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En el presente informe juridico se analizard 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 Perq, interpuso accién de nulidad ante
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Proteccion de la Propiedad
intelectual — Indecopi, contra el registro de la marca de producto DAYUN
MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la Clasificacion Internacional,
inscrita a favor de Wilder Guevara Diaz manifestando: lo siguiente: (i) Su
empresa se dedica a la importacion, distribucion y comercializacion, entre otros,
de motos y vehiculos terrestres, llantas, aros, cAmaras, 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 Uniébn Europea, Estados Unidos de Ameérica y México a favor de
GUANGZHOU RED SUN CAR ACCESORIES CO. LTD. De China; (iii) Su
empresa y el sefior GUEVARA son compradores de las motos del titular y
fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. (iv) Asimismo,
GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. Mediante declaracion de
autorizacion de fecha 10 de setiembre de 2014 nombré a su empresa como su
distribuidor autorizado en el Pert de las motos DAYUN. En el presente
procedimiento, el denunciado no presenté los descargos correspondientes, sin
embargo, la Comision de Signos Distintivos procedié a resolver por estar de
acuerdo a lo establecido en el articulo 78 de la Decision 476, Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, aplicable segun lo dispuesto por el articulo 173 de la
norma referida. El expediente analizado contiene materias juridicas relevantes
tales como el concepto de mala fe, el principio de verdad material, el recurso de
reconsideracion, la marca, la nulidad de un acto administrativo, entro otros. Para
lo cual se llevé a cabo la revisién de normas, doctrina y jurisprudencia en materia
de Propiedad Intelectual.
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A. RELACION 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. (Peru) solicit6 la
Nulidad del Registro de la Marca de Producto constituida por la
denominacion DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), que distingue
vehiculos; aparatos de locomocién terrestre de la ciase 12 de la
Nomenclatura Oficial, inscrita a favor de Wilder Guevara Diaz (Peru).

Argumento lo siguiente:

- Su empresa se dedico a la importacion, distribucion y comercializacion,
entre otros, de motos y vehiculos terrestres, llantas, aros, camaras,
lubricantes, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo
una empresa lider en el mercado del sector transporte, mineria,

construccion, industria, agroindustria, entre otros.

- Importé y comercializdo en el Peru vehiculos de diversas empresas

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

- Sefiala que el emplazado, al igual que su empresa, son compradores
de motos de la empresa fabricante Guangzhou Dayun Motorcycle Co.
Ltd.

- Sefiala que el emplazado solicitd el registro de diversas marcas

internacionales, las cuales le pertenecen a terceros.

- Solicité el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y con la
intencion de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia

desleal.

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



- La empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. nombré a su
empresa, mediante declaracion de autorizacion de fecha 10 de
setiembre de 2014, como distribuidor autorizado en el Perd de motos
DAYUN.

- En el presente caso, la otra parte no presentd los descargos
correspondientes, sin embargo, se paso a resolver por estar de acuerdo
a lo establecido en el articulo 78 de la Decision 486, Régimen Comuan
sobre Propiedad Industrial, aplicable segun lo dispuesto por el articulo

173 de la norma referida.



B. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
JURIDICOS DEL EXPEDIENTE



¢La Comision de Signos Distintivos realizd una de Debida
Valoracion de los Medios Probatorios presentados por la

Accionante en via de Recursal de Reconsideracién?

Respecto este primer problema debemos sefialar que las presentacion
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 constituian nueva prueba, tal como se
desprende del Articulo 217° del TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General:

Articulo 217.- Recurso de reconsideracion

El recurso de reconsideracion se interpondra ante el mismo érgano que
dicto el primer acto que es materia de la impugnacion y debera

sustentarse en nueva prueba

Siendo asi la Comisidon no realizé una debida valoracién de los medios
probatorios  sefialados incorporados en via Recursal de

Reconsideracion.

¢cLa Comision de Signos Distintivos respetdo el Principio de
Presuncién de Veracidad respecto la presentacién 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
gue la Comisién resolviera la Reconsideracion, todo esto conforme al

Articulo 49° del TUO Ley de Procedimiento Administrativo General:



Articulo 49.- Presuncién de veracidad

Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedaneos
presentados y la informacion incluida en los escritos y formularios que
presenten los administrados para la realizacion de procedimientos
administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos,
respecto a su propia situacion, asi como de contenido veraz para fines

administrativos, salvo prueba en contrario.

Tal como se puede desprender la Prueba en Contrario vendria por parte
del emplazado, el mismo que siendo debidamente notificado no se

apersono al Procedimiento Administrativo.



C. POSICION FUNDAMENTADA SOBRE LAS RESOLUCIONES
EMITIDAS Y PROBLEMAS JURIDICOS IDENTIFICADOS



RESPECTO LA RESOLUCIONES EMITIDAS

RESOLUCION N° 3253-2016/CSD-INDECOPI

Respecto a la Resolucion en mencion en via recursal de
Reconsideracion, respecto los Contratos presentados por la

denunciante, resolvio:

“Tampoco se tomaran 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 acompafio su

traduccion al castellano”.

Al respecto no realiz6 una debida Valoracion considerando a su vez el

Principio de Presuncion de Veracidad.

RESOLUCION 2844-2017/TPI-INDECOPI

Respecto la Resolucién emitida por el Superior Jerarquico debemos de

sefalar que respecto los contratos presentados por el denunciante:

e 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 Peru por la venta de 32 motocicletas
de marca (Brand) DAYUN.

e 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 Peru por la venta de motocicletas
marca (Brand) DAYUN.

Realizé una debida valoracion de la Prueba asi como aplicacién del
Principio de Presuncién 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 JURIDICOS IDENTIFICADOS

¢La Comision de Signos realizé una de Debida Valoracion de los
Medios Probatorios presentados por la Accionante en via de

Recursal de Reconsideracion?

Se define al Procedimiento Administrativo de acuerdo a Rojas Franco:

El procedimiento administrativo de naturaleza constitutiva tiene como
principal propésito el dictado de un acto administrativo final que resuelva
la peticion 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 asi nos describe Hugo Gémez:

En el Procedimiento Trilateral un 6rgano de la Administracion Publica -
colegiado o unipersonal resuelve un conflicto de intereses entre dos o
mas administrados. El 6rgano administrativo actia como un juez al
resolver la contencién, por lo que debe actuar con independencia e
imparcialidad. Las partes en contencion son “administrados”, en principio
privados (personas naturales o juridicas), pero también entidades de la
Administracion Puablica en condicion de administrados en la relacion
juridico-procedimental, es decir, en igualdad procesal que la otra parte
(P. 16).



En esa linea, 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 la
seguridad del trafico juridico, cuya consecuencia ineludible debe ser -
dependiendo en el momento en el que se produzca - alguna de las
siguientes: desconocer el derecho de prelacion obtenido por la
presentacion de su solicitud de registro; denegar el registro en atencién
a la causal contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decision 486; o
sancionar con nulidad el derecho de exclusiva obtenido sobre
determinado signo. (Expediente N° 505788-2012/DSD — Resolucion N°
0001-2019/TPI-INDECOPI)

Asimismo debemos entender por Recurso de Reconsideracion de

conformidad a lo descrito por Morén Urbina:

El recurso de reconsideracion es el recurso optativo que puede
interponer el administrado ante la misma autoridad emisora de una
decision controvertida, a fin de que evalle 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
gue conocié del procedimiento revise nuevamente el caso y pueda
corregir sus equivocaciones de criterio o analisis. Como se trata de la
autoridad que ya conoce del caso, antecedentes y evidencia, presupone
gue podra dictar resolucion con mayor celeridad que otra autoridad que
recién conozca de los hechos. Presume que si la autoridad toma
conciencia de su equivocacién a partir del recurso del administrado,
procedera a modificar el sentido de su decision para evitar el control

posterior del superior. (P. 659)

Asimismo, debemos de entender por Nueva Prueba dentro de la

Reconsideracion, tal como describe Morén:



En este orden de ideas podemos sefialar, que cuando el articulo exige al
administrado la presentacion de una nueva prueba como requisito de
procedibilidad del recurso de reconsideracion, se esté solicitando que el
administrado presente una nueva fuente de prueba, la cual debe tener
una expresion material para que pueda ser valorada por la autoridad

administrativa. Dicha expresién material es el nuevo medio probatorio.

(...)

En tal sentido, debemos de sefalar que la exigencia de nueva prueba
para interponer un recurso de reconsideracion esta referida a la
presentacion de un nuevo medio probatorio, que justifique la revision del
analisis 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 asi se justifica que la misma autoridad administrativa tenga

gue revisar su propio analisis. (P. 662, 663)

En esa misma descripcion, Farfan nos sefala respecto la Nueva Prueba:

Ahora bien, de un analisis de los articulos encargados de regular el
recurso de reconsideracion es posible apreciar que el legislador no ha
regulado las caracteristicas que debe tener la nueva prueba que debe
acompafar a este tipo de recurso. En ese sentido, con la finalidad de
llevar a cabo una interpretacion 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 informacion contenida en
cualquier instrumento que no haya sido objeto de evaluacién en el marco
del procedimiento que dio origen a la decision objeto de cuestionamiento
puede ser considerado una nueva prueba. Ademas de este requisito
natural, consideramos que la Unica exigencia adicional que puede

ofrecerse es que el referido medio probatorio guarde un minimo 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 present0, en via recursal de reconsideracion, a traves de si
escrito de fecha 21 de octubre de 2016, las siguientes pruebas

instrumentales:

e 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 Peru por la venta de 32 motocicletas
de marca (Brand) DAYUN.

e 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 Peru por la venta de motocicletas
marca (Brand) DAYUN.

Cabe sefalar que los medios probatorios referidos, fueron debidamente
valorados por el Superior Jerarquico Administrativo los tomé en
consideracion para resolver el tema fondo relacionada con la Nulidad, a
diferencia de lo resuelto por la Comision que declar6 infundado el
recurso de reconsideracion interpuesto utilizando argumentos para
escuetos. Al respecto la Sala Especializada en Propiedad Intelectual,

arguyo:

“El anadlisis efectuado a las pruebas antes sefialadas 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
vehiculos, aparatos de locomocion 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 publico consumidor, conoce el mercado de los vehiculos

y aparatos de locomocion terrestre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien Guangzhou Dayun Motorcycle
Co. Ltd. no goza de un derecho marcario en el Pera 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.

¢cLa Comision de Signos Distintivos respetd el Principio de
Presuncién de Veracidad respecto la presentacién de documentos
por parte del Accionante?

Debemos de entender por el Principio de Presuncién de Veracidad:

Principio de presuncién de veracidad.-



En la tramitacion 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 presuncion admite prueba en contrario.

Debemos de sefialar lo referido por Napuri respecto la Presuncion de

Veracidad en los documentos:

La presuncién de veracidad a nivel del procedimiento administrativo —
principio al cual nos hemos referido reiteradamente— es un elemento
crucial dentro de la simplificacibn administrativa, puesto que permite
acelerar los tramites y facilitarle al administrado el manejo de los
procedimientos administrativos, a partir de la presuncion de que el
particular dice la verdad. Asimismo, la presuncion de veracidad genera
una mejora sustancial en la gestion, permitiendo una reduccion
sustancial de los costos administrativos que la entidad debe asumir en la
verificacion. Como resultado, la presuncion de veracidad se convierte en

el principio rector de la simplificacién administrativa procedimental.

(...)

En este orden de ideas, la presuncion de veracidad, a nivel del
procedimiento administrativo, implica que todas las declaraciones
juradas, los documentos sucedaneos presentados y la informacion
incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados
durante la tramitacion de un procedimiento administrativo, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, asi como de contenido veraz
para fines administrativos, salvo prueba en contrario. Dicha prueba en
contrario se puede obtener a través del procedimiento de fiscalizaciéon
posterior que debe realizar la entidad, en su caso. En tal sentido, la
presuncion de veracidad en el ambito del procedimiento de evaluacién
previa tiene un alcance distinto que en el procedimiento de aprobacién
automatica, pues en este ultimo caso el citado principio opera como

justificacion del procedimiento en si mismo, a diferencia de la situacion



gue venimos describiendo, en la cual la presuncion de veracidad
permite, entre otras cosas, admitir medios probatorios y en especial los
sucedaneos documentales, que resultan indispensables en una logica de
simplificacion administrativa (P. 409)

Para el caso de mi Expediente, de lo citado con antelacion se desprende
lo resuelto por la Comisién de Signos Distintivos en su Resolucion N°
3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2016:

“Tampoco se tomaran 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 acompafo su

traduccion al castellano”.

De lo citado, debemos de considerar, que la Sala si considerd la
documentacion, basandonos en la Presuncion de Veracidad, lo que
permitio resolver el tema de fondo, desde el enfoque cronologico,

respecto la Nulidad de Registro de Marca.



D. CONCLUSIONES



. La Debida Valoracién de la Prueba por la Autoridad Administrativa es

importante para resolver la Nulidad del Registro de Marca

. La presentacion de documentos debe considerar el Principio de
Presuncién de Veracidad para efectos de mejor resolver la Autoridad

Administrativa.

. Los Procedimientos Administrativos sobre Nulidad de Registro de Marca

se desarrolla como un Procedimiento Trilateral.

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

significa que no deba estar protegido.
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Escrito 01:
Sumilia: SOLICITAMOS NULIDAD CON EFECTO RETRACTIVO
DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO.

A LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

J. CH. COMERCIAL S.A. con RUC N° 20318171701, representada por su
apoderada Grycelda Caceres Eusebio con DNI N° 10092537, con domicilio legal en
{a Casilla 08 del INDECOPI que corresponde al Estudio Castro Garcia ~
Abogados; a usted respetuosamente digo:

l.- PETITORIQ:

Que al amparo del Articulo 172° de la Decision N° 486 Régimen Comiin sobre
Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones ( en adelante “‘Decisidn
486" ) y dei Articulo 8° del Decreto Legisiative N° 1075 que aprueba las
Disposiciones Complementarias a la Decision 486 ( en adelante el "Decreto
Legislativo N° 1075" ), concordante con el Articulo IV, Numeral 1.8 del Titulo
Preliminar de [a Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Generai ( en
adelante “Ley General® ), SOLICITO LA NULIDAD DE REGISTRO CON EFECTOS
RETROACTIVOS del Certificado de Propiedad N° 1569225 obtenido el 07 de
diciembre de 2009 sobre la marca de producto constituida por la denominacién
“DAYUN MOTOR’ Para distinguir vehiculos; aparatos de locomocién terrestre,
aérea o acudfica , de la Clase 12 { en adelante “la marca registrada con mala fe” );
bajo solicitud presentada el 08 de septiembre de 2009 por el sefior WALTER
GUEVARA DIAZ { en adelante "ei seflor Guevara” ), , a quien solicitamos se le
- notifique en su domicitio sefialado en su de registro, conforme a Decisidn 486.

'il.- ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO:

21.- J. CH. COMERCIAL S.A., ( en adelante “JCH Llantas’ ) es una empresa
peruana gue inicia operaciones en febrero de 1996 para la importacion, distribucion
y comercializacién entre ofros, de motos y vehiculos terrestres, llantas, aros,
c&maras, lubricanies, accesorios y servicios para el mercado automotriz, siendo una
empresa lider en el mercado, cubriendo los sectores de Transporte, Mineria,
Construccion, Industria, Agroindustria entre olros.

CASILLA 08 - INDECOP!
CASILLA 14395 - SEDE JUDICIAL *JAVIER ALZAMORAVALDEZ"
UNA ORGANIZACION DE PERUREGISTER.COM. ING. DE USA
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Nuestra empresa tiene presencia en las principales ciudades del pais, como Tacna, -
Arequipa, Cusco, Juliaca, Cerro de Pasco, Chiclayo, Trujillo, Piura, Cajamarca y
Lima y actualmente, somos representantes exclusivos para el Perd de llantas
DUNLOP, FEDERAL, FALKEN, WESTLAKE, TRIANGLE, DOUBLE COIN, TITAN y
MITAS ADVANCE, LING LONG, VAYU, OTANI, GOODTYRE, CHAOCYANG,
YARTU, ACCELERA, HIFLY, entre ofras marcas.

Nuestra web oficial es: www.jchllantas.com.pe:
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- 2.2.- Enfre una de las empresas extranjeras que importamos y comercializamos en
ei Pert sus vehiculos, fenemos a la empresa GUANGZHOU DAYUN
MOTORCYCLE CO. LTD. de China, antiguo fabricante de vehiculos motores
fundado en 2004 como parie del congiomerado DAYUN GROUP fundado en 1987,
segln seftala la Enciclopedia Wikipedia.

Ver: hitps:/fen.wikipedia.crgfwiki/lDayun Group
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Siguiendo la misma fuente la marca "DAYUN" es un vocablo chino que significa
“GRAN CANAL", siendo [a pagina web oficial del conglomerado www.dayuncn.com:
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- La misma que direcciona en sus versiones en inglés y espafiol a la web
www.dayunauto.com:
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2.3.- EI sefior Guevara bajo el Expediente 635121-2015 ingresado el 25 de
septiembre de 2015 presentd contra nuestra empresa y nuestro gerente general una
Denuncia por Infraccion Marcaria y a su vez una Solicitud de "Medida Cautelar de
Embargo en forma preventiva” (sic); a la misma ¢ue la Comisién mediante
Resoiucion del 05 de febrero de 2008, luego de varios requerimientos, dicté “BAJO
CUENTA Y RIESGO DE LA DENUNCIANTE” las medidas cautelares de CESE DE
USO E INMOVILIZACION de las motocicletas de la denunciada.

Las medidas cautelares se ejecutaron segin Acta de Inspeccion y Medidas
Cautelares del 23 de febrero de 2018; sin embargo se verificd “fa inexistencia de ios
productos ..con el signo materia de la denuncia”.

2.4.- Sin embargo, nos llamé profundamente la atencién por parte de la Comision
haber dictado medidas cautelares SIN REPARAR EN LOS ANTECEDENTES DEL
DENUNCIANTE REGISTRADOS EN LA DIRECGION DE SIGNOS DISTINTIVOS
LOS MISMOS QUE REVELAN SU HABITUALIDAD DE REGISTRAR MARCAS
INTERNACIONALES { cito algunos expedientes }:
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DAYUN MOTOR 12 398851-2009 GUEVARA DIAZ WILDER 02/10/2009
ASIATICA 12 399147-2009 GUEVARA DIAZ WILDER 16/10/2009

WX MOTORCYCLE 1z 405446-2009 GUEVARA DIAZ WILDER 1171212009
ASIATICA MOTORCYCLE 12 414609-2010 GUEVARA DIAZ WILDER 26/03/2010
1P JAPONMOTOS 12 519055-2013 GUEVARA DIAZ WILDER 08/02/2013
™ Tt;’ga%glgms y 12 624545-2015 GUEVAR;?_&);Q%OCARLOS 22/07/2015
G.A A?_:)Ag)%P%OTOS, | 12 524546-2015 GUE\.‘.ﬁRAﬁLé}EIa_%OCARLOS 22/07/2015

2.5.- Asi tenemos por ejemplo, aparte de la marca internacional “DAYUN" 1a marca
“WX” cuya pagina web officlal { www.wxbikes.com ) sefiala UNA CONOCIDA

MARCA PARA MOTOS:
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- 2.6.- Sobre los Registros Internacionales de la marca “DAYUN”

!

Como hemos sefialado lineas arriba, el Registro N* 159225 obtenido el 07 de -

diciembre de 2008 sobre ka marca de producto consfituida por la denominacion
“DAYUN MOTOR® para distinguir vehiculos; aparatos de locomocion terrestre,
aérea o acuatica , delaClase 12, ES NULA AL HABER SIDO CBTENIDO DE MALA
FE Y FUE OBTENIDO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN
ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL por el denunciante en contra nuestro,
conforme al articulo 172° de la Decision 486. '

Parte de las pruebas que estamos reuniendo son ios siguientes Registros de Marcas
obtenidos en el extranjero por el TITULAR LEGITIMO de la marca, la empresa
Guangzhou Red Sun Car Accessories Co., Ltd. de China, enfre otros:

2.6.1.- Registro N° 0863043 obtenido en Union Europea ( OAMI ).con solicitud
presentada en 07 de junio de 2005.

2.6.2.- Registro N° 3123874 obtenido en EE.UU.con solicitud presentada en 07 de
junio de 2005. '

2.6.3.- Registro N° 711254 obtenido en México con solicitud presentada en 08 de
abril de 2005.

.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:

3.1.- Determinacidn de ia norma aplicable.

La dectaracién de nuiidad tiene efecios retroactivos, es decir, implica que el registro
de una marca nunca fue valido, considerandose que ni el registro ni la solicitud que
fo origind han tenido los efectos previstos por ley.

Conforme se ha determinado, dado el caracter retroactivo de la nulidad, resulta
necesario determinar ia normatividad gue se encontraba vigente al momento de la
concesion del registro cuestionado, ya gue serd en base a dichas disposiciones que
se evaiuara la validez del registro. '

En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de producto
cuya nulidad se solicita (concedido en virtud a fa Resolucion N° 19646-2009/DSD-
INDECOP!, de fecha 07 de diciembre de 2009), se encontraban vigentes el
Decreto Legislativo N° 1075 y la Decisiobn 486 (ambas normas actuaimente
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- vigentes), por io que el analisis respecto a |a validez del registro de la referida marca

debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe senalar que [a norma aplicable es la

Decision 486, concordante en o pertinente con el Decreto Legislativo N® 1075 y
siempre gue no la contravenga. -

3.2.- Causales de Nulidad del Registro 159225:

Como podra observar la Comision, este es un tipico caso de Nulidad de un registro
de marca obtenido de mala fe dado que, como se desprende de estos antecedentes,
el sefior Guevara solicitd y obtuvo el Registro de la marca irregularmente registrada
A SABIENDAS DE QUE LE PERTENECIA A UN TERCERO Y PARA PERPETRAR
ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL contra ofros importadores autorizados,
como es JCH Llantas.

El Articulo 172° de la Decision 486, sefiala o siguiente:

“Artfculo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio ¢ a
solicitud de cualguier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta

de un registro de marga cuando se hubiese concedido en contravencién

con fo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo v 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de
cualquier persona, [a nulidad relativa de un registro de marca cuando se
hubiese concedido en contravencién de lo dispuesto en el articulo 136 o
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accidn prescribira a los
cinco afos contados desde la fecha de concesién del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por
dafios y perjuicios conforme a la legistacion interna.

No podré declararse la nulidad del registro de una marca por causales que
hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sdlo se aplicara a uno o a algunos de los
productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarara
fa nulidad Gnicamente para esos productos o servicios, y se eliminaran del
registro de la marca’.
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“‘Articulo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios

razonables gue le permitan inferir que un registro se hubjese solicitado para
perpetrar, facilitar o _consolidar un_acto de competencia_desleal. podra

denegar dicho reqistro”.

De ofro lado, el articulo 12° del Decreto Legistativo N° 1075, sefiala que la prelacion
a favor del primer solicitante, supone su buena fe, por lo que no se reconoceré tal
prelacion, cuando quede demostrado lo confrario. De este modo, quien alegue gue
un solicitante ha actuado de mata fe, debera acreditarlo.

En ese sentido, como se ha seffalado en forma reiterada al respecto, el Tribunal de
Justicia de la Comumdad Andina sefiala que “se presume que todo comportamiento
esta conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por
ello, guien afirme su inobservancia debe probarla, para con base a elio deducir las
especificas consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume
ademas que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la
intencidén de causar daio aiguno, ¢ de violar una disposicion normativa o de
abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien pretenda
afirmar o contrario débe probario”.

3.3.- La mala fe en la etapa pre y post registral

En nuesira legislacion vigente en materia de Propiedad Industrial, el principio de la
buena fe objetiva se encuenira presente en la etapa pre y post registral.

La Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP! ha

- seftalado en reiteradas oportunidades, distinguiendo la mala fe en las etapas pre y

post registral, como sigue:

(i) En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de la prohibicién
de registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decisién 486 segtin
fa cual se denegara el registro de un signo cuando e! solicitante sea o
haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el tituiar del signo protegido en el pals miembro 0 en el
extranjero. En estos casos la Autoridad denegara el registro de un signo
solicitado.
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- El supuesto antes descrito no es el Gnico cosa de mala fe que puede presentarse al

solicitar el registro de un signo distintivo para los demas supuestos debera tenerse

A7EFTEM

E-mail: info@potantas.compa
weor patantas comps

en consideracion que, el no haber una causat de prohibicién, no es posible denegar -

el oficio o a pedido de parte el registro de un signo basado en tales supuestos. Ello
resulta aln més relevante si, durante la etapa pre-registral, la actuacién de la
Administracién ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de la
seguridad juridica que exige el trafico mercantil.

{i)  Enrelacién con |a etapa post-registral, el articulo 172 de la Decisi6n 483
establece que la autoridad nacional competente decretara 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 la
Decision 486 no describe — no siquiera a titulo de ejemplo, como si o
hacia la Decisién 344 — qué conductas constituye actos de mala fe por
ser reprobables objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad

. juridica y representan un obstaculo para de desenvolvimiento de la
competencia.

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

Frente a esta_complejidad de situacignes conviene mencionar, en términos

generales, siguiendo lo establecido en el derecho comparado, gue 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 intencién

de perjudicar a un competidor.

En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado
en el Proceso 30-IP-97 que:

“para determinar si una persona obré con mala fe es necesario que
su actuacion sea  consecuencia de Ia infencién o de la conciencia de
violar una disposicin legal ¢ contractual, o causar un perjuicio injusto o
ilegal. La injusticia e ifegalidad del perjuicio resulfta de fa mayor importancia,
pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la acusacitn
de un dafio, v. gr. En punto de la competencia econbmica es natural que
cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ellos implique
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un perjuicio para los competidores (que ya no cortardn con ese cliente),
pera el mencionado perjuicio estd permitido, y hasta se tulela a quien o
prodtice, en cuanto no se hayan utilizado. medios deslealos”.

Asimismo, el mencionado Tribunal Andino sefiala que:

Respecto de la etapa post-registral, el articulo 181 literal ¢) del Decreto Legislativo

~ "se presume gque fodo comportamiento esta conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe. Por eilo, quien afirme su
Inobservancia debe probatla, para con base en éfio deducir las especificas
consecuencias jurfdicas dispuestas por el ordenamienfo. Se presume
ademas que el comportamienio de una persona no sé ha desplegado con
la intencion de causar dafie alguno, o de violar una disposicion normativa
0 de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual
quien pretenda afirmar lo confrario debe probario”.

