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INTRODUCCION

Uno de los temas mas interesantes que nos presenta la Propiedad
Industrial son los llamados signos distintivos. Estas figuras permiten a los
consumidores, en el mercado, obtener informacion respecto de las
actividades comerciales, productos o servicios que ofrecen los
proveedores a diestra y siniestra. Es por eso que se les atribuye entre sus
principales funciones la indicacién de determinado origen empresarial y
la condensacion de una determinada reputacion. Asi, BULLARD
GONZALES, uno de los principales criticos de la l6gica econémica de la
Propiedad Intelectual, sefiala que “(...) las marcas y signos distintivos en
general son una ingeniosa figura legal para conceder una titularidad sobre

el prestigio de un producto (...)"".

Hoy en dia, una de las interrogantes mas comunes que se plantean
los empresarios es si su negocio se encuentra realmente protegido, o si es
que existe alguien aprovechandose de la reputacién de sus productos o
servicios. Y es que la aparicién de nuevos empresarios estd en pleno
apogeo. A diario se crean negocios, empresas, marcas, nombres
comerciales, etc. Todo este auge del comercio, tiene implicancias
juridicas, que muchas veces no son contempladas por los agentes
comerciales al momento de la formacién de nuevas empresas.

En el presente trabajo nos centraremos especificamente en dos de
los signos distintivos mas representativos: la marca y el nombre

! BULLARD GONZALES, Alfredo. Derecho y Economia. Lima: Palestra, 2009, p. 211.



comercial. La finalidad es esclarecer como es que ambos signos pueden
existir en un ordenamiento juridico que en ocasiones no permite su
armoniosa convivencia.

Uno de los problemas que surgen entre el nombre comercial y la
marca es el impedimento del registro de una marca impedido por la
existencia de un nombre comercial similar que fue usado en un momento
anterior al de la solicitud de registro de la primera. Es este supuesto
especifico, el que sera materia de analisis en la presente investigacion.

Asi, en la primera parte resumiremos las caracteristicas y
funcionalidades diferentes de los nombres comerciales y las marcas. De
esa manera, podremos analizar el funcionamiento de la causal de
prohibicidn establecida en el inciso b) del articulo 136 de la Decision 486
de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante D.486 CAN), que
establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, aplicable a
Pert, Bolivia, Ecuador y Colombia de manera uniforme y directa.
También observaremos las particularidades establecidas por el Decreto
Legislativo N° 1075 (DL.1075) que genera ciertas precisiones en nuestro
ordenamiento.

Posteriormente, analizaremos la discusion sobre la aplicacion en
caso de conflicto entre marcas y nombres comerciales sobre la nueva
concepcion que ha planteado el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (en adelante TAJ) frente a la uniforme e inalterada jurisprudencia
que ha venido realizando el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccion de la Propiedad Intelectual (en adelante
el INDECOPI) para poder concretizar nuestra postura.

En cuanto a la estructura del presente trabajo, se ha realizado una
division en tres capitulos. En el primer capitulo se abordan aspectos
tedricos generales de los signos distintivos: marcas y nombres
comerciales. En el segundo capitulo se plantea el problema a tratar,
analizando la prohibicion relativa del inciso b) del articulo 136 de la
D.486 CAN. En el tercer y Gltimo capitulo se aborda el tema a la luz de
los pronunciamientos del TAJ, asi como el desarrollo que ha efectuado la
Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI.

Para ejemplificar la postura que viene tomando INDECOPI
respecto a la prohibicion relativa de registro sobre la que versa el



presente trabajo, haremos un breve andlisis del caso CORTEFIEL,
recaido en el expediente N° 366141-2008, resolucién N° 1525-2010/TPI-
INDECOPI. No existe un precedente vinculante sobre el caso concreto
que tratamos, pero el caso bajo andlisis nos permite ejemplificar mejor el
problema de fondo, dado que existe una Interpretacién Prejudicial del
TAJ, la cual estd recogida en el Proceso 99-1P-2014. Para concluir se
explica la postura asumida y opinion personal.






CAPITULO I.
LOS MARCAS Y LOS NOMBRES COMERCIALES EN
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dado que la primera parte del presente trabajo gira en torno a las
marcas y nombres comerciales en la propiedad industrial, resulta
pertinente comenzar abordando los aspectos tedricos fundamentales de
los signos distintivos. De ese modo, partiendo de los distintos conceptos
dados por algunos de los autores consultados, trataremos de formar un
concepto uniforme de los signos distintivos, asi como de las
caracteristicas y funciones de la marca y nombre comercial.

1.  Aspectos tedricos de los Signos Distintivos

Existe consenso en la doctrina respecto a la definicién que nos
presentan los autores de los signos distintivos. Asi, para GAMBOA
VILELA?, SEGURA GARCIA® y CASTRO GARCIA®, los signos distintivos son
medios identificadores e instrumentos de comunicacién que utiliza el
empresario para distinguir e identificar en el trafico mercantil: su
empresa, su establecimiento de comercio, los productos que fabrica o

2 GAMBOA VILELA, Patricia. Los signos distintivos — Instrumentos del comercio. Lima,
2004, p. 4. [Consultado el 01.03.2016]. Disponible en:
<http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/a7036c8e-f7f1-42e0-a82f-
Oefecc02aeab.pdf>

® SEGURA GARCIiA, Marfa. Derecho penal y Propiedad Industrial. Alicante: Civitas,
1995, p. 174.

* CASTRO GARCIA, Juan. La Propiedad Industrial. Bogota: Universidad Externado de
Colombia, 2009, p. 41.



comercializa o los servicios que presta. Son el elemento méas importante
del vinculo entre el comerciante y su clientela.

Dentro de la categoria de signos distintivos podemos encontrar a las
marcas, los nombres comerciales, las ensefias, los lemas comerciales, las
denominaciones de origen, las marcas colectivas, las marcas de
certificacion y otros. Su caracteristica comin es que persiguen ciertas
funciones bésicas’:

a) La funciéon de distintividad, mediante la cual se diferencia un
elemento particular en el mercado;

b) La funcidn de origen empresarial, a través de la que se identifica
un elemento con el individuo u empresa que lo produce y/o ofrece
en el mercado;

c)  La funcion de reputacién o goodwill®, que se refiere a la reputacion
0 imagen en base a la calidad positiva o negativa, del elemento
distinguido;

d) La funcién publicitaria, que hace referencia a que los signos
distintivos son en si mismos un medio de induccion a la
contratacion de los servicios, identificacion del comercio o compra
de los bienes a los que representan.

Respecto a estas caracteristicas, la mas importante es la referida al
origen empresarial. De ese modo, el INDECOPI debera cuidar que no
exista riesgo de confusion en el pablico consumidor, esto forma parte del
interés publico del Estado. El fundamento se encuentra en el articulo 65
de la Constitucion que sefiala: “(...) el Estado garantiza el derecho a la
informacion sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposicion
de los consumidores en el mercado (...)”. Por esta razon se deniegan

*VIBES, Federico. “Derechos de propiedad intelectual”. Buenos Aires: ADHOC, 2009.
Citado por MURILLO CHAVEZ, Javier. Sobre las marcas en la actualidad. Perd,
2013. [Consultado el 09.03.2016]. Disponible en: <http://enfoquederecho.com/
mercantil/propiedad-intelectual/sobre-las-marcas-en-la-actualidad/>

® El Good Will es un anglicismo que significa o hace referencia al buen nombre de una
empresa, producto, servicio, persona, etc. Se trata de un activo de gran valor, puesto que
ese buen nombre le permite obtener clientes, proveedores, créditos, etc. El buen
nombre, coloca a una empresa en posicion ventajosa frente a la competencia,
facilitindole su incursién o sostenimiento en el mercado. Permitiéndole también,
mejores ventas y en muchos casos, a precios un poco mas altos, puesto que el
consumidor siempre estd dispuesto pagar un poco mas por tener un producto de
“marca”, lo que indudablemente le permite tener una mejor rentabilidad.



registros que puedan inducir a los consumidores a confundir marcas o
nombres comerciales. Los signos distintivos funcionan con estructura de
derechos negativos (ius excludendi) que permiten al titular impedir
diversos actos de terceros que tengan como objeto el signo distintivo en
concreto. Econdmicamente, se trata de pequefias estructuras monopdlicas
a modo de derechos de exclusiva que se le otorgan al titular luego de una
evaluacion tras la solicitud de registro de cada tipo de signo distintivo.

2.  Concepto o naturaleza juridica de las marcas

En primer lugar partiremos del concepto que nos ofrece el articulo
134 de la D. 486 CAN. Segun éste “constituird marca cualquier signo que
sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran
registrarse como marcas los signos susceptibles de representacion
grafica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una
marca en ningln caso sera obstaculo para su registro (...)".

Ahora bien, diversos autores se han pronunciado acerca de las
marcas. Asi por ejemplo, MARAVi CONTRERAS’ Y GAMBOA VILELA®,
destacan que la finalidad de estas es distinguir; es decir identificar y
diferenciar productos o servicios de los demas de la misma especie para
que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta segln sus
intereses. Mientras que FERNANDEZ NOVOA, la define como un bien
inmaterial, es decir, no tiene existencia sensible, mas bien, necesita
materializarse en cosas sensibles para poder ser percibido por los
sentidos. La marca es la union entre el signo y el producto (o servicio)
en cuanto tal unién es aprehendida por los consumidores®.

