer párrafo
de! artícuio 165 de ia Decisión 486):

Ta norma depone que la Autoridad ordenará la reducción o Hmltactón de ía lista de los
productos o servidos cuyo uso no haya sido acreditado, por lo que ía norma no

estab/ece una facuííad s¡no que Impone una obligación: la de cancQÍar parcialmente el
registro de una marca respecto a aqueflos productos o servidos cuyo uso no haya sfdo

La norma establece - refiriéndose a ¡a reducción o Hmítacson antes señalada ~ que la

Autoridad deberá tomar en cuenta te "Identidad o similitud" de los productos o

semcios.
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La identidad o simsíítud debe evaluarse respecto de ¡os productos o servidos cuyo uso
haya sido acreditado. En ese sentido, para mantener un producto o servido en el

registro de ¡a marca, la Autorídad deberá determinar:

a) S¡ se acredita el uso de la marca para un produQto o servicio idéntico a uno
específicamente detallado en ¡a lista de productos o servidos de ¡a marca: o

b) Sí se acredita Q¡ uso de la marca para un producto o serv¡cio que no se encuentra
específicamente detaíiado en !a íista de productos o sen/ídos que ésta dfstmgue. En
este caso, deberá venfícar, en particular:

¡) Si dicho producto o señ./fdo resulta ssmsíar a alguno de ios que se encuentran
expresamente detallados en dicha Hsta; o
¡í) Sí d¡cho producto o sen/Ício se encuentra comprendido en un género de
productos o servicios distinguidos expresamente por ís marca.

Finalmente, si úmcamente se acredita e! uso de la marca para distinguir un producto o
semclo que no se encuentra comprendido en alguno de ios supuestos a) y b) antes
descritos, !a Autondad procederé a ¡a C8nce!ac¡ón de! regfstro, tai como sucede
cuando no se presenta prueba siguna que acredite e¡ uso de la marca.

El artícuio 166 de la Decisión 48S establece que se entenderá que una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca; en Is
cantidad y del modo que normaimente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo !as cuaies se efectúa su
comercialización o prestación en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que ia carga de la prueba corresponde ai titular del registro,
quien deberá acreditar el uso de !a marca en ei mercado, ya sea mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren ¡a
regularidad y ia cantidad de comerdaiización de las mercancías identificadas con la
marca, o algún otro tipo de documento, tai como So establece el artícuio 167 de la
Decisión 486.

En aquellos casos en que el íituiar de la marca presente como medios de prueba de
uso documentos emitidos por torceras personas - como por ejemplo facturas, boieías

de venta, publicidad, entre otros ~, teniendo en cuenta que tales documentos han sido

presentados por el propio titular de la marca, se consltíerará que dichas pruebas^han
sido emitidas por personas autorizadas, de conformlciad con lo dispuesío en e! artículo
165 de la Decisión 486 y en aplicación del Principio de Presunción de Veracidad
contenido en el artículo IV del TÍtuio Preiiminar de ia Ley 27444, en virtud del cual se
presume que los documentos y decíaracsones formulados por los administrados en Ía
forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de ios hechos que ellos
afirnnan.
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En ei presente caso, a fin de acreditar ei uso áe ia marca DAYUN MOTOR (certificado
? 159225) e! emplazado adjuntó los siguientes medios probatorios:

a. Copia del "Contrato de cesión de uso de marcan. (toja 68 a 70)
b. Copia de consulta RUC ? 204802238436. (toja 69)
c. Copias de diversas bótelas emitidas por INVERSIONES ASIÁTICAS S.R.L

entre el 03 de enero de 2012 y si 22 de febrero de 2012. (tojas 71 a! 85 y 117)
d. Copias de Declaración Única de importación de los años 2010 y 2011.

Cabe precisar, que Sos medios probatorios presentados deberán acreditar el uso de la
marca DAYUN MOTOR en ei periodo de los tres años consecutivos precedentes a la
fecha de interposición de la acción de cancelación. En ese sentido, teniendo en cuenta
que Is acción de cancelación ha sido interpuesta e! 23 de enero de 2013, debe
acreditarse ei uso de la marca DAYUN MOTOR durante el periodo comprendido entre
ej 22de_enerpde.201Qv e!.22 de enero de 2.013.

De la revisión de los medios probatorios presentados por e¡ emplazado se advierte lo
siguiente:

i) Del "Contrato de cesión de uso de marca", de fecha 20 de enero de 2010; se
verificó que WÍLDER GUEVARA DÍAZ suscribió con la empresa
INVERSIONES ASIÁTICA SRL, un acuerdo de licencia de uso respecto a la
marca DAYUN MOTOR, que distingue productos de la ciase 12 de la
Cíasiíicadón iníernacionai, por el piazo de cuatro años.

¡i) De la copia tíe ia ficha RUC ? 20480238436 de la empresa ÍNVERSIONES
ASIÁTICA S.R.L, se acreditó que dicha empresa se encuentra como
contribuyente activo ante ia SUNAT, que su actividad de comercio exterior es
importador/exportador y que su actividad principal es ia venía de vehículos
autemoíores.

iis) En relación a las copias de Declaración Única de Importación de los anos
2Q10 y 2011, se advierte que la empresa INVERSIONES ASiATiCA S.R.L,
soiicitaron Ía importación de Irimoto de carga con la marca DAYUN.

iv) En reíadón a las coplas de boletas emitidas por INVERSIONES ASIÁTICA
S.R.L, se advierte que dicha empresa ha comercializado thmoío de carga bajo
ia marca DAYUN. tñ! como se aprecia a continuación:

..^-..^^.
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De la revisión de ios medios probatorios, conviene precisar que. si bien algunas de las
bótelas que obran en el expediente; han sido emiíitías por !a empresa INVERSIONES
ASIÁTICAS S.R.L, que es una empresa diferente a! titular de ia marca materia de
cancelación. GUEVARA DÍAZ WILDER, teniendo en cuenta que ias mismas fueron
presentadas por e! propio emplazado, se infiere que han sido emitidas por una
empresa sutorízada.

Ahora bien; del análisis en conjunto de ios medios probatorios, se advierte que los
mismos demuestran eí uso efectivo de !s marca DAYUN IVIOTOR1 (certificado No
159225), dentro de! periodo reievante, para distinguir tnmoto de carga, e! cual se
encuentra Incluido dentro del género "vehículos: aparatos de locomoción terrestre",
que distingue la marca registrada, siendo que los mismos se han vendido dentro del
periodo pertinente; demostrando su puesta en el comercio y; por ende, su
disponibilidad en ei mercado; en cantidades que corresponden de acuercEo a la
naturaleza de ios producios de ia clase 12 de la Clasificación InternadonaL

Ahora bien, la marca DAYUN MOTOR se encuentra registrada para distinguir
'Vehículos: aparstos de iocomoción terrestre, aérea o acuática", de ia clase 12 de la

Ciasifícadón ¡ntemadona!", habiéndose acreditado únicamente el uso de la citada
marca para la comerdaiizadón de '"vehícuios; aparatos de locomoción terrestre de la

clase diada.

Asi. dado que los medios probatorios no acreditan el uso de Ea marca en cuestión para
todos los producios para ios que se concedió e¡ registro de la marca objeto de la
presente acción, en apiicadón de io dispuesto en e! aríícuio 165 tercer párrafo de la
Decisión 4S6 y de conformidad con el precedente de observancia obiigatoria antes
citado, corresponde restringir is lista de productos consignados en e! registro, la cual
en adelante comprenderá únicamente itvehiculos; aparatos de locomoción terrestre de

la ciase 12 de la Ciasrficadón Internacional.