823 establece, en relacién a [a figura de fa mala fe, lo siguiente:

“La autoridad nacional competente podré decretar, de oficio ¢ a peticién de
parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de
partes interesadas, cuando: '

( ) ¢} E;‘ registro se haya obtenido de mala fe. Se considera casos de mafa
fe, entre otros, los siguientes:

-Cuando un representante, distribuidor o usuario def titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa
marca u ofra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del
fitular de la marca extranjera.

Cuando la solicitud de registro hubiese sido presentada o el registro hubiere
sido obtenido por quien desarrolfla como actividad habituai el registro de
marcas para su comercializacion.

La enumeracion de los supuestos que pueden generar fa aplicacion def
concepto de mala fe en relacién a un caso concreio no puede ser
establecida taxativamente, debido a que la nocién de la mala fe constituye
un concepto general cuyo confenido esta representado por una gran
diversidad de situaciones que deberan ser analizadas en virtud al caso
concreto, Esta nocion es corroborada por fa redaccion del citado articulo a
través def cual se ha establecido a titulo efempiificativo y en forma generai
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qué tipo de conductas son reprobables objetivamente por ser contrarias a
la seguridad jurfdica y representar un obstéculo para el desenvolvimiento
de la competencia. :

Frente a esta complejidad de situaciones que pueden presentarse en torno
a la aplicacién de la figura de la mala fe, conviene mencionar en términos
generales, siguiendo a lo establecido en el derecho comparado, que incurre
en mala fe quien en forma reproblable y valiéndose de una soficitud de
registro tenga por finalidad alcanzar un derecho formal una marca con la
deliberada intencion de perjudicar a un competidor. En ese orden ideas, la
mala fe puede presentarse en forma especifica a través de Ia configuracion
de los siguientes stpuestos:

1.- Imilacion de una marca.- La imitacion de un signo de un tercero puede
constituir un supuesto de mala fe, siempre que representa un acto contrario
a la competencia. Eflo puede darse ejemplo en sl caso que el solicitante
tenga la deliberada intencion de aproximarse a las caracteristicas de un
signo reconogido en el tréfico con el objeto de gozar de su reputacién.

2~ P acién -de un'd I ivo digno _de_proteccion.- . -Esta

competidor pretende con sy solicitud de registro entorpecer el uso de un
signo de proteccion utilizando anteriormente en el mercado por un tercero.
Para fa comprobacion de este supuesto es necesario la realizacion de un
analisis exhaustivo de las especiales circunstancias def caso concreto.

3.- Entorpecimiento de la refacion de mercado.- Dentro de esle se considera

ol caso por el cual el solicifante se propone, valiéndose de su solicitud, no
s6lo obstruir la actividad concurrencial del competidor, sino también destruir
fa actividad econémica por é/ desplegada.

4.- Impedimento de la competencia extranjera.- La adquisicion de una marca

extranjera también puede resultar ser un acto contrario a la competencia
en aqueflos casos en que esté generalmente ente una marca con un
elevado valor publicitario en el extranfero ¢ se ftrate de una marca de
prestigio mundial. Sin embargo, para que Ja solicitud de una marca
extranjera de fal naturaleza presentada por un nacionaf pueda representar
un acto de mala fe y ser contrario a la competencia, no basta que dicho
solicitante conozca que existe una marca idéntica que es usada en e/
exlranjero por un tercerc. Para la configuracion de la mala fe en este tipo
de casos, se requiere que el solicitante haya sabito o por lo menos
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consfderado . previsiblemente el tiempo de presentar su solicitud que los
productas distinguidas por.la marca . extranjera estaba en disposicion de
ser importados 0. usados en el territorio nacional. Ello significa.que debe
comprobarse la .infencion del solicitante en enforpecer la enfrada de Ia
marca extranjera el mercado focal”.

3.4.- Lamala fe en el caso concreto.

Conforme o hemos expuesto lineas arriba, el sefior Guevara solicité y obtuvo el
registro de la marca "DAYUN MOTOR” a sabiendas de que le pertenecla al
fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China 'y con la clara
intencion de perjudicar a sus competidores en el Per.

En el caso concreto, el sefior Guevara como nuestra empresa es COMPRADOR de
las motos DEL TITULAR Y FABRICANTE GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE
CO. LTD. de China, 1ai como lo hemos acreditado en el Expediente 635121-2015 a
la Contestacion de la Denuncia donde hemos adjuntado, entre otros, copias de las
DUAs de importacion de la empresa Inversiones Asiatica S.R.L. del sefior Guevara.

De oftro lado, e! fabricante y titular internacional de la marca “DAYUN” mediante
“Declaracion de Autorizacién” det 10 de septiembre de 2014 nombro a nuestra
empresa como su DISTRIBUIDOR AUTORIZADCO EN EL PERU de ias motos
“DAYUN", conforme al documento presentado con sus legalizaciones y traduccion
correspondiente.

3.5.- Sefialamos Resoluciones del Tribunal del INDECOPI v de la Comlisién de

Signos Distintivos sobre anulaciones de registro de marcas obtenidas de mala

fe.

Este tipico caso de obtencion de mala fe de registros de marcas extranjeras por los
importadores en el Perdl, sin autorizacion de los fabricantes y para perpetrar actos
de competencia desleal contra otros importadores, no es ajena al INDECOPI,

Veamos ailgunas resoluciones:

-Resolucién N°:3058-2013/CSD-INDECOPI del 30 de octubre de 2013 gue
ANULO CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 179242 sobre la marca
de producto "YOUYI Y LOGOTIPO:
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YOUYI

En la clase 12, por haher sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se
solicito y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia
desleal contra otros importadores, al tratarse de una marca internacionat.

-Resolucion . N®.3069-2013/CSD-INDECOPI de! 30 de' octubre ‘de 2013 que
ANULO CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 179242 sobre la marca
de producto “CHUNZHOU” Y LOGOTIPO:

En la clase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se
solicito y se obtuvo el registro con mala fe y para perpefrar actos de competencia
desieal contra otros importadores, al fratarse de una marca internacional.

Asimismo, nuestra empresa en similares denuncias por Infraccidn Marcaria
interpuestas por fitulares de signos que correspondian a MARCAS
INTERNACIONALES, ha obtenidos sendas Resoluciones de esta Comisién que
ANULARON los registros al haberse acreditado justamente la MALA FE Y HABER
SIDO OBTENIDOS PARA PERPETRAR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL,
COMO SOI.

“-La Resolucion 1053-2015/CSD-INDECOPI del 27 de mayo de:2015 que ANULO

CON EFECTOS RETROACTIVOS el Registro N° 186951 sobre la marca de
producto “LINGLONG PERU" Y LOGOTIPO:

" UNGLONG PERU

En la ciase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acreditado que se
solicitd y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia
desleal contra otros importadores, al trafarse de una marca internacional.
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-LaResolucion 1791-2015/CSD-INDECOPI del 03 de agosto de 2015 que ANULO

CON EFECTQOS RETROACTIVOS el Registro N° 186951 sobre ia marca de -

producto "WEST LAKE” Y LOGOTIPO:

LUEST L AKE

En la clase 12, por haber sido registrado de mala fe al haberse acredifado gue se
Solicito y se obtuvo el registro con mala fe y para perpetrar actos de competencia
desleal contra otros importadores, al tratarse de una marca internacional,

3.6.- Base |_egal:
Los articulos 172, 136 literales a) y ) de la Degision 486:

Artfculo 172.- La autoridad nacional competente decretars de oficio o a solicitud de
Cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de
marca cuando se hubiese concedido en contravencion con Jo dispuesto en fos
articulos 134 primer pérrafo y 135. .

La autoridad nacional competente decretars de oficio o a solicitud de cualquier
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido
en conlravencion de lo dispuesto en el articulo 136 0 cuando éste se hublera
efectuado de mala fe. Esta accion prescribiré a ios cinco afios contados desde la
fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y
petjuicios conforme a la legisiacion interna.

No podra declararse fa nulidad def registro de una marca por causales que hubiesen

. defado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sélo se aplicara a uno ¢ a algunos de jos productos
o servicios para los cuales la marca fue registrada, se “declarard la nufidad
Unicamente para esos productos o servicios, v se eliminaran del registro de Ia
marca,

Articuio 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos 0 se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro
o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos
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- 0.8ervicios respecto, de los cuales ef uso de la marca pueda causar un riesgo de
confusion o de asociacion;

) consistan en un signo que infrinja ef de._rechd de propiedad industriai o el derecho
de autor de un tercero, salvo que medie e! consentimiento de éste;

IV.- MEDIOS PROBATORIOS:

4.1.- El Expediente 635121-2015 a que hacemos referencia en los puntos 2.3 y3.4
de esta Solicitud de Nulidad.

4.2.- Un archive de palanca gue contiene un conjunto de DUAs y Facturas
Comerciales emitidas por GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de
China a JCH Comercial S.A. desde el 14 de noviembre de 2010 y tiempo actual por
fa importaciéon de motocicletas con la marca “DAYUN’.

4.3.- Las paginas web a que hacemos referencia en 1os puntos 2.1, 2.2 y 2.5 de
esta Solicitud de Nulidad. -

4.4.- L as Resoluciones a que hacemos referencia en ei punto 3.6 de esta Solicitud
de Nuiidad.

4.5.- Los Expedientes a que hacemos referencia en el punto 2.4 de esta Solicitud
de Nulidad.

POR TANTO:

A la Comisién de Signos Distintivos de! INDEGOPI solicitamos tener por interpuesta
la presente SOLICITUD DE NULIDAD y tramitaria conforme a ley.

OTROSI DECIMOS: Adjunto comprobante de pago por los derechos respectivos.

SEGUNDO OTROSI DECIMOS: Que en aplicacién del articulo ¢ del Decreto
Legislativo 1075, solicitamos la anotacién preventiva en el certificado que otorgé el
registro correspondiente a la marca.en-cuestion,

TERCER OTROSI DECIMOS':/Que, la vigencla dei poder de la suscrita se encuentra
bajo el citado Expedients 35121-201Wrea de Infracciones de Ja CSD.

e
———
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CUARTO OTROSI DIGO: Que, autorizamos a nuestros abogados:

~Julio Angel Castro Garcia con C.A.L 17583,
-Luz Angélica Castro Garcia con C.A.L. 28594;
-Joao Erick Alfaro Contreras con C.A.L. 44615,

Y a los sefiores:

-Dinka Manola Hurtado Ramos con DNI N° 41368453 _
-Wilfredo Augusto Alvarado Sanchez con DNI N° 06281408,

Poder solicitar y hacer lectura de este expediente, asf como entrevistarse con los
funcionarios del INDECOPI sobre ef estado del mismo.

CUARTO OTROSI DIGO: Que, nos reservamos el derecho de ampliar con mas
medios probatorios la presente Nulidad.

San Borja, Abril de 20186,

LG COMERIAL S, A,

(3 éj

’ Grycelda Céceres Eusebio
Lo APODERADA
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 1053-2015/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE : 585509-2014

ACCIONANTE : J.CH. COMERCIAL S.A,

EMPLAZADA : IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.AC.
MATERIA :NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

Lima, 27 de mayo de 2015

1. ANTECEDENTES

Con fecha 05 de noviembre de 2014, J. CH. COMERCIAL S.A.. de Pert, solicito la
nulidad del registro de la marca de producto constituida por la denominacion LL
LINGLONG PERU y logotipo (se reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

— & LINGLONG PERU
Inscrita a favor de IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., de Peru, con

certificado N° 186851, que dislingue vehiculos; aparatos de locomocion lerrestre, aérea
0 acuatica, de fa clase 12 da Ia Clasificacion Internacional.

J. CH. COMERCIAL 8.A., manifesté {o siguiente;

- Su empresa inicié operaciones el afio 1996, para dedicarse a la Imporlacion,
distribucion y comerciatizacion de llantas, aros, camaras, ubricantes, accesorios y
servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa lider en el mercado,

- Tiene presencia en los principales mercados de las ciudades de Tacha, Arequipa,
Cusco, Juliaca, Cerro de Pasco, enlre ofros, ademas es representante exclusivo
en el Perd de las marcas DUNLOP, FEDERAL, FALKEN, WESTLAKE,
TRIANGLE, DOUBLE COIN, TITAN, entre otras.
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- Importa y comercializa en el Perdt, productos provenienies de la China adquiridos
de la empresa Shandong Linglong Tyre Go. Lid.

- Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. soiicité mediante expediente N°® 507586-2012, el
registre de la marca LING LONG LL y logolipo, la misma que fue denegada por
resultar confundible con la marca que la emplazada ya habla solicilade con
anterioridad y que corresponde al regisiro objeto de nulidad.

- La propia emplazada reconoce en su pagina web www linglong.com.pe, que la
empresa Shandong Linglong Tyre Co. Lid, de China, fue fundada en 1975 ¥ que es
una de fas tres mas grandes manufactureras de China. Asimismo, consigna
diversa informacion relativa a dicha empresa china.

- La emplazada sefala en su pagina web que Importa y comerciallza en el Pert;
productos identificados con la marca LINGLONG de Shandong Linglong Tyre Co.
Lid, de China.

- La emplazada solicité y obtuvo el registro de la marca objelo de nulidad mediando
mala fe y con ia Intencion de perjudicar a sus competidores en el Pery.

- Su empresa importaba al Perd;, produclos identificados con la marca en cuestion,
desde antes que la emplazada solicitada el registro de Ia marca objeto de nulidad.

- La emplazada conocla que dicha marca le pertencce a un tercero, pues dicha
manifestacion se encuenlra consignada en su pagina web.

Amparé su accién en lo establecido en los artlculos 136 incisos a) yfhy172 dela

Decision 486,

Citd jurisprudencia que cansidera apiicable al presente caso.
Adjuntd medios probalarios,

Mediante escrilo de fecha 30 de enero de 2015, ai absolver el traslado de la accida de
nulidad, IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.A.C., serial6 lo siguiente:

- Solicité la marca objeto de nulidad mediante expediente N° 481543-2012, siendo
qQue el regisiro fue oblenido luege de realizarse el respective examen de
regisirabilidad, por lo que no existia ni existe signo distiniive que impida ef registro
de su marca.

- La accionante luvo la oportunidad de formular oposicién contra el registro de su
marca, sin embargo aquello no sucedio.

- Ne corresponde que se le alribuya haber acluado de mala fe puesto que lievé
adelante un procedimiento piblico con el coslo y tiempo que demanda.

- La accionante no ha acreditade que su empresa prelenda perjudicar su actividad
comercial, dado que su marca esta dirigida a vehiculos y aparatos de locomocion,
productos diferentes al rubro de comercializacién de la accionante.

2. CUESTION EN DISCUSIGN

La Comisién, conforme a los antecedentes expueslos, debera determinar si al
momento de olorgarse el registro de la marca de producto LL LINGLONG PERU vy
logolipo, Inscrita con certificado N° 186951 se contravino lo dispuesto en fas normas
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Invocadas por Ia accionante vigentes al momento de su otorgamiento.

3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION
3.1. Cuestion previa

- Ledislacidn invocada por Ia accionante

En su escrilo de nulidad, af citar Ia legislacién apiicable, J, CH. COMERCIAL S.A..
invocd 1a aplicacion del ariculo 136 incisos a)y ) de la Decision 486.

Sin embargo, de fa revision de los argumentos de la accién de nulidad se verifica que la
misma se fundamenta en la supuesta mala fe de la emplazada al momento de obtener
el regisiro,

Asimismo, se advierte que la accionante no ha sustentado su accion en fa titularidad
derechos de propledad industrial consistentes en una marca registrada u olro distinto.

En ese senlido, no corresponde  emitiv pronunciamientc respecto de la aplicacion del
artlculo 136 incisos a) v f} de la Decision 486 como parle de los argumentos invocados.
por la accionante,

3.2. Inforine de antecedentes

Del informe de antecedenles gue obra en aulos se ha verificado que IMPORTADORA
GCZ DEL PACIFICO S.A.C., de Perd, es titular de la marca de produclo constituida
por {a denominacion LL LINGLONG PERU y logotipo (se reivindica colores), conforme
al modeio adjunto;

LINGLONG PERU

Inscrita el 18 de abril de 2012, con certificado N® 186951, vigente hasta el 18 de abril
de 2022, que distingue vehiculos; aparatos de jocomocion terrestre, aérea o acuatica,
de la clase 12 de la Clasificacion Internacicnal,

Cabe senalar que dicho registro fue soiicitado con fecha 31 de energ de 2012 y
otorgado por mandato de ia Resolucion N° 6284-2012/DSD-INDECOP! de fecha 18 de
abrlf de 2012.

3.3. Determinacidn de fa norma aplicable

La declaracion de nulidad tiene efeclos retroactives, es decir, implica que el registro de
una marca mnca fue valido, considerandose que ni el registro ni la solicitud que o
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Dado el caracler retroactivo de fa nulidad, resulla necesario determinar fa normatividad
gue se encontraba vigente al momento de la concesian del registro cuestionado, ya que
sera en base a dichas disposiciones que se evaluara ia validez del registro.

En efeclo, Ia nulidad implica un acto que se considera invalido por haber incurrido n un
vicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en
dicho momento. Es por elio que aquellas causales de nulidad estiputadas en normas
que entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado
vilidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesion, ya gue io
contrario generarfa una Inseguridad jurldica 'y significaria aplicar una norma
rafroactivamente, contraviniendo lo dispuesto por el arlfculo 103 de nuesltra
Constitucion,

En el presente caso, al momento de otorgarse el regisiro de la marca de producto cuya
nuiidad se soficita {concedido en virlud a la Resolucion N° £284-2012/DSD-INDECOP
de fecha 18 de abril de 2012), se encontraban vigenles el Decreto Legislativo N° 1075y
ja Decision 486 (ambas normas aciualmente vigentes), por jo que ef andlisis respecto a
ta validez del regisiro de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas
disposiciones.

3.4. Analisis de la causal de nulidad

El segundo parafo del articulo 172 de la Decisién 4986 establece que fa autoridad
nacional compatente decretard, de oficio ¢ @ salicitud de cualqguier persona, 18 nulidad
relaliva de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencién a lo
dispuesto en el arliculo 136 o cuando éste se hubjera efectuado de mala fe. Esta
accion prescribird a los cince anos contados desde la fecha de concesién del registro
impugnado.

De la revision de los argumenles expueslos se advierle que fa accion de nulidad
iniclada por J. CH. COMERCIAL S.A. se susterta en el hecho que et fitular de la marca
LL LINGLONG PERU y fogotipe habria actuado de mala fe al solicitar su regisleo.

Mala fe

1. CH. COMERCIAL S.A, manifestd que Ja emplazada sclicilé y obtuvo el regisiro de fa
marca objeto de nulidad mediando maia fe y con la intenclon de perjudicar a sus
competidores en el Pert.

Al respecto cabe sefalar que los agentes econdmicos deben conducirse en e mercado
an forma adecuada y leal, sin utiizar medios gue desvirtien el sistema competitivo. Elio

| BGOTANA AGRA, Manuel. “Panoraniice de fa Ley 3271908 Espanala de Marcas’, en Revisla ADIN® 13,
1989-90, p. 28.
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supone que los empresarios v comerciantes se sujelen a cierlas paulas de conducta
que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos, Enire eslas pautas
de conducta necesarlas e indispensables para asegurar ia concurrencia en el marcado
se encuentra la exigencia de comportarse con buena fe comerciat.

La buena fe representa la concretizacion de los usos sociales y las valoraciones de
una socledad y se presenta como una nocidn que permile asegurar la convivencia, Asl,
conforme lo indica Baylos “desfeales son indeterminadamente fos medios gtie reprueba
la conciencia social, los que rechaza ia costumbre y jos que van conltra los Usos
honestos'®.

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

De Igual modo, debe sefalarse que fos individuos al relacionarse lo hacen de buena fe,
presuncidén que debe regl la evaluacion por parie de la autoridad administrativa.

Al respecto, hueslra legislacién establece una presuncion juris lantum de la buena fe de
quienes solicitan un registro de marcas u otros elementos de la propiedad industrial.
Asl, el articulo 12 del Decreto Legisiativo N° 1075, sefala que la prelacion a favor del
primer solicitante, supone su buena fe, por o que no se reconocerd lal prefacion,
cuando quede demosirado o contraric. De este modo, quien alegue que un solicitante
ha actuado de mala fe, deberé acreditarlo.

En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sefiala que “se
presume quie todo comportamiento estd conforme con los deberes qlie se desprenden
del principio de la buena fe. FPor ello, quien afirme su inobservancia debe probarla, para
con base a ello deducir las especificas consecuenclas juridicas dispuestas por el
ordenariento, Se presume ademads que el comporiaimiento de una persona no se ha
desplegado con la intencién de causar dafic alguno, o de violar una disposicion
normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio, como resuflado de lo cual guien
pretenda afirmar fo contrario debe probarlo®”.

En el presenle caso, la accionanie adjuntd los siguientes medios probatorios:

1. Coplas de DUAs, emilidas entre el 25 de enero de 2010 y 18 de seliembre de
2014, asl como facluras emitidas por Shandong Linglong Tyre Ce. Lid, de China a
J. CH. COMERCIAL S.A., dentro del mismo periodo (fojas 26 a 50).

2. Copia de la Resolucion N° 3992-2013/DSD-INDECORY, de facha 22 de marzo de
2013, mediante la cual se denego el registro de la marca LINGLONG LL y logotipo
solicitada por Shandong Linglong Tyre Co. Lid, mediante expediente N°

* BAYLOS TORROZA, Hermenegildo, Tralado de Derecho Indusidal, Segunda Edicién Aclualizada.
Madrid 1993, p. 336. _
} lnlerptelacion prejudicial N° 3-E°-99, Tribunal de Juslicia de la Comunidad Andina,
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5076862012 (fojas 60 a G5).

Capluras de la pagina web hp:dlingiong.comge (fojas 66 a 68).

Copias de Resoluciones emilidas por la Comision de Signos Distintivos en casos
que no involucran a las partes en el presente procedimiento (fojas 69 a 97).

B L

Del andgiisis de los medios probaterios se advierte lo siguiente:

- Las copias de las Declaraciones Unicas de Aduanas emitidas entre ef 25 de enero
de 2010 y 18 de setiembre de 2014, acreditan que J. CH. COMERCIAL S.A.
importo al Perq, lantas y neumaticos provenientes de China, identificados con la
marca LING LONG, lo cual se corrobora con fas copias de las facluras emitidas
por Shandong Linglong Tyre Ce. Lid, de China en favor de J. CH. COMERCIAL
S.A., en las cuales se consigna [a comercializacion de ‘NEW TYRES' (llantas
nilevas) de diversos tamaiios lodas identificadas con la marca LING LONG,
incluso desde el 30 de noviembre de 2009 (foja 27).

- La copia de la Resolucion N°® 3992-2013/DSD-INDECOP!, de fecha 22 de marzo
de 2013, conforme se sefald previamenle, corresponde a la denegatoria del
registro de la marca LINGLONG LL y logetipo solicitada por Shandong Linglong
Tyre Co, L{d, mediante expediente N° 507586-2012, por resultar confundible con la
marca objeto de nulidad.

- Las capluras de fa pagina web de la emplazada hitp:/flinglong.com.pe’, consigna
informacion respecto de la empresa Shandong Linglong Tyre Co. Ud, de China, ia
cual, segun se consigna en a referida pagina fue fundada en 1975 en la ciudad de
Zhaoyuan, esld dedicada a la investigacién y manufactura de llantas con alta
calidad y valor agregado, hoy se encuentra entre ias 500 empresas Top de China
y esta acreditada como “Empresa privada China sobresaliene”. Es también una de
los 3 mas grandes manufacturadores en China.

Cabe sefialar que el sigho ulilizado por la empresa Shandong Linglong Tyre Co.
Lid, de China, conforme se advierle en la propia web de la emplazada es el
siguiente:

Analizados en su conjuito los medios prabatorios presentados por la accionante, se
advierte que con anterioridad al registro de la marca objelo de nulidad, la empresa
Shandong Linglong Tyre Co. Lid, de China, exporid hacia el Per( a través de la
empresa accionante J. CH. COMERCIAL S.A. productos comprendidos en la clase 12

* Irdormacton verificada con facha 21 de mayo de 2015.
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de la Clasificacian Internacional (llantas y neumdticos) identificados con ta marca LING
LONG. Asimismo, conforme se advierte de la informacion consignada en las capturas
de la pagina web de la emplazada, dicha empresa reconoce que los productos LING
LONG, son fabricados y comercializados por ia empresa Shandang Linglong Tyre Co.
Lid, de China desde el afio 1975, informacion que por cierto no ha sido coniradicha por
la emplazada.

En efeclo, leniendo en cuenta lo seffalado en los pérrafes anteriores y los alegatos de
ambas partes, se ha verificado que: (i) existe semejanza entre la marca objeto de
nulidad y la marca LING LONG que identifica los produclos previamente importados
por 1a accionante y que segan la propia emplazada reconoce son fabricados por la
empresa Shandeng Linglong Tyre Co. Lid, de China; {ii) la accionanie acila como
disiribuidor de la empresa Shandong Lingiong Tyre Co, Lld, de China en el Perg,
respecto de flantas y neumadticos identificados con la marca LING LONG, incluso con
anterforidad a la solicllud de regisiro de ia marca objeto de ndlidad. (i)
IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO 8.A.C., solicité y obiuvo el registro de la marca
objelo de nulidad LL LINGLONG PERU vy logotipo para distinguir productos
directamente vinculados {(en tanto son complementarios) con las llanlas y neumalicos
que se encuentran idenfificados con la marca LING LONG de una empresa extranjera
que exporta sus productos al Perd.

De lo expuesto, se concluye que ia emplazada conacid que el signo LING LONG le
pertenece a un tercero con anlerioridad a a presentacion de la soficitud de registro de
la marca objelo de nulidad y que ésla venia comercializandose en ef mercado peruano
en el mismo segmento de mercado.,

Por otro lado, cabe senalar que si bien la emplazada seiaid que ja accionante tuvo fa
oportunidad de oponerse al reglsiro de su marca y que la misma fue clorgada porque
no existia impedimento aiguno, ello no desvirtia lo seftalado en parrafos precedentes,
toda vez que la accién de mulidad es el mecanismo previsto para cuestionar el
otorgamienic de signos que podrian haber sido olorgados conlraviniendo la Ley.