La definicion que nos presenta FERNANDEZ NOVOA  resulta
interesante, pues explica que la marca es un signo distintivo que se basa
en un componente psicolégico, que basicamente se refleja en la union
entre la marca propiamente dicha y el producto o servicio que ésta
representa. También puede observarse que tanto los productos como los
servicios son objetos distinguidos por la marca. De esa manera, junto a la
marca de producto nacio la marca de servicio, destinada a distinguir en el

"MARAVI CONTRERAS, Alfredo. Introduccién al Derecho de las Marcas y otros Signos
Distintivos en el Perd. En: Revista Foro Juridico, N° 1. Lima (2013), p. 59.

® GAMBOA VILELA. Op. Cit., p. 8.

° FERNANDEZ NOVOA, Carlos. Manual de la Propiedad Industrial. Madrid: Marcial
Pons, 2009, p. 485.



mercado prestaciones. Este tipo de marca realiza su funcién distintiva de
modo referencial y no mediante la incorporacion material a un producto,
como seria en el caso de la marca de producto™®.

A todos nos pasa que cuando vemos un producto de alguna marca
de nuestro interés queremos adquirirlo, muchas veces dejando de lado
factores importantes como el precio por ejemplo, que en muchos casos es
muy elevado. Esto se debe a que la publicidad de la marca en cuestion ha
calado en nuestra mente y genera en nosotros el interes de querer adquirir
un determinado producto o servicio de dicha marca. Es comdn escuchar a
los consumidores aceptar que los precios son elevados, sin embargo
aceptan pagarlo porque te venden la marca. Asi es como hoy en dia se
desarrolla el comercio de las denominadas “marcas renombradas” o
“marcas notoriamente conocidas”, que como sefiala MURILLO CHAVEZ
“se caracterizan por la extensa amplitud de consumidores que las
reconocen y que practicamente son protegidas a nivel mundial”*.

Es importante recalcar que la distintividad es una de las
caracteristicas mas resaltantes de la marca. Asi se evidencia en el articulo
134 D.486 CAN. En relacion a ella, ARANA CORREJUELOS sefiala que se
trata de una funcion compleja que reune dos aspectos: identificar y
diferenciar. Por el primero se reconoce a la marca como perteneciente a
cierto género, clase o especie de productos o servicios; mientras que por
el segundo se separa por sus caracteristicas una marca de las otras marcas
del mismo género®*. Del concepto dado por ARANA CORREJUELOS,
entendemos que la funcion distintiva de la marca comprende dos
relaciones: la primera que es la relacion entre la marca y el producto o
servicio, y la segunda que se da entre la marca y el resto de marcas de la
misma clase.

Complementando esta idea, MANSANI se pronuncia respecto a la
distintividad y sefiala que: “(...) la capacidad distintiva (entendida como
la percepcion, variable en el tiempo, que el publico tiene del hecho de
que un signo o uno de sus componentes identifiquen inequivocamente los
productos o servicios de una especifica empresa) constituye el elemento

1 BAyLOs CorRROZA, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Madrid: Civitas,
1993, p. 809.

X MURILLO CHAVEZ. Op. Cit.

2 ARANA CORREJUELOS, Maria. Distintividad Marcaria (Parte 1). En: Derecho &
Sociedad, N° 17. Lima (2012), p. 181.



decisivo para determinar el d&mbito de tutela que se confiere a una

marca”®,

Este importante aunque complejo concepto es determinante para la
proteccion juridica de los signos distintivos. La distintividad sirve
también para medir y controlar la vulneracion del principio de no
confusion por existir signos que pueden inducir a confusion con otros
derechos como el derecho a la imagen, el derecho de autor, el derecho
previo de marca, el derecho previo de nombre comercial, el derecho de
variedad vegetal, entre otros.

La proteccion juridica de una marca Unicamente se puede obtener si
se registra ante la Direccién de Signos Distintivos (en adelante DSD) de
INDECOPI. El registro esta circunscrito al territorio nacional, asi como
a los productos y servicios determinados en el mismo registro inicial. En
efecto, las marcas obligatoriamente hacen referencia a ciertos productos
o servicios segun la Clasificacién Internacional de Niza* que consta de
treinta y cuatro (34) clases de productos y once (11) clases de servicios.
Para que las industrias extranjeras puedan proteger sus marcas en el Perd,
estas deberan ser registradas en territorio nacional pese a tener proteccion
en el exterior y solo se protegeran los servicios o productos solicitados al
momento de inscribir la marca.

El registro de marca tiene una duracion de diez (10) afios a partir de
la fecha de la resolucion; de igual manera, se puede renovar
perpetuamente a solicitud del titular. Sin embargo, existe una carga
indirecta de uso de la marca una vez que esta registrada. Segun el articulo
165 de la D.486 CAN, un registro de marca puede ser cancelado si la
marca no ha sido utilizada en el mercado peruano o el mercado de alguno
de los paises de la Comunidad Andina durante los tres (3) afios siguientes
al otorgamiento de la marca.

3 MANSANI, Luigi. La capacidad distintiva como concepto dinamico. En: Actas de
Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XXVII. Madrid (2006), p. 228.

“ INDECOPI y la mayoria de paises alrededor del mundo utilizan la Clasificacién de
Niza basada en 34 clases de producto y 11 clases de servicios. ... Clasificacién de Niza.
10° ed. 2016. [Consultado el 25.06.2016]. Disponible en: <http://www.wipo.int/nice/
its4nice/ITSupport_and_download_area/20160101/gs_in_pdf/nice_es_flat nice 201601
01.pdf>



3. Concepto o naturaleza juridica de los nombres comerciales

Del mismo modo que la marca, partiremos dando la definicion
legal del nombre comercial que nos ofrece el articulo 190 de la D.486
CAN. Segun este “se entendera por nombre comercial cualquier signo
que identifigue a una actividad econdmica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podra tener
mas de un nombre comercial (...)”.

TEJADA LOMBARDI, a proposito de la definicién que nos ofrece el
articulo anteriormente citado enuncia las caracteristicas de este signo™®:

. Se trata de un signo distintivo;

. Identifica una actividad econdémica, una empresa 0 un
establecimiento mercantil;

. Se puede contar con mas de un nombre comercial,

. Puede estar conformado por la denominacion social, razon social o
la designacion inscrita en el registro respectivo;

. Es independiente de las denominaciones o razones sociales y puede
coexistir con ellas.

El nombre comercial —que en la presente investigacion se usara de
manera general e indistinta para referirnos tanto a roétulos, ensefias y
nombre comercial propiamente dicho- también goza de consenso en la
doctrina en cuanto a su definicion. Asi por ejemplo, CASTRO GARCIA'® y
BAYLOS CORROZA, lo definen como el signo que permite individualizar
e identificar a una empresa en relaciéon con las otras empresas presentes
en un mercado. Aquel signo mediante el cual se explota comercialmente
una empresa diferenciando su actividad de otras actividades idénticas o
similares.

Dicho de manera simple, el nombre comercial es el nombre de las
empresas y/o negocios, aquel nombre a raiz del cual todos los
consumidores identificamos los establecimientos a los cuales

> TEJADA LOMBARDI, Carlos. La Regulacién del nombre comercial. 2013, p. 2.
[Consultado el 05.04.2016]. Disponible en: <http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/
files/2013/12/201311_Analisis_Legal Carlos_Tejada_Lombardi.pdf>

® CASTRO GARCIA. Op. Cit., p. 223-224.

" BAYLOS CORROZA. Op. Cit., p. 847.
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concurrimos. Se trata del nombre de los negocios o establecimientos a los
que acudimos para adquirir productos o servicios.

El fundamento legislativo internacional de los nombres comerciales
es el articulo 8 del Convenio de la Union de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en vigor para el Per( desde el 11 de abril de 1995,
el mismo que sefiala que: “El nombre comercial sera protegido en todos
los paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o
no parte de una marca de fabrica o de comercio”. Como vemos el nombre
comercial constituye una de las figuras con méas arraigo historico de la
propiedad industrial. Es por ello que no se puede negar la trascendencia
del nombre comercial a nivel internacional, la que ha repercutido en las
normas locales de los paises y dentro de los cuales, el Perd no ha sido
ajeno’®.

A diferencia de las marcas, el nombre comercial tiene un requisito
especial. Se trata de la prueba del uso, la cual se encuentra recogida en el
articulo 195 de la D.486 CAN y segun el cual “(...) Los Paises Miembros
podran exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales. (...)".
(El subrayado es nuestro).

Concordantemente, el articulo 86 del DL.1075, sefiala que:

“En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un
nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial
deberd demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perd, por
parte del publico consumidor pertinente, para distinguir actividades
econdmicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el
signo que motiva el inicio de la accion legal”. (El subrayado es
nuestro)

De los articulos antes citados, podemos concluir que respecto al
nombre comercial seran tres aspectos los que se deben probar para
efectos de su registro. Primero, se debe probar el primer uso
temporalmente. Esto se debe a que es necesario que exista evidencia del
primer uso del nombre comercial en el mercado para efectos de ver la
prevalencia de este derecho generado por el uso y otros existentes en la
dindmica del mercado. Segundo, debera probarse también exactamente

'8 SCHIANTARELLI GONZALEZ, Juan. La regulacion del Nombre Comercial en el Per(:
rezago y desafio. En: Derecho PUCP, N° 74. Lima (2015), p. 114.

11



en que lugares se utiliza el nombre comercial pues esto demostrara la
extension en la cual se utiliza el mismo. Finalmente, como tercer punto,
se debe probar el uso de nombre comercial relacionado con determinadas
actividades econdmicas, empresas y/o establecimientos comerciales.

