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RESUMEN:

Las posichones discrepantes entre ¢ Triunal Andino de Justicia de la Comundad Anding y los deganos tesolutivos del INDECOPS generan
incertidumbre sobre fa protection que debe brindarse 3 bos nombees comesciales en & Per Este amiculo, ademis de plantear un tambio
noemative, abordard la dscusion si es que al nombre camerrial == e debe brindar una pretacoan ampfiada o testnativy,

Palabens Clave: Nombre (omercal - (ormuredad Andina ~ INDECOP - Pera

ABSTRACT:

The dissenting opimiens of the Andean Court of Jesticz of the Andean (ommwunaty and the operative bodes of the INDECOP! genarse
uncertainty regarding the peotection that mast be given to trade mames i Peru_In addition to proposng a normative change, the following
artiche addresses whether trade names shosld be given extended of restrictive protactisn,

Keywards: Trade name ~ Andean Community ~ INDECOP - Perw.

I.  INTRODUCCION

El nombre comercial es un signo utilizado en el
comercio para identificar una actividad econé-
mica, una empresa o un establecimiento comer-
cial. Esta es la definicion recogida en la Decision
486 de la Comunidad Andina y si bien la misma
es bastante amplia pues un signo puede ser una
letra, palabra, figura o elemento grafico abs-
tracto, lo cierto es que nuestro ordenamiento
le da una proteccion sui generis y por encima de
la proteccion que reciben las marcas’, pues su
proteccion no esta sujeta a su inscripcion ante
la Direccién de Signos Distintivos del INDECCPY,
sino que viene dada por su uso en el mercado
{proteccion declarativa de derechos).

Tradicionalmente |a proteccion otorgada a un
nombre comercial en nuestro pais ha estado
sujeta a lazona de influencia geografica del uso
del nombre comercial, vale decir, al territorio
en el que es utilizado y sin merecer una protec-
cion en todo el territorio nacional (salvo que el
nombre comercial tenga amplia influencia). Sin
embargo, esta posicion no ha sido ni es compar-
tida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, esto es, “el drgano jurisdiccional de la

1. Aexcepcon de las maicas notoriamente conocidas.

Comunidad Andina, de cardcter supranacional y
comunitario, instituido para declarar el derecho
andino y asegurar su aplicacidn e interpretacion
unifarme en todos los Paises Miembros™, lo cual
genera una incertidumbre que merece ser dis-
cutida en el presente articulo,

Il. REGLA GENERAL: SIN USO, NO HAY
DERECHO

Tanto la derogada Ley de Propiedad Industrial
aprobada mediante Decreto Legislativo 823
(ano 1996} como la Decision 486 de la Comu-
nidad Andina (vigente desde el 1 de diciembre
de 2000 hasta la actualidad), supeditan la
proteccion del nombre comercial a su uso real,
sustancial y constante en relacion al establec-
miento y/o actividad econémica que distingue.
La razén de ello obedece a que es justamente el
uso el que permite el nacimiento y su posterior
consolidacion como derecho de exclusiva. Asi,
sin uso real en el mercado, no es posible hacer
valer derechos sobre un nombre comercial con
independencia de si esta registrado o no,

De acuerdo con el Tribunal Andino de Justicia
de la Comunidad Andina, “Uso Real” quiere

2 Articulo 4 del Estatuto del Tribunal de Justicia de le Comunidad Andina.
3. Lanorma fue derogada por el Decreto Lagisiative 1075,
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decir que “se use materialmente en el merca-
do, es decir, que efectivamente identifique un
comerciante determinado en el mercado”; “Uso
Sustancial” quiere decir "que su uso en el mer-
cado mantenga los elementos esenciales”; "Uso
Constante”implica que "su uso sea permanente
e ininterrumpido™,

Ahora bien, existiendo un uso constante, real y
efectivo en el mercado de un nombre comercial
y, por ende, ser susceptible de recibir |a protec-
cion legal dada por la ley como, por ejemplo,
impedir el registro y/o uso de signos idénticos
o similares al nombre comercial, es necesario
establecer los alcances de dicha proteccion,
Lamentablemente, nuestra legislacion no ha
requlado en forma expresa la extension terr|-
torial o la influencia efectiva de proteccion del
nombre comercial.

Por un lado, tanto el derogado Decreto Legis-
lativo 823° como el vigente Decreto Legislativo
1075° sefalan que para hacer valer un derecho
en base a un nombre comercial, usado o regis-
trado, ‘el titular del nombre comercial deberd
demostrar su uso o el conocimiento del mismo en
el Peru, por parte del publico consumidor (.. .)" Se
indica “Perd" en términos generales, pero no se
expresa sl la proteccién es para todo el territorio
peruanc o una parte de este (donde es utilizado
el nombre comercial).