En ese senlido, en opinién de esia Comision ha quedade desvirtuada la presuncion de
buena fe que ampara a la emplazada, razon por la cual corresponde declarar fundada
la accion de nulidad interpuesta por J. CH. COMERCIAL S.A.

3.5. Apilcacién de la jurisprudsncia invocada
- Aplicaclon de la jurisprudencia de |a Sala de Propledad Intelectual del INDECOP]

En el presente caso, la accionante invocé la aplicacion de crilerios contenidos en una
resolucién de la Sala de Propiedad Inlelectual del INDECCPL

Al respecto, cabe sefalar que, de conformidad con el articulo 43 del Decrelo
Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion del INDECOPY: “Las
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resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de Ia
Competencia y de la Propiedad Inteleciual que al resolver casos particulares
interprelen de modo expreso y con cardcter general el sentido de i3 legisiacion
constituiran precedente de observancia obligatoria, mieniras dicha interpretacion no
sea madificada por resolucion debidamente motivada de la propia Comision u Oficina,
segun fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intefectual. (...)".

Aplicando ta norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia
invocada, representa una linea de crilerio o tendencia resoluliva de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideracion
que las conclusiones a que se arriben en cada caso dependeran del examen de
corres pondiente expediente.

Adicionalmente, se debe sefialar que la Autoridad administrativa fiene la obligacion de
evaluar infegramente cada nueva solicilud, verificando si et signo solicitado cumple con
los requisilos para acceder a reglstro o no y, si se encuentra incurso en alguna
prohibicién de regisiro, dependiendo dicha determinacion de cada caso concreto. Por
tal razdn, las conclusiones a las que se arriben en cada procedimiento dependeran del
examen del correspondiente expedienie.

3.6, Conclusion

En virtud a las consideraciones expueslas, esta Comision determina que el registro de
la marca de producto LL LINGLONG PERU vy fogolipa, inscrito con cerlificado N°
186951, fue solicitado de mala 12, razdén por la cual el mismo se encuentra ihcurso en la
causal de nulidad eslablecida en el segundo pérrafe del articulo 172 de la Decisién 486,
por lo que corresponde declarar fundada la nulidad solicitada por 4. CH. COMERCIAL
S.A.

La presenle Resolucién se emite en aplicacidn de ias normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Compelencia y de la Proleccion de la Propiedad Intelectual (INDECOP!), sancicnada
por Decrele Legislative N° 1033, concordante con el adiculo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075; as! como por los articulos 50, 51 v 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del institulo Nacional de Defensa de ta Competencia y de la Proteccidt de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA ia accion de nulidad interpuesta por J. CH. COMERCIAL 8.A., de
Per( y; en consecuencla, NULO el registro de la marca de produclo constifuida por fa
denominacion LL LINGLONG PERYU y logotipe {se reivindica colores). conforme al
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modelo adjunto, inscrita a favor de IMPORTADORA GCZ DEL PACIFICO S.AC., de
Pertl, con cerlificado N° 186951, que dislingue vehiculos; aparatos de locomocion
lerrestre, aérea o acudtica, de la clase 12 de la Clasificacion Internacional,

Con la intervencién de los miembros de Comision: Hugo Fernando Gonzalez
Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Teresa Stella Mara Gomez,

Regisltrese y comuniquese

M
HUGO FER ARDO'd ﬁQZLEZ.CDDA

Vicepresidente de I Comisidn de Signos Distintivos
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N°1791-2015/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE : 600048-2014

ACCIONANTE :J. CH. COMERCIAL S.A,

EMPLAZADO : BRICENO OTERO, FRANKLIN

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION
Lima, 03 da agosio de 2015,

1. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de diciembre de 2014, J. CH. COMERCIAL S.A., de Pert, solicild a nulidad

del registro de fa marca de producio constiluida por {a denominacidn WEST LAKE y
logotipo, conforme al modelo adjunto:

HJEST LAKE

Para dislinguir llantas de {a clase 12 de Ila Clasificacidn internacional, inscrilta con
certificado N° 183017, a favor de BRICENO OTERC, FRANIKLIN, de Perd.

La accionanie 4. CH. COMERCIAL 5.A., sustentd su solicitud de nulidad en los siguientes
argumeantos:

- Es una empresa peruana que inicid operaciones en febrero de 1996 para la
importacidn, distribucién v comercializacion de llantas, aros, cdmaras, lubricanles,
accesorios y servicios para el mercado autlomelriz, con presencia en las principales
cludades def pals,

- Conforme a lo publicado en medios especializados, lales como la revista "Mundo
Tuerea”, inauguré su primer focal “Wesllake®, sefalando que dicha marca
internacional es la ndmero uno en China y [a ndmero diez en el mundo. Adjunld
impreslén del link:
Hipdveww nundotuerca,com.pedwebinidiindex, phpZoption=con_contentdview=art
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= : rimer-focal-wesllake&catid=43:nolicias-nacio

nales&ilemid=27 de facha 15 de diciembre de 2014,

- Conforme a una simple consulta en Internet respeclo de fa empresa HANGZHOU
ZHONGCE RUBBER CO., es posible apreciar que se trata de una empresa
fundada en China en 1958, que en el aiio 2011 fue el décimo mayor fabricante de
neurnaticos del mundo y que tiene @ WEST LAKE como una ds sus marcas
conocidas.

- La marca WEST LAKE se encuentra registrada en varios paises del munde como
Estados Unldos de Amaérica, Chile y Argenlina.

- Con fecha 04 de diciembre de 2014, el empiazade le remilié una carta notatial en la
cual e sefala, enire olros, que as el titular de la marca WEST LAICE.

- El emplazado obluvo el registro de la marca objeto de nulidad de mala fe y
sabiendo que le perlenecia a un tercero, con la clara inlencion de perjudicar a los
imporiadores en el Perd,

- Existen pruebas de fecha anterlor al registro de fa marca objeto de nulidad que
acredilan que ha venido importando llantas y neumalicos con la marca WEST
LAKE y logotipo desde China.

Adijunté medios probatorios para sustentar sus argumentos,

Ampard la presente accidn de nulidad en los articulos 136 incisos a} y f), 137 y 172 de Ia
Dacision 486, asl como an los articulos 8 y 12 del Decrefo Legisiativo 1075

Cilé jurisprudencia de la Comisién de Signos Distinlivos v de la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual det Tribunal de INDECOP!I que considera aplicable al caso.

Mediante escrito del 13 de febrero de 20185, al absoiver el traslado de la accidn de nulidad,
el emplazado argumenié lo siguiente:

- Mediante resolucién N° 017263-2012/DSD-INDECOPI de fecha 29 de oclubre de
2012, amitida por la Direccién de Signos Distintivos se inscribio a su favor, la marca
de praducto WEST LAKE vy logotipo, para distingulr llantas de Is clase 12 de fa
Clasificacion Internacional, por lo que al cumplir con los requisitos quedo bajo el
amparo de la ley por el plazo de 10 anos, por lo que la presente nulidad no tiene
ningun asidero legat,

- La accionante tiesne como dUnice intencidn violentar con actos de mala fe y
competencia desleal su derecho y continuar vendlendo preduclos bajo la marca
WEST LAKE en sus tiendas, sin respetar la profeccién juridica que el INDECOPI
le ha clorgado,

- La acclonante no ha sustentado que haya actuado de mala fe ni en ejercicio de un
aclo de compelencia desleal, siendo preciso senalar que ha procedido a inscribir fa
marca en el Regisiro Voiuntario de Tilulares de Derechos de fa SUNAT, lo cual
acredita con la copia del Oficio N° 89-2015-SUNAT/SC 1200 de fecha 28 de enere
de 2015,

Medianie Resolucion N° 510-2015/0SD-INDECOP|, de fecha 19 de marzo de 2015, la
Comision de Signos Dislintivos, dispuso suspender el trdmile del presente expedients
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hasta que se resusiva de manera definitiva en la via adminisirativa et expediente N°
£599501-2014,

2. GUESTION EN DISCUSION

La Comision, confarme a Ios antecedentes expuesios, deberd determinar -

(iy Si corresponde lavanlar la suspensién  dispuesta mediante Resolucion N°
510-2015/0SD-INDECQOPI, de fecha 19 de marzo de 2015.

(I} S al momento de otargarse el regisiro de la marca de producte WEST LAKE y logotipo
inscrifa con certificado N° 193017, se conlravino lo dispueslo en ias normas invocadas
por la accionanle vigentes a dicho memento.

3 E LA CUES 8CUSIO
3.1. Cuestion previa
- De la legislacion invocada por J. CH, COMERCIAL S.A,

J. CH. COMERCIAL 8.A., citd como uno de los fundamentos de la nulidad formulada, el
articulo 136 incisos a} y f} de la Decision 486,

De conformidad a lo dispuesic en el articulo 75 numeral 3 de la Ley 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, es deber de la autoridad respecto det procedimiento
adminislrativo, enltre otros, encausar de oficio ef procedimiento, cuando advierla cualquier
error u omision de los administrades, sin perjuicio de la acluacion que le corresponda a
ellos, '

En esle orden de ideas, cabs sefialar que de los argumentos contenidos en su escritc de
nulicdad, se desprende que fos mismos se encuentran dirigidos a sustentar que la marca
WEST LAKE vy logotipo fue regisiradas en base a la supuesta mala fe del emplazado, e
cual constitlye un supuesto contemplado en el articulo 172 de la Dacisidn 486 y no en el
articulo 136 incisos a) y f) de Ia referido norma.,

- Respeclo de ia aplicacién del artleulo 12 del Decrelo Legislativo N® 1075

En el presente caso, J. CH. COMERCIAL 5.A., ha invocado fa aplicacion del arliculo 12 del
Decreto Legislativo 1075, ef cual prescribe lo siguiente:

“La prelacién en el derecho de propiedad industrial se determinaré por el dia y hora de
presentacion de fa solicitud de registro. La prelacion a favor del primer solicitante supone
su buena fe y, en consectiencia, no se reconocerd tal prelacién cuando queda demostrado
{o conlrario”.

En relacidn al atticulo 12 del Decreto Legislativo N° 1075, cabe sefalar que la aplicacion
del mismo se encuenlra supedilada a que se acredite ia mala fe alegada,
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Invocacion de supuesios de compelencia desleal comeo fundamentos de la nulidad

Respeclo a fa afirmacion de fa accionanta sobre que el emplazado oblivo el registro de la
marca objele de nulidad de mala {e y sabiendo que le pertenecia a un tercero can la clara
intencion de perjudicar a los Importadores en el Per, asi como de su argumentacién en el
base al articulo 137 de la Decision 486, cabe precisar que los supuestos de compelencia
desleal no constituyen causaies de nulidad del registro de una marca, las cuales se
encuentran debidamente establecidas por ef articulo 172 de {a Decision 486,

Sin embargo, se advierle que la Decision 486 conlempla la mala fe como una causal para
decretar la nulidad de una marca, asi, leniendo en cuenta que {oda conducla desleat
imporla en definitiva un aclo de mala fe de parte de quien Incurre en elia, I3 alegada
conducta desleal del smplazado corresponde ser incluida, de ser el caso, deniro del
analisis de la mala fe invocada por 1a accionanle.

- Respeclo g |a mala fe v a los aclos de competencia desleal por pare de la
accignante.

El emplazado sefiald,que la accionante tiene como tnica intencidn violentar con actos de
mala fe y competencia desleal su derecho y conlinuar vendiendo preducios bajo la marca
WEST LAKE en sus liendas, as decir, no respetando a proteccion juridica que et indecopi
le ha clorgado,

Al respecto. cabe precisar gque no corresponde evaluar dicho argumento en el presenie
procadimiento de nulidad de registro de marca, debido. a que en el presente expediente
solo correspende evaluar si al momento de otorgarse gl registro de la marca de producle
WEST LAKE y logolipo, Inscrita con certificade N°® 193017, se confravino fo dispuesto en
las normas invocadas por la accionante vigentes a dicho momentlo; razén por la cual no
corresponde determinar st la accionante ha actuade de mala fe 0 en el gjercicio de actos
de compelencia desleal; dejandose a salvo la facultad del emplazado de hacer valer los
argumentos quse eslime conveniente en la via correspondiente.,

3.2, Levantamiento de suspensidn

La Comisién de Signos Distintivos suspendid & ramite del expedienle de vista, hasta que
que se resuelva de manera definitiva en la via administrativa el expediente N°
599501-2014,

Al respecto, se verificd que la nulidad formulada medianie expedienie N° 599501-2014, ha
sido declarada inadmisible, debido que la accionante omilic la presentacion de poder de
reprasentacion.

En ese sentido, en alencion a lo sefialado en los pérrafos precedentes, osta Comisidn
determina que corresponde levantar 2 sitspension del presente procedimiento.
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3.3. Informe de antecedenies

Del inferme de antecedenles gue obra en autos se ha verificado lo siguiente:

a) BRICENQ OTERO, FRANKLIN, de Pery, es titular de la marca de producto conslituida

b

—

por ia denominacion WEST LAKE y logolipo, conforme al modelo adjunto:

tnscrita el 29 de oclubre de 2012 con cerlificado N® 193017 vigente hasta el 29 de
octubre de 2022, para distinguir llantas, de la clase 12 de la Clasificacion liternacionat,

El presente registro fue solicitado el 18 de abril de 2012 y otorgado por mandaie de fa
Resalucion N° 017263-2012/0SD-INDECOPI, de fecha 29 de oclubre dg 2012,

Mediante expediente N° 549313-2013, preseniado el 02 de oclubre de 2013,
HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO,, LTD., de China, interpuse accidn de nulidad
contra el registro de la referida marca. Cabe precisar que mediante Resolucién N*
1492-2014/CSD-INDECOP] de fecha 30 de mayo de 2014, la Comision de Signos
Distintives declard infundada [a referida accién, Tal resolucion se encuentra consenlida,

Mediante expedienle N° 599501-2014, presenladc el 10 de diciembre de 2014,
HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD., de China, intarpuso accion de nulidad
contra el registro de la referida marca, cabe precisar que mediante proveldo de fecha 25
de junio de 2015, dicha nulidad fue declarada inadmisible.

HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD., de China, medianle expedisnte N°
504605-2012, presentado e 08 de setiembre de 2012, ha solicilade el registro de la
marca de producto consliluida por la denominacion WEST LAKE vy logotipo (se
reivindica colores), conforme al modelo adjunto:

[UEST LAKE

Para distinguir fantas de la clase 12 de la Clasificacion internacionat.

Mediante Resolucion N°® 5979-2013/DSD-INDECOR! de fecha 23 da abril ds 2013, la
Direccion de Signos Distintivos, -denegd el referido registro, Tal Resolucion fue
impugnada por HANGZHOU ZHONGCE RUBBER CO., LTD. por lo que el expediente
se encuentra en tramile ante la Sala,
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3.4. Deter i de la norma aplica

La declaracion de nulidad tiene efecios retroactivos, es decir, implica que el registro de una
marca nunca fue valido, consideré‘ndose que ni el registro ni la solicitud que fo origind han
tenido los efectos previstos por ley

Dado el caracter relroactivo de la nulidad, resuila necesario determinar la normatividad que
se enconlraba vigente al momento de fa concesion del regisiro cuestionado, ya que serd an
base a dichas disposiciones que se evaluara la validez del registro,

En efeclo, la nulidad implica un aclo que se considera invalido por haber incurrido en un
vicio al momenlo de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes en dicho
momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que
entraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro olorgado de acuerdo a fa
normativa vigenie al momento de su concesion, ya que lo contrario generaria una
inseguridad juridica y significarfa aplicar una norma retroactivaments, coniraviniendo fo
dispuesto por el articulo 103 de nuestra Constitucion.

El registro del signa cuya nulidad se salicita fue concedido en virlud a ia Resolucion N°
17263-2012/DSD-INDECOPY, de fecha 29 de octubre de 2012, al amparo de 1o dispuesto
por {a Decisién 486 y el Decrato Legislativo N° 1078, por lo que, el andlisis respeclo a la
validez del registra de la referida marca debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe sefalar que fa norma apllcabie es la Declsion

486, concordante en lo periinente con ol Decrelo Legislativo N® 1075 y siempre que no la
contravenga,

3.5. Apalisis de |a causal de nulidad

El segundo parrafo del arliculo 172 de la Decisidn 486, establece que |a autoridad nacional
compatente decretara, de oficio o a solficilud de cualquier persona, fa nulidad retativa de un
regisirc de marca cuando se hubiese concedido en contravencion a lo dispueslo en el
artictto 136 o cuando éste se hubiera efeciuado de mala fe. Esta accidn prescribira a los
cinco aiios conlados desde la fecha de concesidn del regisiro impugnado.

De la revision de los argumenlos expuestos por la accionante se advierie gue la presenta
accion de nulidad se sustentd en que el regisito de la marca WEST LAKE v fogotipo,
habria side oblenido de mala fe,

3.6. Malafe

La accionanie manifesid que la marca objefo de nulidad fue solicitada mediando mala fe,
toda vez que &l emplazado obluvo el regisiro sabiendo que le pertenecia a un tercero, con
la clara intencion de perjudicar a jos importadores en el Part.

' BOTANA AGRA, Manue!. "Panoraniica de fa Ley 32/1998 Espanola de Marcas™, en Rovista ADIN® 13,
198990, p. 28.
? Da conformidad con la Primera Disposicion Complamentaria Transiloria del Decralo Legislativo N° 1575,
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Al respecto, corresponde sefialar que los agentes econdmicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin ulilizar medios que desvirtien el sistema
competitivo. Ello supone que fos empresarios y comercianles se sujeten a ciertas pautas de
conducta que confribuyan y viabilicen el ejerciclo de sus propios derechos. Entre estas
paulas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia en el
mercado se encuentra la exigencia de comporiarse con buena fe comarcial,

La buena fe representa la concrelizacion de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
sefialado por Baylos: “{...) desleales son indeterminadamente los medios que reprueba la
conmenc:a social; los que rechaza fa costumbre; ios que van conlra los vsos honestos

(F.

La necesidad de proceder conforme a la buena fe para la evenlual configuracién de uin
derecho, delermina que este principio conslituya una exigencia y presupuesto esencial a
efeclos de obtener un derecho de exclusiva sobre un signo distinlivo.

En general, se considera que exisie mala fe cuando el tilular del derecho adgulrid su
posicidn juridica a fravés de un comportamiento que coniraviene las normas jurldicas, la
kuena fe comercial o las buenas costumbres. Lo impartanie sera que este comportamiento
sea desleal y ocasione desventajas a lerceros, fas cuales no hubiesan tenido lugar si el
acto hubiese sido justo.

En efaclo, [a exigencia de conducirse fealmente es una condicién indispensable para qus la
Auloridad Administraliva otorgue el derecho de exclusiva gue nace con el aclo
administrative que otorga el registro, por lo que al solicitarse el registro de una marca, la
administracion deberd tener en consideracidn la observancia de este presupuesto,

Es por ailo que ne puaden admitirse a registro signos gue hayan sido solicitados de mala fe
en base a la lransgresion de un derecho ajeno, ya que conforme se ha sefalado, el actuar
en forma deshonesta o desleal constiluye un comporlamiento no admilido por e
ordenamienio juridico.

El Tribunal da Juslicia de la Comunidad Andina sefiala que “se presume que lodo
comporiamienio esta conforme con los deberes que se desprenden del principio de s
buena fe. Por ello, gquien alirme su inobservancia debe probaria, para con base a ello
deducir las especlficas consecuencias juridicas dispuestas por el ordenamienio. Se
presume ademas que el comporiamienio de una persona no se ha desplsgado con la
iftencién de causar dafto alguno, o de violar una disposicion normativs ¢ de abstenerse de
gjecutar tn deber propio, coma resuffade de lo cual qufen prelenda afirmar lo contrarlo
debe probarfo

1BAYLOS CORROZA, Hermenegildo, Tratado de Derachoe indusidal. Madrid: Civilas, 1993, Pag. 336,
* inlerprelacton prejudicial N® 3-1P-99. Tribunal de Juslicia de ia Comunidad Andina.
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En el presente caso, a efeclos de acredilar la mala fe con la que habria actuado el

emplazado, la accionanle ha presentado los medios probatorios que se deialfan a
conlinuacion;

- Copia de los documentos denominados Declaracién Unicas de Aduanas de fecha
22 des octubre de 2010, 15 de Julio de 2010, 12 de julio de 2010, 19 de julio de
2010, 08 de julio de 2010. {fojas 25 a 145)

- Copia de ios documenios dencminados Declaracion Unica de tmportacidn de fecha
09 da junio de 2008, 01 da oclubre de 2009, 20 de oclubre de 2009, 16 de
noviembre de 2009, 12 de enero de 2010, 22 de abril de 2010, 21 de abril de 2010,
17 de Junio de 2010. {fojas 146 a 240)

- Impresion del link

hitp:Awww i uerea pefwebmiindex.php?opticn=com_gontent&view=arl

]gi@&igj‘-'g'fﬁj;'|g[1-1§qu1ﬂ§;iﬂa_ugur_g-_s_u;gr_il_n_e[-lQcai-wgg!am@,gl;ig=ﬂ3;nolic§as~naci0
nalesgitemtd=27 con facha de visualizacién 15 de diciembre de 2014, {folas 245)

- impresion de bisqueda en Internet en relacién a la empresa HANGZHOU
ZHONGCE RUBBER COMPANY, redactado en inglés, con fecha de visualizacion
15 de diciembre de 2014, (fojas 246)

- Copia de la Resolucion N° 005979-2013/DSD de fecha 23 de abril de 2013. {fojas
241 a 243)

- Copia de Ia carta notarial de fecha 04 de diciembre de 2014, (fojas 250 a 253)

- Impresion de la pagina web de la United States Patent and Tradamark Office,
redaclada en inglés, de la INAP) (Institutc Nacional de Propiedad Industrial de
Chile) e INPI {instituto NAcional de la Propiedad Industrial de Argentina) de fecha
15 de diciembre de 2014. (fojas 247 & 249)

ion de s medios prob

Previamente a realizar el analisis de los medios probatorios cabe indicar que la impresion
de bisqueda en internet en relfaclén a la empresa HANGZHOU ZHONGCE RUBBER
COMPANY y deo la pagina web de la United Stales Patent and Trademark Office, se
encuentran redactadas en inglés y {a accionanle no ha presentado la traduccion respectiva
por 16 que no serdn lomadas en cuenta en el presente analisis.

De otro lado, la mala fe alegada debe ser acreditada con anterioridad a ia fecha en gue se
solicit¢ 1a marca objeto de nulidad, esto es, 18 de abril de 2012, por lo gue la impresion del
link

hilp:fiwww miundoluerca.com, pefwebmiz/index php?option=com_content&view = arlicle&id

=2191jch-fantas-inauguro-su-primer-local-weslake&catld=43:nolicias-nacionales&itemid=
27, Ia copia de la Resolucion N° 005979-2013/DSD de fecha 23 de abril de 2013 y la copla
de ia carla nolarial de fecha 04 de diciembre de 2044, no seran lomados en cuenta, dado
gue no cuentan con fecha o cuentan con fecha pastarior,

Finalmente, cabe precisar que si bien la impresién de los links correspondientes a la INAP!
(Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile} e INP] (instituto Naclonat de |a
Propiedad Industrial de Argentina), cuenian con fecha de visualizacion posterior a la fecha
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8N que se solicité la marca abjeto de nulidad, éslos hacen referencia a registros olorgados
antes de aquella, por lo que serdn tomados en cuenta en el andlisis,

De los medios probatorios restantes, se desprende lo siguiente;

- En relacién a la copla de los documentos denominados Declaracion Unicas de
Aduanas de fecha 22 de octubre de 2010, 15 de julio da 2010, 12 de julio de 2010,
19 de julic de 2010, 09 de julio de 2010; y a ia copia de los documenios
denominados Dedlaracton Unica de Importacion de fecha 09 de junio de 2008, 01
de oclubre de 2009, 20 de octubre de 2009, 16 de noviembre de 2009, 12 de enero
de 2010, 22 de abril de 2010, 21 de abril de 2010, 17 de junio de 2010; se advierte
que fueron importados desde China at Perd, neumalicos {llantas) con ia marca
WESTLAKE, por una empresa domiciliada en el pais, a saber, la accionanie, con
anterioridad a fa fecha de presentacion de la solicitud de registro de Ja marca cbjsto
de nuiidad.

- En refacidn a la impresion de la pagina web de la INAPI (instituto Nacional de
Propiedad Industrial de Chile} e INPI (instituto Nacional de fa Propledad induslrial
de Argentina); se advierle gue la marca WEST LAKE y logotipo ha side registrada
en olros paises a favor de un lercero, a saber HANGZHOU ZHONGCE RUBBER
COMPANY, de China, con anterioridad a ia fecha de presentacion de la solichud de
registro de la marca objeto de la nulidad para distinguir productos de Ia clase 12 de
la Clasificacion Internacionat,

Del analisis en conjunto de las pruebas presentadas, se advierte o sigulente: {) La marca
objelo de nulidad reproduce de forma idéntica la denominacién WEST LAKE, la cual
constituye un signo registrado en Chile y Argentina por una empresa de origen chino con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de regisiro de la marca objeto de la
nulidad para dislinguir productos de fa clase 12 de la Clasificacién Inlernacional, ii) Fueron
importados desde China al Perd, neumaticos (llantas) con la marca WESTLAKE, por una
empresa domiciiiada en el pals, 2 saber, fa accionanle, con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de regisiro de la marca ohjeto de nulidad, iii) La marca objeto
de nulidad se encuentra regisirada para distinguir Onicamenle llantas de ia clase 12 de la
Clasificacién Internacional, por o que es posible presumir que el emplazado realiza
aclividades relallvas a esios productos. iv) La frase WEST LAKE es un signo de fanlasia
para distinguir produclos de ia clase 12 de la Clasificacion inlernacional.

Lo anleriormente seflalado delermina que exislen evidencias suficientes que demuestran
que et emplazado ha regisirado un signo fonélicamenle idénticc a ia marca de ia
acclonante con el deliberado propdsito de apropiarse de un signo ajeno, conforme se
desprende de lo sefialado en el péarrafo precedente, por io que se concluye que el
einplazado ha actuado de mala fe a fin de oblener un beneficlo propio en desmedro de los
intereses de la accionante,

Cabe precisar que si blen et empiazado sefiald haber efecluado el Regisiro Voluntario de
Marcas anle la SUNAT, dicha inscripcidn corresponde a un procedimiento administralive
dislinto y ajeno al de registro de Signos Distinlives.
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Por lo expueslo, a criterio de esta Comision, el smplazado BRIGENO OTERO, FRANKLIN
solicil6 el registro de la marca de producte WEST LAKE y logalipo mediando mala fe.