La presente Resolución se emite en apiicación áe las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacionai de Defensa de ia
Competencia y de ia Protección de ia Propiedad Intelectual (INDECOPi), sancionada
por Decreto Legislativo No 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
Nc 1075; así como por ios artículos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de

la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

^ Cabe precisar, que si bien en fas boleías presentadas se ha consignado como marca la denomtnacsón
DAYUN' y no DÁYUN MOTOR, eí!o a criterio de la CoTnssión no aiíera ei carácíer disíiníivo de !a marca,
en tanto el término MOTOR es un íérmmo genérico, por b que no es posible esíab!ecer un derscho ds
exclusiva sobre tal término.
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Deciarar FUNDADA EN PARTE ia acción ds canceiación interpuesta por GUILLEN
ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, y en consecuencia, CANCELAR
PARCIALMENTE el registro de la marca de producto constituida por la denominación
DAYUN MOTOR, inscrita con certificado No 159225, vigente hasta ei 07 Di
DICIEMBRE DE 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ WILDER, de Perú, la que en
adelante distinguirá únicamente vehículos; aparatos de locomoción terrestre, de ia
dase 12 de ia Clasificación internadonaS.

. - ^^**tfí-

. * (asiNwsé.
¿''-

•^^- ^

Regístrese y comuníquese.
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} "WÁ-m^?r:-w¡^"j •
GuangzhquJ^ayang Motorcycle Co., Ltd.
J"WVtJ^?/?^W

3^r:
Seiler:

í?
Address: No. 12 Yongfa Road, Huadu Dístricí, Guangzhou P.R. China
'[TifKTet 0086-20"36996722~
<^X (Fa? 0086-20-86884661

-PWJContractNo.: DY20080326
Wdate: 2008-3-26

Emaíl: irwin^fizdayarLQ.com

^W.Á(Buyer):
?(Address):
ilMf;-(Tel.}~
<-?j^(Fax):
WWatí}:

ÍMPEXSA S.A.
AV. MADRE DE DIOS -M2 4-D ~~ PUERTO MALUONADO Pi^RL:
0051-829613T18"

Jbaezl 8(3>V3hoo.com,mx

^5^WRLf, EÍi^-;fnM^r^:f-?!J^, ^j^ h'?(J^^^iT^^R¡.
This coníract is made by and between the buyers and the seilers, whereby fhe buyers agree to buy and the
seliers agree to seii the under mentioned commodity according to the íerms and condltions stipulated below:

1. l^nun^\ ^^. m^. ^X. (^J-r-t/ÍiJ;T1) ^C^^^
Name of commoáity and specrfícations quantity, (FOB/CfF/C&F) unií price and total value:

Shípping mark

N/M

Total

Sa^^m^-
Name & Model of

CommodEty

DY 125
DY 100-2

(^ÍTí)
DY 125-8

DY 125-II

DYI50GY
DY125-9

DY250-2

Parts for Engine

insurance

M
Quantiíy

16

i0

]
">

1
1
I

32

^mUnit price FOB
Guangzhou

USS440

USS396

US$571
US$571
USS59Í
USS599

USSÍJ20

^(^)
Amount (US

Dollars)
USS7.040.00

US$3.960.00

USS57Í.OO

USSI.I42.0U

USS59LOO
USS599.00

USS 1.120.00

USS4,943.7?

rss i o.oo

USSI9.976.75

2. ua^: DAYUN
Brand; DAYUN

3. -?: -W (ÜlU^-it) .T.^

Packmg: wooden case (export standard) SKD

4. ^a^: F-H-I, ^l^
Port of shipment: Guangzhou,China

5. S^a^: Cailao®?;-
Port ofdesímatÉon:Callao Perú

6. ^?fe¿tm^M20^
Lead Time: 20 days sfter the receipí oí íhe advance

7. <^0^: iLlOO%^ij'<fe, M^^.£iiJ^-JiÍ^<.m^^.
Payment: T/T30% of amount as deposrí, íhen pay balance after fax-copy of B/L in one week.

ff-. iLCT^h":
1. ^7/^s-iíxm<'j-^-mfW^ rrr^imcA^iij^míu.
2. y:7'j^WWWi^^W^ ^W--?^?^
3. ^M££--^kEW2mj:<^ WT-?fkW^' í&WWL^,
Remark: underthe term ofTT
1. The Seiler shafl undertake afi offhe foss caused by the foreign exchange rate fiuctüatíon subject íhaí íhe
paymení has been done wífhin a week after receipt of fax-copy of Bí!f of ladíng.

2. The Buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange raíe fíuctuation-subject íhat íhe
paymení has been done wiíhin two weeks after receipt of the fax-copy of Bsll of lading.

3. The buyer shali undertake the ioss caused by íhe foreign exchange rate fluctuation and the charge of
bank iníeresís subject that the payment is done over two weeks afíer receipí of fax-copy of bili of ladíng. ,
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8. @^QgÉCommodíty DEscriptíom

/,-• '-<1

3 "• -I.'.

V.C.W f

&Y125

DV100--21

DY125 9

DVJ25-

i1

ÜYI50GY

UY125 -8

DY2óO-^

H:fl!J?tí:n!

1-üYíüO
2. nl¥'. ^

ÍW5WJ
ir'oter ht-atí'1. ifihT

/7¿T ,7%
^quarc

i-i^^
comiHün

W^íNí^
(.'urreni modül

!• -*+Í1 /T1>1 .'1^ FTT1-f?.íJ''TOJ;x''T;-

üjrrer.i ;nodc'.

^w^
CQfinon

w^^m
Douhl^ l\shi<

-^i^
Curren L jnodel

w^\^
From brske

a^j
árum brake

S¿N
driLTs bra.ke

fí^J
DÍsc brake

^J
Üisc br.-ikr

^
Di se brake

i%f.fj
Di se brakc

f^i
Di se brake

w.
nm

?
^POKC

Ŝpokc

i.-üS
i-i y-

til uro¡nu

fTt

•?' \k'¿

ci¡i^r:¡;

m

-^&
í5poke

íV¡^
al un'inu

i:¡

?
a.tUminu

H]

^MM^
Engine. gr'í)r

ií¿r?w¿
roiary ogea;'

lOOc.; ^-Jtó
lOOcc

ni¿¿i^a-f%f
^.WsW
n. teU5^
return ogear

-^?^
riu/tí-v ^¡¿ü£.r

ni-mM-sB
roiisry bgear

^W^ñ
rQ+;Jr_v owu'

^?^fó;
]i

Two cylinder

¡i-¡!'.^it'-%sl."?ti-

biüiiper

ja^-K

carnage

^M
COFHJTO.I

•L:- ',íén-js

L-on^no-i

^m
coninon

co^a^r;

^M
C 0^10^.

^
cn^-'1"

f^
comraor;

?^
:c'S;';30X

»

.; ¡z.r 11

ÜTher spccifica^;̂cif'icauon sha] 1 be lisied as a.n.achjpent. '

': !??^\^\-% bssket and paper fil<? j
'/!fIS Hn^íínc ñ^.d oí hcr parís sha 1! be lis'ed 9^; aiUiCmtíni.

' <(•;

Suppiying 1 % spare parts free of charge, along wiíh each shipment at commodity value

í£: ^íSi^ümm^ft
9. ^)^: Insurance:

^ 5:-;7 fé %%^fg110% SÍfti -^ ¡?^ _ „ '^^Ifé.
Insurance shali be covered by the buver for vslue's110% agaínst ai! Rísks and

Addiíionaí Risks.

10. ^S¡^3: Forcé Majeure :
^T^^^m^^^^Üf^.^^ ^^^^^^rt^^-ÍT;-Í^-77¿i:^^'5^AÍf^^?i. ^

}í^. ^^mt'^?. ^/j^ww^/j&^u^^í^n^^?^^'&'^.!W ¿;
JÍffróL '. -'JL-Zf'ÍPJ^?4_K'X-^ÍS^^^Í^:%-

The seiiers shalE not be held responsibie*for íhe delay in shipment or non-defí-very of the goods due ío Forcé
Majeure, w/hich might oceur during the process of man ufacíu ring or in the course of ¡osding or íransit. The
sellers shaii advise the Buyers immediately of the occurrence mentioned above the within fourteen days íhere
after the SeEiers shaE! sena by aírm^í! Eo íhe Suyers for theír acceptance a certsHcate of the accident. Under
such circsjmsíanc^s the Seliers, however, are síili under íhe oblígation te íake 3ii necesssry measures to
hasíen íhe delivery offhe goods.