La Decision 486 de la Comunidad Andina es
aun mas vaga en este aspecto, pues alude que
el titular de un nombre comercial “podrad im-
pedir a cualquier tercero usar en el comercio un
signo distintivo idéntico o similar™, sin aludir a
territorio alguno y cuando establece la prohi-
bicion del registro de una marca en base a la

Articulo 216 del derogado Decreto Legislativo 823,
Articulo 86 del Decreto Legislative 1075,

©® N O W s

del INDECOPN,

existencia de un nombre comercial Idéntico
o similar?, solo alude al *nombre comercial
protegido”.

Debido a esta deficiencia normativa, nuestras
autoridades marcarias han tenido que adop-
tar una posicién en torno a la proteccion que
debe recaer en ¢l nombre comercial, en buena
cuenta, establecer si la proteccion es solo para
el territorio especifico en que es utilizado el
nombre comercial (proteccion restrictiva) o si
la proteccion es extensiva a todo el territorio
nacional (proteccion ampliada).

Es precisamente esta delimitacion del ambi-
to territorial de proteccion, la que ha traido
posiciones diferenciadas en los ultimos anos
entre |os 6rganos resolutivos del INDECOP! y
el Tribunal Andino de Justicia de la Comuni-
dad Andina.

Ill. POSICION RESTRINGIDA: SOLO EN EL
TERRITORIO UTILIZADO, PERO CON
EXCEPCIONES

Tradicionalmente los 6rganos resolutivos del
INDECOPY®, han acogido la tesis que la protec-
cién del nombre comercial debe circunscribirse
unica y exclusivamente al 4mbito territorial
en que es utilizado el nombre comercial. Vale
decir, se da una proteccién que se restringe
(proteccion restrictiva) a un ambito territorial
especifico. Asi, por ejemplo, si un nombre co-
mercial es utilizado en el distrito de San Isidro
en la ciudad de Lima, la proteccion debe solo
circunscribirse a dicho distrito, pues esa es la
zona geografica en la que es utilizado el nom-
bre comercial, no siendo posible ampliarla a
otros distritos aledanos.

Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso N* 2454P-2015 de facha 26 de agosto de 2016

Articulo 192 de la Decision 486 de la Comunidad Andina
Articulo 136, nciso b, de la Decision 486 de la Comunidad Andina
Oficina de Signos Distintivos y Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP! (en lo sucesivo el Tribunal
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Esta posicion encuentra su sustento en que:

*(...) extender la proteccion nacional del
nombre comercial es peligroso para el comer-
cio y la economia peruana” pues “eflo impli-
caria que la persona que deseara realizar una
actividad comercial en el pais deberia recorrer
todo el territorio nacional para asegurarse de
gue en ese dmbito no existe otra persona que
actue en el mismo tipo de actividad econdmi-
ca con un nombre igual o similar™.

Lo que en el fondo parece una regla sencilla
[dar proteccion al nombre comercial solo en el
ambito geogréfico en el que es utilizado), en
la practica el INDECOP! ha tenido que amoldar
dicha posicion a cada caso en concreto. Por ello,
no puede determinarse con exactitud que existe
un criterio jurisprudencial mayoritariamente
aplicado respecto de la zona geogréfica de
proteccion de un nombre comercial utilizado
en el mercado.

De una somera revision a la jurisprudencia
expedida por el Tribunal del INDECOP! en los
ultimos quince (15) anos sobre acciones de
nulidad planteadas contra registros de marcas
y sustentadas en el uso previo de un nombre
comercial, pareciera que la regla general es que
el uso de un nombre comercial en una determi-
nada ciudad o distrito no es suficiente para darle
una proteccion en todo el territorio nacional,
limitando dicha proteccion a la ciudad o distrito
en que se realiza la actividad comercial.

Asi, por ejemplo, en un procedimiento de nuli-
dad de registro de marca sustentado en el uso
previo de un nombre comercial para distinguir
actividades economicas de servicios de res-
tauracion, el Tribunal del INDECOPI desestiméd
la accién al considerar que el uso del nombre
comercial en la ciudad de Arequipa no podia
extender su proteccion mas alla de dicha ciudad:

"En el caso del nombre comercial usado
por la accionante, se aprecia que su zona
de influencia geogrdfica se circunscribe a la
ciudad de Arequipa (...) En tal sentide, no
hay prueba adicional que demuestre que el
ambito de influencia del nombre comercial
de la acclonante se extienda mds alld de los
limites de dicha ciudad™’,

En otra caso, mediante la Resolucion N 31-
2003/TPI-INDECOPI de fecha 15 de enero de
2003, el Tribunal del INDECOPI| confirmo la
resolucion de primera instancia que declard
infundada una demanda de nulidad, luego de
haber establecido que la zona de influencia
geografica del nombre comercial utilizado en
el Cercado de Lima era“reducida’, por lo que no
era posible darle una proteccion a nivel de tedo
el territorio nacional que conlleva a la nulidad
del registro de la marca:

“(...) se aprecia que su zona de influencia
geogrdfica se circunscribe a un sector del Cer-
cado de Lima, que no puede ser considerado
como un drea economica o geogrdficamente
relevante @ efectos de lograr la nulidad de la
marca de la emplazada”.