3.7. Aplicacién de ia jurisprudencia fuvocada de la Oficina de Signos Distintivos

{ahora Direcclén de Signos Distintives) y de Ja Sala de Propiedad [nielectual del
NDEC ahora Sala Especializ P edad Intelectual

En el presenle caso, la accionante invocod la aplicacion de crilerios contenidos en
reseluciones de la Oficina de Signos Distinlivos (ahora Direccién de Slgnos Distintivos) y
de fa Sala de Propiedad Inteleciual del INDECOP| (shora Sala Especializada en
Propiedad Intelectual).

Al respeclo, cabe sefislar que, de conformidad con el articulo 43 det Decrato Legisiativo N°
807, Ley sobre Facullades, Normas y Organizacién del INDECOP!: “Las resoluciones de
fas Comisiones, de las Oficinas y de! Tribunal de Dsfensa de la Compstencia y de fa
Propiedad Inislectual que al resciver casos particulares intarpraten do modo expreso y con
caracier general el senlido de la legislacién constiluiran precedente de observancie
obligatoria, mientras dicha interpretacion no sea modificada por resolucion debidamente
tnotivada de la propia Comision u Oficina, segin fuera el caso, o del Tribunal de Defensa
de la Compaelencia y de fa Propiedad Infelectual. {...})".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que la jutisprudencia invocada no
tiene efectos vinculanles para esta Comisidon en tanlo no conslituye precedenle de
observancia obligatoria; razén por la cual corfesponde deseslimar, en esle extremo, el
pedide formulado por la opositora.

Adicionalmente, se debe sefialar que la Auloridad adminislrativa fiene la obligacion de
evaluar Inlegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los
requislios pare acceder a registro 0 no y, si 5e encuentra Incurso en alguna prohibicion de
registro, dependiendo dicha determinacién de cada caso concreto. Por tal razén, las
conclusiones a las que se arriben en cads procedimiento dependeran del examen del
carrespondiente expediente.

3.8. Conclusion

En virtud a las consideraciones expuesias, &l regisiro de |la marca de producto WEST
LAKE ¥ logotipo, inscrita con cerlificado N° 193017, se encuentra incurso en el supuesio
de nulidad establecido en el articulo 172 de la Decisidn 486, al haber sido registrado de
mala fe, razdn por fa cual corresponde declarar fundada la presenle nulidad.

La presente Resolucion se emile en aplicacitn de las normas legaies anles mencionadas vy
en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 38, 40, 41 y 42 de la Ley de
Organizacion y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 1a
Prateccidn de la Propiedad intelectual {(INDECQOPY), sancionada por Decreto Legislativo N°
1033, concordante con ei artfculo 4 del Decrefo Legistalive N® 1075; asl como por los
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arliculos 50, 51 y 82 del Reglamento de Organizacion y Funciones de! Instituto Nacional de
Defensa de la Compslencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4, DE OMISIC

Primero- levantar la  suspension  dispuesta mediante  Resolucion N°
510-2015/0SD-INDECOP!, de fecha 19 de marzo de 2015.

sSegundo.- Beclarar FUNDADA la accion de nulidad interpuesta por J. CH. COMERCIAL
S.A., de Per(, y en consecuencia, NULO el regisiro de la marca de producto constituida
por {a denominacion WEST LAKE vy logotipo, confarme al modelo adjunto; que distingue
Hanmtas de la clase 12 de la Clasificacidn Internacional, inserita con certificado N° 193017, a
favor de BRICENQ OTERO, FRANKLIN, de Pert.

Con la intervencién de ios miembros de Comision: Ray Augusto Meloni Garcla,
Teresa Stella Mera Gémez,y Sandra Patricia Li Carmelino.

5 Regislrese y comuniquese, |
i\{. o .?;Jr

'\\ i\ . \
\\__,. \ S )
RAY AUGUSTO MELONl GARCIA

Presidente de la Comision de Signos Distintives
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS S
SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO YO SERVE@L}J)
I 7
SECCION 1, SOLIC{TANTE @Persona Matural DrPersnna Juridica
i.1. Datos del Solicitante
1 } L A 9:) Lok
A Lo g
Hambre o Denommacuén t Razan Soclal
41762137
Decuments de Identidad ROC
[ MACIOHALIDAD /PAlS DE CONSTITUCION D.IRECCIQ'JDELSOUCITAHTE: CALLE, N*, GISTRIY0, PROVING LA, DPTG .
qd . o et
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) CORREC ELECTRONICO DEL SGLITANTE N FAX 12 TELEFONG
, - ' 4. QR
_J Lo IC{Q;—I-_)m u@ﬂf\.ocﬂw-q-té-f"\ @51 Y i@? {21
1.2 Datos del Representante o Apederado (lienar sdlo en ¢} caso de contar con representante)
Hombre a Denominacidn f Razdn Soctal Gocumento de |dentidad RUC
DIRECCHON DEL REFRESENTANTE EM ELPER(: CALLE, 17, ISTRITO. FROVNCIA, DPTO [DOMITILKY PARA EFECTG DE HOTIFICACIQNES)
. _2’;_'-’::1 ‘L‘CTROMCO GEL REFRESENTANTE £H EL PEALT HFAY H* TELEFONRG
D Se seijunta documentacion que acredita representacln,
D {locumentacién que acredita representacion ha sido presentada en e} Expediente N°:
D Oozumantacidén que acredita representacién se entregara en una fecha posterlor, .
[ SECCION 2. DATAGS RELATIVOS A LA MARCA
2.1. Tipo de Marca
EI DENOMINATIVA D FIGURATIVA D OTROS {especificar:)
.. B
D DENOMIRATIVA CON GRAFIA ESFEC)AL D MIXTA

JHSTIFLT0 NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENGIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD H\!TELFC‘?‘UAL
Calle De 14 Prosa 118, San Boga, Lima 41 - Perti Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmasten@indecopi.gob.pe / Web: www, indacopi.gob.pe
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DIRECCIAN DE SIGNOS DISTINTIVOS
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ORDEN DE PUBLICACION MARCA DE PRODUGTO {j e ’}
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EXPEDIENTE. N°(398851-2009

SOLICITANTE : GUEVARA DIAZ WILDER, de PERU

SIGNO SOLICITADO -:-DANEINMOTOR e murmmmeisy

- LEHERGD DOF

DISTINGUE : Vehicules; q;{aralos de locomd
12 L Haasbrae v Anallidoss AN Gueucia

aats . NIY6213W

e 281900 . Herm 0B21S

2L gED 2008

cidn terrestre, agérea v acuatica. Clase

7

. by
i Firma: //U’;%
.’2!7’ —Km- RI  at  ) -
IMPORTANTE :  Publlguese por una sold vaz en el Diasio Qficial “El Peruano™.

i

El expedienta caaid en ABANDONO si no sg ealiza Ja publicacldhdénirs del plazo de treinia
dfas habiles de rcibida esta orden de publicacitn, de conformidad con el articulo 53 de!
D.Leg. 1078, concordado con el artleuto 18 de la misma norma. .

Coordinar en forma anticipada con en el Diario O
realice dentro del plazo antes sefatado.

F-MAR-11/1D

ficial "El Peruano” a fin de que la publicacidn se




Repiblica del Peni

Registro de la Propiedad Industrial

Direccion de Signos Distintivos
CERTIFICADO N° 40159225

La Direccion de Signes Distintivos del Instituto Nacional de Defersa de la Competencia y de
ta Proteccidn de la Propiedad Intelectual — INDECOPI, certifica que por mandato de la
Resolucién N° 019646-2000/B5D - INDECOP! de fecha 07 de Diclembre de 2008, ha
quedada inscrito en el Registro de Marcas de Praducto, el siguiente signo:

Signo : BAYUN MOTOR

Distingus : Vehlculos; aparatos de locomocion terrestre, aérea o acuatica
Clase : 12 da la Clasificacién Internaciona,

Solicitud : 0398851-2009

Titular : GUEVARA DIAZ WILDER

Pals : PERU o

Vigencia : 07 de Diciembre de 2019

Tomo : 796

Falio : 135

PATRIZIA GAMBOA VILELA

Diteetora
Direccion de Signos Distintivos
INDECOPI




Et‘.—a'ilifi‘aa o Lisuario,

Fara cuidar & registro obtenido, le recormerndamos tener en cuenta, anira otros aspacios, [a
siguiente inforrnacidn:

o

)

by

o+

@)

Usy dz [z marss

Cuslquist personz ingresada pusde solicilar [2 cancalacion por Taita de uso dal
redistro olorgado, si han lfai"IS"'UTfldO tras {03) anos durante los cuales fa marca noe
fiz sido tiilizada,

Franie a una solicitud da cancelacidn dz registio, t1sted deberd demosirar qua
viene usando la marca; de lo contrario, &l registro sera cancelado y perdera el
deracho sobre ta marca.

£1 1sn de ia marca debe ser demostyado de conformidad con 1o establecido en e
artictle 165 y siguientzs de la Decisidn 486 de la Comision de la Gomunidad
Anding, Régimen Comun Sobre Propiedad tndustrial.

tusdizacidn ris datos del Hiular

iz

caso ayvists slgin cambio respacio de su domiclio procesal durante el plazo de
\.fig;,ﬂ‘,w del regisico ciorgado, deberd informado a iz Direccion de Signos
Distinitvos.

Es importanie que informe respecio del cambio de su domicilio pmceaaf toda vez
que, 2n caso algan tercerc solicitara I2 cancelscion o ntiliclad dal registro otargado,
e te nefificard ai Afidran domicilio prcmpwl consignado por usted, v esta notificacion
ag {endrs nor valic.,

Ranovacicn del reaisio

La vigencia del regisiro cinrgado es da disz {(10) anos renovablas

Si dasaa renovar su ragistn, debe hacerlo dentro de los seig (08) meses anteriores
g denitro de {os seis {08) masss posteriores al vencimiento del regisiro.

3i no solicia la renovasion de sy registro, éste caducard y usted perdera el
dargcha sobre el rasma

Y]

Lemas Comsrcisis

1

La cancalacion, nulid=a ¢ caducidad del registro de una marca a fa qua se vincule
un lems comsrcial, daienminard tambign la cancelacidn, nulidad o caducidad,
respactivamants, dal iegist-o del lsma comearcial, aun cuando no haya vencido el
plaza de disz (10) ado: de vigarcis dal mismo.

Recuartle que an INDECOPT irabafamss para profeger los derechos de propledad
infelecitiad de fodes nuesiios dsuarios, -



DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
RESOLUCGION N°: 019845 -2009/DSD-INDECOP!

EXPEDIENTE : 0398851-2009
SOILICITANTE: GUEVARA DIAZ WILDER

Lima, 07 DL, 2008

1. ANTECEDENTES:

Con fecha 08 de Setiembre de 2009, GUEVARA DIAZ WILDER, de Perq, solicita el
registro de la marca de producto constituida por la denominacion DAYUN MOTOR
para distinguir vehiculos; aparatos de locomocion ierrestre, adrea o acuatica, de Ia
Clase 12 de la Clasificacion Internacional.

2. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD:

Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado se concluye que cumple
con los requisitos previstos en el articulo 134 de la Decisién 486, Régimen Comdn
sobre Propiedad Industrial, y no se encuentra comprendido en las prohibiciones
sefaladas en los articulos 135 y 138 del dispositivo legal referido.

La presente Resalucidon se emile en aplicacién de las normas legales antes
mencionadas y en uso de las facultades conferidas por los articulos 36, 40 ydidela
Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de Ia
Competencia y de la Proteccion de [a Propiedad intelectual - INDECOP!, sancionada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075.

3. DECISION DE LA DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS:

INSCRIBIR en el Registro de Marcas de Producto de Ja Propiedad Industrial, a favor
de GUEVARA DIAZ WILDER, de Per(, la marca de producto constituida por la

- denominacion DAYUN MOTOR para distinguir vehiculos; aparatos de locomocion

terrestre, aérea o acudtica, de 1a Clase 12 de la Clasificacion [nternacional, quedando
bajo el amparo de ley por el plazo de diez afios, contado a partir de ia fecha de la
presente Resolu_cién : :

Registres xcomu_niquesé
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PROVIDENCIA

Expediente N°® 657962-2016

Lima, 08 de julio de 2016

Habiendo vencido e plazo de Ley, sin qua sl emplazado conteste la accién de nulidad, téngase por no
contestada y pase el expedients a resclver, de acuerdo a lo establecido en el artjculo 78 de la Decision
486, Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial, aplicable segim lo dispueste por ¢l artfeulo 173 de la
norma referida.

Julissa Alvarez Miranda
Especlallsta 2
Ao s Cinlanciosa
Comistén da Slgnos D'gﬂnlivus

INGECORI

F-MAR-20{1A
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 2543-201 6/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE :  657962-2016

ACCIONANTE :  J.CH. COMERCIAL S.A.

EMPLAZADO :  GUEVARADIAZ, 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 Per(, interpuso accién de
nulidad contra el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, que distingue
productos de la clase 12 de ia {;Iasificacién Internacional, inscrita con Certificado N°
159225, a favor de GUEVARA DIAZ, WILDER, de Per(.

La accionante manifesté jo siguiente:

~ Su empresa se dedica ala importacion, distribucién y comercializacién, entre otros,
de motos y vehiculos ferrestres, llantas, aros, camaras, lubricantes, accesorios y
servicios para el mercado automotriz, siendo una empresa lider en el mercado.
Entre una de las empresas exiranjeras de la que importan y comercializan sus
‘productos esta GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. de China, antiguc
fabricante de vehiculos motores fundado en el afo 2004 como parie del
conglomerado DAYUN GROUP fundado en 1987, _

- El emplazado ha venido solicitande el regisiro de marcas internacionales que le
pertenecen a terceros. ' : '
El registro de la marca DAYUN MOTOR es nulo al haber sido obtenido de malafe y
fue obtenido para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desieal.

~ Adjunta copia de los certificados de regisiro de la referida marca en la Union
Europea, Estados Unidos de América y México a favor de GUANGZHOU RED SUN
CAR ACCESORIES CO. LTD. De China.

~ Su empresa y el sefior GUEVARA son compradores de las motos de! titular y

" _fabricante GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. . o

~ Asimismo, GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD. Mediante declaracién
de autorizacion de fecha 10 de setiembre de 2014 nombrd a su empresa como su
distribuidor autorizado en ei Per( de las motos DAYUN. S
invocé la aplicacién de los articulos 172y 136 incisos a) y f) de la Decision 486.
Adjunté diversos documentos en calidad de medios probatorios.

Mediante proveido de fecha 08 de julio de 2016, se dejé constancia que el emplazado
no contestd 1a accion de nulidad, por lo que €l expediente pass a ser resueito.

2.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMP?;'%C
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CUESTION EN DISCUSION
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMP. '

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, debera determinar si al momento
de otorgarse el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, inscrita con
Certificado N° 159225, se contraving lo dispuesto en las normas vigentes al momento
de su otorgamiento. :

3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

3.1. !n_forme de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expediente, se ha verificado que GUEVARA
DIAZ, WILDER, de Pert, es titular de la marca de producto BAYUN MOTOR, inscrita
con fecha 07 de diciembre de 2008, con Certificado N° 159225, vigente hasta el 07 de
diciembre de 2019, para distinguir vehiculos, aparatos de iocomocion terrestre, aérea o
acuatica, de la clase 12 de la Clasificacién Internacionai,

Cabe precisar que dicho regiStro fue solicitado mediante Expediente N° 398851-2000
de fecha 08 de setiembre de 2009 y otorgado por mandato de la Resolucion N° 19646-
2009/DSD-INDECOP!, de fecha 07 de diciembre de 2009.

Mediante Expediente N° 521008-2015, GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA solicité
la cancelacién-porfalfa de uso det referido signo.

Mediante Resolucién N° 3068-2015/CSD-INDEGOPI, de fecha 29 de octubre de 2015,
le~EomisiGrdeSignos Distintivos declard fundada en parte la accién de cancelacién
interpuesta y, en consecuencia, se procedié a cancelar parcialmente el registro de la
marca la que en adelante distinguird Unicamente vehiculos; aparatos de locomocién
terrestre, de la clase 12 de la Clasificacion Internacional. GUEVARA DIAZ, WILDER

- interpuso recurso de reconsideracion.

Mediante Resolucion N° 86-2016/CSD-INDECQP!, de fecha 11 de enero de 2016, la
Comision de Signos Distintivos declaré infundado el Recurso de Reconsideracién
interpuesto por GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perd, contra {a Resolucion
N° 3068-2015/CSD-INDECOPI. Actualmente dicho procedimiento se ‘encuentra_en
tramite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al haber sido- materia de
apelacion. ' " T

3.2. Cuestiones previas

- Invocacién de los supuesios actos de competencia desleal como fu.ndamento d_e la
- . nulidad _ :

La accionante manifestd que el haber el emplazado registrado una marca que e
perteneceria a un tercero son indicios suficientes para creer que se registrd la marca
materia de nulidad para confundir al consumidor y aprovecharse de su reputacién en el
mercado, o cual constituye acios de competencia desleal. Asimismo, citd el articulo 137
de la Decisién 486.

Al respecto cabe sefialar que el articulo 172 de la Decisién 486 establece que se
decretard la nulidad refativa de un registro-de marca cuando se hubiese concedido en

Calle De la Prosa 104, Son Bovia, Leme 41 ~ Pergs / Telf.- 224 7800
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contravencién a Io dispuesto en e articulo 136 o cuando se hubiera efectuado de mala
fe.

Asi, ésta Comisién entiende que toda conducta desieal importa en definitiva un acto de
mala fe de parte de quieh incurre en ella, en ese sentido la alegada conducta desleal
del emplazado corresponde ser incluida dentro del analisis de la mala fe alegado por la
accionante.

- Ledislacién invocada por 12 accionante

En su escrito de interposicién de la accion de nulidad, la accionante cita como base legal
para la presente accién de nulidad Ia aplicacion de! artfculo 136 incisos a) yf) deia
Decision 486.

Sin embargo, de la revisién de los argumentos expuestos por la accionante se advierte
gue la presente accién de nulidad ests basada Gnicamente en ia supuesta maia fe con
la que habria actuado el emplazado al momento de solicitar el registro de ia marca
DAYUN MOTOR. '

En ese sentido, no corresponde emitir pronunciamiento respecto de la aplicacion del
articuto 136 incisos a) y 1) de la Decisién 486 como parte de los argumentos invocados
por la accionante. '

3.3. Determinacién de la norma aplicable

La deciaracién de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro de
- una marca nunca fite valido, considerandose que ni el registro ni la solicitud que lo
- originé han tenido los efectos previstos por ley. ' '

Dado el caracter retroactiva de Ja nulidad, resulta necesario determinar la normatividad
Gue se encontraba vigente al momento de la concesién del registro cuestionado, ya que
sera en base a dichas disposiciones que se evaluard |a vaiidez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acio que se considera invélido 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 nuiidad estipuladas en normas
que eniraron en vigencia con posterioridad, no invalidarn un registro otorgado
vélidamente de acuerdo a la normativa vigente al momento de su concesion, ya que lo
contrario generaria una inseguridad juridica y significaria apiicar ‘una norma
retroactivamente, contraviniendo fo dispuesto por el articulo. 103 de nuestra
Constitucién. : '

En el presente caso, el registro de la marca de producto cuya nulidad se solicita fue
concedido en virtud de la Resolucion N° 19646-2009/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de
diciembre de 2009, al amparo de lo dispuesto por la Decision 486 y por el Decreto
Legislativo 823, por lo que, e! analisis respecto a la validez del regisiro de ia referida
marca, debe ser realizado a la luz de dichas disposiciones.

1 BOTANA AGRA, Manuel. “Panoramica de la Ley 32/1998 Espaficla de Marcas”, en Revista ADIN® 13,
1988-90, p. 28.
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3.4. Analisis de las causales de nulidad

El segundo parrafo del citado articulo 172 establece que la autoridad naciona!
competente decretara, de oficio 0 a solicitud de cualquier persona, Ja nulidad relativa de
un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencién a lo dispuesto en
el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accién prescribird a
los cinco afios contados desde ia fecha de concesidn del registro impugnado.

De la revisién de los argumentos expuestos, se advierte que la accién de nulidad iniciada
por J.CH. COMERCIAL S.A. se sustenta en que el registro de la marca de producto
DAYUN MOTOR fue solicitade mediando mala fe.

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

3.4.1. Mala fe

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

Al respecto, corresponde sefialar que los agentes econémicos deben conducirse en el
mercado en forma adecuada y leal, sin utilizar medios que desvirtden el sistema
competitivo. Ello supone que los empresarios y comerciantes se sujeten a ciertas pautas
de conducta que contribuyan y viabilicen el ejercicio de sus propios derechos. Entre

- estas pautas de conducta necesarias e indispensables para asegurar la concurrencia
en el mercado se encuentra la exigencia de comporiarse con buena fe comercial.

La buena fe representa la concretizacién de los usos sociales. Asi de acuerdo a lo
senalado por Baylos: “(..) desleales son indeterminadamente los medios que reprueha
la conciencia social, los que rechaza la costumbre y los que van conira los usos
honestos.”2 :

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

En efecto, ia exigencia de conducirse lealmente es una condicion indispensable para
que la autoridad administrativa otorgue el derecho de exclusiva que nace con el acto
- administrativo que otorga el registro, por io que al solicitarse el registro de una marca,
la administracién debera tener.en consideracién la observancia de este presupuesto. Es
por eflo que no pueden admitirse a registro signos que hayan sido solicitados de mala
fe en base a la transgresion de un derecho ajeno, ya que conforme se ha sefialado, el
actuar en forma deshonesta o desieal constituye un comportamiento no admitido por el
ordenamiento juridico. : '

2 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho industrial, Madrid: Civitas, 1993, Pag.336.
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De igual modo, debe sefalarse que los individucs al relacionarse lo hacen de buena fe,
presuncion que debe regir la evaluacién por parte de la autoridad administrativa. Por
ello, sélo se podra determinar la existencia de una conducta contraria a dicho principio
si elfo se acredita de los medios de pruebas presentados en cada caso concreto.

Cabe precisar que no existen supuestos taxativos de las conductas de maia fe, sino
simplemente enunciativas, ya que por su complejidad y naturaleza misma no son
susceptibies de ser enumerados taxativamente, sino que dependen de cada caso
concreto. Conforme lo sefialé el Tribunat de la Comunidad Andina, “{...} de esta forma
el legislador comunitario deja a la regulacién y jueces nacionales la determinacién de
otros eventos de los que razonablemente pueda deducirse la intencién o proposito
reprochables de quien solicita u obtiene un registro marcario.”s

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que se presume la buena fe con la que se
desenvueiven los agentes econémicos vy, por lo tanto, quien invoque la mala fe debe
acreditarla debidamente a fin de desvirtuar dicha presuncion.

Adicionalmente, no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que
con ese solo hecho se pueda inferir que el titular ha obtenido el registro con mala fe,
sino que hace falta ademés acreditar ia ocurrencia de los actos u omisiones por parie
del titular registral que constituyan una transgresion al deber de la actuacién de buena
fe que la normal concurrencia en el mercado existe.

A efectos de acreditar la mala fe con ia que habria aciuado la emplazada, la accionante
presentG en calidad de medio probatorio los medios probatorios mencionados en et
punto 3.4. de la presente resolucion.

* La accionante presentd los siguientes documentos a fin de acreditar la mala fe con la

que habria actuado el titular de la marca cuya nulidad se pretende: _ '

- Impresion sin fecha de ia pagina web www.ichllantas.com.pe
.- Impresién sin fecha de = las paginas web
- htips.ffen.wikipedia org/wiki/dayun_group www.dayuncn.com ' :
- Copia de 03 Declaraciones Unicas de Aduana de fechas 14 de actubre de 2015,
23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre de 2015, por miedio de las cuales la
empresa J.CH: COMERCIAL S.A. ha importado al Peril motocicletas adquiridas
a la empresa GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE CO. LTD.

Al respecto, cabe sefalar que la conducta méliciosa por parte de la 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 seran tomados en cuenta a fin
de acreditar la maia fe alegada. '

Siendo asi, cabe indicar que no se tomaran en cuenta los siguientes medios probatorios
por carecer de fecha:

- Impresion sin fecha de la pagina web www.jchllantas.com.pe

% Proceso N° 30-IP-97, en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de juiio de 1988, p.11.
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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMP:

- Impresion sin fecha de las paginas web
_httgs:[[en.wikigedia.orqiwiki/davun aroup www.davuncn.com

Asimismo, tampoco serén tornadas en cuenta las capias de las 03 Declaraciones Unicas
de Aduana de fechas 14 de octubre de 201 5, 23 de noviembre de 2015 y 25 de diciembre
de 2015 por haber sido emitidos con posterioridad a Ia fecha de soljicitud de registro de
!a marca cuya nulidad se pretende

Teniendo en cuenta io expuesio, se evidencia que la accionanie no ha presentado
medios probatorios que permitan acreditar que ia marca DAYUN MOTOR haya sido
solicitada mediandeo mala fe.

3.4. Conclusién

En virtud de las consideracioneas expuesias, ei registro de la marca de producto DAYUN
MOTOR (Certificado N° 1 59225} no se encuentra incurso en e supuesto de nuiidad
estabiecido en el articulo 172 de la Decisién 486, razoén por la cual corresponde declarar
infundada ia presente nulidad.