-f,--:^ y

11. ÍT^JCTÍE:M^ Theexpiryorder
^^^-tí^mm^m^-^^^^^^sww^^ww^w^' ^:

^L '^ ^-d.^?iWJ'Tt. bN./7-rj"^ñ^'~-&ffii^^^' ^"-^^iJ'^.

Provideá that The Buyer does not send any mfonmaííon on the rest paymení or shipmení advice for íhe
Producís ordered withín a month afíer fhe date of shipmení síipufafed in the conírscí that shoufd be resardeá
as the expiry orcter. The SeiEer should have íhe righí to deaí wiíh the Products in íís way and confiscaíe íhe
cíeposrt.

12. <^^: Arbftration :
J'LY^óA^<Mt(Íra?^/f^í3 -^^MiáAWiW^ íy!?ÍHf^^^*< i¿f¡^íKÍfó'£:i'l-!^:-^^^

i^^i^^ ^>^^m^m:?íta, fí1w^»jíiíj. ^^-fé^^^^- ^^^4j[!¡%;/rQ-'j^ii.
Aií disputes in connectíon wiíh the executíon ofíhis Conírací shai! be setíted frfendíy íhrough negoíiaíson in
case no setílement can be reached. íhe case íhen may be suímnííed for arbitration ío íhe Arbiíraíion
Commissíoncfthe China Councíifórthe Promotion.ofSníematsonalTrade, Guangzhou Commíssion. ¡n
accordance wiíh the Provisiona! Rules oí Procedure promuígsted by the saíd Arbiíration Commission . The
ArbÉtraííon commíttee shalf be finaE and binding upan both parties. And the Arbííration fee shall be borne by
íhe iosíng partíes.
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4^W^.Á^f'-i-'.¿ i^\ ^^-A:^^^-Í»]^.^A. ffi^x-JJí^^.r;/±^iJÍEi-J-, Ü^x.-^^:^^-
The present coníract ¡s .drawn in Chínese and Engiish as weli, bcrth texis beíng equaiiy authentic. in case

of any divergence of ¡nterpretaíion, íhe Chsnese íext shait prevail.

MW:^'
Notíces:

?;f;í'»lró-WA'fc3'JA, 7H¿?'? h'l&tí-J-iJ?-á:./i[L r-W!:/t^t-^^^^77-
'.fc?3iiFi3 l?.lSMÍ1!.S--^/.

AII noíice shall be wntíen in English and Chínese, and served ío boíh parties by -fax/courier according ío íhe

foiiowing addresses. if any changes of the addresses occur, one party shait ínform the other party of the
change of address withín three tíays after the change.

15. ^N^Atíh a^7j^'T-W^\\^±^.
Thss Contract is in two asDies^ effective smce bemg signed/sealed by both parties.

16. Bank ¡nformatíon ^^T-^I
Beneficiary: Guangzhou Dayang Moíorcycle Co-, Lid.
Bank name :The Endustrial and Commercíaí Bank of China Guangdong Provincia! Branch
Account No.: 3602026809200109744 (USDAccount)
SwifE Code; ¡CBKCN8JGDG.

p.. Ltó
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^'v. r^w^^^^'ís_____^
Seiler: Guarrgzhpu Dayang Mpíorcycfe Co., Lid.
^-^ .^S^W^^&±^2^~
Adch-ess: No. 12YonQfe Road, Huadu Disíricf,'GuangKhou'P.R, China
WÍTel. 008©-20-38@@6722
féX ÍFa> OQ^i3-20-86'S84e61

^InJ^-Commci ^o.: DY2008043:
CTdató: 20Q8-4-2?

Enrai!: iwm^aztí&ysnG^com

J.^Uil:(Address):
^.íñW:

iypííX^A ^. -\.

AV-. MAORíLPH W.^_M 4~Q — Fi;?TÜ ^!A]J)Ü^ÁDO P^L.
-0051-829613T1S

Jt]3:S2"3SSv'ai'iQO ;&0(TLZ?S.

'í-^A-íFax).

^ftíMgiii);
¿¿¿^^^X^RJ^;, ¿]^'m^MCT^if> •^I^TI^^B:^rr^^!^:
This contrací is made byand beíween the buy<ers snd íhesetígís, wherebythebbyefs.agree.to buy-antí the

seljsrs agree to-seij '£he und&r menííonetí com'niQdríy according to tñe-íerms-snci condlííons sfipuJated beíort/:

i, ?^. i^^. m^-. ms. (.^¡¥iw.) ^ssíis-

Nsnie of commoclfty and sp&cíficaíions qü.sntity. (FOS/CIF/C&F) uñitpnce sntí to-i^vaiue:

^
Shíppmg m-ark

Name S-MoÜe!''tíf

Commodíty

M
Quantíty

¿?W-
Umtpnce.FOE

Guangzhou

Amount ('US

Doiis.rs}

DYI25 n USS44g L'SS^064.QO

DY. E 00.2 12 l;SS4Q!Í L.SS4.S-9(LO('f

^/M DYE 25.̂0 rss'005 UtíSJ^i.O.OO

Sparc- psns

ln:suranceí/^.^:^

;js$?j;;v^?o

f^SJü.QO

Total l:SS2I.4JS30

|Nc^e;:íhe/pr{CeloÍCüri^üt'ís:vai?irtíenj-<:íay^áfter,^
|depbsft;1n'.tíife'.ten-d.ays,;ífr^.eol'ntractwjfÍ;.bé':-En'vaIrd/ •' ' 11"'':1' ." ; "". •' .. _ ..'.

¡^í^ .^^•^%^^tóoül^.W^;''^0;H^. i7^^^N^^^i'.'te^!?^-:" •

2. ^: DAYUN
Srand DAYUN

-3. -Í^r W ÍÍKG:^^) .•1<^

Packm-g.: woodencas&^exportsíafídartí) SKD

4. «D^, r^ri. ^,g
Portof^hfpmení: Gusngzhou,China

5. •£lB<f-Q^ CallaoW

Port oí desf!natÍon;C^Hao Perú

6. »?'£&»W^O^
'Lead Time; 20 ctays afterthe recefpt oHhe.advance

7. ?):3^ tt3Q%;í?m, MtfítW-"^^m¿?
Payme''nt T/T30%, of amoünf as deposií, íhen pay balance afíérfax-copy oí E^L-in one wesk.

•^•^ W<?'fTFr

i. ^MWiinwmí: -miwit ?.l^&ifr^^^m^^^^;;

2. ^•?^MW??ró/? ^-^Wa».
3.-'^w^m2w±'?, ??rá»?it. jam^T». -••• ••
Remark.-.unGferíhe temí crfTT
',. The Sejier sñai) undertalí-e aif: óf the loss causetí by íhe'fo'rergn e^cnsnge- raíe-fiu.ctuatkín su.bjecrthat íhe
•paym&nt has- been done wlthín a week-after recejpt of'fax-copy"íifBÍii'of-fatííñg.

2. The Buyer shall-underíake the ioss caused by íhe foreign exch-arsge rgts fljcíuatioh subjecí that the
• paymerrt has, be.ep done wíñín .fwo íyeeKs afíer rece-Ípí .of;íhe'fax-copy •of BÍ!Í of iatíing.

3- Th&'buyershail undertak-e'thek?ss;caused'by íhefoi^ígrr.e^cñange raíeflucüjatíon ana th^.charge of

banEí ¡ntereste.sübject tfíat tí-te-paymení fs done overíwo weeks gifter receipí of fax-copy of-bííí-of iading.
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S. 'X^?^í£CoTnm6dií£y:Dís,c:op1üon^

¿tó(fel'

DY12í

Dí.l.Oíí-2

I&Yí25^

:"^x%:w::/'
• jTin?; e:r- 'tíé-üáttgh-V

^-xr^'
Square

.^N?íífe'
reíiauon •

..:'.^^.^-^-1

.Fr sai--; •:&raké

'.í-f-^lt. ' •

'•^: m^t:.:.