De esta manera, el solicitante de un nombre comercial o el legitimo
titular del mismo tienen que demostrar el uso del mismo dentro del
territorio peruano. De igual manera y en vista de que el derecho al
nombre comercial se adquiere con el uso, es necesario que el legislador e
INDECOPI establezcan un &mbito geografico determinado para los
nombres comerciales. Por tanto, sera posible que un nombre comercial
tenga alcance nacional cuando se demuestre el uso expandido del mismo.
Del mismo modo, el derecho al nombre comercial termina cuando cesa el
uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o establecimiento
que lo usa®.

En caso de lograrse el registro del nombre comercial, éste tendra
una duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su registro o
depésito, renovables por periodos iguales® y su naturaleza es declarativa,
es decir, declara el primer uso del signo en el mercado.

No debemos confundir nombres societarios con nombres
comerciales. MURILLO CHAVEZ, atribuyéndoselo a MIRANDA, sefiala que
“el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa
en el mercado (o, si se prefiere, del empresario en el ejercicio de su
actividad empresarial ~concurrencial) [signo de diferenciacion
empresarial-concurrencial], la denominacion social, en cambio, se
configura como el signo identificador del ente colectivo, como sujeto
titular de derechos y deberes y centro de imputacién de responsabilidades
en el trafico juridico (signo de identificacion personal-patrimonial)”*. En

Y COMUNIDAD ANDINA. Decisién N° 486. Régimen com(n sobre la propiedad
industrial. 2000, p. 45. Articulo 191.- “El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del
nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

2 |bid., p. 46. Articulo 196.- “En caso de registro del nombre comercial, éste tendra una
duracion de diez afios contados a partir de la fecha de su registro o deposito, renovables
por periodos iguales”.

! MURILLO CHAVEZ, Javier. Usando la camiseta de INDECOPI en el Poder Judicial:
Trazos sobre el proceso de modificacion de denominacion o razén social por conflicto
con signos distintivos. Cusco, 2013, p. 242. [Consultado el 10.06.2016]. Disponible en:
<https://works.bepress.com/javier_murillo/10>
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este sentido, tenemos por un lado los nombres societarios, que se
caracterizan por identificar a la persona juridica. Su funcién esta
orientada a identificar a determinados entes para la realizacion de la
libertad de contratacion con diversos agentes en el mercado.

Los dos tipos de nombres societarios que regula la Ley General de
Sociedades son:

a) La denominacidn social: que ha sido atribuida a aquellas formas
societarias que cuentan con responsabilidad limitada, como por
ejemplo la Sociedad An6nima; y

b) La razdén social: que ha sido atribuida a las formas societarias
donde los socios responden por las deudas de la sociedad, como por
ejemplo la Sociedad Colectiva.

TEJADA LOMBARDI sefiala que la razén o denominacion social
constituyen el medio de identificacion de la empresa como persona
juridica y con la cual ésta se desempefia como sujeto de derechos y
obligaciones. Mientras que el nombre comercial es un medio
identificador que distingue a un empresario en el ejercicio de su actividad
comercial. Para ilustrar la distincion, TEJADA LOMBARDI equipara el
nombre comercial al nombre artistico o seudoénimo con el cual un artista
se identifica en el ambito artistico. Mientras que la razén social y la
denominacién social, se equiparan, a los nombres y apellidos con los
cuales una persona natural es inscrita en el Registro Civil de
Identificacion?. Es importante diferenciar practicamente cada uno de
estos signos en los documentos en los cuales se utilizan, por ejemplo en
una factura o boleta de venta.

%2 TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 4.
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En este caso, a modo de ejemplo, el logo TvEmpresa es donde debe

ir colocado el nombre comercial de la empresa que emite la factura o
TuEmpresa S.A.C.

boleta de venta. Por otro lado, donde se sefiala ~ RUC: 90025000016  eg
donde debe ir colocado el nombre societario de quién estd emitiendo la
factura o boleta de venta. Finalmente, la marca viene colocada en donde
se coloca la descripcion de los productos vendidos o los servicios
prestados.

Asi, de manera resumida, tenemos el siguiente cuadro de
diferencias comparativas:

14



Cuadro N° 1
Diferencias comparativas

Nombre
Societario Nombre
L, . Marca
(Denominacion / Comercial
Razo6n Social)
Ambito - Propiedad Propiedad
Derse(;::igtgrli\(/) Y | Industrial (D.486 | Industrial (D.486
CAN) CAN)
Normativa | Cddigo Civily Ley
General de D.486 CAN D.486 CAN
Sociedades
Naturaleza Derecho Absoluto Derechq de Derechc_) de
Exclusiva Exclusiva
ALEr Identificacion Ide_r1t|f|c_aq|on y Distintividad
Distintividad
Accidn Nulidad de Accion de Accion de
correctiva Registro Societario Infraccion Infraccién
Controles Prohibe identidad
(génesis) y Prohibe identidad | Prohibe identidad
semejanza y semejanza y semejanza
(posteriormente)
Requisitos Debe probarse el
Registro primer uso Registro
Constitutivo (Registro constitutivo
declarativo)
Extgnspn Nacional Territorialidad Nacional
territorial local
Obijeto de Empresa,
distincion Identifica sujeto de aCtI\’/Idfid Productos o
economica, C
derecho - Servicios
establecimiento
comercial
P05|b|I|dad_ Eje Denominacion D_enomlnac_lon, D_enommac_lon,
conformacion figura 0 mixto figura, 0 mixto
Duracion Duracion Duracion de 10 Duracion de 10
indefinida afos renovable afios renovable

Fuente: Elaboracién Propia.







CAPITULO II.
LA PROHIBICION RELATIVA DEL INCISO B) DEL
ARTICULO 136 DE LA D. 486 CAN

En el capitulo anterior hemos hablado de las cuestiones generales
de los signos distintivos, especificamente de marcas y nombres
comerciales. En el presente capitulo analizaremos la prohibicién relativa
de registro que nos presenta el inciso b) del articulo 136 de la D. 486
CAN, gue es basicamente el problema a tratar en el presente trabajo.

1.  Las prohibiciones del articulo 136 de la D.486 CAN

En la parte dinamica de nuestro ordenamiento juridico de
Propiedad Industrial, observamos que el legislador andino ha establecido
determinadas causales de prohibicion de registro, clasificadas de manera
dual, en absolutas y relativas.

Las prohibiciones absolutas, que no son materia de éste analisis,
son aquellas que se deben Unicamente a aspectos intrinsecos del signo
distintivo, las cuales se encuentran contenidas en el articulo 135 de la
D.486 CAN®,

2 El articulo en mencién establece dieciséis prohibiciones absolutas de registro. EI TAJ
se ha pronunciado en numerosas ocasiones respecto a las prohibiciones —tanto absolutas
como relativas- establecidas en la norma andina. Por ejemplo, sefiala en el Fundamento
61 de la Interpretacién Prejudicial N° 101-1P-2014, respecto a las prohibiciones
absolutas de registro: “Las prohibiciones intrinsecas o absolutas se refieren al signo que
por sus caracteristicas no tiene la capacidad de funcionar como marca seguin lo
determinado en el articulo 134 y 135 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina. El articulo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de



Por su parte, las prohibiciones relativas son aquellas que estan
relacionadas con derechos de terceras personas como parte del mercado,
las cuales se encuentran contenidas en el articulo 136 de la D.486 CAN.
Especificamente el articulo sefiala:

Articulo 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 o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada
para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
0 servicios, 0 para productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusion o de asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o,
de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion;

Cc) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o
registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera
originar un riesgo de confusién o de asociacion;

d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero,
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un
riesgo de confusién o de asociacién, cuando el solicitante sea 0 haya
sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el Pais Miembro o en
el extranjero;

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en
especial, tratdndose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico,
seudénimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como
una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;

marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma
mencionada, el signo no serd apto para obtener su registro, estas causales de
irregistrabilidad se destinan a proteger el interés publico. Al respecto, el autor espafiol
Baylos Corroza sefiala que las prohibiciones absolutas son las que excluyen del registro
signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de
virtud distintiva”. También podemos encontrar informacion respecto a las prohibiciones
absolutas de registro en la bibliografia utilizada para el desarrollo de la presente tesis.
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f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras,
caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios
o la forma de procesarlos, 0 que constituyan la expresién de su
cultura o préctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia
comunidad o con su consentimiento expreso; v,

h) constituyan una  reproduccién, imitacion, traduccion,
transliteracion o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que
sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su
uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusiébn o de
asociacion con ese tercero 0 con sus productos o servicios; un
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

Respecto a este tipo de prohibiciones, el TAJ también se ha
pronunciado y sefiala que “las prohibiciones contenidas en el articulo 136
de la Decision 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de
terceros”*. En efecto, las causales de prohibicién relativas estan referidas
a los derechos de terceros que impiden un registro, tales como el derecho
al nombre, el derecho a la imagen, el derecho de autor, el derecho de otro
signo distintivo anterior (incluso derecho preferente por mera solicitud),
entre otros. Las prohibiciones absolutas son aplicables ex officio,
mientras que, las prohibiciones relativas seran invocadas exclusivamente
a iniciativa de las partes interesadas?>.

Como parte de estas normas concretas, el inciso b) del articulo 136
de la D.486 CAN (que sera el Unico que analizaremos en el presente
trabajo) establece un supuesto que nos resulta interesante profundizar por
los conflictos que podria suponer su aplicacién, la prohibicion en
mencion establece que se denegara un registro de marca cuando exista un
nombre comercial protegido, y cuando dadas las circunstancias, su uso
pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacion. A la letra dice:

#*Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 78-1P-2013. San
Francisco de Quito, 2013, p. 20.
% FERNANDEZ NOVOA. Op. Cit., p. 561.
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“No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular
cuando: (...) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial
protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia, siempre que dadas
las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacion; (...)”