La presente Resolucidn se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facuitades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y 42
de la Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccién de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el articulo 4 dei Decreto Legislativo
N° 1075; asi como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de ia Competencia y de la Proteccién de la

- Propiedad Imelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar INFUNDADA la accitn de nufidad interpuesta por J.CH. COMERCIAL S A, de
Perd, conira el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR, para distinguir
vehiculos; aparatos de locomocién terrestre, aérea o acuatica, de la clase 12 de la
Clasificacién Internacional, inscritc con Certificado N° 1 29225, vigente hasta el 07 de
diciembre de 2019, z favor de GUFVARA DiAZ, WILDER, de Peri. :

Con la intervencién de los miembros de Comision: Ray Augusto Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzélez Coda, Sandra Patricia Li Carmelino y Teresa Stella Mera
Gémez. _ _ ;

- Registrese y comuniquese ‘a‘
S o | \
JCCH

\

\k \\ _\\\ “\

- hY > ‘

RAY AUGUéTG MELONI GARCIA
Presidente de la Comisién de Signos Distintivos
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B incecopi Exp. N°: 657962-2016

4 e Sumilla; PRESENTO RECURSO - DE
" RECONSIDERACION
E

RIS INTIVOS DEL INDECOPI
J.CH. Comercial S.A.en el Expediente 657962-2016 sobrc nuestra
Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de
o producto “DAYUN MOTOR?”, Clase 12, del sefior Walter Guevara Diaz, a
ustedes respetuosamente digo:

Que al amparo del Articulo 131° del Decreto Legislativo 1075,
concordante con el Artculo 208° de la Ley 27444- Ley del
Procedimiento Administrativo General, interpongo dentro del plazo legal
RECURSO DE RECONSIDERACION contra la Resolucion N° 2543-
2016/CSD-INDECOPI del 23 de setiembre de 2016, recibida el 30 de
setiembre de 2016, que declara Infundada nuestra Solicitud de Nulidad.

L- CUESTION PREVIA: LA NATURALEZA DEL RECURSO DE
RECONSIDERACION

£l Recurso de Reconsideracién tiene por objeto que €l mismo organo
que dictd la resoluciéon impugnada pueda revisarla considerando nuevos
elementos que no tuvo en cuenta al momento de resolver. Es por ello,
que Ia ley exige que €l recurso de reconsideracién se sustente en nueva
prueba.

Sobre el particular, el articulo 208 de la ley N° 27444 dispone lo
siguiente:

«pl recurso de reconsideracién se interpondrd ante el mismo
érgano gque dicto el primer acto que es materia de la impugnacién ¥
deberd sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos
administrativos emitidos por érganos que constituyen @#nica
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y
su no interposicién no impide el ejercicio del recurso de
apelacidén.” (Subrayado agregado)

Asimismo, €l articulo 131 del decreto legislativo N° 1075 establece lo
siguiente:

CASILLA 08 - INDECOP! 1
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“Salvo en los casos de acciones por infraccién, contra las
resoluciones expedidas r las Direcciones competentes puede
interponerse recursce de reconsideracion, dentro de los guince (15])
dias siguientes a su notificacion, el mismo gque deberi ser
acompaiiado con nueva prueba.” {(Subrayado agregado). '

De acuerdo a lo establecido en las referidas normas legales, entre los
requisitos de admisibilidad del recurso de reconsideracion se
encuentran los siguientes:

- El plazo para su presentacion, que es de quince (15} dias héibiles.

- Debe presentarse ante la misma instancia que expidid la
resolucion materia de impugnacion.

- Debe sustentarse y estar acompariado de nueva prueba, esto es,
de una prueba que no haya sido tomada en cuenta al momento
de expedirse la resolucién materia de impugnacion.

El recurso de reconsideraciéon tiene cardcter especial, en tanto sera el
mismo 6rgano administrativo que emitié el pronunciamiento el que lo
revisard. Bs por ello que, si bien la ley permite que el recurso sea
revisado y resuelto por el mismo érgano administrativo, lo hace con la
condicién expresa gque esté se sustente en nueva prueba pues, solo en
la_medida que dicha nueva prueba lo justifique. el Organo

administrativo podra modificar su decision.

Al respecto Guzman Napuri ( “El Procedimiento Administrativo”, Ara
Editores, Pert 2007, pagina 279 ) sefiala lo siguiente:

«g] recurso de recomsideracién, tiene por finalidad controlar las
decisiones de la administracién en términos de verdad material {...)
La administracién, en consecuencia, debe resolver analizando
nuevos elementos de juicio. Por ello es la misma autoridad que
emitié el acto la que conoce el recurso de reconsideracién v Ia
representaciéon del mismo requiere de nueva prueba”l {Subrayade

nuestroj.

Estos nuevos elementos a los que nos referimos, son los que se
denominan la nueva prueba. De esta manera, la nueva prueba es
aquella que Ia administracién no conocié al momernto de resolver y que
es puesta en su conocimiento con el recurso de reconsideracion.
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II.- PRESENTO NUEVA PRUEEA INSTRUMENTAL:

2.1.- Resumen de la resolucion impusnada.

Sin perjuicio de las nuevas pruebas instrumentales abajo descritas y
presentadas, nos permitimos pegar los fundamentos principales de la

impugnada:

CASILLA 1139

CASILLA 08 - INDECOPI
5 - SEDE JUDICIAL “JAVIER ALZAMORA VALDEZ"- CASILLA ELECTRONICA 2315
UNA ORGANIZACION DE PERUREGISTER.COM INC. DE USA

f:‘ et ."'"\I

A

!

%, (51-1) 476-9761 / 2260777
3729073 ) 476-9764
k¥ (51} 985-011-875 - RPM #304977
3 info@patentes.com.pe
{2 www.patentes.com_pa



Derecho Civil

TUTWDIO

<R

Derecho Industrial £, (51-1) 476-9761 7 2260777
Derecho Comercial CA[ T O ‘ V\ ! l]\ 372-8073 f A76-9764
. @ (51) 985-011-875 - RPM #804877

Derecho Penal

Av Awaclon 2695 Of 301 San Bor}a
www.patentes.com.pe

2.2.- Presento copia simple de la Resolucion 3068-2015/CSD-
INDECOPI del 29 de octubre de 2015, recaida en el Expediente

- 521003-2013 sobre la Cancelacion Total contra el Registro N° 159225

sobre la marca de producto constituida por la denominacién “DAYUN
MOTOR”, de la Clase 12, del sefior Walter Guevara Diaz, CUYA
NULIDAD VENIMOS SOLICITANDO.

2.3.- Vera que en el periodo del 22 de enero de 2010 al 22 de enero de

2013 de acreditacién de uso de la marca “DAYUN MOTOR” el seiior
Guevara presentdé COPIAS DE DECLARACIONES UNICAS DE
IMPORTACION { DUAs } de los afios 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,

& info@patentes.com.pe
2> www_patentes.com_pe

por lo que esta Comisién debe revisar dicho Expediente de Cancelacion -

donde se encuentran prucbas que ACREDITAN LA MALA FE DE DICHO
SOLICITANTE al momento de ingresar su solicitud de registro.

POR TANTO:
A la Comisién, solicitamos se sirva tener por interpuesta el presente

Recurso de Reconsideracién sobre las nuevas instrumentales sefialadas
y en su oportunidad declararla FUNDADA, anulando el Registro.

San Borja, Octubre de 2016.

J.Ch.Comercial S.A. '

Apoderada
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVES

RESOLUCION N© 3068-2015/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE . :521008-2013

ACCIONANTE  : GUILLEN ESPINAL, CARLA GABRIELA

EMPLAZADA g GUEVARAEEZWLDE """ I

MATERIA  CANCELACION DE-REGTSTRO DE MARGA DE PRODUGTO

POR FALTA DE USO

Lima, 28 de octubre de 2015,

1. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de enero de 2013, GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perg,
solicitd la cancelacion de! registro de la marca de producto constituida por ia
denaominacién DAYUN MOTOR, inscrita a favor de GUEVARA Diaz WILDER, de
Perd, con cerificado N® 158225, para distinguir vehiculos; aparaios de locomocién
terrestre, aérea o acudtica, de la clase 12 de Ia Clasfficacion Internacional.

La accionante manifestd que se han cumplido los tres afios a partir de fa fecha de
notificacion de otorgamiento de la marca materia de Ia accion y que tiene conocimiento
que la marca DAYUN MOTOR no esté siendo utilizada.

Mediante proveido de fecha 06 de febrero de 2013, la Secrstarfa Técnica de [a
Comision de Signos Distintivos, entre Olr0s, corridd traslado de la accion de cancelacidn
para su contestacion por e plazo de sesenta (60} dias habiles a Wilder Guevara Diaz,
contando a partir def dia siguiente de su notificacion.

Mediante proveido de fecha 31 de mayc de 2013, la Secretaria Técnica de la
Comisién de Signos Distintivos sefRalé que, habiéndose cumplido el plazo para que e!
emplazado absuelva el frasiado de accién de cancelacion, se tuve por no contestada
la misma,

Con fecha 11 de junio de 2013, Wilder Guevara Diaz se apersond al presente
procedimiento y sefialé su nuevo domicilio procedimental.

Mediante Resolucidn N© 2845-2013/C3D-INDECQOP!, de fecha 08 de ociubre de 2013,
ia Comisidn de Signos Distintivos declaré infundada iz acoién de cancelacién
sefialando que a pesar de haber sido debidamente notificada — tal como consta en i
cargo de recepcidn de la cedula de notificacion (fojas 27 y 28} del presente expediente

Pégina 1de &

Farg 104, B iy iz B

TENCIA Y DE L4 PROTECCION DE L% PROPIEDAD INTELECTTIL,
CTE ik



corresponde al thular de ia marca, conforme a lo establecidg por el articulo 167 de |a

Degi’sién 486, se tiene por no acrediiado el uso del signo materia de la presenie
aceidn.

_Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, GUEVARA DIAZ, WILDER,
interpusc recurso de apetacién manifestando lo siguiente:

- Ha tomado conacimiento de ia presente accidn de cancelacion al recibir i
resclucion de Primera Instansia.

-~ Segin io que ha verificado en el expediente, la nofificacién que obra & folas 27
y 28 ha sido realizado Bajo puerta al no haberse encontrade a persona alguna,
o cual es errado, toda vez que siempre hay un encargado en dicho domiciio.

- Scolicitd se declare Ia nulidad de ia resoiucion emitida por la Primera Instancia,
toda vez que no se encuentra debidamante motivada.

- Ha dado en cesidn de uso su marca registrada a favor de ia empresa
Inversiones Asidtica S.R.L., de la cual es gerente general, por ef plazo de
cualro afos.

-~ Ha venido utiizando su marea desde el afo en que fue registrada, y a fin de
acreditar el uso, ha presentado medics probatorios. (fojas 81 a 109)

Mediante escrito de fecha 22 de enero de 2014, GUEVARA DiaZ, WILDER, presents
un comprobante de pago para acreditar el uso de su marca objeto de cancelacion,

Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA, absolvié el traslado de apelacion manifestando que, de 1a revisién de los
medios probatorios presentados por el emplazado, se advierte que fos mismos no
acreditan el uso de la marca materia de la gresente aceion.

Con fecha 12 de marzo de 2014, Caria Gabriela Guillér espinal solicitd se realice una
audiencia de exhibicién de documentos a fin de gue el emplazado exhiba los libros
contables de la empresa licenciataria a efectos de verificar la validez de los
comprobantes de pago presentados.

Mediante proveido de fecha 02 de febrero de 201 5, la Secretarfa Técnica de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual dispusa la realizacion de una audiencia de
exhibicidn de documentos 2 llevarse a cabo i 18 de febrero de 2015,

Con fecha 18 de febrero de 2015, a las 11:02 horas se evd a cabo la audiencia de
exhibicion de documentos — previamente programada — a la cual no asistid la
actionante. Asimismo, el emplazado, en representacion de la empresa licenciataria {tal
come consta los poderss que obran en o expediente}, procedid a exhibir los
documenios solicitados,

Mediante Resolucién N° 0g1 1-2015/TPI-INDECOP!, de fecha 24 de febrerg de 2015, ia
Sala Especializada en Propiedad Intelectual declard nulo tede lo actuado desde la
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notificacién dgel praveido de fecha 06 de febrera de 201 3, incluyendo Ia Resolucidn Nne
2‘845-20f3fCSD-INDECOPi, de fecha 09 de octubre de 2013 ¥ 8N consecuencia
dispuso devolver los actuados a la Primera Instancia a fin ge que proceda a emitir una
nugva resolucion sobre ef fondo de [a Presenie accifn de cancelacién, teniendo en
cuenta ios medios de prueba presentados por Wilder Guevarg Diaz, asi como ia
audiencia de exhibicidn de documentos llevada a cabo el dia 18 de febrero de 2015,
La Sala considers que se ha incurrido en defectos de la tramitacidn de presenie
proecedimiento al existir yna contradiccion entre las caracleristicas sefaladas por los
notificadores de ia smpresa Serpost respecio del domicilio del emplazado {en un caso
se ha descrito un domicilio de tres pisos con fachada crema Y sin rejas, v en el otrs

febrero de 2013, ng fue debidamente notificade en el domicitio procesal del
emplazado, motive por 1o gue éste no tuvo conceimiente oportung de ta accion de
cancelacion interpuesta por Carla Gabrisla Guillén espinal, ni pudo, dentro del plazo
correspondiente, absolver dicho traslade,

Mediante escrito de fecha 30 de maye de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA sefalg que los comprobantes adjuntados por la emplazada no son validos,
para elic adjunts los gastos incurridos por ia importacidn de los vehiculos con la marca

objete de cancelacion donde en la mayoria de las boletas de venta el precip de venta
final es menor af gasto incurrido. Adjunté medios probatorios que considerd apticables.

Meadiante proveido de fecha 20 de mayo de 2015, ja Secretaria Técnica de [a
Comisidén ds Signos Distintivos, entre olras cosas pasd el expediente a resolver y
ademas sefald que en atencidn a la Resofucion N® 0911-2015/TPIHINDECOPI, de
fecha 24 de febrero de 2015, v habiéndose verificado gue el emplazado mediante

materia de la presente accion, los mismos que han sido debidamente notificados 2 Ia
parte accionante; y que por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2015 se realizd una
audiencia de exhibicion de documentes, se dejo constancia que no se procederd a
realizar el traslado de la accién de caricelacion formulada por GUILLEN ESPINAL,
CARLA GABRIELA, al emplazado, toda vez que conforme a Ig sehalado en la referida
resolucion ya se han actuado medios probatorios, los mismos que han side puestos en
conacimiento de la accionante.

2. CUESTION EN DISCUSION

La Comision considera que, conforme a los antecedentes expuestos, corresponde
determinar si se ha acreditado e uso de {a marca de producte DAYUN MOTOR,
inscrita con certificads MN* 159225, a favor de GUEVARA DIAZ WILDER.
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3. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

3.1. infonme de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en e expediente, se ha verificado quse
GUEVARA DIAZ, WILDER de Pery es titular de ia marca de producto constituida por la
denominacion DAYUN MOTOR, para distinguiv vehiculos: aparatos de locomacién
terrestre, aérea o acudtica, de la Clase 12 de fa Clasificacion internacional, inscrita e

07 de diciembre de 2009, con certificado N° 159225, vigente hasia el 07 de diciembre
de 2019,

£l presente registro fue otorgado por mandaio de la Resolucidn N° 04 8648/D8D-
INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2008, 1a cual fue notificada el 19 de enero de
2010,

3.2, Cancelacién del registre de una marca

El articulo 185 de la Decisién 486 establece que la Oficina Competente cancelaré el
registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros,
por su titular, por un licenciataric o por otra perscna auviorizada para ello durante los
tres anes consecutivos precedentes a la fecha en aue se inicie la accidn de
cancelacidn. La cancelacion de un registro por faita de uso de la marca también codra
solicitarse como defensa en un procedimientc de oposicion interpussto con base en la
marca no usada.

Ademas, dicha norma sefiala que cuando la falta de uso de una marca sélo afectara a
una o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la
marca, se ordenara una reduccion o limitacién de la lista de los productos o servicios
comprendidos en el registro de Ia marca, eliminando aquelios respecto de los cuales ta
marca no se hubiese usado; para ello se tomard en cuenta ia identidad o similitud de
ios productos o servicios.

Al respecto, se debe tener en cuenta io establecido por fa Sala ge Propiedad
Intelectual mediante Resolucion N° 1183-2005/TFIHINDECOP! de fecha 8 de
noviembre de 2005, recaida en el expediente N° 199324-2003 {precedente de
chservancia obligatoria que establece los criterios para Ia aplicacion dei tercer parrafo
del articulo 165 de la Decision 486):

“La norma dispone que la Auforidad ordenarsd la reduceién o limitacion de [z lista de los
productos o servicios cuyo usc no haya sido acreditado, por lo que la norma no
estabiece una facuftad sino que impone una obligacion: la de cancelar parcialmente ¢l
registro de una marca respecio a aqueflos productos o servicios cuyo 1so na haya sido
acreditado.

La norma establece — refiriéndose a la reduccién o limitacion antes sefalada — que la
Autoridad debera tomar en cuenta la “identidad ¢ similitud” de ios productos ©
SeNVICIOS.
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Lta fden;fdad 0 sr‘r'nfﬁrud debe evaluarse respecto de los Proguctos o servicios cuyo uso
hayg Sido acreditado. En ese seniidc. para mantener um producto o servicio en el
registro de fa marea, la Auforidad debera determinar

a) Si se acredita e uso de la marca para un producto o servigio idéntico a uno
especificamenie detafiado en i3 fista de productes o servicios de ls marca: o

b} Si se acredita el uso de fa marca para un producto o servicio que 1o se encuenira
especificamenie detallado en la lista de productos o servicios gue ésta distingue. En
este caso, deberd verificar, en particular:

f} Si dicho producto ¢ servicio resulta simitar a alguno de los gue se encuentran
expresamente defalfados en dicha lista; ¢

i) Si dicho producto o servicio se encusentra comprendido en un género de
productos o servicios distinguidos expresamente por ia marca.

Finalmente, si dnicamente se acredita ! uso de la marca para distinguir un producto o
servicio que no se encuentra comprendido en alguno de los supuestos a) y b) antes
descritos, la Autoridad proceders a ja cancelacion del registro, fal como sucede
cuando rnic se presenta prueba alguna qus acredite f uso de la marca.”

Analisis del uso de la marca

El articulo 166 de la Decisidn 486 establece gue se entendera gue una marca se
encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos
en el comercio ¢ se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y def modo que normalmente corresponde, feniendo en cuenta fa naturaleza
de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efeciia su
comercializacion o prestacion en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que ia carga de {a prueba corresponde al titular del registro,
guien deberé acreditar el uso de la marca en ¢ mercado, ya sea mediante facturas
comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la
regularidad y la cantidad de comercializacidn de las mercancias identificadas con 1z
marca, ¢ algun otro tipo de documento, tal como o establece el articulo 167 de iz
Decisitn 488.

En aguellos casos en que el tiular de la marca presente como medics de prueha de
uso documentos emitidos por terceras personas — COmMo por ejempio facturas, holetas
de venta, publicidad, entre oros —, teniendo en cuenta que tales documentos han sido
presentados por el propio titular de ia marca, se considerard gue dichas pruebas han
sido emilidas por personas autorizadas, de conformidad con 1o dispuesto en el articuio
165 de ta Decisidn 488 y en aplicacion del Principic de Presuncidon de Veracidad
contenido en e articulo [V del Tiulo Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se
presume que ios documentos v declaraciones formulados por los administrados en ia
forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de os hechos que sllos
afirman.
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En el presente caso, a fin de acreditar el use de la marca DAYUN MOTOR {certificado
N°® 159225} ef emplazado adjunté los siguientes medios probatorios:

a. Copia del “Contrato de cesién de use de marca”. (foja 68 a 7€}

b. Copia de consulia RUC N© <04802238436. (foja 89)

¢. Copias de diversas boletas emitidas por INVERSIONES ASIATICAS 381
entre el 03 de enero de 2012 y ef 22 de febrero de 2012, {(fojas 71 al 85 y 117)

d. Copias de Declaracién Unica de Importacion de os afos 2010 y 2011,

Cabe precisar, que los medios probatorios presentados deberdn acreditar el uso de la
marca DAYUN MOTOR en el periodo de los tres anos consecutivos precedentss a la
fecha de interposicitn de la accidn de canceiacion. En ese sentido, teniendo en cuenta
que la accidn de cancelacion ha sido interpuesta el 23 de enero de 2013, debe
acreditarse el uso de la marca DAYUN MOTOR durante el periodo comprendido entre
el 22 de enero de 2010 v el 22 de enero de 2013.

i,

~ Dela re\;i\sﬁén de los medios probatorios presentados por el emplazado se advierte lo

siguiente;

“edh"Del “Contrato de cesin de uso de marca”, de fecha 20 de eneroc de 2010, se
verificd que WILDER GUEVARA DIAZ suscribid con f2 empresa
INVERSIONES ASIATICA SAL, un acuerdo de licencia de UsSQ respecto a la
marca DAYUN MOTOR, que distingue productes de [a clase 12 de ia
Clasificacion Internacional, por el plazo de cuatro afios.

) De la copia de fa ficha RUC N° 20480238436 de la empresa INVERSIONES
ASIATICA S.R.L., se acreditd que dicha BMDresa se encuenira como
contribuyente activo ante la SUNAT, gue su actividad de comercio exierior es
impartador/exportador ¥ que su actividad principal es ia venta de vehiculos
automaotores., , :

Hj En relacion a las copias de Declaracion Unica de Importacion de los afios
2010 y 2011, se adviertz que la empresa INVERSIONES ASIATICA S.R.L,
solicitaron fa importacién de trimoto de carga con fa marca DAYUN. )

v} En relacién a las copias de boletas emitidas por INVERSIONES ASiATECﬁ
S.R.L., se advierte que dicha empresa ha comercializado imoto de carga bajo
12 marca DAYUN, tal como se aprecia a continuacion:

INFFITUTO NACIONAL DE DEFENSA




De ta revisidn de log medios probatorios, conviene precisar que, si bien algunas de ias
boletas que obran en el expediente, han sido emitidas por Iy empresa INVERSIONES
ASIATICAS S.R.L., que &S una empresa diferente al titylar de la marca materia de
cancelacion, GUEVARA Diaz WILDER, teniends en cuenia que las mismas fueron

presentadas por g Propio emplazado, se infiere Que han sido emitidas por una
empresa aviorizada,

encuentra incluido dentrg del generoc *vehiculos: aparatos de iocomocién terrestre”
que distingue ia marca registrada, siendo gue [os mismos se han vendido deniro dej
pericdo pertinente, demostrando SU puesta en el comercia ¥, por ende, sy
disponibilidad en ef mercado, en cantidades Gue corresponden de acuerdo a la
naluraleza de los productes de ia clase 12 de la Clasificacidn Internacional.

Ahora bien, ja marca DAYUN MOTOR se encuentra registrada para distinguir
“Vehizulos; aparatos de locomacion terrestre, aérea o acuatica’, de la clase 12 de ig
Clasificacion internacional”, habiéndose acreditado Gnicamente el uso de Is citada
marca para la comercializacién de ‘vehiculos; aparatos de Iocomocién terrestre” de Ia
clase citada,

Asi, dado que los medios probatorios no acreditan ef usa de la marca en cuestign oara
{cdos los productes para ios que se concedid ef registro de ia mareg abjeto de Ig
presente accidn, en aplicacién de Io dispuesto en el articulo 165 tercer pérrafo de ia .
Decision 486 y de conformidad con ¢l precedente de observancia obkigatoria antes
ciiado, corresponde restringir fa lista de productos consignados en el registro, ia cual
en adelanie comprendera dnicamente “vehiculos; aparatos de locomocion {errestre” de
la clase 12 de la Clasificacion Internacional.

Lz presente Resolucidn se emite en aplicacion de las rormags legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas par los articulos 38, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacidn y Funciones del instituto Nacional de Defensa de 1a
Competencia v de Ia Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPY, sanciona_da
por Decreto Legislativo No 1033, concordante con el articule 4 del Decreto Legisizlitivo
N° 1075; asi comao por fos articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacidn y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecsidn de
ta Propiedad Inteleciual { NOECOP!.

' Cabe precisar, que si bien en {as boletas presentadas se ha consignado como marca la denominacion
DAYUN y no DAYUN MOTOR, elio a criteric de 1a Comisidn no aftera of caracter distintivo de fa marca,
€n tanto o térming MOTOR es un término genésica, por o QU& no es posible establecer un derecho de
exsitsiva sobre taf término.
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4. DEGISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA EN PARTE la accién de canceiacién interpuesta por GUILLEN
ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perq, ¥ en consecuencia, CANCELAR
PARCIALMENTE el registro de fa marca de producto constituida por ia denominacion
DAYUN MOTOR, inscrita con certificade N° 159225, vigente hasta ef 07 DE
DICIEMBRE DE 2018, a favor de GUEVARA DiaZ WILDER, de Pert, la que en
adelante dislinguird Gnicamente vehiculos: aparatos de locomocion terrestre, dz la
clase 12 de la Clasificacion internacional.

Cen ja intervencién de los miembros de Comisién: Ray Augusto Mefoni Garcia,
Teresa Stella Mera Gémez y Sandra Patricia Li Carmeling.

Registrese y comuniquese.

RAY AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comision de Signos Distintivos
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PROVIDENCIA

Lima, 17 de octubre de 2016

dias hébiles contados a partir del dia siguiente de notificada la presente, bafo
apercibimiento de tenerse POr_no presentada la_pueva prueba y.en consecuerncia por no
interpuesto ef recurso de recensideracion,.

B -
‘julissa Abdarez Mitanda
Espscialista 2 053
Jree de Marcas Contencios
Secretarfa Técnlcs os
Comisien de Signos Distint
INDECOP!
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CEDULA DE NOTIFICACION

Expediente N° 657962-2018

Sefior{es): J. CH. COMERCIAL 5.A.
Direccion: CASILLA N° 03 DE INDECOP|,

Lima, 17 de octubre de 2016

A fin de proveer el escrito de fecha 14 de oclubre de 2016, cumpla J. CH,
COMERCIAL S.A. con presentar copia los medios probatorios que sefiaia en el folio
cuatro del escrito de la referencia, los mismos que sefala que obran en el expediente
N® 521003-2013, a efectos de notificar a ia 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 elios; toda vez que todo escrito debe ser acompanado con
copia del mismo, asi como de los respectivos recaudos para la otra parte; mandato
que deberd ser absuetlto dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de notificada Ia presente, bajo avercibimiento _de tenerse por ng
presentada la_nueva pruecba v en gonsecuencia por ng_inferpuesto ef recurso de
reconsideracion,

Lo que notifico a Ud. conforme a ley.

ALVAREZ MIRA A, JULISSA ISABEL
Especialista 2
Area de Marcas Contenciosa
Secretaria Técnica
Comision de Signos Distintivos
INDECOPI

Constancia de recepcién
Apellidos y Nombres:

LATE gy fodireses ),

Fecha: Z‘C’/{/d /?6 Hora de recepcién:
DNI 0 C. Extr. N° ... 0E C&L7AE

- S . A 5 fL;= _4'2(}
Firma y/o sello; a%‘ Vinculo con el destinatano:J?f?.:?._m....%im...