<ÍtíM '.'brairó

^'^'tl

dni'f;l brakí?

WWCT
Currení: mociel

I? ••^flí^Clí
&isc br?A$

•^^
^•.ríE-:

'.•SpoN.e'.

-',;' í'f>.

íi^f:
.Spoke'

ÍQQcc -W^
3ec..

^.-
•a. WF:I na

i&

.Kfis?¿M^^
ütn&T specuic^ion si^U be lisiad as aLi^chffieRl..
1-DYIOO-^:. 3nm^3t?^ baske-t. and pa?er f¿'Z¿
2.CT»5i :":'"" 1;~ '':':'-: : . ;1- - •' ••

?t?W
^í^?"
n. ft^®

.i-s.íym.. sgiís.r

Süppíyfng 1"% sparep3rtsTTeeofcharge,.alongWiíñ'éách"5UDmsnÍ3ícoHimodityvaiue;
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DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCIÓN No 3253-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE

ACCIONANTE

EMPLAZADO

MATERIA

: 657962-2016

: J.CH. COMERCIAL S.A.

: GUEVARA DÍAZ, WILDER

: NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Lima, 28 de noviembre de 2016

1. ANTECEDENTES

1.1. Fundamentos de la Resolución recurrida

Mediante Resolución No 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de setiembre de
2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA ¡a acción de nulidad
interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú, contra ei registro de la marca de
producto DAYUN MOTOR, para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre,
aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional, inscrito con Certificado
? 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, a favor de GUEVARA DÍAZ,
WILDER, de Perú. Al respecto, ésta Comisión consideró que la accionante no ha
presentado medios probatorios suficientes que demuestren la supuesta mala fe con la
que habría actuado e¡ emplazado.

1.2. Fundamentos del recurso de reconsideración

Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú
presentó recurso de reconsideración contra la Resolución ? 2543-2016/CSD-
¡NDECOPI, señafando que en el Expediente ? 521003-2013 el emplazado presentó
documentos que habrían sido emitidos con anterioridad a la fecha en la que solicitó el
registro de su marca DAYUN MOTOR, ¡o que evidenciaría que actuó con mala fe.

Con fecha 21 de octubre de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A. presentó copia de dos
contratos de venta emitidos en marzo y abril del año 2008.

2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Comisión, conforme a los antecedentes expuestos, deberá determinar si las nuevas
pruebas presentadas desvirtúan los argumentos de la resolución impugnada.

3. ANÁLISIS DE LO ACTUADO
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3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que
GUEVARA DÍAZ, WILDER, de Perú, es tituiar de \a marca de producto DAYUN
MOTOR, inscrita con fecha 07 de diciembre de 2009, con Certificado No 159225,
vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, para distinguir vehícuios, aparatos de
locomoción terrestre, aérea o acuática, de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

Cabe precisar que dicho registro fue solicitado mediante Expediente ? 398851-2009
de fecha 08 de setiembre de 2009 y otorgado por mandato de ¡a Resolución No 19646-
2009/DSD-INDECOPi, de fecha 07 de diciembre de 2009.

Mediante Expediente ? 521003-2013, GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA solicitó
¡a cancelación por falta de uso del referido signo.

Mediante Resolución ? 3068-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 29 de octubre de 2015,
la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada en parte ¡a acción de cancelación
interpuesta y, en consecuencia, se procedió a cancelar parcialmente el registro de la
marca la que en adelante distinguirá únicamente "vehículos; aparatos de locomoción
terrestre, de fa ciase 12 de ¡a Clasificación internacional". GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA interpuso recurso de reconsideración.

Mediante Resolución ? 86-2016/CSD-INDECOPi, de fecha 11 de enero de 2016, la
Comisión de Signos Distintivos declaró infundado e! Recurso de Reconsideración
interpuesto por GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perú, contra ta Resolución
? 3068-2015/CSD-INDECOPI. Actualmente dicho procedimiento se encuentra en
trámite ante la Sala Especializada en Propiedad intelectual ai haber sido materia de
apeiaciún.

3.2. Naturaleza del recurso de reconsideración

El recurso de reconsideradón tiene como objeto posibilitar a! mismo órgano que dictó
la resolución impugnada, la revisión de su propia Resolución considerando nuevos
elementos que no se tuvieron en cuenta ai momento de resolver, ¡os cuales están
constituidos por la denominada nueva prueba, la misma que debe cumplir con ciertos
requisitos, siendo estos: que no haya sido tomada en cuenta o merituada al momento
de expedirse la resolución recurrida; y, además, que sea pertinente, es decir, que
tenga relación directa con el tema que fue objeto de controversia, a fin que por su
propio mérito sea capaz de desvirtuar los fundamentos de ¡a resolución impugnada.

3.3. Procedencia del recurso de reconsideración

El Decreto Legislativo No 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen
Común sobre Propiedad Industrial, en su artículo 131 concordado con el artículo 208
de ¡a Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley No 27444, señala: "(...)contra
las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse
recurso de reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación,
el mismo que deberá ser acompañado con nueva prueba."
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Entre los requisitos del recurso de reconsideración se consideran:

Ei piazo para ser interpuesto, que es dentro de los quince días siguientes de
notificada la resolución que se impugna,
Que sea formulada ante fa Comisión de Signos Distintivos; y,
Que esté acompañado de nueva prueba, que no haya sido tomada en cuenta o
merítuada al momento de expedirse la resolución recurrida.

En el presente caso, la recurrente J.CH. COMERCIAL S.A. fue notificada con fecha 30
de setiembre de 2016 de la Resolución No 2543-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de
setiembre de 2016; y, el recurso de reconsideración fue presentado con fecha 14 de
octubre de 2016.

En ese sentido, la recurrente ha interpuesto ei presente recurso de reconsideración
dentro del plazo estipulado en el artículo al que se ha hecho referencia en e! párrafo
anterior y pretende desvirtuar los fundamentos de ia resolución recurrida, con
documentos presentados como nuevas pruebas, señalados en e! numeral 1.2. de la
presente Resolución.

3.4. Análisis de la nyevaj?rueba

A efectos de desvirtuar los argumentos de la resolución recurrida, J.CH. COMERCIAL
S.A., de Perú, presentó como medios probatorios la copia de 02 contratos que se
encuentran en idiomas inglés y chino suscritos por GUANG2HOU DAYANG
MOTORCYCLE CO. LTD. y la empresa IMPEXSA S.A. e! 26 de marzo de 2008 y e¡ 22
de abril de 2008 (Tojas 430 a 436).

Asimismo, J.CH. COMERCIAL S.A. hizo referencia a los siguientes documentos que
fueron presentados por GUEVARA DÍAZ, WILDER en el Expediente No 521003-2013:

Copia de un contrato de cesión de uso de marca de fecha 20 de enero de 2010
por medio de! cual GUEVARA DÍAZ, WILDER le cede el uso de su marca DAYUN
MOTOR (Certificado No 159225) a la empresa INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L.
(de la cual GUEVARA DIA2, WILDER es el representante legal) por el plazo de 04
años.

Copia de 15 boletas de venta emitidas entre el 03 de enero de 2012 y el 22 de
febrero de 2012 por medio de las cuales la empresa INVERSIONES ASIÁTICA
S.R.L le vende a distintas personas "trimotos de carga" de la marca DAYUN.
Copia de 02 Declaraciones Únicas de Aduanas de los años 2010 y 2011 por
medio de las cuales INVERSIONES ASIÁTICA S.R.L importó "trimoíos de carga"
de la marca DAYUN ai Perú.

Al respecto, cabe señalar que la conducta maliciosa por parte del emplazado debe ser
anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca que se presente anular (08 de
setiembre de 2009). En tal sentido, los medios probatorios que sean de fecha posterior
a dicha fecha o aquéllos que no cuenten con fecha, no serán tomados en cuenta a fin
de acreditar la mata fe alegada.