Los conflictos suscitados entre marcas y nombres comerciales son
muchos y los criterios utilizados por el INDECOPI para resolverlos han
sido utilizados en reiteradas oportunidades®.

Basicamente el conflicto que se genera entre una marca y un
nombre comercial se debe a la prohibicion citada lineas arriba. Tal
prohibicion postula que no podré registrarse como marca un signo que
sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido. Es en este
punto donde la ley nacional y la ley andina no llegan a un consenso ya
que se contradicen al momento de determinar en qué casos estamos ante
un nombre comercial protegido (por tanto se deniega el registro de marca
que origind la accion legal) y en qué casos si resulta posible el registro de
una marca pese a la existencia anterior de un nombre comercial idéntico
0 semejante.

Ahora bien, segun las resoluciones mencionadas, es comun ver que
para la proteccién del nombre comercial se exige el requisito de la prueba
de uso (por parte del titular del nombre comercial) y del minimo
conocimiento del nombre comercial (por parte del consumidor), esto
evidencia que el legislador ha normado la necesidad de establecer un
ambito geografico determinado al uso del nombre comercial. Al respecto
tenemos como antecedente que ya desde el Decreto Ley N° 26017 — Ley
General de la Propiedad Industrial — norma de 1992, se limitd el &mbito
de proteccion de los nombres comerciales a extensiones territoriales
determinadas. En ese sentido se pronuncié el Tribunal de Propiedad
Industrial de aquella época:

%8y s6lo por mencionar algunos ejemplos de Resoluciones emitidas por el Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual: Resolucion N° 320-2011/TPI.
Expediente N° 396350-2009. Resolucion 0941-2011/TPI. Expediente N° 354543-2008.
Resolucién N° 2286-2009/TPl. Expediente N° 314381-2007. Resolucion 1347-
2009/TPI. Expediente N° 250936-205 acumulado al expediente N° 236791-2005.
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“En principio, el Decreto Ley N° 26017 limitaba territorialmente la
proteccion del nombre comercial por cuanto resultaba y resulta
imposible para el comerciante conocer cuales son los nombres
comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, salvo que
exista una difusion masiva y constante de los mismos a nivel nacional
gue permita extender su proteccion a todo el territorio nacional. En tal
sentido, si la norma hubiese extendido la proteccion del nombre
comercial a todo el territorio sin limitarla al supuesto excepcional de
gue el nombre comercial tenga una difusion masiva y constante a
nivel nacional, se hubiese llegado al absurdo de que la persona que
desease realizar una actividad comercial en el pais bajo un nombre
comercial determinado debia recorrer previamente todo el territorio
nacional para asegurarse que en ese ambito no existiere otra persona
actuando en el mismo giro de actividad econémica con un nombre

igual o similar™?’.

Como se observa, el requisito de la delimitacion geografica de los
nombres comerciales esta presente en nuestra normativa desde hace
mucho tiempo. Esta delimitacion geografica del nombre comercial se
debe al tipo de registro que éste tiene, ya que al ser declarativo, no
necesita de registro formal previo, por lo que resulta imposible para el
empresario saber si el nombre que tiene en mente para su negocio ya esta
siendo usado por otro empresario en alguna parte del territorio nacional.
Esto es precisamente lo que genera que en un mismo territorio puedan
coexistir dos o méas nombres comerciales idénticos o similares,
generando riesgo de confusién entre los consumidores y problemas en el
mercado entre los empresarios.

Frente a esta situacion vemos que cada titular de un nombre
comercial tiene legitimo derecho de registrarlo como marca y asi evitar
que terceros lo registren. Sin embargo, el ejercicio efectivo de dicho
derecho por parte de cada uno de los titulares no es posible, ya que ello
significaria la coexistencia en el registro de marcas y/o nombres
comerciales idénticos o similares, la cual estd expresamente prohibida
por la ley articulo 136, inciso a) y b) de la D.486 CAN.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, la cuestion a analizar es
el conflicto que se genera entre un nombre comercial y una marca,
especificamente el problema que surge cuando se pretende registrar una

" Pera. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
Resolucién N° 387-1998/TPI-INDECOPI. Lima, 1998, p. 8.
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marca y bajo esa denominacion se viene desarrollando previamente un
establecimiento comercial. Es decir, cuando existe un nombre comercial
del cual se viene haciendo uso, que es idéntico o similar a la marca que
se pretende registrar. Para resolver este supuesto el Tribunal del
INDECOPI ha planteado los siguientes criterios de aplicacién?®:

“a) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado
y la solicitud de registro de una marca: En el Per(, el nombre
comercial es protegido dentro de su zona de influencia
econdmica, por lo que la Sala es de la opinién que el titular de un
nombre comercial s6lo podra oponerse al registro de una marca
idéntica o similar a su signo cuando el ambito geogréfico de
influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio
peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el
registro de una marca puede afectar la distintividad del hombre
comercial y provocar riesgo de confusién en el consumidor. Sin
embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor
transcendencia geogréfica, aun cuando demuestren un uso
anterior, no podran lograr la denegatoria del registro de la marca.

b) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o
nombre comercial registrado: El hecho de que se acredite el
uso de un nombre comercial no significa necesariamente que éste
acceda directamente a registro, ello s6lo sera posible en la medida
en que no se afecten los derechos registrales de terceros
adquiridos con anterioridad. Es decir, en caso se solicite el
registro de un nombre comercial (o0 de una marca sobre la base de
la titularidad de un nombre comercial), éste no podra ser
registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo
distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que, en esos
casos, su coexistencia inducira a confusion al publico. Lo anterior
se aplica incluso cuando el nombre comercial de la solicitante
haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del
tercero. En estos casos, no es necesario determinar el &mbito
territorial del nombre comercial registrado, puesto que la
publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido
en todo el territorio nacional. Cabe precisar que, aun cuando el
registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la
marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria
del registro debera respetar la zona de influencia econdmica del

8 perq. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.
Resolucién N° 0320-2011/TPI-INDECOPI. Lima, 2011, p. 19-20.
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nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con
anterioridad.

c) Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre
comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro:
Aqui habra que atender a la antigliedad de los mismos. Asi, en el
caso que tanto el solicitante del registro como el opositor del
mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres
comerciales, la Sala es de la opinion que si la solicitante
demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con
anterioridad al del opositor, tendra un mejor derecho a obtener el
registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el
nombre comercial del opositor sea mas antiguo que el del
solicitante, solo podra lograr la denegatoria del registro si éste
tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del pais.
Caso contrario, se procederd al registro del nombre comercial
posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ambito de
proteccion del nombre comercial anterior. Asi, si el uso del
nombre comercial posterior genera confusion en la zona
geografica de influencia econémica del nombre comercial
anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial
posterior, en esa zona geografica dicho nombre comercial no
podra usarse”.

Respecto a estos pronunciamientos -establecidos como criterios

para resolver por el INDECOPI- podemos colegir mas caracteristicas al
nombre comercial®;

a)

b)

El dmbito de proteccion geografico de un nombre comercial no
registrado, esta limitado al territorio donde el empresario realiza
sus actividades comerciales.

Esto se pone de manifiesto en el primer criterio establecido por el
INDECOPI. Aquel nombre comercial no registrado que no tenga
trascendencia juridica, aunque demuestre un uso anterior, no podra
lograr la denegatoria de registro de una marca. Es decir, solo aquel
nombre comercial que sea conocido a nivel nacional podra
oponerse al registro de una marca igual o similar a su signo.

Si el nombre comercial tiene trascendencia fuera de ese territorio,
podra obtener proteccion (via oposicion) frente a una solicitud de
registro de marca.

% TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 8.
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d)

Esto quiere decir que aquel nombre comercial no registrado que es
nacionalmente conocido podra oponerse a la solicitud de registro
de una marca igual o similar a su signo, pues la coexistencia de
ambos podria causar un riesgo de confusion en el publico
consumidor.

Sin perjuicio de lo mencionado, el registro de un nombre comercial
en la Direccion de Signos Distintivos amplia la proteccién a todo el
territorio nacional, debido a la publicidad del registro.

Resulta claro que al registrar un nombre comercial éste queda
protegido, pues como vemos los inconvenientes surgen en los casos
de nombres comerciales no registrados. El registro garantiza la
seguridad juridica.

Se respeta el Principio registral Prior Tempore Prior lure, puesto
que no se podré registrar un nombre comercial idéntico o similar a
una marca registrada, asi se pruebe que el nombre se usa con
anterioridad a esta.

El principio clasico del derecho Prior Tempore Prior lure no es la
excepcion en el derecho de signos distintivos, toda vez que la
marca registrada con anterioridad a la solicitud de registro de un
nombre comercial, prevalecera sobre éste aunque se demuestre su
uso anterior a la fecha de registro de la marca.

Entre nombres comerciales solicitados y utilizados con anterioridad
a la solicitud, se analizard la antigliedad y la trascendencia
territorial del nombre comercial.

En caso de conflicto entre dos nombres comerciales, prevalecera
aquel que goce de mayor antigtiedad y trascendencia en el territorio
nacional.