Para finalizar con esta posicion del Tribunal del
INDECOP! tendiente a dar proteccion al nombre
comercial unicamente dentro del distrito en que
es utilizado, conviene traer a colacion el reciente
pronunciamiento expedido en el procedimiento
de nulidad del registro de la marca PUNTA AZUL
(mixta) en la clase 43 de la Clasificacion Interna-
cional, el cual se sustentd en el uso previo del
nombre comercial PUNTO AZUL utilizado para
distinguir actividades econdmicas relacionadas
con los servicios de restauracion.

Mediante la Resolucion N* 469-2016/TPI-INDE-
COPI de fecha 17 de febrero de 2016, el Tribunal
del INDECOPI revoco la decision de primera

10, Pronunclamiento expedido por el Tribunal del INDECCPI mediante la Resolucion N° 043-2002/TPHNDECOP! de
fecha 14 de enero de 2002. Similar pronunciamiento se encuentra recogicdo en 1a Resciucdn N° 1582-2015/TP)-

INDECOP| de fecha 10 de abril de 2015,

11, Resolucion N* 2232-2010/TPLINDECOPI! de fecha 27 de setiembre de 2010,
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instancia y declard infundada la accién de nuli-
dad, luego de considerar que el uso del nombre
comercial PUNTO AZUL solo merecia proteccidn
en el distrito de San Isidro y no a nivel nacional:

“(...) al no haberse demostrado (a través de
las pruebas que acreditan el uso del nombre
comercial por parte del accionante) que el
nombre comercial usado por el accionante
posee una zona de influencia geogrdfica que
exceda los limites del distrito de San Isidra,
no es posible dectarar la nulidad de la marca
registrada (...)"

A la luz de los pronunciamientos antes citados,
podria considerarse que para el Tribunal del
INDECOPI existe una suerte de regla implicita en
el sentido que el uso de un nombre comercial en
un unico distrito o ciudad, debiera unicamente
otorgar una proteccion en relacion a dicha zona
geoqrafica especifica.

Sin embargo, siempre existen excepciones a
la regla y por ello el Tribunal del INDECOPI, en
forma cautelosa, ha dejado abierta la posibili-
dad para que sea posible proteger un nombre
comercial a nivel nacional ain en aquellos
supuestos en que la actividad comercial es
realizada en solo un determinado territorio
(distrito o ciudad). Para dotar dicha proteccién
mas amplia se acude a lo que el Tribunal del
INDECOPI denomina como la existencia de
*(...) fundamentos razonables para determinar
que el campo de influencia del nombre comercial
de la accionante puede extenderse y merecer una
proteccion en gran parte - y menos aun en la
totalidad del territorio nacional™.

Aun cuando el Tribunal del INDECOPI no ha
establecido qué debe entenderse por *fun-
damentos razonables’, lo cierto es que han
existido determinados casos en los que esta
suerte de regla implicita no ha sido aplicada a
rajatabla, justamente, por haber existido otros
factores que han hecho merecedor al nombre
comercial de una proteccion a nivel nacional

como, por ejemplo, el hecho de tener clientes
en diferentes distritos y ciudades del pais, tener
un establecimiento comercial (tienda) en un
concurrido centro comercial de la capital (Lima)
o simplemente tratarse del nombre comercial
de un conocido y reputado restaurante.

Asi, por ejemplo, en la Resolucion N°0411-2010/
TPEHINDECOP! de fecha 12 de febrero de 2010, el
Tribunal del INDECOPI considero que el uso del
nombre comercial trascendia el distrito en que
su titular realizaba las actividades comerciales
(Chorillos), como consecuencia de haber de-
mostrado la comercializacion de sus productos
a distintos clientes ubicados en otros distritos y
ciudades al interior del pais:

*(...) Cabe precisar que dada naturaleza de
las actividades economicas que identifica
el nombre comercial INTIPHARMA SAC y
logotipo usado por la accionante (comer-
ciallzacion de productos farmacéuticos) y

que se ha demostrado la yenta de cientos de

r fien Ji n disti

(Subrayado agregado)

Enotro caso, €l Tribunal del INDECOP1 considerd
que el uso de un nombre comercal utilizado en
dos distritos de la ciudad de Lima {La Molina y
Santiago de Surco) para distinguir actividades
econdmicas relacionadas con servicios de restau-
rantes, era suficiente para darle una proteccion a
nivel nacional, tomando coma criterio el hecho
que en la ciudad de Lima se desarrollan mayores
actividades econdmicas que en el resto del pais:

*(...) en la actualidad se puede apreciar a
distintos establecimientos dedicados al ne-

12, Resolucion N 714.2016/TPLINDECOP! de fecha 11 de marzo de 2016,
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gocio de la venta de alimentos elaborados
en base a pescados y mariscos, que iniciaron
sus actividades en un solo local, ubicados en
zonas econdmica y geogrdficamente rele-
vantes —como Surco, La Molina, Miraflores y
San lsidro- que en la actualidad cuentan con
otros locales en varios distritos.