F-MAR-201A
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ALA COMISIGN‘ DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI
{Dra. Julissa 1. Alvarez Miranda )

J.CH. Comercial S.A.en ¢l Expediente 657962-2016 sobre nuestra
Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de
producto “DAYUN MOTOR”, Clase 12, del sefior Walter Guevara Diaz, a
ustedes respetuosamente digo: '

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

i Indecopi

CEDULA DE NOTIRICACION

Expodionte N €57552.201E

Sohures): J, GH. COMERGIAL SA
_ Ditecién: CATILLA ¥™ 03 DE NDEGOPL

Lirera, 17 do octubre de 2016

A lin de proveer ol ozovitn de focha 14 de achibes de 2076, stowpla .. CH.
COMERGLAL 5.4 coa peRsemar copla 102 mogoe probenored que soik on of follo
aiatry del escrimo de ta referancis, tos mismos que Sofida gen obran ¢n & expedanis
W EBH008-2013. 2 slodos de notfiGe ala ora party va gua la solatanta fo tuo pate
de lop ciedos procecmimes, ¥ por by tanko mo fing Qe de oy medieg
pechaiorios ohemtes on efnx toda vz gque wxin eseritn debs sar acompaliado con

oopla dal mismo, asi come de ios respoctvos meandls pars T4 olta pane: mensl ﬁ
muamwmaemdﬂmuedu{aimmueommaamw =z,
da a Loty _apemlinivianic e tgname sor o o
&
B
Lo e i & Lo emnfiorme 2 ley. w:
. =
7 ==,
8
[~
ALVRRET (SAEEL
R Espaciziviy 2
. A0 4 RArcs Coraneons
Soammia Teanea
cmmn:.!es ) Dishrdras
Egrrinncts derocepchin
Apelion T Namiws:
Fechat Horn
Rile & Bor W
Fitrias yho sedin: WinEok
FHUAALIOTA
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Al respecto, manifestamaos lo siguiente:

1.- Como sefiala el punto 2.2 de nuestro Recurso de Reconsideracién,
hemos presentado como nueva prueba instrumental “copia simple de la
Resolucién 3068-2015/CSD-INDECOPI del 29 de octubre de 2015,
recaida en el Expediente 521003-2013 sobre lu Cancelacion Total
contra el Registro N° 189225 sobre la marca de producto constiluida
por la denominacion “DAYUN MOTOR?”, de la Clase 12, del sefior Walter
Guevara Diaz”; SIENDO DICHO INSTRUMENTO POR SI SOLO NUEVA
PRUEBA INSTRUMENTAL, por lo que el apercibimiento “de tenerse por
no (...} interpuesto el recurso de reconsideracion”, CONSIDERAMOS
QUE NO SE AJUSTA A DERECHO, més atin cuando ni siquiera se cita
BASE LEGAL que la sustente y se nos da un plazo tan corto, POR LO
QUE NOS PRODUCE INDEFENSION.

P o

" ’2. De otro lado, los actuados en el Expediente 52 1003-2013 cuya copia

de /su Resolucion 3068-2015/CSD-INDECOP! hemos adjuntando y

Juntamos nuevamente en este escrito, si bien tiene como solicitante a
un tercero, EL EMPLAZADO es la misma persona emplazada en esta
Solicitud de Nulidad, siendo en ambos casos el Titular del Registro
159225, QUIEN EL MISMO PRESENTO LAS DUAs a que hacemos
referencia en el folic cuatre de nuestro Recurso, LO QUE NOS

EXONERA A PRESENTAR COPIAS DE DICHOS DOCUMENTOS a dicha

persona en el presente procedimiento.

3.- Sin perjuicio de ello, ADJUNTAMOS COMO NUEVAS PRUEBAS
INSTRUMENTALES ADICIONALES:

3.1.- Copia simple del Contrato de Venta { “Sales Contract” ) N°
DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008 ( “date: 2008-3-26” ),
suscrito por €l Vendedor { “Seller” } el fabricante GUANGHOU DAYUN
MOTORCYCLE CO. LTD. de China y el Comprador { “Buyer” ) IMPEXSA
S.A. de Pera por la venta de 32 motocicletas marca ( “Brand” ) DAYUN.

3.2.- Copia sunple del Contrato de Venta ( “Sales Confract” | N°
DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008 ( “date: 2008-4-227 ),
suscrito por €l Vendedor ( “Seller” ) el fabricante GUANGHOU DAYUN
MOTORCYCLE CO. LTD. de China y el Comprador { “Buyer” ) IMPEXSA
S.A. de Perti por la venta de motocicletas marca ( “Brand” } DAYUN.

CASILLA 08 - INDECOPI 2
CASILLA 11395 - SEDE JUDICIAL “JAVIER ALZAMORA VALDEZ"- CASILLA ELECTRONICA 2315
UNA ORGANIZACION DE PERUREGISTER.COM INC. DE USA

: i ,‘\ o

TTWPDIO L

info@patentes_com.pe
2 www.pstentes.com.pe



£ I I

! TTWIO s

Derecho Industrial ® G (51-1) 476-9761 1 2260777

P Someri CASTRO OARCIA L s
Derecho Civil B (51) 985-011-875 - RPM #804077
Derecho Penal ABOGADOS & wnepatonicecombe

& www.patentes.com.pe
Av, Aviacion 2695 Of. 301 - San Borja
www.patentes.com._pe

POR TANTO:

Ala Comisién, solicitamos se sirva tener por cumplido su requerimiento
¥ continuar con la prosecucién del presente procedimiento.

OTROSI DIGO: Que, acompafiamos copias simples, incluyendo para Ia
otra parte, de:

-_Copia simple de la Resolucién 3068-2015/CSD-INDECOPI del 29 de
octubre de 2015, recaida en el Expediente 521003-2013.

- Copia simple del Contrato de Venta { “Sales Contract” } N°
DY20080326 de fecha 26 de marzo de 2008

- Copia simple del Contrato de Venta { “Sales Contract” | N°

—

DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008

SEGUNDO OTROS{ DIGO: Que, al amparo del Articulo 136.2 de Ia Ley

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, SOLICITO UNA
PRORROGA DEL PLAZO EN TIEMPO SUFICIENTE, en caso su
Despacho insistiera en la presentacién de copia de los actuados en el
Expediente 521003-2013.

San Borja, Octubre de 2016.

J.Ch.Comercial S.4A.

Grycelda Cdceres Eusebio

Apoderada

CASILLA 08 - INDECOP
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DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3068-2015/CSD-INDECOP!

EXPEDIENTE 1 521003-2013

ACCIONANTE : GUILLEN ESPINAL, CARLA GABRIELA

EMPLAZADA : GUEVARA DIAZ, WILDER

MATERIA : CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

POR FALTA DE USO

Lima, 28 de octubre de 2015,

1. ANTECEDENTES

Caon fecha 23 de energ de 2013, GUILLEN ESPINAL CARLA CABRIELA, de Pery,
solicita la cancelacidn del registro de la marca de producto constituida por la
dencminacién DAYUN MOTOR, inscrita a favor de GUEVARA DIAZ WILDER, de
Perd, con certificado N° 159225, para distinguir vehiculos; aparatos de focomocion
tarresire, aédrea o acualica, de la ciase 12 de la Clasificacidn Internacional.

La accionante manifest¢ que se han cumplido los tres afics a partir de la fecha de
notificacidn de otorgamiento de [a2 marca materia de la accién y que tiene conocimiento
que la marca DAYUN MOTOR ng esta siendo utilizada.

Mediante proveide de fecha 06 de febrerc de 2013, la Secretariaz Técnica de la
Camisidn de Signos Distintivas, entre otros, corrié fraslado de Ia accion de cancelacidn
para su contestacion por el plazo de sesenta (B0) dias hébiles a Wilder Guevara Diaz,
contande a partir del dia siguiente de su notificacidn.

Medianie proveido de fecha 31 de mayc de 2013, la Secretaria Tecnica de la
Comisién de Signos Distintivos sefald que, habiéndose cumplido et plazo para que el

emplazado absuelva el traslado de accion de cancelacidn, se tuvo por no contestada
ia misma.

Con fecha 11 de junic de 2013, Wilder Guevara Diaz se apersond al presente
procedimiento vy sefiald su nuevo domicilio procedimental.

Mediante Resolucion N 2845-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2018,
fa Comision de Signos Distintivos declard infundada la accién de cancelacion
senalando gue a pesar de haber sido debidamente notificada — tal como consta en el
cargo de recepcidn de la cedula de notificacion (fojas 27 y 28) del presente expediente
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_ € registrada; siendeo ademas, que Ia carga de la prueba
corresponde af Hiular de Ia marca, conforme a o establecido por ef anticuio 167 de lg

De;ilsién 486, se tiene por no acreditado el uso del signo materia de Ia presente
accion.

Mediante escrito de fecha 14 de noviembre de 2013, GUEVARA DiAZ, wiLDER.
Interpuso recurso de apelacién manifestando Io siguiente:

- Ma tomado concecimients de la presente accidn de cancelacion al recibir la
resoiucion de Primera Instancia.

- Segun lo que ha verificadn en el expediente, la notificacian que obra z fojas 27
y 28 ha sido realizado bajo puerta al no haberse encontrado a persona aiguna,
lo cual es errado, toda vez gue siempre hay un encargado en dicho domicitio.

- Solicitd se declare fa nulidad de la resolucion emitida por ia Primera Instancia,
foda vez gue no se encuentra debidamente motivada.

- Ha dado en cesién de uso SU marca registrada a favor de Ia ampresa
inversiones Asidtica S.R.L., de Ia cual es gerente general, por ef plazo de
cuatro afos.

- Ha venido utilizando su marca desde el afio en que fue registrada, v a fin de
acreditar el uso, ha presentado medios probatorios. (fojas 61 a 109)

Mediante escrito de fecha 22 de energ de 201 4, GUEVARA DIAZ, WILDER, presents
un comprobante de pago para acreditar el uso de sy marca objeto de cancelacion.

Mediante escrito de fecha 18 de febrero de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA, absolvié ef traslado de apelacion manifestando que, de fa revisidn de los
medios probatorios presentados por el emplazado, se advierte que los mismos no
acreditan el uso de la marca materia de la presenie accijn,

Con fecha 12 de marzo de 2014, Carla Gabriela Guilién espinal solicité se realice una
audiencia de exhibicion de documentos a fin de que el emplazado exhiba jos libros
contables de la empresa licenciataria a efectos de verificar la validez de los
comprobantes de pago presentados.

Mediante proveido de fecha 02 de febrers de 201 S, la Secretaria Técnica de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual dispuso la realizacion de una audiencia de
exhibicion de documentos a llevarse a cabo el 18 de febrero de 2015.

Con fecha 18 de febrero de 2015, a las 11:02 horas se llevd a caho la audiencia de
exhibicion de documentos — previamente programada — a la cual no asistic Ia
accionante. Asimismeo, el emplazado, en representacion de fa empresa licenciataria {tal
tome consia los poderes gue obran en el expediente), procedid a exhibir los
documentos solicitados.

Mediante Resolucién N° 0911-2015/TPHINDECOP!, de fecha 24 de febrero de 2015, ia
Saia Especiafizada en Propiedad Intelectual declard nuic todo lo actuado desde la
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notiticacién det proveido de fecha 06 de febrero de 2013, incluyendo la Resolucidn Ne
2;345~20?3{CSD—!NDECOPI, de fecha 09 de octubre de 2012 ¥ en consecuencia
dispuso devolver los actuados z Ia Primera instancia a fin de que procedsa a& emitir una
nueva resolucidn sobre el fondo de la presente accion de cancelacion, teniendo en
cuenta los medios de prueba presentados por Wilder Guevara Diaz, as{ como ia
audiencia de exhibicion de documentos llevada a cabo el dia 18 de febrero de 2015,
La Sala considerd que se ha incurrido en defectos de la wamitacion del presente
procedimiento al existir una contradiceidn entre las caracteristicas sefialadas por 103
notificadores de la empresa Serpost respecto del domicitio del emplazado (en un caso
se ha descrito un domigilio de tres pisos con fachada crema ¥ Sin rejas, v en sl otro
€aso se ha consignado un domicilio de dos pisos con fachada sin pintar y con rejas de
color negro). En consecuencia, existen indicios de que el proveido de fecha 08 de
febrero de 2013, no fue debidamente notificado en e domicilio procesal dei
emplazado. motivo por lo que éste no tuvg conocimiento oportuno de la accion de
cancetacion interpuesta por Carla Gabriela Guillén espinal, ni pudo, dentro def plazo
correspondiente, absolver dicho raslado.

Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2014, GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA sefald que los comprobantes adjuntados por la emplazada no son validos,
para elio adjunts los gastos incurridos par 1a importacidn de los vehicuios con fa marca
objelo de cancelacion donde en la mayoria de las boletas de venta el precic de venta
final es menor al gasto incurrido. Adjunté medios probatorios que considersd aplicables.

Mediante proveido de fecha 20 de mayo de 2015, la Secretarfa Técnica de [a
Comisién de Signos Distintivos, entre otras cosas pass el expedierte a resalver
ademds sehalé que en atencién a la Resolucion N° 0811-2015/T PLINDECOPI, de
fecha 24 de febrero de 2015, y habiéndose verificado gue e emplazade medianie
escritos de fechas 14 de noviembre de 2013 y 22 de enero de 2014 presentd ciertos
medios probatories con la finalidad de acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR
materia de la presente accidn, los mismos que han sido debidamente notificados a la
parie accionante; y que por otro lado, con fecha 18 de febrero de 2015 se realizé una
audiencia de exhibicién de documentos, se dejé constancia que ne s¢ procedera a
realizar ef traslado de fa accién de cancelacién formulada por GUILLEN ESPINAL,
CARLA GABRIELA, al empiazado, toda vez que conforme a lo sefialado en la referida
resoiucidn ya se han actuado medios probatorios, ios mismos que han sido puestos en
conccimients de Iz accionante.

2. GUESTION EN DISCUSION

La Comision considera gue, conforme a los antecedentas expuestos, cerresponde
determinar sl se ha acreditado e uso de la marca de producto DAYUN MOTOR,
inscrita con certificado N° 158225, a favor de GUEVARA DIAZ WILDER,
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3. ANALISISDELA CUESTION EN DISCUSION

31, Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en o expediente, se ha verificado gue
GUEVARA DIAZ, WILDER de Pert; es fitular de la marca de producto constituida por Ia
denominacig’m DAYUN MOTOR, para distinguir vehiculos: aparatos de locomocion
terrestre, aérea o acudlica, de la Clase 12 de la Clasificacién Internacional, inscrita of

07 de diciembre de 2008, con certificads N° 159225, vigente hasta el (7 de diciembre
de 2018,

El presente registro fue otorgado por mandato de la Resolucidn N° 019646,DSD-
INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2008, la cual fue notificada el 19 de enero de
2010.

3.2. Cancelacidn del registro de una marca

Ll articulo 165 de 1a Decisién 488 establece que ia Oficina Competente cancelara el
registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo
justificado, la marca no se hublese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros,
pOF su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para elio durante ios
res anos consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de
cancelacion. La cancelacién de un registro por falta de uso de la marca también podra
solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion interpuesto con base en fa
marca no usada.

Ademas, dicha norma sefiala que cuandp ia falia de uso de una marca sdlo afeciara a
una o algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada ia
marca, se ordenara una reduccién o limitacion de la fista de os productos © servicios
comprendidos en el registro de la marca, eliminando aguellos respecto de los cuales ia
marca no se hubiese usado; para ello se tomaré en cuenta 13 identidad o similitud de
los productos o servicios.

Al respecto. se debe tener en cuenia lo establecido por ta Sala de Propiedad
Imtelectual mediante Resolucidén N° 1183-2005/TPI-INDECOP! de fecha 8 de
noviembre de 2005, recaida en el expediente N° 199324-2003 (precedente de
observancia obligatoria que establece los criterios para la aplicacion del tercer parrafo
del articuio 165 de la Decision 486):

“La norma dispone que fa Autoridad ordenars la reduccion o limitacion de Ia lista de los
productos © servicios cuyo usoc no haya sido acredifado, por lo que la norma no
establece una facufiad sino que impone una obligacién: la de cancelar parciaiments s/
registro de una marca respecto a aquellos productos o servicios cuyo uso no haya sido
acreditado.

La norma establece — refiriendose a la reduccion o limitacion antes sefialada —- que fa
Autcridad deberd lomar en cuenta la ‘identidad o simifitud” de los productos o
servicios.
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i a identidad o similitud debe evaluarse respecto de los productos o servicios cuyo use

haya sido acreditado. En ese sentido. para mantener un praducto o servicio en ef -

registro de la marca, fa Auforidad debera determinar:

a) Si se acredita e usc de la marca para un producto o servicio jdéntico a uno
especificamente detallado en fa lista de productcs © servicios de fa marca: o

b) Si se acredita e uso de fa marca para un producte o servicic gue no se encuentra
especificamente detaflado er la lista de productos o servicios que ésta distingue. En
este caso. debera verificar, en particular.

i} 8i dicho producte o servicio resufta simitar a alguno de los que se encueniran
expresarnente detaflados en dicha lista; ¢

i) Si dicho productc o servicio se encuentra comprendido en un geénerc de
productos ¢ servicies distinguidas expresamente por la marca.

Finalmente, si Gnicamente se acredita el uso de la marca pars distinguir un productc o
servicio que no se encuenira comprendido en alguno de los supuestos a} y b} antes
descritos. la Autoridad procederd a la cancelacion def registro, tal como sucede
cuanda no se presenta prueba alguna que acredite el uso de la marca.”

Analisis del uso de la marca

B! articulo 166 de la Decision 486 establece gue se entendera gque una marca se
encuentra en use cuando ios productos ¢ servicios que glia distingue han sido pueslos
en el comercio ¢ se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la
cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza
de los productos o servicios y 1as modalidades bajo ias cuales s¢ efectia su
comercializacion o prestacion en el mercado.

Debe tenerse en cuenta que la carga de ia prueba corresponde al titular del registra,
quien debera acreditar el uso de 1a marca en el mercado, ya sea mediante facturas
comerciales, documentas contables o centificaciones de auditoria que demuestren ia
regularidad y la cantidad de comercializacion de las mercancias identificadas con la
marca, ¢ algdn ofre tipo de documento, tal como 10 establece el articulp 167 de fa
Decision 486.

En aguelios cases en que el titlar de la marca presente como medios de prueba de
uso documentos emitidos por terceras personas — come pof ejemplo facturas, boletas
de vertta, publicidad, entre otros -, taniendo en cuenta gue tales documentos han gido
presentados por ¢l propio titular de la marca, se considerard que dichas pruebas han
sido emitidas por personas autorizadas, de caonformidad con lo dispuesto en el articulo
185 de la Decisidn 486 y en aplicacion del Principio de Presuncién de Veracidad
contenido en e articulo IV del Titwlo Preliminar de la Ley 27444, en virtud del cual se
presume que los documentos Y deciaraciones formulados por los administrades en 2

forma prescrita por dicha Ley corresponden a la verdad de ios hechos que ellos
afirmar.
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En i presente caso, a fin de acreditar el uso de la marca DAYUN MOTOR {certificado
N® 159225} el emplazado adjunto los siguientes medios probatorios:

a. Copia de! *Conirate de cesion de uso de marca”. (foja 68 a 70)

8. Copia de consulta RUC N° 204802238436, {foja 69)

c. Coplas de diversas boletas emitidas por INVERSIONES ASIATICAS S.R.L.
entre ei {3 de enero de 2012y el 22 de febrero de 2012, {fojas 71 al 85 y 147)

d. Copias de Declaracion Unica de impartacion de los afos 2010y 2011,

Cabe precisar, que Jos medios probatorios presentados deberan acreditar el uso de Ia
rmarca DAYUN MOTOR en el periodo de los tres afios consecutivos precedentes a la
fecha de interposicidn de la accidn de cancelacin, En ese sentido, teniendo en cuenta
que la accidn de cancelacién ha sido interpuesta el 23 de enero de 2013, debe
acreditarse el uso de Ja marca DAYUN MOTOR durante ef periodo comprendido entre
ef 22 de gnero de 2010 v &l 22 de enero de 2013.

De la revision de los medios probatorios presentades por el emplazade se advierte lo
siguiente:

i) Del "Contrato de cesién de use de marca’, de fecha 20 de enero de 2010, se
verificd que WILDER GUEVARA DIAZ  suscribié con & empresa
INVERSIONES ASIATICA SRL, un acuerdo de licencia de uso respecio a la
marca DAYUN MOTOR, que distingue productos de la clase 12 de la
Clasificacién Internacional, por el plazo de cuatre afios.

iy De la copla de la ficha RUC N® 20480238436 de la empresa INVERSIONES
ASIATICA S.R.L., se acredit¢é que dicha empresa se encuentra como
coniribuyente activo ante la SUNAT, que su actividad de comercio exteriar es
importador/exportador y que su actividad principal es la venta de vehiculos
automotores. )

)  En relacidn a las copias de Declaracion Unica de Importacion de los afos
2010 y 2011, se advierte que la empresa INVERSIONES ASIATICA SR.L,
solicitaron la importacidn de trimoto de carga con la marca DAYUN. )

v} En relacitn a las copias de boletas emitidas por INVERSIONES ASIATICA
3.8.1, se advierte que dicha empresa ha comercializado trimoto de carga bajo
la marca DAYUN., tal como se aprecia a continuacién:
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INETITUTO KACKINAL DE DEFENS.

De la revisidn de los medios probatorios, conviene precisar gue, si bien algunas de las
boletas que obran en el expediente, han sido emitidas por la empresa INVERSIONES
ASIATICAS 8.R.L., que es una empresa diferente al titular de la marca maleria de
cancelacion, GUEVARA DIAZ WILDER, teniendo en cuenta que las mismas fueron
presentadas por el propio emplazado, se infiere gue han sido emitidas por una
empresa autorizada.

Afcra bien, del andlisis en conjunio de los medios probatorios, se advierte que los
mismos demuestran el uso efective de la marca DAYUN MOTOR' {certificado N°
158225}, dentre del periodo relevanie, para distinguir trimolo de camga, & cual se
encuentra incluido denire del género “vehiculos; aparatos de locomacion terresire”,
que distingue ia marca registrada, siendo que os mismeos se han vendido dentrg del
perindn periinente, demostrando su puesta en el comercic y, por ende, su
dispenibilidad en el mercado, en ¢antidades que corresponden de acuerdo a la
naturaleza de los productos de la clase 12 de la Clasificacidn internacional.

Ahora bien, la marca DAYUN MOTOR se encuenira registrada para distinguir
“Vehiculos: aparatos de locomocidn ferrestre, aédrea o acualica”, de la clase 12 de la
Clasificacidn Internacional”, habiéndose acreditade Unicamente el uso de la cilada
marca para la comercializacion de "vehisules; aparates de locomocion terrestre” de la
clase citada.

Asi. dado que los medios probatorios no acreditan ef uso de la marca en cuestion para
todos los productos para los que se concedid el registro de la marca objeto de la
presente accidn, en aplicacion de o dispuests en e articulo 165 tercer parraio de fa
Decisidn 486 y de conformidad con el precedente de cbservancia obligatoria antes
citado. corresponde restringir la lista de productos consignados en el registro, la cual
en adelante comprendera Unicamente “vehiculos; aparatos de locomocion terrestre” de
iz clase 12 de la Clasificacion internacional.

La presente Resclucidn se emite en aplicacion de las normas legales anies
mencionadas v en ejercicic de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Compelencia v de ia Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOP). sancionada
por Decreto Legislative N° 1033, concordante can el articulo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075: asi coma por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamento de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de ja Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOR).

Cabe precisar, que i bien en las boletas presentadas se ha consignada como marca la denordnacidn
DAYUN y no DAYUN MOTOR, ello a criterio de la Comisidn no altera ef caracier distiniivo de la marca,
en tanto & termino MOTOR es un iérmino genérics, por o que na es posible establecer un derecho de
exclusiva sobre tal t2rmino.

Pagina 7de 8

3 DF L4 COMPETERCEA ¥ DE LA PROTEC
Sn P Mo S i P A0 L Fress  TRIT

T

-

iz e

Col

CIGN DE L4 PROPIEDAD INTELECTEILL

/;3



4., DECISION DE LA COMISION

Declarar FUNDADA EN PARTE la accidn de cancelacion interpuesta por GUILLEN
ESPINAL CARLA GABRIELA, de Perli, y en consecuencia, CANCELAR
PARCIALMENTE e registro de la marca de producte constituida por la denominacion
DAYUN MOTOR, inscrita con certificado N° 155225, vigente hasta el 07 DE
DICIEMBRE DE 2018, a favor de GUEVARA DIAZ WILDER, de Perii, la que en
adelante distinguird Unicamente vehiculos; aparatos de focomocién terrestre, de la
ciase 12 de la Clasificacion Internacional.

Con Ja intervencién de fos miembros de Comisién: Ray Auguste Meloni Gareia,
Teresa Steifa Mera Gémez y Sandra Patricia Li Carmelino.

RN
e -

Registrese y comuniguese.

RAY AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de Ia Comision de Signos Distintivos
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SALES CONTRACT
Es AT IR ARSI AN Y 7% L Contract No.: DY20080326
Seller:  Guangzhou Dayan Motorcycle Co., Ltd. || #ldate: 2008-3-25

ik TR KB AE12S

Ad‘dress: No. 12 Yongfa Road, Huadu District, Guangzhou P.R. China
4% (Tel 0086-20-36996722

&5 (Fay 0086-20-868584661 Emait: inwin@qzdayang.com
TIr L& A (Buver) IMPEXSA S. A

Hiht(Address): AY. MADRE DE DIOS M2 4-D —= PUERTO MALDONADO PERL

R (Tel. iz 0051-8295613718

% H{Faxj:

HIE - (Mail): Jbaez1 BBvahop, com myx

S THRWHTRE, LRI RS TT 4 F oI, Ih MII BT AL

This contract is made by and between the buyers and the sellers, whereby the buyers agree to buy and the
seliers agree to sell the under mentioned commodity according fo the terms and conditions stipulated below:
ToORMLH. Mk, S R, CRAVEIN S E G |

Name of commodity and specifications quantity, (FOB/CIF/C&F} unit price and total value:

B3k REREE T LT BrEe) ]
Shipping mark | NeTe % Medalof Quantty vonghon | oount (US
DY125 _ 16 US$440 US$7.040.00
?%;f%f 10 US$396 US$3.960.00
DY125-8 1 US3571 USS571,00
DY125-11 2 LUS$571 USSE.142.00
/M DY150GY ] USSs01 US8391.00
DY125-9 ] US$599 US§599.00
DY250-2 [ Us$1,120 US$1.120.00
Parts for Engine US§4,943.73
Insurance LSS10.00
Total 32 . US$19.976.75 |

2. GR: DAYUN
Brand: DAYUN
3. [E: RE CLbeaE) R .
Packing: wooden case (export standard) SKD
4. EMILIE. #, TE
Port of shipment: Guangzhou,China
5. H®OE: Callmo %
Port of destination:Caliao Peru

6. B HH: WA TR E204. .
Lead Time: 20 days after the receipt of the advance

7. FEFR: WIC30% N2, RAGE YA B AL % _
Fayment: T/T30% of amount as deposit, then pay balance after fax-copy of B/L in one week.