En el tercer capitulo se hard mencién a una de las tantas

resoluciones del INDECOPI que hace referencia a la prohibicion relativa
del inciso b) del articulo 136 de la D.486 CAN, sobre la cual versa el
presente trabajo y se analizara el problema suscitado y el criterio usado
para la solucién del mismo por parte del INDECOPI asi como la postura
contraria a este por parte del TAJ.
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2. Anadlisis de la redaccion del inciso b) del articulo 136 de la
D.486 CAN.

“Articulo 136: No podran registrarse como marcas aquellos signos
cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando: (...) b) sean idénticos o se asemejen a
un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo o ensefia,
siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un
riesgo de confusién o de asociacion; (...)” (El resaltado es nuestro).

La prohibicion relativa del inciso b) del articulo anteriormente
citado, sefiala que se negaré el derecho de registro a aquellas marcas que
por ser idénticas o semejantes a un nombre comercial protegido, pudieran
afectar indebidamente el derecho del tercero titular del mismo.

Ahora bien, el legislador no ha precisado que debemos entender
por: indebidamente, tercero, identidad o0 semejanza y riesgo de
confusién o de asociacion. Puesto que se tratan de conceptos juridicos
indeterminados. Por lo tanto, resulta interesante analizar estos términos
para comprender cabalmente el sentido de la prohibicion contenida y a
que supuesto se refiere precisamente.

Para empezar el anélisis, debemos precisar qué entendemos por
indebidamente. Segln el diccionario de la Real Academia de la lengua
Espafiola (en adelante RAE) “indebido” significa ilicito, injusto y falto
de equidad. En este sentido, se entiende que el registro de una marca no
sera posible siempre que el uso de ésta resulte ilicito por transgredir el
derecho de otra persona, en este caso de un empresario que viene siendo
titular de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de
registro de la marca. Si fuera posible registrar una marca que tiene
elementos idénticos o semejantes a un nombre comercial protegido, el
perjuicio que recaeria sobre el titular de dicho nombre comercial
constituiria un acto ilicito por parte del titular de la marca registrada con
posterioridad al nombre comercial, pues se estaria vulnerando el derecho
de exclusiva del titular del nombre comercial, generando que su
establecimiento o0 negocio sea materia de confusion o asociacion a una
marca que no tiene nada que ver con él.

El legislador tampoco ha precisado quien se constituye como
tercero, sin embargo, resulta claro que en Derecho, un tercero seria toda
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persona extrafia al contrato o proceso, pero que desarrolla gestiones en él
por asi haberlo solicitado las partes directas o por tener un interés en el
acto o contrato. Siguiendo esta definicion, las partes que intervienen en el
registro seran: el solicitante y la oficina nacional competente. Por tanto,
el tercero en mencion seria toda persona que puede oponerse al registro
de la marca por tener un legitimo interés para obrar al ver su derecho
posiblemente vulnerado. En este supuesto especifico del inciso b)
articulo 136 de la D.486 CAN, el tercero seria aquel titular de un nombre
comercial usado con anterioridad a la solicitud de registro de marca, ya
que el titular del nombre comercial estd facultado para oponerse al
registro de la marca si es que presenta las pruebas necesarias para tal
oposicion.

Hay una particularidad en la prohibicion del inciso b) del articulo
136 de la D.486 CAN, ya que sefiala que la marca que sea idéntica o se
asemeje a un nombre comercial protegido no podra ser registrada
siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de
confusion o de asociacion. Es necesario esclarecer que se entiende por
marca idéntica o semejante a un nombre comercial, rotulo o ensefia y
cuando se origina un riesgo de confusién o de asociacion.

Respecto a la identidad o semejanza, tal y como sefiala FERNANDEZ
NOVOA: “la propia definicion del concepto de identidad implica que los
dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos”30. Por lo
tanto, en la prohibicion relativa del inciso b) del articulo 136 de la D.486
CAN, habra identidad cuando la marca que quiere registrarse sea igual,
sin modificaciones ni adiciones, a todos los elementos del nombre
comercial protegido, ya que tal identidad supondria un alto riesgo de
confusion entre los consumidores. Por otro lado, la semejanza implica
una relacién entre personas o0 cosas que tienen caracteristicas comunes,
pero que no son completamente iguales en todos los aspectos. Si la marca
que desea registrarse presentase caracteristicas comunes en relacion al
nombre comercial protegido, no podra registrarse segun la prohibicién
del inciso b) del articulo 136 de la D.486 CAN. Lo que no queda claro es
hasta qué punto las caracteristicas o elementos de una marca y un nombre
comercial pueden ser comunes, el legislador ha dejado abierta esa
ventana ya que dependera de los criterios de cada oficina nacional

% FERNANDEZ NoVOA. Op. Cit., p. 563.
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competente, determinar cuando un signo que se pretende constituir en
marca serd semejante a un nombre comercial protegido.

En la redaccion del inciso b) también se hace referencia al uso. El
inciso menciona que la prohibicion entra en funcionamiento cuando el
uso (de la marca que pretende su registro) pudiera originar riesgo de
confusion o de asociacién en los consumidores respecto al nombre
comercial protegido. Las normas no mencionan que pruebas son
pertinentes para demostrar que el uso del signo que pretende registro no
afecta indebidamente al signo protegido con anterioridad, dejando
nuevamente a discrecion de la Oficina Nacional Competente la
valoracién de las pruebas planteadas por quien pretende ser reconocido
como titular.

Finalmente, respecto al riesgo de confusion, del que también se
habla en el inciso b) del articulo 136 de la D.486 CAN, FERNANDEZ
NOVOA sefiala: “la prohibicion relativa a la que se refiere el mencionado
inciso, presupone que debe existir un riesgo de confusion entre el nombre
comercial o denominacién anterior y el signo solicitado como marca, lo
que hace que la confundibilidad entre signos distintivos sea un tema de
singular importancia y dificultad”™".

En ese sentido, sobre el riesgo de confusion y/o de asociacion, el
TAJ ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusion es la posibilidad de que el consumidor al
adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusion
directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial
diferente al que realmente posee (confusidn indirecta).

El riesgo de asociacion es la posibilidad de que el consumidor, que
aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y
otra empresa tienen una relaciéon o vinculacién econémica (Proceso
70-1P-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de
2008, marca; SHERATON)"*,

* Ibid., p. 74.
% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 78-1P-2013. Op. Cit., p.
20.
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La confusidn entre dos signos se presenta de dos maneras: directa e
indirecta. La primera, caracterizada porque el vinculo de identidad o
semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio
determinado en la creencia de que estd comprando o usando otro, lo que
implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o
servicios. La segunda, caracterizada porque el citado vinculo hace que el
consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos
productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial
comin®.

El TAJ también ha sostenido que la confusion se refiere a la falta
de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser
inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad
suficiente para ser distintivo.

El derecho exclusivo al uso del signo por parte de su titular,
comprende el ius prohibendi, evitando que terceros se aprovechen de sus
esfuerzos y actividades dirigidas a comercializar los productos, 0 a
prestar los servicios. De otro lado, los consumidores por el signo pueden
distinguir entre los distintos productos o servicios que le son ofrecidos en
el mercado. Es por esta razén que las marcas y los nombres comerciales,
para poder ser objeto de apropiacion exclusiva, deben ser distintivos
tanto intrinseca como extrinsecamente™.

Como bien sefiala CAMACHO, lo que busca impedir la causal de
irregistrabilidad de signos que puedan causar confusién con otros
pertenecientes a terceros, registrados o solicitados previamente, cuando
distingan productos idénticos o similares, es que accedan al registro
signos que puedan causar confusién. Por tanto, no es necesario para
denegar el registro de una marca o nombre comercial que la mencionada
confusion esté probada. De ese modo, la causal de irregistrabilidad del
articulo 136 de la D. 486 CAN, materia de nuestro andlisis, es una causal
preventiva, pues busca evitar que se produzca el perjuicio derivado de la

¥ Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 109-1P-2002.
San Francisco de Quito, 2003, p. 9.

% Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 85-1P-2004. San
Francisco de Quito, 2004, p. 6.

®CaAmACHO, Ricardo. La posibilidad de confusién y la confusién efectiva de signos

distintivos en el mercado. 2004, p. 2. [Consultado el 15.06.2016]. Disponible en:

<http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002035_2004(2).pdf>
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coexistencia de signos confundibles en el mercado®®. Asi también lo
sefiala el TAJ en sus diferentes pronunciamientos acerca del tema.

Por ejemplo, mediante decision recaida en el Proceso 264-1P-2014,
el TAJ senalé que “(...) la labor de determinar si una marca es
confundible con otra marca o con un nombre o ensefia comercial
presenta diferentes matices y complejidades, segun que entre los signos
en proceso de comparacion exista identidad o similitud y segun la clase
de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda
distinguir. En los casos en los que los signos no sélo sean idénticos sino
que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios,
el riesgo de confusion seria absoluto. Cuando se trata de simple
similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de
Ilegar a las determinaciones en este contexto, asi mismo, con la mayor

.., . 37
precision posible™”.

Entonces podemos decir que determinar la confundibilidad entre
dos signos distintivos es tarea del agente administrativo, quien deberé
enfocarse en los principios y reglas que la jurisprudencia ha venido
estableciendo de manera continua. De esa manera el agente precisara
qué grado de confundibilidad existe entre los signos materia de analisis,
basandose tal como lo sefiala la doctrina, en la identidad o semejanza de
los signos enfrentados y los productos o servicios que distinguen,
teniendo en cuenta ademas, a los consumidores 0 usuarios.