Atendiendo a que en el departamento de
T is d 0 de |
poblacion pervana y que en dicho departa-

 desarrollan cerca de dos tercios de
E vidad e s det

par lo que constituye un drea econdmica o
geogrdficamente refevante, la Sala considera

que existen fundamentos razonables para
concluir que al momento de otorgarse el
registro de la marca cuya nulidad se solicita,
el campo de influencia del nombre comercial
de los accionantes — al ser conocido en Lima
¥, por lo tanto, en una parte importante del
pais - podfa extenderse y merecia una protec-
¢ion en gran parte dei territorio nacional, en
razon al tipo de servicios y a los fenémenos
sociales de concentracion poblacional y cen-
tralizacion comercial antes mencionados™.
(Subrayado agregado)

Similar pronunciamiento fue expedido median-
te la Resolucion N* 1582-2015/TPLINDECOPI de
fecha 10 de abril de 2015:

“(...) Atendiendeo a que en el departamento
de Lima se encuentra mds de un terclo de la

m, r-

ciantes de provincias generalmente realizan
transacciones economicas en Lima, la Sala
considera que existen fundamentos razo-

nables para considerar que al momento de
otorgarse el registro de la marca cuya nulidad
se solicita, el campo de influencia del nombre
comercial invocado por le accionante - al

ser conocido en Lima y, por lo tanto, en una
parteimportante del pais - podia extenderse
y merecia una proteccion en gran parte del
territorio nacional, en razon a los fenéme-
nos sociales de concentracion poblacional y
centralizacion comercial antes mencionados”.
(Subrayado agregado)

Naotese coma el Tribunal del INDECOPI sustenta
la proteccién ampliada del nombre comercial en
supuestos que no se han configurado en la rea-
lidad, como sostener que el campo de influencia
del nombre comercial "podia extenderse”a otras
zonas por el simple hecho de ser utilizado en
la capital {Lima), lo cual resulta sumamente
especulativo, dificil de predecir e inclusive re-
presenta un trato diferenciado respecto a los
otros competidores.

iPor qué el nombre comercial de un restaurante
en Arequipa no puede merecer una mayor
proteccion y si un restaurante en Lima que
cuenta con dos locales en diferentes distritos?

Estas diferencias que la jurisprudencia se ha
encargado de generar, ponen al descubierto
que el sistema de proteccién otorgado a los
nombres comerciales no es equitativo y genera
cierta inseguridad. Por ello, consideramos que
debe darse un replanteamiento en la proteccion
otorgada a los nombres comerciales y al gue nos
referiremos mas adelante.

IV. PROTECCION AMPLIADA: EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL

En contraposicién a la posiclon del Tribunal del
INDECOPI de dar proteccidn al nombre comer-
cial solo en la zona geografica en que es utiliza-
do, el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina sostiene que |a proteccion “no estd limitada
a una fraccion o localidad del territorio nacional,
¥ tampoco se restringe a un drea de Influencia,
pues si se prueba ef uso del nombre comercial debe
protegerse en la integridad del pais™*,

13, Resolucion N* 2330-2007/TPIHINDECOPI de fecha 15 de noviembre de 2007.
14, Interpretacion Presudiclal recaida en el Proceso N° 245-1P-2015 de fecha 26 de agosto de 2016.
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Asi, para el referido Tribunal el nombre comer-
cial debe ser protegido en todo el territorio
nacional, no debiéndose limitar su proteccion
& la zona especifica en que es utilizado.