1o T WA LB AR — A AL, Brre i I0 AR K st R4 .
2. KT WAL MR G AR, T SRR IRk
3. T WIRBLEN2AL E AR, I RAB AR, BmRTRE.
Remark: under the term of TT
1. The Sefler shafl undertake alt of the loss caused by the foreign exchange rate fluctlation subject that the
payment has been done within a week after receipt of fax-copy of 8ill of lading,

2. The Buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange rate fuctuation-subject ihat the
payment has been done within two weelks after receipt of the fax-copy of Bill of Jading.

3. The buyer shall undertake the loss caused by the foreign exchange rate fluctuation and the charge of
bank interssts subject that the payment is done over two weeks afier receipt of fax-copy of bilt of lading.

1
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8. Bk Commaodity Discription:

ot -, I
R REAA HHA) L ORE | RABREG | REN BaER | Ry
Yode! | merer heoadlight [Front brake rim Fngine. goar | bumper lcariiage) reatiox

avi25 il o7& P %5 | MLAOESIE . M P
] Square drum brake; Xpoke i rotary 3gear ’ cOmmon '
Witoes|  HHERE SR | R | 100ce TS, | Lo
CHmmon drus brake| Sooke 100e¢ ' COmT ’
- s | CIERESCT R
nY125 6 RATAFRE R BRI aluming i b #
{urrent model |Dise brake . U OTY. tRiaRy : common
return agear
it e o
POVIZE |GG | e | TE s
{1 Current made’ [Disc brakel ™’ :;J T} rutary Sgesy
svisoey|  BORRE SA | R | OiMEsse | | s |
COMRN Disc brake| Spoke | rotarv Sgear ) Vet '
BY19A R AT R E 3] a I:;T_ P PR UR T NY 5
T Douhle lighis [Dise brakel ™ J_'E 1 rotury 3uear COmEOT :
IH

g - Bibk [ <A P s G

Other specification shall be listed as altachpent,
LUYIOU 20 SIEESENNRILCIES:  basket and paper €ile
2R ITT Engine and other parts shall be listed as a:iuchment
Supplying 1% spare parts free of charge. along with each shipment at commadity value.
i BB RFI%M LT
9. e Insurance:
th £h E_NERE10% Fi -8 B s,
Insurance shall be covered by the __ buyer for _ velue's 110% against _ ali _ Risksand __
Additional Risks.

10. AAIHF: Force Majeure :

CETAL AR MR ORI T ERE, e S R SR T E M S A I .
AT AAMTURRER . BT L TEF 5 A1 M B 7 A 30 P BT R i
MAEREL . BT TR I s R R R AT
The sellers shalt not be held responsibie’for the delay in shipment or non-deli-very of the goods due to Force
Majeure, which might occur during the process of manufacturing or in the course of loading or transit. The
sellers shall advise the Buyers immediately of the occurrence mentioned above the within fourtean days there
after the Sellers shali send by airmai! to the Buyers for their acceptance a certificate of the accident. Under
such circumstances the Sellers, however, are stil under the obligation to take all necessary measures to
hasten the delivery of the goods. )

. TR IIEE: The expiry order .

BRI AR ST IR — D BRI T RS R R S Sk N S AR TR, SR g e
Bo W CIRANREL AL, o TR AT RS A, Tl 4
Provided that The Buyer does not send any information on the rest payment or shipment advice for the
Products ordered within a month after the date of shipment stipulated in the contract that should be regardes!
as the expiry order. The Seller should have the right to deal with the Products in its way and confiscate the
deposit.
12. f13k: Arbitration :

HAVRKA b U R0 —~ WS BN T A Ar Tt e, JbRE ASRERLIR, WIS MR PR
HEZR X1 A R RSP, ThEHELIN. ASERERLGR. AR T i,
All disputes in connection with the execution of this Contract shall be saftled friendfy through negotiation in
case no sefflement can be reached, the case then may be submitted for arbitration o the Arbitration
Commission of the China Council for the Promotion, of internationa! Trade, Guangzhou Commission. in
accordance with the Provisional Rules of Procedure promulgated by the said Arbitration Commission . The
Arbitration committes shall be final and binding upon both parties. And the Arbitration fee shall be borne by
the losing parties.

L3
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13. BE: Language :
CORTRAME SCRIT S, FERMOUA B A BI04 AR R RO, B LA BE
The present contract is drawn in Chinese and English as well, both texts being equally authentic. In case
of any divergence of interpretation, the Chinese {ext shall prevail.

14. HiF: Notices:

FAEBRIM PSS %, TREM I Fib I WAl CUBP AR IR RS R Ty WiRshrh a4, e
FHIEIR MR-
All netice shalt be written in English and Chinese, and served to both parties by fax/courier according fo the
foliowing addresses. If any changes of the addresses occur,  one parly shall inform the other party of the
change of address within three days after the change.

15, A G, HATET R ML,
This Coniractis in_two _capies, effective since being signed/sealed by both parties.

16. Bank Information BfF{ZE
Beneficiary: Guangzhou Dayang Motorcycie Co., Lid.
Bank name :The indusinal and Comnercial Bank of China Guangdong Provincial Branch
Account No.: 3602026808200109744 (USD Account)
Swift Code: ICBKCNBJGDG.
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F I Comract No.: DYZ0080422
ERilldare: 2008-4-27
Address: No. 12 Yonata Roag. Huadu District, Glisngzhou P.R, China
1347 (Ted, 0086-20-365967 22 _
8 £ (Fax 00BB-20-8A6R46H1 Email: irvingBozdayang com
3R A By PHPENSA S5 3 -
“(Address): A¥. MADRE DE BIOS M 4-D —- PUERTO MALDUNALY: FERL
Y(Tel): 0081-829513118 .
H{Fax):
-(Mail). dbaeri2@vaton som g,
SRR AT TR, A R R s, B AR e,
This contract is made by and between the buyers.end the seliers, whereby the buyers. agree To buy-and the
sellers agree to sellthe under mentioned commotity according 1o theterms-and condittens sfipuiated below;
1o BERGHTR k. S BoR.  CSORrmi G &R Iy
Name of cormmogity and specificaiions quantity, {FOBICIFICER) unit price and {ola) value:
B #haZ B AE el 1 EEEsRE L S iy j
L | Name & Modeiof G Unitpriee FOR | Armount (U8 ]
Shipping mark Commodity _.Quantzty Guangzhou | Crollars) i
DY125 ” 1% LiS5d4g PUSSRO6400 ;
DY100-2 12 LIR5408 o USRRYGO0
CHH ' DYiz5.0 2 R S
Spare parts 3 .
: VLSS
! Usszlange
treceive the
ek B

S DAYUN
Brand. DAYUN
3. W OKE ORIHERY BH
Packing. wodden case {expart standarg) SKD
4 EEHOR. M. ol N
Port of shipment: Guangzhou,China
3. -HEE. Collao iia
Port of destination:Callag Pery
8. EHE) BT L 500K
‘Lead Time: 20 days after the receipt ofthe advarce

7. IR 0% A, SRR B AR e . }
Payrent: T/T30%, of amount as deposit, then pav balance afterfaccdny. of B one wesk
Fe EATHRIA T . -.'
DRI BB, e R R HISEH A
RN LI R TR By, o
FREY DI RIS IR R 3 o 1S S o
Remark:.under the termof T _ =
1. The Selier shall undertake alkof the loss caused by the foreign exchange rats fuctuation subledt that the
Rpayment has been done within 2 wesic after receipt of fasccopy of BillofTating. _ o
2. The-Buyer shail undertske the loss caused by the foreign exchange rate fucipation subject that the
Fayment has been done within two weeks after recaipt of the'fax-copy of Bilf of Jaging. _
3. The-buyer shall undertakethe foes caused by the forsign.exchange rate fuctuation and the charge ot
bank imerests subject that the. payment is.done over two weeks after receint of fx-copy of bilk-of jading,
: Fage tof 3
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AT FE 7 g
Current mode] i mj -
ﬁ%f@ﬁ?ﬂﬁ'%%’i
.Gzi:mr__-specif."é_cai;;'aa's shall be isted as attchment,
13 D00~ ;‘Jfﬂfa’ﬁiﬁ "R basker and paper £l
Supplyfng_ 1% spare parts frae
X FE: ML 1 Yoty i

0. #pE, Insurance;
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e e  E ARSI, Sor g |
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as the expiry order, The Se
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FAFIEH
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el R A
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15, HSEIEE . BATESTRET

: T e Rt i U 2,
: ;.-:3[1/&?@_3%%% e 2o

Al netice shall be written in Englistand. Chmese arid served m_ bo’{h parties by fedcourier according 10 the

foflowing-addresses. if any-changes of the addresses ocour.. -one party shall inform the ofher perty of the
change of address within mreeﬂays after the change. - :

T HERER,

This Contractis in_two copies. effective since baing ssgned!seafed by both parties.

<16, Banik Information BTE R

Beneficiary: Gusngzhou Dayang Metorcycle Co. Ltd

Bank name "The Industrist and Commarcial Bank of China Guangﬂcng Provincial Branch
TAccoutt N 36020283&92&9169?44 LU&D Agcount)

Switfi Code: ICBKONBJGDG.

P IIEE e A el
L : Guangzhou@ayang Mﬁtcssycieai:o---ud
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- DIRECCION DE SIGNOS DISTINTIVOS
COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCION N° 3253-2016/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 657962-2016

ACCIONANTE : J.CH. COMERCIAL S.A.

EMPLAZADQ : GUEVARA DIAZ, WILDER

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTO

RECURSO DE RECONSIDERACION
Lima, 28 de noviembre de 2016

1.  ANTECEDENTES

1.1. Fundamentos de la Resolucién recurrida

Mediante Resolucion N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de setiembre de
2016, la Comision de Signos Distintivos declard INFUNDADA la accidn de nulidad
interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A., de Perq, contra el registro de la marca de
producto DAYUN MOTOR, para distinguir vehiculos; aparatos de locomocion terrestre,
adérea o acuatica, de la clase 12 de la Clasificacion Internacicnal, inscrito con Certificado
N° 159225, vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, a favor de GUEVARA DIAZ,
WILDER, de Perl. Al respecto, ésta Comision considerd que la accionante no ha
presentado medios probatorios suficientes que dernuesiren la supuesta mala fe con la
que habria actuado el emplazado.

1.2. Fundamentos del recurso de reconsideracion

Mediante escrito de fecha 14 de octubre de 2016, J.CH. COMERCIAL S.A., de Pert
presentd recurso de reconsideraciéon contra la Resolucion N° 2543-2016/CSD-
INDECOPI, sefialando que en el Expediente N° 521003-2013 el emplazado presentd
documentos que habrian sido emitidos con anterioridad a la fecha en la que solicité el
registro de su marca DAYUN MOTOR, o que evidenciaria que actu con mala fe.

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

2. CUESTION EN DISCUSION

La Comision, conforme a los antecedentes expuestos, deberd determinar si las nuevas
pruebas presentadas desvirtdan los argumentos de la resolucion impugnada.

3. ANALISIS DE LO ACTUADO

INSTETUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROIECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Peri / Telf - 224 7800
e-mail: posarmer@mdecop' ggf  pe / Web: www.indecopi.gobpe




3.1. Informe de Antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en el expedients, se ha verificado que
GUEVARA DIAZ, WILDER, de Pert, es titular de la marca de producto DAYUN
MOTOR, inscrita con fecha 07 de diciembre de 2009, con Certificadc N° 159225,
vigente hasta el 07 de diciembre de 2019, para distinguir vehiculos, aparatos de
locomocidn terrestre, aérea o acuatica, de la clase 12 de la Clasificacién Internacional.

Cabe precisar que dicho registro fue solicitado mediante Expediente N° 398851-2008
de fecha 08 de setiembre de 2009 y otorgado por mandato de la Resolucidn N° 19646-
2009/DSD-INDECOPI, de fecha 07 de diciembre de 2009,

Mediante Expediente N° 521003-2013, GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA solicitd
la cancelacién por falta de uso del referido signo.

Mediante Resolucién N° 3068-2015/CSD-INDECOPI, de fecha 29 de octubre de 2015,
la Comision de Signos Distintivos declars fundada en parte la accion de cancelacion
interpuesta y, en consecuencia, se procedid a cancelar parcialmente el registro de la
marca la que en adeiante distinguira Unicamente "vehiculos; aparatos de locomocion
terrestre, de fa clase 12 de la Clasificacion Internacional’. GUILLEN ESPINAL CARLA
GABRIELA interpuso recurso de reconsideracion.

Mediante Resolucion N° 86-2016/CSD-INDECOPI, de fecha 11 de enero de 2016, la
Comision de Signos Distintivos declaré infundado el Recurso de Reconsideracion
interpuesto por GUILLEN ESPINAL CARLA GABRIELA, de Per(, contra la Besolucion
N° 3068-2015/CSD-INDECOP!. Actualmente dicho procedimienio se encuentra en
framite ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual al haber sido materia de
apelacion.

3.2. Naturaleza del recurso de reconsideracién

El recurso de reconsideracion tiene como objeto posibilitar al mismo 6rganc que dicté
la resolucién impugnada, la revisién de su propia Resolucion considerando nuevos
elementos que no se tuvieron en cuenta al momento de resolver, los cuales estan
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 resolucion recurrida; y, ademas, que sea pertinente, es decir, que
tenga relacion directa con el tema que fue objeto de controversia, a fin que por su
propio merito sea capaz de desvirtuar fos fundamentos de la resolucién impugnada.

3.3, Procedencia del recurso de reconsideracion

El Decreto Legislativc N° 1075, que aprueba disposiciones complementarias a la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina que establece el Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial, en su articulo 131 concordado con el articulo 208
de la Ley del Procedimiento Administrative General, Ley N® 27444, sefiala; “(...)contra
las resoluciones expedidas por las Direcciones competentes puede interponerse
recurso de reconsideracion, dentro de los guince {15) dias siguientes a su nofificacion,
el mismo gue debera ser acompanado con nueva prueba.”
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Entre los requisitos del recurso de reconsideracion se consideran:

- Ei plazo para ser interpuesto, que es dentro de los quince dias siguientes de
notificada !a resolucién que se impugna,

- Que sea formulada ante la Comisién de Signos Distintivos; v,

- Que esté acompafiado de nueva prueba, que no haya sido tomada en cuenta o
merituada al momento de expedirse la resolucién recurrida.

En el presente caso, la recurrente J.CH. COMERCIAL S.A. fue notificada con fecha 30
de setiembre de 2016 de la Resolucién N° 2543-201 6/CSD-INDECOPI, de fecha 23 de
setiembre de 2016; v, el recurso de reconsideracion fue presentado con fecha 14 de
octubre de 2016.

En ese sentido, la recurrente ha interpuesto el presente recurso de reconsideracion
dentro del plazo estipulado en el articulo al que se ha hecho referencia en el parrafo
: anterior y pretende desvirtuar los fundamentos de la resolucién recurrida, con
documentos presentados como nuevas pruebas, sefalados en el numeral 1.2. de la
presente Resolucion. :

3.4. Analisis de la nueva prueba

A efectos de desvirtuar los argumentos de la resolucién recurrida, J.CH. GOMERCIAL
S.A., de Perd, presenté como medios probatorios ia copia de 02 contratos que se
encuéntran en idiomas inglés y chino suscritos por GUANGZHOU DAYANG
MOTORCYCLE CO. LTD. y la empresa IMPEXSA S.A. ef 26 de marzo de 2008y el 22
de abril de 2008 (fojas 430 a 436).

Asimismo, J.CH. COMERCIAL S.A. hizo referencia a los siguientes documentos que
fueron presentados por GUEVARA DIAZ, WILDER en el Expediente N° 521003-2013:

- Copia de un conirato de cesién de uso de marca de fecha 20 de enero de 2010
por medio def cual GUEVARA DIAZ, WILDER le cede el uso de su marca DAYUN
MOTOR (Certificado N° 169225} a la empresa INVERSIONES ASIATICA S.A.L
(de la cual GUEVARA DIAZ, WILDER es el representante legal) por el plazo de 04
anos.

- Copia de 15 boletas de venta emitidas entre el 03 de enero de 2012 y el 22 de
febrero de 2012 por medic de las cuales la empresa INVERSIONES ASIATICA
S5.R.L. le vende a distintas personas “trimotos de carga” de la marca DAYUN.

- Copia de 02 Declaraciones Unicas de Aduanas de los afios 2010 y 2011 por
medio de las cuales INVERSIONES ASIATICA S.R.L. importd “rimotos de carga”
de la marca DAYUN al Per.

Al respecto, cabe sefialar que la conducta maliciosa por parte del emplazado debe ser
anterior a la fecha de solicitud de registro de la marca Que se presente anuilar (08 de
setiembre de 2009). En 1al sentido, los medias probatorios que sean de fecha posterior
a dicha fecha o aquélios que no cuenten con fecha, no seran tomados en cuenia a fin
de acreditar la mala fe alegada.

Al respecto, no seran tomadas en cuenta las pruebas gue obran en el Expediente N°
521003-2013 (copia del contrato de cesion, copias de las 15 boletas de venta y 02
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Declaraciones Unicas de Aduanas) por haber sido emitidos con posterioridad a ia
fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende.

Tampoco se tomaran 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 acompafié su traduccion al casiellanoc.

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

En ese sentido, esta Comisién determina que los medios probatorios presentados por
fa accionante como nueva prueba sustento del recurso de Reconsideracion no
desviridan los fundamentos por el que se dispuso declarar infundada la accién de
nulidad interpuesta por J.CH. COMERCIAL S.A, de Perts, contra el registro de la
marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), razoén por la cual corresponde
desestimar el recurso interpuesto.

3.5. Conclusidn

En atencién a io expuesto, en el presente caso corresponde declarar infundado el
recurso de reconsideracion interpuesto por J.CH. COMERCIAL S.A,, de Perll.

La presente Resolucidn se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacién y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Legislativo N® 1033, concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo
N° 1075; asf como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamenio de Qrganizacion y
runciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de
la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISION DE LA COMISION

Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideracion interpuesto por J.CH.
COMERCIAL S.A., de Per(, contra la Resolucion N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de
fecha 23 de setiembre de 2016.

Con Ia intervencién de los miembros de Comisién: Ray Augusto Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzélez Coda, Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricia Li
Carmelino. )

/Registrese y comuniquese
JCCH 5
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RAY AUGUSTO MELON! GARCIA
Presidente de la Comisién de Signos Distintivos
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ks : - Exp. N°: 657962-2016 )
st Sumilla: FORMULAMOS APELACION

A LA COMISION DE SIGNOS DISTINTIVOS DEL INDECOPI

J.CH. Comercial S.A.en el Expediente 657962-2016 sobre nuestra
Solicitud de Nulidad contra el Registro 159225 sobre la marca de
producto “DAYUN MQOTOR”, Clase 12, del senor Walter Guevara Diaz, a
ustedes respetuosamente digo:

Que, al amparo del Articulo 132 del Decreto Legislativo N° 1075,
concordante con los articulos 207, 208 y 209 de la Ley de
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, interpongo dentro
del plazo legal APELACION contra todos los extremos de la Resolucién
3253-2016/CSD-INDECOPI del 28 de noviembre de 2016, recibida 05
de diciembre de 2016, la misma que declara Infundado nuestro Recurso
de Reconsideracién contra la anterior Resolucion 2543-2016/CSD-
INDECOPI del 23 de setiembre de 2016.

I.- PETITORIO:

1.1.- Solicitamos a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI ( en adelante “la SPI” ) que declare Fundada
nuestra Apelacion y Revoque la Resolucion 3253-2016/CSD-INDECOPI
del 28 de noviembre de 2016 que declaré Infundado nuestro Recurso de
Reconsideracion contra la anterior Resolucion 2543-2016/CSD-
INDECOPI del 23 de setiembre de 2016. 1S

1.2.- Sobre ello, que declare Fundada nuestra Solicitud de Nulidad
contra el Registro 159225 sobre la marca’ “de’ producto “DA&UN
MOTOR?”, Clase 12, del sefior Walter Guevara Diaz. -

II.- EXPRESO AGRAVIOS:

2.1.- Resumen de la apelada.

Pegamos a continuacién la imagen que contienen los fundamentos
principales de la resolucion apelada:
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Declaraciones Unicas de Aduanas) por haber sido emitidos con posteriondsd & la
fecha de solicitud de registro de la marca cuya nulidad se pretende

Tampoco se tomarén en cuenta las copias de los 02 contralos que obran de fojas 430
a 436 dal presenle procedimiento debido a que se encuenira en idioma NQiés y chino
y la recurrente no acompafio su traduccion al caslellano

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

En ese sentido, esta Comision delermina que los medios probatonos presentados por
la accionante comeo nueva prueba sustento del recurso de Reconsideracion nc
desvirtban los fundamentos por el que se dispuso declarar infundada la accién de
nulidad interpuesta por JCH. COMERCIAL S.A., de Peru, contra el registro de la
marca DAYUN MOTOR (Certificado N* 159225}, razon por la cual corresponde
desestimar el recurso interpuesto.

3.5. Conclusion

En atencién a lo expuesto, en el presente caso corresponde declarar nfundado el
recurso de reconsideracion interpuesto por JCH COMERCIAL S A, de Peru

La presente Resolucion se emite en aplicacion de las normas legales antes
mencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los articulos 36, 40, 41 y
42 de la Ley de Organizacibn y Funciones de! Instituto Nacional de Delensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionada
por Decreto Leqisiativo N° 1033, concordanie con el articulo 4 del Decreto Legisialivo
N° 1075 asi como por los articulos 50, 51 y 52 del Reglamente de Organizacién y
Funciones de! Instiluto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proleccion de
la Propiedad Inteiectual (INDECOPI)

4. DECISION LA COMISION
Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideracion interpuesio por J CH

COMERCIAL S.A, de Peri, contra la Resolucion N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de
fecha 23 de seliembre de 2016

Con la intervencién de Jos miembros de Comision: Ray Augusto Meloni Garcia,
Hugo Fernando Gonzalez Coda, Gisella Carla Ojeda Brignole y Sandra Patricta Li

Carmelino.

Regisirese y comuniquese
JCCH

RAY AUGUSTO MELONI GARCIA
Presidente de la Comisién de Signos Distintivos
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2.2.- Nuestra Apelacién:

Esta Sala Especializada debe tomar en cuenta que POR PROPIOS
ESCRITOS del sefior Walter Guevara Diaz en los expedientes de
Defensas de las Cancelaciones solicitadas, Expediente 616752-2012 v
621003-2013, dicho sefior presenté copias de facturas de venta y DUAs
de importaciéon de las motos “DAYUN” reconociendo a la empresa
GUANGZHOU DAYUN MOTORCYCLE LTD. de China como la empresa
fabricante y TITULAR INTERNACIONAL DE LA MARCA.

En ese sentido, el sefior Walter Guevara Diaz DEBIA PRESUMIR QUE
LA MARCA LE PERTENECIA A UN TERCERO.

Por ello consideramos un error de la CSD en pretender tomar como
pruebas validas unicamente los documentos fechados con anterioridad
al 08 de setiembre de 2009, fecha de la solicitud de registro, CUANDO
ES EVIDENTE QUE SE TRATA DE UNA MARCA INTERNACIONAL QUE
EN TIEMPO ANTES YA EXISTIA POR LO QUE SE PRESUME QUE
DICHO SENOR LA CONOCIA, MAS AUN CUANDO INICIO
IMPORTACIONES DEL FABRICANTE CHINO.

POR TANTO:

A la Comision, solicitamos se sirva tener por interpuesta la presente
Apelacion y elevar el expediente al superior jerarquico.

OTROSI DECIMOS: Que , nos reservamos el derecho de ampliar con
mayores fundamentos y medios probatorios la presente apelacion.

San Borja, Noviembre de 2016.

J.Ch.Comercial S.A.
&
v -

Gryce Caceres Eusebio

Prncipel
CAL 17583

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

RESOLUCION N° 2844-2017/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

ACCIONANTE X J. CH. COMERCIAL S.A.
EMPLAZADO : WILDER GUEVARA DIAZ

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

Lima, dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 14 de abril de 2016, J. Ch. Comercial S.A. (Pert) solicité la nulidad
del registro de la marca de producto constituida por fa denominacion DAYUN
MOTOR (Certificado N° 159225), que distingue vehiculos; aparatos de
focomocion terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita a favor
de Wilder Guevara Diaz (Pert). Arguments lo siguiente:

- Su empresa se dedica a la importacion, distribucién y comercializacion, entre
otros, de motos y vehiculos tetrestres, llantas, aros, cAmaras, lubricantes,
accesorios y servicios para ef mercado automotriz, siendo una empresa lider
en el mercado del sector transporte, mineria, construccion, industria,
agroindustria, entre otros.

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

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

- El emplazado ha solicitado e! registro de diversas marcas internacionales,
fas cuales le pertenecen a terceros.

- Solicité el registro de fa marca objeto de nulidad de mala fe y con ia intencién

. de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

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

- La empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. nombré a su empresa,
mediante declaracion de autorizacién de fecha 10 de setiembre de 2014,
como distribuidor autorizado en el Per( de motos DAYUN.

- Adjunté medios probatorios.

Con proveido de fecha 8 de julio de 2016, la Secretaria Técnica de Ia

Comision de Signos Distintivos dejo constancia que el emplazado no contestd
ta accién de nulidad, por lo que paso el expediente a resolver.

M-SPI-01/01
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2844-2017/TP-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Mediante Resolucién N° 2543-2016/CSD-INDECOPI de fecha 23 de
setiembre de 2016, la Comisién de Sighos Distintivos declaré INFUNDADA la
accion de nulidad interpuesta. Determind lo siguiente:

- Respecto a los actos de competencia desleal como fundamento de la
accion de nulidad, sefiald que la Comisidn 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 andlisis de la mala fe invocada por [a
accionante.