3. Diferencias entre los regimenes de nombres comerciales y
marcas

En esta ultima parte del Capitulo Il y a manera de resumen de todo
lo anteriormente  expuesto, podemos concluir  mencionando
caracteristicas diferenciadoras que existen entre marcas y nombres
comerciales, para asi tener claro el panorama que nos ofrecen estos dos
reconocidos signos distintivos. Como bien sefiala FERNANDEZ NOVOA
“Existen numerosos puntos de contacto entre el nombre comercial y la
marca de servicios, radicando la diferencia entre ambas figuras mas en su

% Ibid., p. 6.
3" Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 164-1P-2014. San
Francisco de Quito, 2015, p. 6.
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forma de empleo y en la finalidad de su utilizacién que en cualquier otra

., , . 15,38
cuestion de caracter esencial”™".

La primera diferencia a analizar es la referida al modo de adquirir
su proteccion. Por su parte, la marca de servicios debe ser registrada ante
la oficina nacional competente, registro que le otorga proteccion a nivel
nacional, asi el titular de ésta podra hacer valer su derecho frente a
cualquier vulneracion. Sin embargo, no pasa lo mismo con el nombre
comercial, pues éste (tal como sefiala la D.486 CAN) adquiere su derecho
de exclusiva a través de su primer uso en el comercio y se condiciona al
uso efectivo de dicho nombre en el comercio o mercado por parte del
titular que lo invoque.

Una segunda diferencia que surge entre ambos signos distintivos es
la relacionada a los efectos que el registro de cada uno de estos signos
distintivos produce. El Perl ha optado por el Sistema Constitutivo de
Adquisicién de Derechos sobre los signos distintivos, ello significa que la
proteccion legal alcanzard a los signos que se encuentren registrados ante
la Oficina Nacional Competente, en este caso ante la DSD del
INDECORPI.

Los efectos del registro de marcas son constitutivos, ya que las
empresas 0 personas que decidan registrar su marca deberan ingresar su
solicitud ante la DSD vy ésta sera otorgada siempre y cuando no incurran
en algunos de los casos de prohibicion del registro, establecidos en el
articulo 136 de laD.486 CAN. En el caso del registro de nombres
comerciales, éste serd puramente declarativo, ya que es a partir de la
fecha de primer uso cuando se constituird el derecho sobre el referido
signo, sin embargo, también es cierto que la ley y la doctrina le
reconocen al nombre comercial un tratamiento especial que lo coloca en
condicion de excepcion al sistema descrito, por tanto el registro resulta
siendo declarativo pero con efectos adicionales®®.

El trato diferenciado que se le da a cada signo distintivo, se debe a
la finalidad que tienen en el mercado, siendo esta la tercera diferencia
gue mencionaremos entre las marcas y los nombres comerciales. Por un
lado, los nombres comerciales sirven para identificar una actividad

%8 FERNANDEZ NOVOA. Carlos. Op. Cit., p. 784.
% TEJADA LOMBARDI. Op. Cit., p. 9.
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econdmica, una empresa o un establecimiento mercantil. Las marcas son
usadas por personas naturales o juridicas para distinguir un producto
especifico dentro del mercado.

Las marcas deben reunir ciertas caracteristicas no exigibles a los
nombres comerciales, como es el caso de la “aptitud distintiva”.
Justamente esa es la razon por la que no pueden constituirse como
marcas las denominaciones genéricas 0 comunes que puedan inducir a
confusion respecto al producto en si. Contrariamente, los nombres
comerciales no necesitan reunir dicho requisito para cumplir
adecuadamente su funcion. Asi por ejemplo: el nombre comercial puede
ser Alicorp y una marca: Alacena, Capri, Negrita, etc.

En la marca de servicios el signo recae sobre la prestacion -el
servicio-, caso contrario, en el nombre comercial el signo no trata de
distinguir una prestacion de otras, sino de identificar al sujeto que
introduce en el mercado la prestacién y diferenciar su actividad de otras
actividades idénticas o similares®.

Las marcas y los nombres comerciales tienen diferentes
prohibiciones. Esta es la cuarta diferencia que podemos mencionar entre
marcas y nombres comerciales. Las marcas estan sometidas a un
procedimiento de inscripcion mucho mas riguroso que el de los nombres
comerciales, imponiéndosele varias prohibiciones establecidas en los
articulos 135 y 136 de la D.486 CAN. Por su parte, los nombres
comerciales tienen el camino mas fécil hacia la inscripcion registral. Sin
embargo, no dejan de someterse a algunas limitaciones establecidas en el
articulo 194 de la D.486 CAN*™.

“0 FERNANDEZ NOVOA. Op. Cit.

* Decision N° 486. Régimen comin sobre la propiedad industrial. Op. Cit., p. 46.
Articulo 194.- “No podra registrarse como nombre comercial un signo que esté
comprendido en alguno de los casos siguientes: cuando consista, total o parcialmente,
en un signo contrario a la moral o al orden publico; cuando su uso sea susceptible de
causar confusion en los medios comerciales o en el publico sobre la identidad, la
naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o
establecimiento designado con ese nombre; cuando su uso sea susceptible de causar
confusion en los medios comerciales o en el pablico sobre la procedencia empresarial,
el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa produzca o
comercialice; o cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior”.
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Una quinta y ultima diferencia a mencionar, es que a diferencia de
las marcas de productos y servicios que pueden ser transferidas
independientemente, el nombre comercial Gnicamente podrd ser
transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venia
usandolo. Esta regla, prevista en el articulo 199 de la norma andina®, es
I6gica por cuanto dicho signo distintivo identifica justamente la actividad
comercial o al empresario™.

“2 Ibid., p. 47. Articulo 199.- “La transferencia de un nombre comercial registrado o
depositado se inscribird ante la oficina nacional competente de acuerdo con el
procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto corresponda, Yy
devengara la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia del nombre comercial
solo podra efectuarse conjuntamente con la de la empresa o establecimiento con el cual
se venia usando”.

*® TEJADA LOMBARDI. Op. Cit.
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CAPITULO IlII.
EL NOMBRE COMERCIAL NO REGISTRADO
FRENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE
MARCA SEMEJANTE. LA RESOLUCION DEL
CASO CORTEFIEL

Resolucion N° 1525-2010/TPI-INDECOPI. Expediente N°
366141-2008. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual.

Presentacion del caso: Breve resumen de los antecedentes

Cortefiel SA (Espafia), solicita registrar la marca de producto
CORTEFIEL, para distinguir vestidos, calzado (excepto
ortopédico), sombrereria, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Oscar Huamancayo (Pert), formula oposicion al registro,
manifiesta ser titular de la marca CORTEFIEL (Certificado N°
66419), para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial, y que el signo solicitado es semejante a su marca
registrada.

Cortefiel SA, sefiala que ha solicitado la cancelacién de la marca de
Oscar Huamancayo, la cual ha sido declarada fundada por la CSD y
que su empresa es titular desde hace mas de cien afios de la marca
CORTEFIEL, la cual es renombrada en Espafia.

Cortefiel SAC (Pert), formula oposicion al registro del signo
solicitado ya que su empresa es titular del nombre comercial
CORTEFIEL desde el afio 2004. Ademaés indica que mediante
Resolucion N° 17492-2008/OSD-INDECOPI, referida a la accion



de cancelacion de la marca registrada a favor de Oscar
Huamancayo, la DSD ya ha reconocido el uso del referido nombre
comercial por parte de su empresa. Sefiala que el signo solicitado
resulta idéntico a su nombre comercial, toda vez que estan
compuestos por la misma denominacién y adjunta diversos medios
probatorios a fin de acreditar el uso de su nombre comercial.
Cortefiel SA, sefiala que la empresa opositora no ha utilizado la
denominacién CORTEFIEL en el mercado peruano como nombre
comercial en la cantidad y modo suficiente y que su empresa es
titular de la marca CORTEFIEL en diversos paises.

Mediante Resolucion N° 2554-2009/CSD-INDECOPI, la CSD
declara improcedente la oposicion formulada por Oscar
Huamancayo y fundada la oposicion formulada por Cortefiel SAC
y denegd el registro del signo solicitado a Cortefiel SA

El INDECOPI manifiesta que al haber sido cancelada la marca de
la que era titular Oscar Huamancayo, Cortefiel SA ha ejercido
validamente su derecho preferente al solicitar el registro de la
marca en mencion, sin embargo, no ha demostrado que dicho signo
sea notoriamente conocido tal como argumenta en su solicitud de
registro, y aunque lo hubiese demostrado, en un procedimiento de
registro no corresponde evaluar si el signo solicitado es o no
notoriamente conocido.

El INDECOPI sefiala que de todas las pruebas presentadas por
Cortefiel SAC, entre ellas el Certificado de Seguridad de Defensa
Civil emitido por la Municipalidad de Miraflores, las fotografias
del establecimiento comercial perteneciente a la empresa Cortefiel
SAC, la bolsa de plastico que contiene la denominacion Cortefiel y
logotipo, las copias de las facturas que incluyen en la parte superior
izquierda la denominacion Cortefiel y un logotipo, etc.; las Unicas
que resultan idoneas para demostrar el uso anterior y actual del
nombre comercial Cortefiel y logotipo, son las copias de las
facturas, por tal motivo se procedié a evaluar el riesgo de confusion
entre el signo solicitado y el nombre comercial referido, resultando
del andlisis de ambos signos que no es posible su coexistencia sin
generar riesgo de confusién entre los consumidores, toda vez que
ambos comparten los mismos canales de comercializacion y
prestacion, ya que los productos y actividades econdémicas que
estan destinados a distinguir se encuentran vinculados, ademas, los
signos estan conformados por la misma denominacion, lo cual
implica que tengan una idéntica pronunciacion e impresion visual.
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b)

Cortefiel SA interpuso recurso de apelacion sefialando que
Cortefiel SA actué de mala fe al copiar el nombre de su afamada
empresa y marca, ademas sefiala que en el Perd no existe un uso del
nombre comercial Cortefiel que sea suficiente para impedir que se
proteja en el Perl la marca Cortefiel, también indica que de la
copia de las facturas presentadas por Cortefiel SAC, se evidencia
que su negocio esta destinado a vender uniformes a empresas de
seguridad, por tanto, sus productos no estdn destinados a
consumidores finales.