Esta posicién tiene larga data y ya en el ano
2008, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina sostenia que: ...) el derecho al uso ex-
clusive de fos nombres comerciales, adquirido por
el primer uso que de ellos se haga en el comercio,
tiene alcance en todo el territorio del Pals Miembro
n i solamente en este.
En este sentido, toda disposicion interna que se
contraponga o la comunitaria o gue implique una
restriccion al derecho descrito anteriormente, serd
inaplicable™, {Subrayado agregado)

Dicha posicion ha sido confirmada y desarro-
llada con mayor amplitud en la Interpretacion
Prejudicial recaida en el Proceso N° 99-1P-2014
de fecha 17 de setiembre de 2014, La inter-
pretacion fue solicitada por la Octava Sala Es-
pecializada en lo Contencioso Administrativo
con Subespecialidad en Temas de Mercade
de la Corte Superior de Justicia de Lima y tuvo
como pregunta “Sila proteccion de los nombres
comerciales frente a otros signos distintivos, se
encuentra sujeta al dmbito de difusion o influen-
cia de sus actividades en un drea geografica”

Al responder, el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina sostuvo que la proteccion debia
extenderse a todo el territorio nacional pues lo
contrario implicaria atentar contra el principio de
proteccion de la”actividad empresarial®y, en cierta
manera, desproteger a los consumidores quienes
pedrian confundirse ante signos pertenecientes
a distintos origenes empresariales. Para mayor
ilustracion, citamos textualmente lo resuelto:

(...} un signo como el nombre comercial
conectado con dicha realidad, no puede
protegerse de manera fracclonada argumen-
tando que tiene difusion nacional: hoy en
dia es muy comun que en periodos cortos fos
empresarios penetren mercados y acceden g

consumidores de diferentes partes El manejo
de los canales tecnoldgicos, el desarrollo turis-
tico, e Inclusive la imbricocion de actores en el
mercado, hace que los productos y servicios
tengan una gran movilidad empresarial, En

este sentido, limitar el nombre comercial a

Ademds de lo anterior, en mercados tan
conectados, virtual y fisicamente como los
actuales, el consumidor puede incurrir fa-

cilmente en error o confusion de multiples
maneras. 5i el sistema comunitario de protec-
¢ion de la propiedad industrial se limita a la

60 del I ial d

fracci local, i abrien

espacio para gue el publico consumidor en un
momento determinado sea confundido en su
eleccion. Pensernos en un nombre comercial
que hoy en dia tenga un ambito localizado
de accidn, pero que unos meses o en un par
de anos alcance gran recordacion y fuerte
penetracion en diversos espacios geogrdficos;
si hoy permitimos el registro de una marca
idéntica o similar pensando en dicha condl-
cion geografico, manana podremos exponer
al pablico consumidor a un riesgo desmedido
en cuanto a actor de consumo en el mercado,
Eso de ninguna manera s lo que pretende el
piledad intelectual” (Subrayado agregado)

Como puede apreciarse, la posicion del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina discrepa
con la adoptada por el Tribunal del INDECOPI,
De hecho, existe una rotunda negativa del Tri-

15, Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso N” 1144P-2008,
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bunal del INDECOPI por amparar la tesis de la
proteccion ampliada, tal y como lo veremos en
el siguiente numeral.

V. LA NEGATIVA DEL TRIBUNAL DEL
INDECOP| DE ACOGER EL CRITERIO DE
PROTECCION AMPLIADA

A pesar que las interpretaciones prejudiciales
que expide el Tribunal de Justicia de la Comu-
nidad Andina tienen efectos vinculantes para
las autoridades marcarias de los paises miem-
bros de la Comunidad Andina -por disposicion
expresa de los articulos 32 y 36 del Tratado de
Creacion del Tribunal Andino de Justicia™ y de
los articulos 121 y 128 del Estatuto del Tribunal
Andino de Justicia'’- el Tribunal del INDECOP!
ha hecho oidos sordos a tales criterios y no viene
otorgando la proteccion ampliada a la que alude
el Tribunal Andino.

De hecho, pareciera que el Tribunal del INDE-
COPI ha querido dejar por sentado que no se
cenira al criterio del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina habiendo sostenido que:

“La Sala no considera admisible gue el titular
de un nombre comercial que lo usa en relacion
con una actividad de escasa trascendencia
teeritorial, se reserve para si el derecho a em-
pleario con exclusividad en la rotalidad del
pais. Tampaco es admisible que ef usuario de
unnombre comercial en un determinado lugar
del pais tenga un derecho de exclusividad en
todo el territorio nacional basado en la simple
posibilidad o potencialidad de un uso futuro™,

Claramente existen posiciones discrepantes en-
tre ambos Tribunales, lo cual genera mas incerti-
dumbre sobre |a proteccion que debe brindarse
a los nombres comerciales en nuestro pais.

Ciertamente, si el Tribunal del INDECOP! adop-
tara la posicion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina no existiria mayor incerti-
dumbre y el tema tendria una solucion unifor-
me, pues se entenderia que &l nombre comercial
estara protegido en todo el territorio nacional
desde el primer dia en que es utilizado (fecha en
que nace el derecho), con independencia de la
zona geografica en que es utilizado.