- De la revisién de los argumentos expuestos por la accionante advirtié que
la accidn de nulidad esta basada Unicamente en la supuesta mala fe con la
que habria actuado el emplazado al momento de solicitar &l registro de la
marca objeto de nulidad.

- Respecto a los medios probatorios presentados por la accionante, indicd
que se consideraran aquellos que tengan fecha anterior a la solicitud de
registro de la marca objeto de nulidad, es decir, hasta el 8 de setiembre de
2009.

- Teniendo en consideracién que los medios probatorios presentados por la
accionante son de fecha posterior a la solicitud de registro, concluyd que la
accionante no presentdé medios probatorios que permitan evidenciar que la
marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) fue solicitada de mala fe.

Con fecha 14 y 21 de octubre de 2016, J. Ch. Comercial 8.A. presenté recurso

de reconsideracién contra la referida resolucion. Indicé que presentd

documentos emitidos con anterioridad a la fecha en la que el emplazado
. salicité el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), lo
que evidencia que actud de mala fe; asimismo, presentd copia de dos
contratos.

Mediante Resolucion N° 3253-2016/CSD-INDECOPI de fecha 28 de
noviembre de 2016, la Comisidn de Signos Distintivos declaré INFUNDADOQ el
recurso de reconsideracion interpuesto. Sefialé lo siguiente:

- Respecto a la copia del contrato de cesion, copia de 15 boletas de venta y
2 declaraciones unicas de aduana, que dichas pruebas no serian tomadas
en consideracion por haber sido emitidas con posterioridad a la fecha de
solicitud de registro de la marca objeto de nulidad.

- Respecto a los dos contratos presentados, no tomé en cuenta los mismos
debido a que se encuentran en idioma inglés/chino y la accionante no
acompafio su traduceion. .

M-SPI-01/01 2-18
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE [ A PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especiaiizada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2844-2017/TPI-INDECOP!
EXPEDIENTE N° §57962.2016/DSD

- Por lo expuesto, concluyé que no se presentaron medios probatorios que
permitan acreditar que la marca DAYUN MOTOR (Certificado N°¢ 159225)
haya sido solicitada mediando mala fe.

Con fecha 20 de diciembre de 2016, J. Ch. Comercial SA. presentd recurso de

apelacion, argumentando que:

- - La Sala debe tener en consideracién los medios probatorios presentados

b en los expedientes 516752-2012 y 521003-2013 (correspondientes a
acciones de cancelacion contra la marca objeto de nulidad), en donde el
emplazado presentd copias de facturas de venta y DUAS de importacion de
motos identificadas con la marca DAYUN, reconociendo a la empresa
Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. {China) como fabricante y titular
internacional de la marca.

- Bl emplazado solicité el registro de Ia marca objeto de nulidad de mala fe.

- La Comisién no deberia tener en cuenta dGnicamente los medios probatorios
con fecha anterior al 8 de setiembre de 2009, pues es evidente que la
marca DAYUN es conocida internacionalmente, lo que permite presumir
que el emplazado conocia de la existencia de dicha marca antes de
solicitar el registro.

Il. CUESTION EN DISCUSION

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual debers determinar si el
registro de la marca de producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) fue
concedide en contravencion de las normas vigentes al momento de su
otorgamiento.

II1. ANALISIS DE LA CUESTION EN DISCUSION

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que el emplazado Wilder Guevara Diaz (Perua) es titular de la
marca de producto constituida por la denominacién DAYUN MOTOR, Ia cual
fue otorgada para distinguir vehiculos: aparatos de locomocién terrestre,
aérea o acuéatica de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 7 de
diciembre de 2009, bajo Certificado N° 159225, vigente hasta e] 7 de
diciembre de 2019,

M-SPI01/01 3-18 . :
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROFIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCION N° 2844-201 7/TPI-INDECOP!
EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

Dicho registro fue solicitado el 8 de setiembre de 2009 y otorgado mediante
Resolucién N° 1 9646-2009/DSD-INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2008,
la cual fue notificada el 19 de enero de 2010.

Con Expediente N° 516752-2012, de fecha 10 de diciembre de 2012, Carla
Gabriela Guillen Espinal (Pert) presentd una accion de cancelacion contra el
referido registro. Dicha accién fue declara improcedente mediante Resolucion
41-2013/CSD-INDECOPI de fecha 4 de enero de 2013, debido a que se
presentd antes de transcurridos los 3 afios contados a partir de la fecha de
notificacion de la resolucion que otorgd el registro.

Con Expediente N° 521003-2013, de fecha 23 de enero de 2013, Cariz
Gabriela Guillen Espinal (Perd) presenté nuevamente una accién de
cancelacién contra el referido registro. Mediante Resolucion 2845-2013/CSD-
INDECOPI, de fecha 9 de octubre de 2013, dicha accién fue declarada
FUNDADA EN PARTE y se CANCELO PARCIALMENTE el registro de la
marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225), la cual quedd vigente
dnicamente para distinguir vehiculos; aparatos de locomocion terrestre de Ia
clase 12 de la Nomenclatura Oficial.

La mencionada Resolucion fue confirmada por la Sala Especializada en
Propiedad Intelectual mediante Resolucion N° 85-2017/TPILINDECOPI de
fecha 10 de enero de 2017.

2. Nulidad del registro de una marca

/' 2.1 Determinacién de Ia norma aplicable

" La declaracién de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos,
que ni éste ni la solicitud que lo originG, han surtido los efectos previstos por ia
tey. Siendo asi, es importante para declarar la nulidad de un registro determinar
la norma que se encontraba vigente al momento en que se otorgd, ya que la
nulidad del registro se evaluard de acuerdo a las causales de fondo previstas
i/ en la norma vigente a la fecha de concesion de la marca. En tal sentido,
aquellas causales de nulidad estipuladas en normas que entraron en vigencia
con posterioridad no invalidan un registro otorgado validamente de acuerdo a Ia
normatividad vigente al momento de su concesion. Lo contrario generaria una
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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intolectual

RESOLUCION N° 2844-2017/TPI-INDECOP!

EXPEDIENTE N° 657962-2016/DSD

inseguridad juridica y significaria aplicar una norma retroactivamente, lo cual
esta expresamente prohibido por el articulo 103 de nuestra Constitucion!.

En cuanto a la parte procedimental, cabe sefialar que se aplica la norma
vigente a la fecha de tramitacién de Ia accion de nulidad. Por lo tanto, la norma
aplicable en cuanto a la parte procedimental es la Decisidén 486.

En el presente caso, al momento de oforgarse el registro de la marca DAYUN
MOTOR (Certificado N° 159225}, se encontraban vigentes la Decision 486 y el
Decreto Legislativo 1075, por lo que la accién de nulidad de tal registro debe
ser evaluada en base al marco legal contenido en dichas narmas.

2.2. Causales de nulidad

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

El articulo 136 inciso a) de la citada Decision 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 servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda
causar un riesgo de confusién o de asociacién.

En el presente caso, se advierte que la accién de nulidad iniciada por J. Ch.
Comercial S.A. tiene como sustento el hecho de que el registro de la marca de
producto DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) fue otorgado contraviniendo
las prohibiciones de registro establecidas en el articulo 137 de la Decision 486.

3. Derecho de prelacion v buena fe

3.1 Concepto y naturaleza juridica de la buena fe

! Articulo 103 de fa Constitucion.- Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salve en materia penal
cuando favorece al reo.
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El derecho comparado y la doctrina nacional coinciden en considerar a la
buena fe? como un principio general del derecho, aunque también se utiliza el
concepto para establecer un estandar juridico o un modelo de conducta a
seguir. En efecto, Torres Vasquez® sefiala que los principios generales, entre
ellos, la buena fe, fundamentan ¢ sustentan todo el ordenamiento juridico. Es,
a su juicio, ademas, un principio general de integracién: a falta de ley o de
- costumbres, los vacios que presenta el ordenamiento juridico se integran con
: los principios generales, entre los que figura la buena fe.

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

Agrega la autora nacional Gltimamente citada que si bien nuestro Cédigo Civil

es asistematico en su conceptualizacion — al considerarla un principio general

interpretativo de los contrafos y los actos juridicos, mientras que, por ofro

lado, menciona que los contrafos se rigen por ‘las reglas de la buena fe y

, comun intencion de fas partes” — la ubica como principio precisamente en la
norma que establece la forma como debe interpretarse el acto juridico®.

“La Real Academia Espaiiola define a la buena fe como el “criterfo de conducta al que ha de adaptarse
ef compertamiento honesta de los sujetos de derecho”, mientras que a la maia fe la define como ta
"malicia o temeridad con gue se hace aigo ¢ se posee o detenta algun bien”. Definiciones extraidas del
Diccionario de la Lengua Espafiola - Vigésima Segunda Edicion, Real Academia Espaficla en
www ise.es,

Torres Vasquez, Anibal. “Acte Juridico®, Idemsa, Lima - Perd, 2001, pp. 426-427.

4Citado por Pérez Gallarde, Leonardo en; Cédigo Civil Comentade, Editorial Gaceta Juridica, Lima-Peru,
p. 132.

SJiménez Vargas-Machuca, Roxana, “La Unidad del principio general de la buena fe y su trascendencia
en el Derecho moderno”. En: Contratacién Privada, Jurista Editores, Lima - Pend 2002, pp. §5.
Asimismo, sefiala que el concepto de fa buena fe es generalmente asociado con la rectitud, honradez,
buen proceder, buena intencién, confianza en la verdad de un acto juridice, ingenuidad, candor,
inocencia, etc. teniendo siempre una connotacion loable y sana, socialmente aceptable y deseable.

Sibidem, pp. 83-84,
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Con relacién a la Propiedad Intelectual, el Tribunal Andino ha sefalado
recientemente en el Proceso 65-1P-20047 |o siguiente:

“La buena fe es concebida como la conviccién o conciencia de no
perjudicar a otro ¢ de no defraudar la ley. Lo conirario de Ja actuacion de
buena fe es el fograr algo con mala fe, vale decir con procedimientos
arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre fodo, con
la intencion de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.

En el régimen marcario andino el principio de ia buena fe debe regir las
actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de
quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro. Ef obrar
en senfido contrario, es decir, con mala fe es sancicnado por el régimen
Jjurfdico, con la nulidad de la actuacion que estuvo regida o alimentada por
ella(.)".

En el ambito administrativo, el TUO de la Ley 27444 establece como uno de
los principios en los que se sustenta el procedimiento administrativo (Articulo
IV del Titulo Preliminar) la buena fe procedimental (numeral 1.8), la cual
establece que la auteridad administrativa, los administrados, sus
representantes o abogados y, en general, todos los participes del
procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el
respeto mutuo, la colaboracién y la buena fe. Asimismo, indica que la
autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los
supuestos de revisién de oficic contemplados en la referida norma; y que
ninguna regulacién del procedimiento administrativo puede interpretarse de
modo fal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental.

" 3.2 Clasificacién de la buena fe

Aunque el principio de buena fe goza del atributo de unidad, la doctrina ha
establecido una clasificacion entre buena fe objetiva y buena fe subjetiva.
Esta clasificacion responde, en buena cuenta, a las dos formas en que se
manifiesta el derecho: como normativa o como facultad®. Asi, la buena fe
objetiva se vincula con el cumplimiento de las reglas de conducta establecidas
normativamente, mienfras que la buena fe subjetiva estd asociada con la

"Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°® 1102 del & de agosto del 2004, p. 19. .
&Cfr. José Luis de los Mozos. El Principio de la buena fe. Editorial Bosch, Barcelona 1965, p. 39.
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intencionalidad de agente, en la creencia o ignerancia en la que este pueda
actuar para no dafnar un interés ajeno tutelado por el derecho.

Se admite asimismo que el legislador pueda establecer un marco de
tratamiento dei principio de la buena fe en sentido negativo estableciéndose
conductas tipicas queé no son aceptadas en el trafico mercantil, porque se
consideran que atentan contra su funcionamiento y el desenvolvimiento de iz

4. El papel de [a buena fe en el sistema competitivo de mercado
4.1 Consideraciones generales

La buena fe constituye un principio de observancia general para cualquier
relacién juridica. Sin embargo, en el campo del derecho industrial, se
manifiesta con un mayor grado de exigencia. Consecuentemente, la actuacion
de la Administracién se orients hacia el mantenimiento de Ig seguridad
juridica que reclama el trafico mercantil, relacionandolo con el fendmeno de la
competencia econdmica y las ramas del derecho que giran dentro de ese
entorno, como sucede con el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho
de la Competencia.

" Aplicando 1o anterior al contexto que nos ocupa, los sighos distintivos
constituyen el elemento identificador de los productos y servicios eXistentes

®La declaracion de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni ésta nj |a solicitud
que o origing, hayan surtide ios efectos previstos en Ia presenie Ley.
Sin enervar ia responsabilidad por dafios y perjuicios a que hubiera lugar cuando e/ titular de) registro
hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de Ia nulidad no afectara:
& A las resoluciones sobre infraccién de derechos de propiedad industrial que hublesen guedado
consentidas y hubiesen sido sjecitadas antes de la declaracion de nuiidad; v,

ejecutados con anterioridad a la misma.

Noe es de aplicacion en los casos de nulidad de un registro lo dispuesto por ei Artfculo 2014 del Cadigo

Chvil.

YArticulo 2014 - El tercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso algln derecho de persona que en
el registro aparece con facultades para otorgatio, mantiene su adquisicion una vez ingerito su derecho,
aunque después se anule, rescinda o resuelva el de! otorgante por virtud de Causas que no sonsten en
los registros pablicos.
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transparencia en beneficio no sélo de los empresarios que compiten entre si
Sino fundamentalmente de los consumidores y/o usuarios que son los Ultimos

beneficiarios de dichos bienes y servicios,

principio tan fundamental como es el de la seguridad del trafico juridico, cuya
consecuencia ineludible debe ser — dependiendo en ef momento en ef que se

produzca - alguna de las siguientes:

En el campo de Ia Propiedad Industriai
principio de ia buena fe subjetiva, puesto

practicas comerciales.
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desconocer el derecho de prelacion

no cabe duda de Ja supremacia del
que la materia de regulacion tiene por

objeto conservarla fransparencia del mercado, protegiendo tanto los intereses de
los competidores como los de ios consumidores. Es por ello que la Decigién 486
- restringe el acceso de determinados signos al registro a través del
establecimiento de prohibiciones absolutas y relativas. Pero también es verdad
que reguian en forma objetiva qué tipo de conductas representan actos de mala
fe porque atentan contra el desenvolvimiento de Ia competencia y Ia
transparencia del mercado a través de la actividad deshonesta y desleal en las
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4.2 L a mala fe en la etapa pre vy post reqgistral

() En la etapa pre-registral se pone de manifiesto a través de Ja prohibicién
de registro contenida en el articulo 136 inciso d) de la Decisién 486 segun
la cual' se denegar;a el registro de un signo cuando el solicitante sea o

extranjero’?, En estos casos la Autoridad denegara el registro de un signo
solicitado.,

relevante si, durante |a etapa pre-registral, Ia actuacion de la
Administracién ha de orientarse especialmente hacia el mantenimiento de
la seguridad juridica que exige el tréfico mercantil.

Ante ello, debe tenerse en consideracion que, al haber impuesto la norma
legal aplicable en (g materia, la carga en [a administracién de no
reconocer fa prelacién del solicitante cuando quede demostrado que cbré
sin buena fe y al haber relacionado dicha consecuencia con un derecho
(derecho de prefacién) cuya vigencia natural es pre-registral, ia

Con relacion a Ja etapa post-registral, el articulo 172 de la Decision 486
establece que la autoridad nacional competente decretars de oficio 0 a
solicitud de cualquier persona, ia nulidad relativa de un registro de marca
cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Cabe indicar que Ia Decisign
486 no describe — nj siquiera a titulo de ejemplo, como sf o hacia la Decisién

“Dicho supuesto estaba expresamente contemplado en e articulo 113 de la derogada Decision 344
como un supuesto de mala fe.
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344" — qué conductas constituyen actos de mala fe por ser reprobables
objetivamente, ya que son contrarias a la seguridad juridica y representan un
obstaculo para el desenvolvimiento de ia competencia.

Debido a que la nocién de mala fe constituye un concepto general, cuyo
contenido esta representado por una gran diversidad de situaciones que
deberan ser analizadas por la Autoridad competente en cada caso concreto,
la enumeracion de los supuestos que pueden generar la aplicacion 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 comparado’™, que incurre
en mala fe quien -en forma reprobabie y valiéndose de una solicitud de
registro- tenga por finalidad alcanzar un derecho formal sobre una marca con
la deliberada intencidon de perjudicar a un competidor.

En esie orden de ideas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
sefialada en el Proceso 30-IP-97 que:

“para deferminar si una persona obrdé con mala fe es necesario que su
actuacion sea consecuencia de fa intencién o de la conciencia de viclar una
disposicién legal o contractual, o causar un petjuicio injusto o flegal. La
injusticia e ilegalidad del perjuicio resuita de fa mayor importancia, pues
bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera fa causacién de
un dafio, v. gr. en punto de la competencia econdmica es natural que
. cuando un agente del mercado fogra conquistar a un cliente, ello implique
un perjuicio para los competidores (que ya no contaran con ese cliente},

3B articulo 113 literat ¢) de la Decision 344 establecia lo siguiente:

La autoridad nacional competente podra decretar, de oficio o a peficion de parte interesada, )a nuiidad
del registre de una marca, previa audiencia de partes interesadas, cuando:

(...} ¢} El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otres, los

siguientes:

1.  Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el
exiranjero solicife y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con
aquella, sin gl consentimiento expreso det titular de la marca extranjera.

2. Cuando la solicitud de registre hublere sido presentada o el registro hubiere side obtenido por
quien desarrolta como actividad habitual el registro de marcas para su comercigizacion.

*“Por ejemplo, la jurisprudencia alemana ha establecido que la figura juridica general del abuso del
derecho es aplicable también al derecho de marcas cuando se estd ante el supuesto de una solicitud
de registro de marca presentada de mala fe. Cfr. Fezer, Markensecht, 2da. Edicién, Munich 1998, pp.
1367 y ss. : .

"*Gaceta Oficlal del Acuerdo de Cartagena N° 355 del 14 de julio de 1998, p. 8.

/
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pero el mencionado petjuicio ests permitido, y hasta se tutela a quien o
produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales’.

Asimismo, el mencionade Tribunal Andino sefiala que:

“se presume que todo comportamiento ests conforme con los deberes que
se desprenden del principio de la buena fe, Por eflo, quien afirme su
inobservancia debe probaria, para con base en elfo deducir las especificas
consecuencias juridicas dispuestas por e ordenamiento. Se presume
ademas que el comportamiento de una persona no se ha desplegado con la
infencién de causar dafio alguno, o de violar una disposicién nomativa o de
abstenerse de ejecutar un deber propio, como resultado de lo cual quien
pretenda afirmar lo contrario debe probario”.

5. Aplicacién al caso concreto

La accionante argumentd en su recurso de apelacién que el emplazado solicito
el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N° 159225) de mala fe,
pues solicito el registro sabiendo que dicha marca le pertenecia a un tercero.

Con el fin de acreditar la mala fe del emplazado, la accionante adjunts los
siguientes medios probatorios:

- Impresi6n de Ia pagina web www.jchilantas.com.pe.

- Impresion de la pagina web https.//en.wikipedia org/wiki/dayun aroup.

- Impresién de la pagina web www.dayuncn.com.

- Copia de Declaraciones Andinas de! Valor en Aduana y Declaracicnes
Unicas de Aduana emitidas desde el 14 de noviembre de 2010 al 23 de
febrero de 2016.

- Copia del Contrato de venta N° DY20080326 de fecha 26 de marzo de
2008.

- Copia del Contrato de venta N° DY20080422 de fecha 22 de abril de 2008.

Asimismo, sefiald que se debian tomar en cuenta los medios probatorios
presentados en los Expedientes N° 516752-2012 y 521003-2013
(correspondientes a acciones de cancelacion contra el registro de !la marca
objeto de nulidad).
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Al respecto, se verificd que en el Expediente N° 516752-2012 no obran
medios probaterios; sin embargo, en el Expediente N° 521003-2013 obran los
medios probatorios que se detallan a continuacion:

- Copia de un contrate de “cesion 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 Asidtica S.R.L. entre el 3 de enero de 2012 y ¢l 22
de febrero de 2012.

- Copia de 2 Declaraciones Unicas de Importacién (respecto a la importacion
de trimotos de carga) de la empresa Inversiones Asiatica 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.

- Cotizacién de fecha 10 de abril del 2014 de una “trimoto de carga”, enviada
por la empresa RONCO MOTORS S.A.C. al Sr. Abrahan Ramirez.

- Publicidad de la Red Social Facebook de la empresa Inversiones Asiatica
S.R.L., de fecha 3 de noviembre de 2012.

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

A fin de determinar si el registro de la marca de producto DAYUN MOTOR
(Certificado N° 159225) se encuentra incursa en alguna causal de nulidad, se
tomaran en cuenta los medios probatorios que sean de fecha anterior a la fecha
de presentacion de la solicitud de registro de la citada marca, esto es, el 8 de
setiembre de 2009.

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

- Copia de Declaraciones Andinas del Valor en Aduana y Declaraciones
Unicas de Aduana emitidas desde el 14 de noviembre de 2010 al 23 de
febrero de 20186, copia del contrato de “cesién de uso de marca” de fecha
20 de enero de 2010, copia de las 15 boletas de venta emitidas por
inversiones Asiatica S.R.L. entre el 3 de enero de 2012 y el 22 de febrero
de 2012, copia de las 2 Declaraciones Unicas de Importacion de la
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empresa Inversiones Asiatica S.R.L. (las cuales tienen como fecha 18 de
noviembre de 2010 y 11 de octubre de 2011), copia de fa publicidad
adjuntada y copia de la cotizacion de fecha 10 de abril del 2014, por haber
sido emitidos con posterioridad al 8 de setiembre de 2009.

-Las impresiones de las paginas web www.jchilantas.com.pe,
https://en.wikipedia.org/wiki/dayun aroup y www.dayuncn.com, por carecer
de fecha cierta.

Del analisis de los demas medios probatorios, se advierte lo siguiente:

- De la copia del Contrato de venta N° DY20080326 de fecha 26 de marzo
de 2008, que la empresa Guangzhou Dayun Motorcycle Co. Ltd. (China)
vendid a la empresa Impexsa S.A. (Perd) los siguientes productos:

T

AR CANTIDA
BAYUN DY125 16 $440 $ 7040
DAYUN DY100-2 10 $ 396 $ 3660
DAYUN DY125-8 1 $ 571 $571
DAYUN DY125-11 2 $ 571 $ 1142
CAYUN DY150GY 1 $ 581 3 591
DAYUN DY125-9 1 3 589 $ 599
DAYUN DY250-2 1 $ 1120 $ 1120
DAYUN | PARTES DE MOTOR $ 494375
Py TOTAL: $ 19976.75

/ - - De la copia del Contrato de venta N° DY20080422 de fecha 22 de abril de
v 2008, que la empresa Guangzhou
vendio a la empresa Impexsa S.A. (Pe

Dayun Motorcycle Co. Lid. (China)

ra) los siguientes productos:
CANTIDAD ECH
DAYUN BY125 T8 $ 448 $ 8064
DAYUN DY100-2 12 $ 408 $ 4896
DAYUN DY125-9 2 $ 605 51210
DAYUN REPUESTOS $ 7238.3

TOTAL: $ 21408.3
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Al respecto, se ha verificado que ios modelos referidos en los cuadros

anteriores corresponden a motocicletas identificadas con la marca DAYUN'S,
tal como se advierte a continuacion:

'8 Informacion obtenida en:

hitp://dayun.velosa.conm.nifmodelos/

http:/!dayun.veiosa.oom.nifmoderofdy‘l 25-2af
http:lew.motorcycievalley.com!oompare/dayun—dy—1 00a-vs-emma-hs100-2-100-cc/
http:/lwww.hella.comihella—csa!assets!mediafBuIbs_Motorcycre_Brochure_201 7_SP_LRes.pdf
http:!;’dayun.velosa.com.nllmodeloidw 50-gy6/

hitps.//wenchao77.en.ec21 .comfoffer_detaiIlSellmMotorcyclehDW 25_9-1797948 hmi
http:;'fwww.motorstown.com!2294?—dayun-dy250. him!
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El andlisis efectuado a las pruebas antes sefaladas 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 “vehiculos;
aparatos de locomocion terrestre” de la clase 12 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 ali publico
consumidor, concce el mercado de los vehiculos y aparatos de locomocion
terrestre.

Teniendo en cuenta lo expuesto, si bien Guangzhou Dayun Motoreycle Co.
L.td. no goza de un derecho marcario en el Per sobre el signo DAYUN, ello no
determina que ia 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.

Por todo io expuesto, la Sala considera que existen suficientes pruebas que
permiten concluir que el emplazado obtuve el registro de la marca DAYUN con
la intencién de obtener un provecho ilicito y obstruir ia actividad empresarial de
“ terceros,

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

8. Nulidad del registro

En virtud de las consideraciones expuestas, se concluye que el Certificado N°
159225, correspondiente a la marca de producto DAYUN MOTOR, registrada
a favor de Wilder Guevara Diaz, para distinguir vehiculos; aparatos de
locomacion terrestre de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, se encuentra
incurse en el supuesto contenido en el articulo 172 de la Decisién 486.
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IV. RESOLUCION DE LA SALA

REVOCAR la Resolucién N° 3253-2016/CSD-INDECOPI| de fecha 28 de
noviembre de 2016 y, por sus efectos, la Resolucion N° 2543-2016/CSD-
INDECOPI de fecha 23 de setiembre de 2016; y, en consecuencia, declarar
FUNDADA la accion de nulidad interpuesta por J. Ch. Comercial S.A. (Peru)
y. por ende, NULO el registro de la marca DAYUN MOTOR (Certificado N°
159225) otorgado a favor de Wilder Guevara Diaz.

Con la intervencion de los Vocales: Carmen Jacqueline Gavelan Diaz,
Neéstor Manuel Escobedo Ferradas, Maria Soledad Ferreyros Castafieda,
Ramiro Alberto del Carpio Bonilla y Gonzalo Ferrero Diez Canseco
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