Al respecto, no serán tomadas en cuenta las pruebas que obran en el Expediente No
521003-2013 (copia del contrato de cesión, copias de las 15 boletas de venta y 02
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Declaraciones Únicas de Aduanas) por haber sido emitidos con posterioridad a la
fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende.

Tampoco se tomarán en cuenta las copias de ¡os 02 contratos que obran de fojas 430
a 436 del presente procedimiento debido a que se encuentra en idioma inglés y chino
y la recurrente no acompañó su traducción al castellano.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se evidencia que la accionante no ha presentado
medios probatorios que permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR haya sido
solicitada mediando mala fe.

En ese sentido, esta Comisión determina que los medios probatorios presentados por
¡a accionante como nueva prueba sustento del recurso de Reconsideración no
desvirtúan los fundamentos por el que se dispuso declarar infundada la acción de
nulidad interpuesta por J.CH. COMERCiAL S.A., de Perú, contra el registro de ¡a
marca DAYUN MOTOR (Certificado ? 159225), razón por la cua¡ corresponde
desestimar el recurso interpuesto.

3.5. Condysion

En atención a lo expuesto, en el presente caso corresponde declarar infundado ei
recurso de reconsideración interpuesto por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perú.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de De-fensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legistativo No 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo
No 1075; así como por los artículos 50> 51 y 52 del Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de ia Protección de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECLSION DE_LA COIVHSIÓN

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideradón interpuesto por J.CH.
COMERCIAL S.A, de Perú, contra ¡a Resolución No 2543-2016/CSD-INDECOPl de
fecha 23 de setiembre de 2016.

Con /a intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Me/on/ García,
Hugo Fernando González Coda, Gisella Carla Ojeda Brígnole y Sandra Patricia L¡
Carmeli no.

Regístrese y comuniquese
JCCH

RAY AUGUSTO WiELONl GARCÍA
Presidente de la Comisión de Signos Distintivos
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN No 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN" 657962-2016/DSD

ACCIONANTE : J. CH. COMERCIAL S.A.

EMPLAZADO : WILDER GUEVARA DÍAZ

Nulidad de registro de una marca otorgada durante la vigencia de la
Decisión 486 y del Decreto Legislativo 1075 " Mala fe

Lima, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

¡.ANTECEDENTES

Con fecha 14 de abril de 2016, J. Ch. Comercial S.A. (Perú) solicitó la nulidad
del registro de la marca de producto constituida por ¡a denominación DAYUN
MOTOR (Certificado No 159225), que distingue vehículos; aparatos de
iocomoción terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor
de Wilder Guevara Díaz (Perú). Argumentó lo siguiente:
- Su empresa se dedica a la importación, distribución y comercialización, entre

otros, de motos y vehículos terrestres, ¡lantas, aros, cámaras, lubricantes,
accesorios y servicios para ef mercado automotriz, siendo una empresa líder
en el mercado del sector transporte, minería, construcción, industria,
agroindustria, entre otros.

- Importa y comercializa en el Perú vehículos de diversas empresas
extranjeras, entre ellas, Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Lid. (China).

- El emplazado, al iguai que su empresa, es comprador de motos de la
empresa fabricante Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd.

- El emplazado ha solicitado e! registro de diversas marcas internacionales,
¡as cuales le pertenecen a íerceros.

- Solicitó el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y con ¡a intención
de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal

- La empresa Guangzhou Red Sun CarAccesories Co. Ltd. (China) es titular
en ¡a Unión Europea, Estados Unidos de América y México del registro de la
marca DAYUN MOTOR.

- La empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. nonnbró a su empresa,
mediante declaración de autorización de fecha 10 de setiembre de 2014,
como distribuidor autorizado en el Perú de motos DAYUN.
Adjuntó medios probatorios.

Con proveído de fecha 8 de julio de 2016, ¡a Secretaría Técnica de ¡a
Comisión de Signos Distintivos dejó constancia que el emplazado no contestó
¡a acción de nulidad, por lo que pasó el expediente a resolver.
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN ? 2844-2017/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTEN0 657962-2016/DSD

u'

Mediante Resolución No 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de
setiembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la
acción de nulidad interpuesta. Determinó lo siguiente:
- Respecto a los actos de competencia desleal corro fundamento de la

acción de nulidad, señaló que la Comisión entiende que toda conducta
desleal importa en definitiva un acto de mala fe de parte de quien incurre
en ella, en ese sentido, la alegada conducta desleal del emplazado
corresponde ser incluida dentro del análisis de la mala fe invocada por la
accionante.

- De ¡a revisión de los argumentos expuestos por ¡a accionante advirtió que
la acción de nulidad está basada únicamente en la supuesta mala fe con la
que habría actuado el emplazado al momento de solicitar e¡ registro de la
marca objeto de nulidad.

- Respecto a los medios probatorios presentados por la accionante, indicó
que se considerarán aquellos que tengan fecha anterior a la solicitud de
registro de la marca objeto de nulidad, es decir, hasta et 8 de setiembre de
2009.
Teniendo en consideración que los medios probatorios presentados por la
accionante son de fecha posterior a ¡a solicitud de registro, concluyó que la
accionante no presentó medios probatorios que permitan evidenciar que la
marca DAYUN MOTOR (Certificado ? 159225) fue solicitada de mala fe.

Con fecha 14 y 21 de octubre de 2016, J. Ch. Comercial S.A. presentó recurso
de reconsíderación contra la referida resolución. Indicó que presentó
documentos emitidos con anterioridad a la fecha en la que el emplazado
solicitó el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado No 159225), lo
que evidencia que actuó de mala fe; asimismo, presentó copia de dos
contratos.

Mediante Resolución NG 3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de
noviembre de 2016, la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADO el
recurso de reconsideración interpuesto. Señaló lo siguiente:
- Respecto a ¡a copia del contrato de cesión, copia de 15 boietas de venía y

2 declaraciones únicas de aduana, que dichas pruebas no serían tomadas
en consideración por haber sido emitidas con posterioridad a la fecha de
solicitud de registro de ¡a marca objeto de nulidad.

- Respecto a los dos contratos presentados, no tomó en cuenta los mismos
debido a que se encuentran en idioma inglés/chino y la accionante no
acompañó su traducción.
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- Por lo expuesto, concluyó que no se presentaron medios probatorios que
permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR (Certificado No 159225)
haya sido solicitada mediando mala fe.

Con fecha 20 de diciembre de 2016, J. Ch. Comercial S.A. presentó recurso de
apelación, argumentando que:

- La Sala debe tener en consideración los medios probatorios presentados
en los expedientes 516752-2012 y 521003-2013 (correspondientes a
acciones de cancelación contra !a marca objeto de nulidad), en donde el
emplazado presentó copias de facturas de venta y DUAS de importación de
motos identificadas con ¡a marca DAYUN, reconociendo a la empresa
Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China) como fabricante y titular
internacional de la marca.

- El emplazado solicitó el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe.
- La Comisión no debería tener en cuenta únicamente ios medios probatorios

con fecha anterior al 8 de setiembre de 2009, pues es evidente que la
marca DAYUN es conocida ¡ntemacionalmente, lo que permite presumir
que el emplazado conocía de la existencia de dicha marca antes de
solicitar el registro.

U. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Inteiecíual deberá determinar sí el
registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado No 159225) fue
concedido en coníravención de las normas vigentes al momento de su
otorgamiento.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que el emplazado Wilder Guevara Diaz (Perú) es titular de ¡a
marca de producto constituida por ¡a denominación DAYUN MOTOR, la cual
fue otorgada para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre,
aérea o acuática de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 7 de
diciembre de 2009, bajo Certificado No 159225, vigente hasta el 7 de
diciembre de 2019.
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Dicho registro fue solicitado el 8 de setiembre de 2009 y otorgado medíante
Resolución No 19646-2009/DSD-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2009,
la cual fue notificada el 1_9 de enero de 2010.