En nuestra opinidn, dar este tipo de proteccion
ampliada a un nombre comercial que solo es
utilizado en una determinada zona geografica,
puede generar una inseguridad en los titulares
de otros signos distintivos registrados, cuyos
derechos podrian ser anulados invocandose el
uso previo de un nombre comercial, aun cuando
este se haya producido en una zona geografica
de escaso trafico mercantil o, peor adn, en un
lugar recondito del pais,

VI. PROPUESTA DE CAMBIO: PROTEGER
EL NOMBRE COMERCIAL DESDE SU
INSCRIPCION

Ante la incertidumbre que existe respecto a la
forma como nuestras autoridades marcarias
protegen los nombres comerciales utilizados
en el mercado, una solucion ~ bastante osada-
pasa por romper con la tradicional regla general
de que el derecho sobre un nombre comercial

16 Articulo 32.- “Corespondera al Tnbunal interpeetar por via prejudicial las normas gue canfarman ef ondenamiento
Jjuridice de fa Comunidad Anding, con ) fin de asegurar we oplicacion uniforme en & territorio de los Paises Miembvos”

Articulo 36~ “Los Paises Miemixos de lo Comunidod Andina veloran por ef cumpimiento de los disposiciones def
presente Tratado y én particulor de 1o observancio por parte de fos jueces nacionaies @ lo establecido en la presente

Seccion’

17. Articulo 121 *Objero y Analidod: Corresponde af Tribunal interpretar las normas que canforman ef ovdenamiento
Juridico de ta Comunidad Andina, con &l fin de osequrar su oplcacion uniforme en el territorio de los Paises Membros®

Articulo 128.-“Otiligacianes especiales y derechos en relacion con la interpretacion peejudicial Los Paises Miembros y
la Secreraria General velaran por el cumplimignto y ki observancia por parte de fos jueces nacionafes de o establecido

respecto a la intespeetacion prefudiciol’

18. Resolucion N* 15822015/ TPLINDECOPI de fecha 10 de abril de 2015,
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se adquiera con su uso en el mercado y, mas
bien, supeditar su proteccion a su registro ante
la Direccion de Signos Distintivos,

Asi, lo que proponemos es realizar una modifi-
cacion normativa, para asi brindar proteccion al
nombre comercial a partir de su inscripcién en
el registro respectivo; vale decir, darle al nombre
comercial el mismo tratamiento de las marcas y
aplicar un sistema constitutivo de derechos™ y
no declarativo de derechos, de manera que sea
protegido en todo el territorio nacional una vez
se haya obtenido el registro.

Es de destacar que este tipo de proteccion se
viene dando respecto de aquelios nombres
comerciales que se encuentran registrados
ante la Direccion de Signos Distintivos. Asi lo
ha senalado el Tribunal del INDECOPI! en reite-
rados pronunciamientos al sostener que *...)
al tratarse de un nombre comercial registrado,
no es necesario determinar el dmbito territorial,
puesto que la publicidad que otorga el registro
determing que fos referidos nombres comerciales
sean protegidos en rodo el territorio nacional ™.
(Subrayado agregado)

Asi, el nombre comercial registrado tiene una
proteccion ampliada, sin importar que solo sea
utilizado en una determinada area geografica.
Se premia, pues, no el uso del nombre comercial
sino la voluntad de su titular de obtener una
proteccion a nivel registral,

Esta es la logica que subyace a nuestra pro-
puesta de cambio, esto es, que tal y como su-
cede can las marcas, el nombre comercial sea
protegido a partir de su registro y no con su uso
en el mercado. De esta manera, se tendria un
mayor conocimiento de los signos distintivos
existentes en el mercado y no existirian incer-
tidumbres sobre el alcance de la proteccién

otorgada al sin numero de nombres comercia-
les utilizados en el pals.

Asi, una persona interesada en registrar una
marca o nombre comercial tendra un mayor co-
nocimiento sobre los signos que se encuentran
protegidos y tendrd la certeza que en el futuro
su registro no podra ser cuestionado por el uso
previo de un nombre comercial no registrado,
que es lo que viene sucediendo actualmente.
En efecto, muchos son los casos en los que el
registro de una marca ha sido anulado luego de
haberse planteado una accion de nulidad sus-
tentada en el uso previo de un nombre comer-
cial no registrado que resulta similar a la marca.

Bajo el régimen actual, por mas diligencia con
la que haya podido actuar el solicitante de una
marca, realizando en forma previa las busque-
das fonéticas en la clase o clases vinculadas a los
productos y servicios que desea distinguir con
SuU marca, siempre existird la posibilidad (por lo
menos durante los primeros cinco anos desde
la concesion del registro de la marca)”’ que el
registro sea cuestionado por el uso previo de
un nombre comercial no registrade.