Cortefiel SAC absuelve traslado reiterando sus argumentos
respecto a las semejanzas existentes entre los signos.

Cuestion en discusion

La Sala de Propiedad Intelectual debera determinar:

Si Cortefiel SAC ha acreditado el uso del nombre comercial
CORTEFIEL con anterioridad a la solicitud de registro de la marca
CORTEFIEL presentada por Cortefiel SA.

Si es que existe riesgo de confusion entre el nombre comercial
CORTEFIEL vy el signo solicitado CORTEFIEL.

Resumen del analisis de la cuestion en discusion

Oscar Huamancayo fue titular de la marca CORTEFIEL, sin
embargo Cortefiel SA solicitd la cancelacion por falta de uso de la
referida marca, solicitud que fue aceptada por INDECOPI.

La Sala considera que en el presente caso corresponde pronunciarse
respecto a si se ha acreditado el uso del nombre comercial
CORTEFIEL vy si éste resulta confundible con el signo solicitado
CORTEFIEL.

Del anélisis y valoracion de las diferentes pruebas presentadas por
Cortefiel SAC para demostrar el uso del nombre comercial
Cortefiel, la Sala s6lo considera como validas las facturas que
evidencian el uso como nombre comercial de la denominacion
Cortefiel, con fecha anterior a la solicitud de registro formulada por
Cortefiel SA, por tanto, queda acreditado el uso del nombre
comercial en cuestion, sin embargo, la Sala precisa que dicho uso
se ha realizado exclusivamente en el Distrito de Miraflores, Lima.
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d)

Como podemos apreciar, en el presente caso el conflicto se
presenta entre la solicitud de registro de una marca y un nombre
comercial previamente utilizado. Fue necesario que la Sala
determine la amplitud de la zona de influencia geografica para
determinar en base a ese criterio si es que procede o no la
denegatoria del registro solicitado.

La Sala considera que la zona de influencia geogréfica de Cortefiel
SAC se circunscribe al distrito de Miraflores- Lima. Si bien es
cierto que en las facturas presentadas se aprecia que los diversos
clientes de la empresa provienen de diferentes distritos de Lima,
esto no significa que su nombre comercial sea conocido y/o
utilizado en dichos distritos (pues no se han presentado pruebas que
acrediten un mayor ambito de difusion o conocimiento del nombre
comercial). Por este motivo, no se considerd pertinente reconocer
un ambito de influencia mayor al mencionado. El criterio de la Sala
fue que un nombre comercial restringido a una zona determinada
del territorio nacional no puede ser considerado como un area
econOdmica geograficamente relevante, por tanto, no puede lograr la
denegatoria en el registro de la marca solicitada por Cortefiel SA.
No se creyd necesario realizar el andlisis de riesgo de confusion
entre los signos en cuestion.

Ademas, la Sala es de la opinion que no existen fundamentos
razonables para pensar que el campo de influencia de Cortefiel
SAC pueda extenderse en un futuro y por tanto merecer proteccion
en gran parte o todo el territorio nacional, pese a esto, Cortefiel
SAC tiene el derecho de continuar utilizando su nombre comercial
dentro de su zona de influencia econdmica.

Resolucion de la Sala

La Sala realiz6 el correspondiente examen de registrabilidad y
verificd que el signo CORTEFIEL relne los requisitos exigidos en
el articulo 134 de la D.486 CAN Yy no esta incurso en ninguna de
las prohibiciones de los articulos 135 y 136 de la D.486 CAN, por
tanto, le otorga el registro solicitado a Cortefiel SA, asi revoca la
anterior resolucion que negaba el registro del signo y otorga el
registro de la marca CORTEFIEL a Cortefiel SA por un plazo de
diez afos.
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e) Comentarios a la Resolucion N° 1525-2010/TPI-INDECOPI

En primer lugar, podemos ver que en primera instancia, el
INDECOPI rechaza la solicitud de Cortefiel SA, manifestando que
Cortefiel SAC demostré el uso anterior del nombre comercial
CORTEFIEL. También manifestd que no era posible la coexistencia de
ambos signos sin que se origine riesgo de confusion entre ellos. Asi pues,
queda claro que en esta primera decision del INDECOPI, la
Administracion Pablica obvid por completo la normativa complementaria
referente al nombre comercial propuesta por el DL 1075 en su articulo
86*, donde se hace referencia a que el titular de un nombre comercial
usado o registrado debera demostrar el uso o el conocimiento de éste en
el Peru por parte del publico consumidor, ya que si bien es cierto
Cortefiel SAC prob6 el uso anterior del nombre comercial en cuestion,
no probd el conocimiento de este en el Perd por parte de los
consumidores, y el INDECOPI no exigio tal probanza.

En segundo lugar, podemos apreciar que este caso se encuentra
incurso dentro del primer criterio que propone el INDECOPI para
resolver este tipo de conflictos®, es decir, el conflicto entre un nombre
comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.

Segun este criterio, en nuestro pais el nombre comercial estaria
protegido solo dentro de su zona de influencia econémica, siendo asi, el
titular de un nombre comercial solo podra formular oposicion ante la

* Perd.. Presidente de la Republica. Decreto Legislativo N° 1075. Lima, 2006, p. 28.
Avrticulo 86.- “En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre
comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial debera demostrar su uso o
el conocimiento del mismo en el Per(, por parte del publico consumidor pertinente, para
distinguir actividades econémicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el
signo que motiva el inicio de la accion legal.

**3) Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de
registro de una marca: En el Per(, el nombre comercial es protegido dentro de su zona
de influencia econdmica, por lo que la Sala es de la opinién que el titular de un nombre
comercial s6lo podra oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo
cuando el ambito geogréafico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el
territorio peruano. En este caso, el derecho de exclusiva que otorga el registro de una
marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de
confusion en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen
mayor transcendencia geografica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podran
lograr la denegatoria del registro de la marca. Tribunal de Defensa de la Competencia y
de la Propiedad Intelectual. Resolucién N° 0320-2011/TPI-INDECOPI. Op. Cit., p. 19.
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posible solicitud de registro de una marca idéntica o similar a su signo
cuando su nombre comercial sea practicamente conocido en todo el
territorio nacional. Esto quiere decir que aquellos nombres comerciales
que no sean conocidos en gran parte del territorio nacional, aun
demostrando su uso anterior, no podran estar protegidos y no lograran
una denegatoria en la solicitud de registro de una marca.

Resulta interesante ver como el INDECOPI ha venido utilizando
este criterio para resolver muchos casos de nombres comerciales usados
con anterioridad a la solicitud de registro de una marca. Asi en el
presente caso, la Sala de Propiedad Industrial le concedié a Cortefiel SA
en segunda instancia, el registro de la marca CORTEFIEL en el Perq,
pese a que la empresa Cortefiel SAC acredité un uso anterior del nombre
comercial, sin embargo, al no probar un conocimiento a nivel nacional
por parte de los consumidores, no pudo hacer prevalecer su derecho.

De la lectura del articulo 191 de la D.486 CAN“®, podemos apreciar
que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio. El articulo no hace menciéon en ningun
momento al conocimiento a nivel nacional del nombre comercial, que si
se encuentra recogido en el DL 1075, encontrandose una inconsistencia
entre ambos cuerpos normativos. No queda claro entonces en qué criterio
se deberian basar las decisiones que adopte el INDECOPI.

En este caso, cuando la Sala otorga a Cortefiel SA el registro de la
marca CORTEFIEL y precisa que pese a ello Cortefiel SAC puede seguir
usando su nombre comercial en su area de influencia econdmica, esta
aceptando la coexistencia en el territorio nacional de dos signos
distintivos idénticos, lo cual se encuentra expresamente prohibido por la
Ley Andina (articulo 136 incisos a y b de la D.486 CA). Esta
coexistencia puede ocasionar riesgo de confusion entre ellos, ya que
aunque Cortefiel SAC no es nacionalmente conocida por los
consumidores, la marca CORTEFIEL, tal como sefiala Cortefiel SA, es
renombrada en Espafia y tiene una antigliedad de mas de cien afios. Esto
nos lleva a pensar que existe la posibilidad de que Cortefiel SAC se vea
favorecida por la mencionada fama de Cortefiel SA, lo cual obviamente

*® Decisi6on N° 486. Régimen comun sobre la propiedad industrial. Op. Cit., p. 45.
Articulo 191.- “El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.
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no serd aprobado por Cortefiel SA y por tanto solicitard que el nombre
comercial Cortefiel SAC desaparezca, solicitud que legalmente no seré
posible.

Por otro lado, existe también la posibilidad de que en el supuesto
que la calidad de los productos ofrecidos por Cortefiel SAC no sea igual
0 superior a la de los productos ofrecidos por Cortefiel SA, ésta ultima
vea su fama aminorada en el territorio nacional del Peru e incluso en
Espafia, ya que hoy en dia existen muchos extranjeros residentes en
nuestro pais, y es bien sabido que en el campo de la competencia, uno de
los factores principales para obtener seguidores es el marketing boca a
boca, entre muchos otros.