Con Expediente No 516752-2012, de fecha 10 de diciembre de 2012, Carla
Gabriela Guillen Espinal (Perú) presentó una acción de cancelación contra el
referido registro. Dicha acción fue declara improcedente mediante Resolución
41-2013/CSD-INDECOPI de fecha 4 de enero de 2013, debido a que se
presentó antes de transcurridos los 3 años contados a partir de la fecha de
notificación de la resolución que otorgó el registro.

Con Expediente ? 521003-2013, de fecha 23 de enero de 2013, Carla
Gabriela Guillen Espinal (Perú) presentó nuevamente una acción de
cancelación contra el referido registro. Medíante Resolución 2845-2013/CSD-
ÍNDECOPI, de fecha 9 de octubre de 2013, dicha acción fue declarada
FUNDADA EN PARTE y se CANCELÓ PARCIALMENTE el registro de ¡a
marca DAYUN MOTOR (Certificado No 159225), la cual quedó vigente
únicamente para distinguir vehículos; aparatos de locomoción terrestre de la
clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

La mencionada Resolución fue confirmada por la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual medíante Resolución No 85-2017/TPI-INDECOPI de
fecha 10 de enero de 2017.

2. Nulidad del re.qístro de una marca

2.1 Determinación de ia norma aplicable

La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos,
que ni éste ni la solicitud que lo originó, han surtido los efectos previstos por !a
ley. Siendo así, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar
la norma que se encontraba vigente a! momento en que se otorgó, ya que ia
nulidad del registro se evaluará de acuerdo a las causales de fondo previstas
en la norma vigente a la fecha de concesión de la marca. En tal sentido,
aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia
con posterioridad no invalidan un registro otorgado válidamente de acuerdo a la
normatividad vigente al momento de su concesión. Lo contrario generaría una
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inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactivamente, lo cuai
está expresamente prohibido por el artículo 103 de nuestra Constitución1.

En cuanto a ¡a parte procedimeníal, cabe señalar que se aplica la norma
vigente a la fecha de tramitación de ¡a acción de nulidad. Por lo tanto, la norma
aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisión 486.

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca DAYUN
MOTOR (Certificado ? 159225), se encontraban vigentes la Decisión 486 y el
Decreto Legislativo 1075, por lo que la acción de nulidad de tal registro debe
ser evaluada en base a! marco legal contenido en dichas normas.

2.2. Causales de nulidad

El artículo 172 de ¡a Decisión 486 señala que la autoridad nacional competente
decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un
registro de marca cuando se hubiese concedido en coníravención de lo
dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión
del registro impugnado.

El artículo 136 inciso a) de la citada Decisión prohibe el registro de signos que
sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para
registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o
para productos o sen/icíos respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusión o de asociación.

En el presente caso, se advierte que la acción de nulidad iniciada por J. Ch.
Comercia! S.A. tiene como sustento ei hecho de que e! registro de la marca de
producto DAYUN MOTOR (Certificado ? 159225) fue otorgado contraviniendo
las prohibiciones de registro establecidas en el artículo 137 de la Decisión 486.

3. Derecho de prelación v buena fe

3.1 Concepto.v natura!eza_iuríd¡ca de la buena fe

1 Artícuio 103 de la Constitución." Ninguna ¡ey tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal
cuando favorece ai reo.
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El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la
buena fe2 como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el
concepto para establecer un estándar jurídico o un modelo de conducta a
seguir. En efecto, Torres Vásquez3 señala que los principios generales, entre
ellos, la buena fe, fundamentan o sustentan todo e¡ ordenamiento jurídico. Es,
a su Juicio, además, un principio general de integración: a falta de ley o de
costumbres, los vacíos que presenta el ordenamiento jurídico se integran con
los principios generales, entre ¡os que figura la buena fe.

De !a Puente y Lavalie4 señala que ¡a buena fe es considerada en forma
consensual por la doctrina como un elemento de la vida que ei derecho ha
recibido dándole precisiones técnicas para transformarlo en un concepto
jurídico. La buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido
su contenido; es la adaptación de un principio inherente a la conducía de ¡os
hombres, en ¡a esfera más amplia de todas sus relaciones, que ha sido
preciso regular para que sea susceptible de tener efectos jurídicos. Por su
parte, Jiménez Vargas-Machuca5 señala que la buena fe, como principio
general del derecho, constituye una vía de comunicación del derecho con la
moral social y con ¡a ética, lo cual supone la canalización del derecho hacia
sus metas más elevadas.

Agrega la autora nacional últimamente citada que si bien nuestro Código Civil
es asistemático en su conceptualización - al considerarla un principio general
interpretativo de los contratos y ¡os actos jurídicos, mientras que, por otro
lado, menciona que ¡os contratos se rigen por ícias reglas de ¡a buena fe y
común intención de ¡as partes" - la ubica como principio precisamente en la
norma que establece la forma como debe interpretarse el acto jurídico6.

2La Real Academia Española define a la buena fe como el "criterio de conducta al que ha de adaptarse
e/ comportamiento honesto de los sujetos de derecho", mientras que a Ea mala fe la define como ¡a
"malicia o temeridad con que se hace algo o se posee o detenta algún bien". Definiciones extraídas de!
Diccionario de ¡a Lengua Española - Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española en
www.rae.es.

3Torres Vásquez, Aníbal. "Acto Jurídico", Idemsa, Urna - Perú, 2001, pp. 426-427.

4Cítado por Pérez Gallardo, Leonardo en: Código Civii Comentado, Editorial Gaceta Jurídica, Lima-Peró,
p. 132.

5Jiménez Vargas-Machuca, Roxana, "La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia
en el Derecho moderno". En: Contratación Privada, Jurista Editores, Lima - Perú 2002, pp. 85.
Asimismo, señala que el concepto de la buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez,
buen proceder, buena intención, confianza en ¡a verdad de un acto jurídico, ingenuidad, candor,
inocencia, etc. teniendo siempre una connotación loable y sana, sociatmente aceptable y de.seable.

61bidem, pp. 83-84.

M-SPi-01/01 6-18
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borfa, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800
e-mail: consultas@i'ndecopÍ.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



Mb

TRIBUNAL DE DEFENSA DÉLA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sa/a Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN ? 2844-2017/TPI-INDECOPl

EXPEDIENTE Ns 657962-2016/DSD

Con relación a la Propiedad Intelectual, e¡ Tribunal Andino ha señalado
recientemente en el Proceso 65-IP-20047 lo siguiente:

"La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no
perjudicar a otro o de no defraudar la ¡ey. Lo contrario de ¡a actuación ote
buena fe es el lograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos
arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con
/a intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcaría andino el principio de !a buena fe debe regir las
actuaciones tanto de quienes solicitan e! registro de ¡as marcas como de
quienes ¡as impugnan o formulan obsen/aciones a dicho registro. El obrar
en sentido contrarío, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen
jurídico, con !a nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por
ella (...)\

En e¡ ámbito administrativo, el TUO de la Ley 27444 establece como uno de
los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Artículo
IV del Título Preliminar) la buena fe procedimental (numeral 1.8), la cual
establece que la autoridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en genera!, todos los partícipes del
procedimiento, realizan sus respectivos actos proced ¡mentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Asimismo, indica que la
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los
supuestos de revisión de oficio contemplados en la referida norma; y que
ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de
modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.

3.2 Clasificación de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificación entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva.
Esta clasificación responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se
manifiesta el derecho: como normativa o como facultad8. Así, [a buena fe
objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas
normativamente, mientras que la buena fe subjetiva está asociada con la

7Gaceta Oficial dei Acuerdo de Cartagena ? 1102 del 6 de agosto del 2004,p. 19.
8Cfr. José Luis de ios Mozos. E¡ Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965,p. 39.
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intencionatidad del agente, en la creencia o ignorancia en ta que éste pueda
actuar para no dañar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de
tratamiento det principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose
conductas típicas que no son aceptadas en el tráfico mercantil, porque se
consideran que atenían contra su funcionamiento y et desenvolvimiento de la
competencia en el mercado. La primacía del orden público sobre el principio
de la buena fe subjetiva se encuentra reflejada en las normas legales sobre ia
materia9. Esta disposición ha excluido expresamente de su ámbito la
aplicación del artículo 2014 del Código Civil10.