De esta manera, un primer paso para lograr
este tipo de régimen pasarla por modificar los
articulos 190, 191 y 193 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina;

Texto actual:

Articulo 190: “Se entendera por nombre
comercial cualquier signo que identifique a
una actividad econdmica, a una empresa,
0 a un establecimiento mercantil”.

Articulo 191: “El derecho exclusivo sobre un
nombre comercial se adquiere por su primer
uso en el comercio y termina cuando cesa el

19, Articulo 154.-"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira par ¢l registro de la misma ante |a respectiva

oficna naclonal competente”

20 Resolucion N° 11332015/ TPLINDECOP! de fecha 12 de marzo de 2015,

a1,

La accidn de nulidad contra &l registro de una marca sustentada en un nombre comercial prescribe a kos cinco

anos, de acuerdoa lo dispuesto en ¢l segundo pérrafo del articulo 172 de la Decision 486 de la Comunidad Andina,
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uso del nombre o cesan las actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa’

Articulo 193: "Conforme a la legislacion
interna de cada Pais Miembro, el titular de
un nombre comercial podrd registrarfo o
depositario ante la oficina nacional cormnpe-
tente. El registro o deposito tendrd caracter
declarativo. El derecho 6 su uso exclusivo sola-
mente se adquirird en los términos previstos
en el articulo 191"

Propuesta:

Articulo 190:"Constituira nombre comercial
cualquier signo que sea apto para identificar
una actividad econdmica, una empresa, o un
establecimiento mercantil”.

Articulo 191: “El derecho al uso exciusivo
de un nambre comercial se adquirird por el
registro del mismo ante la respectiva oficing
nacional competente”.

Articulo 193: “El registro del nombre comer-
cial confiere a su titular el derecho exclusivo
a utilizarlo en el trafico econémico’.

Estos tres cambios eliminarian la necesidad de
tener que presentar pruebas de uso para soli-
citar el registro del nombre comercial (lo cual
es exigido por los articulos 83, 84" y 85" del

Decreto Legislativo N* 1075, cuyo texto seria
suprimido) asi como para renovar el registro
~conforme lo dispone el segundo parrafo del
articulo 198 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina, cuyo texto también serla suprimido™- o
para iniciar acciones legales -conforme lo dis-
pone el articulo 86 del Decreto Legislativo N°
1075, cuyo texto seria suprimido-,

De otro lado, esta propuesta abriria la posibi-
lidad de aplicar |2 figura de la cancelacion por
falta de uso contra los nombres comerciales
registrados, la cual hoy no es posible pues, tal
y como lo ha sefalado de manera uniforme del
Tribunal del INDECOPI:

... el supuesto de cancelacion por falta de
uso (previsto en el articulo 165 de la Decision
486) noes de aplicacion al registro de los nom-
bres comerciales, toda vez que en la legislacion
vigente el derecho ol uso exclusivo de un nom-
bire comercial nace y se mantiene vigente por
su uso efectivo en el mercado, siendo el registro
de este signo meramente declarativo™’,

De aplicarse esta reforma normativa, surge
la duda sobre lo que sucederia con aquellos
nombres comerciales utilizados en el mercado
antes de la reforma y que tienen una proteccion
legal por el hecho de haber sido utilizados. Para
estos nombres comerciales, se podria mantener
el mismo sistema de proteccion que ha venido

22, Articulo 83.-"En Io soficitind de ragistro de un nombve comercial deberd consignarse y demostraese (8 fecha en que
&l nombre comerci@ se utllizd por primera vez y especiicane la actividad econdmica, La Dreceidn competente, ol
conceder el registro. reconacerd o fovor del soicitante o focha del prirnes LSO def nombre comercial”

3. Articulo B4,-"Lo Direccion competente quede facultado o dictar las disposicranes refativas o fas pruebas que deben

presentarse peiva demastrar ¢f wso del nombre comercial”

24, Articulo 85 "Fn la putilicacion de (a soliciiud de registro def nombee comercial que debera efectuar @f solicitante a su
costo en el diovis ohicia) El Pervano, deberd aparecer: (.. ) ) fa fecha de primer uso del nombre comevtiol pora coda una
de las actividades econdmicas respecto de Jos cuales se solicito el registro”

25, Articulo 198, ¥...) A efectos de To renovacin kis oficings nacionales competentes podrdn exiqer peueba de uso del
nombve comerciol confarme a sus nonmas nacionales. £n tado coso ef regustro se efectuard en los mismos terminas del

registro ongimal®

26.  Articulo 86.- "En los casos que se prerenda hacer valer un devecho e Baswe o wi narmbee comercial usado o registrodo,
#f ttafar del nomibve comercknl deberd demastrar su w50 0 ¢f conocimiento def misino en ef Pery, por parte del pubiico
consumidor pevtinents, para distinguir octividades econdmicas iguoles o simiares a aquellas que se distinguen con ef

5igno que mativa el micio de I accidn legal”

27, Resolucion N 82-2203/TP-INDECOP! de fecha 27 de enero de 2001
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aplicando el Tribunal del INDECOPI, esto es,
proteger el nombre comercial en el ambito
geografico en el que ha sido utilizado y ampliar
su proteccion a todo el territorio nacional una
vez que sea registrado ante la Direccion de Sig-
nos Distintivos, ;Y si nunca se registra? Pues el
derecho a su uso se mantendra, pero con una
limitacion territorial, en caso no tenga presencia
en todo el territorio nacional. Por ello, para el
titular de un nombre comercial sera atractivo
registrario y asi obtener una mayor proteccion,
como viene sucediendo con las marcas.

No esta de mas resaltar que esta propuesta de
cambio no implica desconocer lo dispuesto en
los articulos 8 de la Convencion de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial™ y 14 de la
Convencion General Interamericana de Protec-
cion Marcaria y Comercial™, pues si bien dichas
normas establecen que el nombre comercial
debe ser protegido sin necesidad de registro o
deposito, lo cierto es que no establecen como
es que dicha proteccion debe ser regulada, de-
jando que la misma sea establecida a nivel de
cada legislacion interna.

Asi, el mandato conferido por ambas normas es
proteger a los nombres comerciales sin tener
que supeditar dicha proteccion a su registro, lo
cual no significa darles exactamente la misma
proteccion que a los nombres comerciales
registrados. El mandato es no desampararios,

De acuerdo a ello, seria perfectamente vali-
do sostener que el hecho que se aplique un
sistema de proteccion del nombre comercial
a partir de su registro, no conlleva a despro-
teger los nombres comerciales no registrados,
pues estos encontrardn proteccion en la medi-
da que sean utilizados en el pais y su ambito
de influencia economica sea amplio, lo cual,
evidentemente, arrastraria una importante

carga probatoria a quien pretenda invocar
dicho derecho,

Este tipo de proteccion, porejemplo, podria requ-
larse en las causales de prohibicion de reglstro de
las marcas [articulo 136, inciso b}, asi como en la
faceta negativa del derecho sobre el nombre co-
mercial (ius prohibend)) [articulo 192], permitiendo
que el titular de un nombre comercial no registra-
do pueda oponerse o impedir el uso de otro signo
Idéntico o similar a sunombre comercial siempre y
cuando dicho nombre tenga una amplia influencla
en el trafico mercantil gue lo haga merecedor de
una proteccion en todo el territorio nacional:

"Articulo 136.-No podrdn registrarse como
marcas aquellos signos cuyo uso en el co-
mercio afectara indebidamente un derecho
de tercero, en particular cuando:

{...) b) Sean idénticos o se asemejen a un
nombre comercial registrado, un nombre
comercial no registrado con presencia en
una drea economica o geoqgraficamente
relevante en el Pais Miembro en el que se
invoca su proteccion, fo cual debero ser
demostrado, o, de ser el caso, a un rétuio o
ensena, siempre que dadas las circunstan-
cias, su uso pudiera originar un riesqo de
confusion o asociacidn’

"Articulo 192.-El titular de un nombre co-
mercial registrado o el titular de un nombre
comercial no registrado con presencia en
una drea economica o geogrdficamente
relevante en el Pais Mlembro en el que se
invoca su proteccidn, lo cual debera quedar
demaostrado, podrd impedir a cualquier ter-
cero usar en el comercio un signo distintivo
idéntico o similar, cuando ello pudiera cau-
sar confusidn o un riesgo de asociacion con
fa empresa del titular o con sus productos”.

28. Articulo 8- "El nombrre comercial serd protegido en todos los paises de la Unicn sin obiigacion de deposito o regisire,

forme 0 no parte de una marca de brica o de comergio”

29. Articulo 14.- *E nombre comercia) de las personas naturales o Jiridicas domicikadas o establecidos en cualQuiera de
fas Esrados Contralantes sérd proteqido en todos los demds sin necesidad de registro o deposito, forme ¢ no parte de

una marca.”

La proteccidn del nombre comercial:Incerlidumbre a nivel jurisprudencial y propuesta para cambiar su peoteccitn
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Sabemos que estas propuestas de modifica- informativo en relacién con el puablico consu-
cion pueden tener detractores, pero no deja  midor y, por otro, una herramienta para que la
de ser cierto que “la funcion de un sistema de  Oficina de Registro de Marcas haga su andlisis
registro de nombres comerciales es, porunlado, de registrabilidad de oficio e integral™.

Revista editada por alumnos de |a Facultad de Derecho de 1a Universidad de Lima
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30. Interpretacidn Prejudicial recaida en el Proceso N* 203-1P-2014,

130 Ricardo De Vettor Pinillos