4. El papel de la buena fe en_el sistema_comeetítivo de mercado

4.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier
relación jurídica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se
manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuación
de ta Administración se orienta hacia el mantenimiento de ia seguridad
jurídica que reclama ef tráfico mercantil, relacionándolo con el fenómeno de la
competencia económica 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 ¡o anterior al contexto que nos ocupa, los signos distintivos
/ constituyen el elemento identificador de ios productos y servicios existentes

9La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni éste ni la solicitud
que ¡o onginó, hayan surtido los efectos previstos en la presente Ley.
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el titular de! registro
hubiese actuado de mafa fe, el efecto retroactivo de la nulidad no afectará:

a. A las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que hubiesen quedado
consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de ia declaración de nulidad; y,

b. A fos contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto hayan sido
ejecutados con anterioridad a ¡a misma.

No es de apjicación en los casos de nulidad de un registro to dispuesto por el Artículo 2014 del Código
Civil.
10Artfculo 2014.- El fercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en

el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no .consten en
tos registros púbiicos.
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en el mercado, que contribuyen de manera significativa a reconocer el origen
empresarial que responde por eflos. En tal sentido, debe asegurarse su
transparencia en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí
sino fundamentalmente de fos consumidores y/o usuarios que son los últimos
beneficíanos de dichos bienes y servicios.

En atención a fo anterior, el empresario que solicite el registro de una nueva
marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las
que destacan aquellas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo
de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino,
además, definir su origen propiciando 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 tráfico jurídico, cuya
consecuencia ineludible debe ser - dependiendo en el momento en el que se
produzca - alguna de las siguientes: desconocer el derecho de prelación
obtenido por la presentación de su solicitud de registro; denegar el registro en
atención a la causal contenida en et artículo 136 inciso d) de la Decisión 48611; o
sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre determinado signo.

En el campo de la Propiedad Industrial no cabe duda de la supremacía del
principio de ta buena fe subjetiva, puesto que la materia de regulación tiene por
objeto conservar la transparencia dei mercado, protegiendo tanto los intereses de
los competidores como los de los consumidores. Es por ello que ta Decisión 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 típo de conductas representan actos de mala
fe porque atenían contra el desenvolvimiento de la competencia y la
transparencia del mercado a través de ta actividad deshonesta y desleal en las

prácticas comerciales.

11Artículo 136.- "No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en partícuíar cuando: (...)
d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas fas
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando e¡ soiidtante
sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular
del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; (...).
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4.2 La maia fe en la etapa pre y post reaistral

En nuestra legislación vigente en materia de Propiedad Industria!, e! principio
de la buena fe objetiva se encuentra presente en la etapa pre y post regfstral.

(i) En la etapa pre-recnstraf se pone de manifiesto a través de la prohibición
de registro contenida en ei artículo 136 inciso d) de la Decisión 486 según
la cual se denegará 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 et país miembro o en el
extranjero12. En estos casos la Autoridad denegará ef registro de un signo
solicitado.

El supuesto antes descrito no es ei único caso de mala fe que puede
presentarse al solicitar el registro de un signo distintivo; para tos demás
supuestos deberá tenerse en consideración que, al no haber una causal
de prohibición, no es posible denegar de oficio o a pedido de parte el
registro de un signo basado en tales supuestos. Ello resulta aún más
relevante s¡, durante la etapa pre-registral, la actuación de la
Administración ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de
la seguridad jurídica que exige el tráfico mercantil.

Ante elto, debe tenerse en consideración que, ai haber impuesto la norma
legal aplicable en ia materia, la carga en la administración de no
reconocer ta prelación del solicitante cuando quede demostrado que obró
sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho
(derecho de pretación) cuya vigencia natural es pre-registral, la
consecuencia lógica es fa de reconocer a los actos de mala fe no
contemplados expresamente en ef artículo 136 inciso d) de ia Decisión
486 como causal de prohibición relativa al registro, cuya aplicación
procederá en forma análoga al procedimiento de nulidad.

Con relación a la etapa post-reqistral, el artículo 172 de la Decisión 486
establece que la autoridad nacional competente decretará de oficio o a
solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que fa Decisión
486 no describe - ni siquiera a título de ejemplo, como sí lo hacía ta Decisión

12Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en el artículo 113 de ia derogada Decisión 344
como un supuesto de mala fe.
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34413 - qué conducías constituyen actos de mala fe por ser reprobables
objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad jurídica y representan un
obstáculo para el desenvolvimiento de la competencia.

Debido a que la noción de mala fe constituye un concepto general, cuyo
contenido está representado por una gran diversidad de situaciones que
deberán ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto,
la enumeración de los supuestos que pueden generar la aplicación del
concepto de mala fe no puede ser establecida taxativamente.

Frente a esta complejidad de situaciones conviene mencionar, en términos
generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado14, 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 intención de perjudicar a un competidor.

En este orden de ¡deas, e! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
señalado en el Proceso 30-IP-9715 que:

"para determinar si una persona obró con maia fe es necesario que su
actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una
disposición lega! o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La
injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues
bajo determinadas circunstancias e¡ ordenamiento tolera ¡a causación de
un daño, v. gr. en punto de /a competencia económica es natura! que
cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique
un perjuicio para ¡os competidores (que ya no contarán con ese cliente),

13E1 artículo 113 [itera! c) de !a Decisión 344 establecía ¡o siguiente:
La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad
del registro de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los

siguientes:
1. Cuando un representante, distribuidor o usuario de! titular de una marca registrada en el

extranjero solicite y obtenga ei registro a su nombre de esa marca u otra confundible con
aquella, sin el consentimiento expreso del tiíuiar de ¡a marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por
quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización.

14Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura jurídica general del abuso de!
derecho es aplicabie también al derecho de marcas cuando se está ante el supuesto de una solicitud
de registro de marca presentada de mafa fe. Cfr. Fezer, Markenrecht, 2da. Edición, Munich 1999, pp.
1367 yss.

15Gaceta Oficia! del Acuerdo de Cartagena ? 355 dei 14 de julio de 1998, p. 9.
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pero e/ mencionado perjuicio está permitido, y hasta se tutela a quien ¡o
produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales".

Asimismo, e¡ mencionado Tribunal Andino señala que:

"se presume que todo comportamiento está conforme con ¡os deberes que
se desprenden del príncipio de ¡a buena fe. Por ello, quien afirme su
inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir ¡as específicas
consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
además que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con ¡a
intención de causar daño alguno, o de violar una disposición normativa o de
abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de ¡o cual quien
pretenda afirmar lo contrario debe probarlo".

5. Apjicación al caso concreto

La accionante argumentó en su recurso de apelación que el emplazado solicitó
el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado No 159225) de mala fe,
pues solicitó el registro sabiendo que dicha marca le pertenecía a un tercero.

Con e! fin de acreditar ¡a mala fe del emplazado, la accionante adjuntó los
siguientes medios probatorios:

Impresión de la página web www.ichilantas.com.pe.
- impresión de la página web https://en.wikipedía.ora/w¡ki/davun qrouo.
- Impresión de la página web www.davuncn.com.
- Copia de Declaraciones Andinas del Valor en Aduana y Dedaracíones

Únicas de Aduana emitidas desde el 14 de noviembre de 2010 al 23 de
febrero de 2016.

- Copia de! Contrato de venta No DY20080326 de fecha 26 de marzo de
2008.

- Copia del Contrato de venta No DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008.

Asimismo, señaló que se debían tomar en cuenta los medios probatorios
presentados en los Expedientes No 516752-2012 y 521003-2013
(correspondientes a acciones de cancelación contra el registro de la marca
objeto de nulidad).
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Al respecto, se verificó que en el Expediente No 516752-2012 no obran
medios probatorios; sin embargo, en el Expediente ? 521003-2013 obran ¡os
medios probatorios que se detallan a continuación:

- Copia de un contrato de "cesión de uso de marca" (respecto de la marca
DAYUN MOTOR), de fecha 20 de enero de 2010.

- Copia de 15 boletas de venta (referidas a la venta de trimotos de carga)
emitidas por Inversiones Asiática S.R.L. entre el 3 de enero de 2012 y el 22
de febrero de 2012.

- Copia de 2 Declaraciones Únicas de Importación (respecto a la importación
de trimoíos de carga) de ¡a empresa Inversiones Asiática S.R.L, las cuales
tienen como fecha 18 de noviembre de 2010 y 11 de octubre de 2011.

- Publicidad de productos de la marca WANXIN, de fecha 8 de abril de 2014.
- Cotización de fecha 10 de abril del 2014 de una "trimoto de carga", enviada

por la empresa RONCO MOTORS S.A.C. al Sr. Abrahan Ramírez.
- Publicidad de ia Red Social Facebook de ¡a empresa Inversiones Asiática

S.R.L, de fecha 3 de noviembre de 2012.

La Sala conviene en precisar que ¡os efectos de una nulidad se retrotraen al
momento en que se emitió el acto cuya nulidad se pretende, y se debe hacer
el análisis de la misma teniendo en cuenta el contexto en el que se emjíló el
acto, por dicho motivo no corresponde analizar los medios probatorios cuya
fecha de emisión sea posterior a la solicitud de registro de la marca objeto de
nulidad.

A fin de determinar si el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR
(Certificado No 159225) se encuentra incursa en alguna causal de nulidad, se
tomarán en cuenta los medios probatorios que sean de fecha anterior a la fecha
de presentación de la solicitud de registro de ia citada marca, esto es, el 8 de
setiembre de 2009.

En ese sentido, no se tomarán en cuenta los siguientes medios probatorios:

- Copia de Declaraciones Andinas del Valor en Aduana y Declaraciones
Únicas de Aduana emitidas desde el 14 de noviembre de 2010 al 23 de
febrero de 2016, copia del contrato de "cesión de uso de marca" de fecha
20 de enero de 2010, copia de ¡as 15 boletas de venta emitidas por
inversiones Asiática S.R.L entre el 3 de enero de 2012 y el 22 de febrero
de 2012, copia de las 2 Dedaraciones Únicas de Importación de la
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empresa inversiones Asiática S.R.L. (las cuales tienen como fecha 18 de
noviembre de 2010 y 11 de octubre de 2011), copia de la publicidad
adjuntada y copia de la cotización de fecha 10 de abril del 2014, por haber
sido emitidos con posterioridad al 8 de setiembre de 2009.

- Las impresiones de las páginas web www.ichllantas.com.pe,

hítDs://en.w¡kipedia.org/wiki/davun qroup v www.dayuncn.com, por carecer
de fecha cierta.

Del análisis de los demás medios probatorios, se advierte lo siguiente:

- De la copia del Contrato de venta No DY20080326 de fecha 26 de marzo
de 2008, que ¡a empresa Guangzhou Dayun Motorcycie Co. Ltd. (China)
vendió a la empresa Impexsa S.A. (Perú) los siguientes productos:

MARCA

DAYUN
DAYUN
DAYUN
DAYUN
DAYUN
DAYUN
DAYUN
DAYUN

MODELO

DY125
DY100-2
DY125-8
DY125-11
DY150GY
DY125-9
DY250-2

PARTES DE MOTOR

CANTIDAD

16
10
1
2
1
1
1

PRECIO
UNITARIO

$440
$396
$571
$571
$591
$599

$1120

PRECIO TOTAL $

$7040
$3960
$571
$1142
$591
$599

$1120
$ 4943.75

TOTAL: $19976.75

De la copia del Contrato de venta ? DY20080422 de fecha 22 de abril de
2008, que la empresa Guangzhou Dayun Motorcyde Co. Lid. (China)
vendió a la empresa Impexsa S.A. (Perú) ¡os siguientes productos:

MARCA

DAYUN
DAYUN
DAYUN
DAYUN

MODELO

DY125
DY100-2
DY125-9

REPUESTOS

CANTÍDAD

18
12
2

PRECIO
UNITARIO

$448
$408
$605

PRECIO TOTAL $

$8064
$4896
$1210

$ 7238.3
TOTAL: $21408.3
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Ai respecto, se ha verificado que tos modelos referidos en los cuadros
anteriores corresponden a motocicletas identificadas con la marca DAYUN16.
tal como se advierte a continuación:

'I6 Información obtenida en:
http://dayun.velosa.com.ni/modetos/
http://dayun.velosa.com.ni/modefo/dy125-2a/
http://www.motorcydevalley.com/compare/dayun-dy-100a-vs-emma-hs100-2-100-cc/

http://www.hefla.com/heIla-csa/assets/med[a/Bulbs_Motorcycle_Brochure_2017_SP_LRes.pdf
http://dayun.veiosa.com.ni/modelo/dy150-gy6/
htfps://wenchao77.en.ec21.com/offer_detail/SeILMotorcycle_DY125_9-1797948.html
http://www.moforstown.com/22947-dayun-dy250.html
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El análisis efectuado a las pruebas antes señaladas evidencia que ¡a empresa
Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China) comerciafizaba motocicletas,
de diversos modelos, identificadas con la marca DAYUN al menos desde el
26 de marzo de 2008, es decir, con anterioridad al registro de la marca
DAYUN MOTOR (Certificado No 159225) -objeto de nulidad-, cuya solicitud de
registro fue presentada e( 8 de setiembre de 2009.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que:
- Las "motocicletas" se encuentran comprendidas dentro de los "vehículos;

aparatos de locomoción terrestre" de la clase 12 de la Nomenclatura
Oficial, productos que identifica la marca objeto de nulidad.
Ei denunciado al ser titular de una marca en ia ciase 12 de la Nomenclatura
Oficial y, por ende, comercíaiizar y publicitar sus productos ai público
consumidor, conoce el mercado de los vehículos y aparatos de locomoción
terrestre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien Guangzhou Dayun Motorcycie Co.
LtcL no goza de un derecho marcario en el Perú sobre el signo DAYUN, ello no
determina que la Autoridad deba amparar conducías desleales a través del
registro de un signo semejante por parte de una persona que conoce
perfectamente que e¡ mismo viene siendo utilizado por otras personas o
empresas.

/ Por todo io expuesto, !a Sa!a considera que existen suficientes pruebas que
permiten concluir que el emplazado obtuvo el registro de la marca DAYUN con
la intención de obtener un provecho ilícito y obsíruir ¡a actividad empresarial de
terceros.

En consecuencia, los medios probatorios analizados acreditan que Wiider
Guevara Díaz, obtuvo el registro de la marca DAYUN de maia fe.

6. Nulidad del regLstro

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el Certificado No
159225, correspondiente a la marca de producto DAYUN MOTOR, registrada
a favor de Wilder Guevara Díaz, para distinguir vehículos; aparatos de
locomoción terrestre de ¡a ciase 12 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra
incurso en el supuesto contenido en el artículo 172 de la Decisión 486.
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IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

REVOCAR la Resolución ? 3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de
noviembre de 2016 y, por sus efectos, la Resolución ? 2543-2016/CSD-
INDECOPI de fecha 23 de setiembre de 2016; y, en consecuencia, declarar
FUNDADA la acción de nulidad interpuesta por J. Ch. Comercial S.A. (Perú)
y, por ende, NULO el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado No
159225) otorgado a favor de WikJer Guevara Díaz.

Con la intervención de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Díaz,
Néstor Manuel Escobedo Ferradas, María Soledad Ferreyros Castañeda,
Ramiro Alberto del Carpió Bonilla y Gonzalo Perrero Diez Canseco

C^R
Presidenta de

^CQUELINE GAVELAN DÍAZ
Especializada en Propiedad Intelectual
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