En fin, podriamos seguir enumerando muchas posibles situaciones
que pudieran presentarse debido a la coexistencia en un mismo territorio
nacional de dos signos distintivos idénticos. Uno bajo la figura de
nombre comercial CORTEFIEL y otro bajo la figura de la marca
CORTEFIEL, lo que nos lleva a pensar que no resulta del todo favorable
el criterio establecido por el INDECOPI. Es cierto que existen empresas
nacionalmente conocidas pero también existen otras cuya fama se va
logrando poco a poco, por tanto no podemos afirmar que porque una
empresa no goce de fama en algin momento de su trayectoria no la va a
lograr nunca jamas.

En este sentido, discrepamos con la decision de la Sala de
Propiedad Intelectual. A nuestro parecer resulta poco idbénea la
coexistencia de dos signos distintivos iguales en un mismo territorio
nacional ya que la probabilidad de que se genere el riesgo de confusion
es alta toda vez que se trata de productos y servicios pertenecientes a la
misma clase, con lo cual ambos titulares veran afectados sus derechos de
exclusiva. Esto ocasionard una disputa legal cuya soluciéon adn no se
encuentra legalmente regulada, pues la coexistencia de ambos signos se
encuentra expresamente prohibida por la Decision 486 CAN. No queda
claro porque el INDECOPI asume esa postura sin tomar en cuenta las
disposiciones legales existentes en la normativa andina que por ser ley
internacional se encuentra por encima de nuestra ley nacional.

Tampoco estamos de acuerdo en que el INDECOPI presuma que

Cortefiel SAC no pueda expandir su nombre nacionalmente, pues esto es
una forma clara de limitar el derecho a la libertad de empresa.
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INDECOPI pese a ser el ente regulador de estas situaciones legales, no
puede, bajo ningin punto limitar el libertad de empresa, la cual se
encuentra expresamente protegida en el articulo 59 de nuestra
Constitucion, seguin el cual “el Estado estimula la creacion de riqueza y
garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni
a la salud, ni a la seguridad publica. El Estado brinda oportunidades de
superacion a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido,
promueve las pequefias empresas en todas sus modalidades”. Esto quiere
decir que incluso aunque Cortefiel SAC sea una pequefia empresa goza
de la proteccion legal necesaria para su libre crecimiento. Por tanto no es
admisible que el INDECOPI se atribuya la libertad de limitar el
crecimiento de las pequefias empresas.

Finalmente, resulta claro que la decision de INDECOPI no respeta
el derecho adquirido por Cortefiel SAC, pues es sabido que el nombre
comercial no necesita de un registro ante la DSD para adquirir la
titularidad del mismo, sino mas bien el derecho se adquiere con el primer
uso en el tiempo por parte del empresario, hecho que ha sido probado.

La decision de la Sala fue apelada, consultdndose a la Comision de
la Comunidad Andina, la opinion de ésta se encuentra en la decision
vertida en el Proceso 99-1P-2014, expuesta en Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014, la cual se
resumird y analizara en el siguiente punto.

2)  Proceso 99-1P-2014. Decisién Prejudicial de la Comision de la
Comunidad Andina.

a. Resumen de los fundamentos de derecho contenidos en la
demanda

. Cortefiel SAC manifiesta que la normativa comunitaria no
establece una limitacion territorial al uso de nombres comerciales.
La conclusion emitida por el INDECOPI (en la resolucion de
segunda instancia) sobre que en el Perd el nombre comercial es
protegido dentro de su zona de influencia economica y por tanto el
titular de un nombre comercial solo podra oponerse al registro de
una marca similar o identica a su signo cuando el ambito
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geografico de influencia de dicho nombre comercial abarque casi
todo el territorio nacional, no cuenta con respaldo legal.

La anterior limitacion constituye una afectacion al derecho de
libertad de empresa, siendo asi, el INDECOPI estaria imponiendo
un limite ilegitimo a la libertad de empresa de la sociedad
CORTEFIEL SAC, recortando la proteccion reconocida en primera
instancia a su nombre comercial.

Sefiala que el hecho de que CORTEFIEL S.A.C. s6lo tenga un
local comercial en el distrito de Miraflores, no implica que sus
productos no puedan ser transportados de un distrito a otro, por
tanto la empresa puede ser conocida en otros distritos.

Agrega, que con esto se esta permitiendo que otras empresas sin
ningun problema utilicen el nombre comercial CORTEFIEL, lo que
puede llevar a confusién en el publico consumidor. Condenar a la
sociedad CORTEFIEL a comercializar sus productos uUnicamente
en Miraflores es vulnerar el derecho a la libertad de empresa.

Fundamentos de la contestacion de demanda por parte de
INDECOPI

INDECOPI sefiala que se concedid el registro de la marca
CORTEFIEL debido a que no se acreditd una intensidad en su uso
que pudiera impedir el mencionado registro. Sostiene que los
literales a) y b) del articulo 136 de la D.486 CAN, establecen que
un nombre comercial se puede oponer al registro de una marca si
los dos tienen igual intensidad de uso y que no es posible saber si
existen pequefios negocios distinguidos con nombres comerciales
parecidos. No se puede impedir con esto el registro de una marca
que obedezca a la necesidad de un negocio de alcance nacional,
sobre la base de una denominacién con un ambito geogréfico
limitado de influencia comercial.

Sentencia de Primera Instancia

Se declaré infundada la demanda basandose en que la norma
establece que la proteccion del nombre comercial para oponerse al
registro de una marca, proviene de la consideracion de las
circunstancias particulares del uso como tal y como se establece en
el articulo 136 inciso b) referido, por tanto otorgar proteccion a
nivel nacional a un nombre comercial que no ha probado su uso
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también a nivel nacional, conllevaria a permitir supuestos de
incumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del articulo
136.

Recurso de apelacion

CORTEFIEL S.A.C., reitera sus argumentos y agrega que el
nombre comercial CORTEFIEL no se limita Gnicamente al Distrito
de Miraflores, sino que es conocido a nivel nacional e
internacional.

Normas a ser interpretadas

La Corte consultante solicito la Interpretacion Prejudicial del literal
a) del articulo 136 de la D.486 CAN. Especificamente: a) Como
debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusion entre nombres
comerciales y signos idénticos que distinguen productos de la
misma clase, en el marco del inciso b) del articulo 136 de la D.486
CAN. b) Si la proteccion de los nombres comerciales frente a otros
signos distintivos, se encuentra sujeta al ambito de difusion o
influencia de sus actividades en un area geografica.

El tribunal no realiz6 la Interpretacion solicitada, ya que el caso no
corresponde a la proteccion de una marca registrada, sino de un
nombre comercial, por lo tanto, de oficio interpretd las siguientes
normas: articulos 136 literal b), 190, 191 y 192, de la misma
normativa.

Fundamentos de la Decision Prejudicial de la Comision de la
Comunidad Andina

El desarrollo del andlisis se divide en tres partes:

I Momento a partir del cual se genera la proteccion del nombre
comercial

El tribunal sefala que los articulos 191 a 193 de la D.486
CAN, establecen el sistema de proteccion del nombre comercial y
la proteccion del nombre comercial goza de las siguientes
caracteristicas:
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El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberd
probar su uso real, efectivo y constante.

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la proteccion del
nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los
términos siguientes: Por tanto, la obligacién de acreditar un
uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la
necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de
proteccion del nombre en algin hecho concreto, sin el cual
no existiria ninguna seguridad juridica para los competidores
(...) de manera que la protecciéon otorgada al nombre
comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo
con relacion al establecimiento o a la actividad econémica
que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide
como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar
adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se
encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia (...) las pruebas dirigidas a demostrar
el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la
identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades
economicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso
45-1P-98. Interpretacion Prejudicial de 31 de mayo de 2000,
publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°
581, de 12 de julio de 2000).

Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un
nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro
de un signo idéntico o similar, podra oponerse a la misma si
dicho signo puede causar riesgo de confusion y/o de
asociacion en el pablico consumidor.

Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre
comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o
similar, podra oponerse a dicho uso si éste puede causar
riesgo de confusion o de asociacion.

El tribunal concluye con que el uso es el elemento esencial

para la proteccion de un nombre comercial. La corte consultante
debera determinar si el nombre comercial mixto CORTEFIEL
era real, efectiva y constantemente usado en el mercado al
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momento en que se solicito el registro de la marca CORTEFIEL,
asi podrd i determinar si era protegible por el ordenamiento
juridico comunitario andino. El tribunal sefiala que el uso del
nombre comercial podrd demostrarse mediante facturas
comerciales, documentos contables, entre otros, que demuestren
fehacientemente la regularidad y la cantidad de comercializacion
de los servicios que el nombre comercial identifica.

ii.  Ambito de proteccion del nombre comercial al interior de los
Paises Miembros

La figura del nombre comercial es el mecanismo mediante el
cual el empresario se inserta en el intercambio de bienes y
servicios, no s6lo generando recordacion en todos los actores, sino
tendiendo un puente entre su actividad empresarial, los productos o
servicios que ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su
negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.) por lo
que debe protegerse de manera especial y con cierto cuidado para
no afectar dos de los principios basicos del derecho de propiedad
industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la
proteccién al consumidor.

Ahora bien, en relacién a la cuestion planteada por la corte
consultante, sobre si el nombre comercial debe protegerse en
relacion con su ambito geografico de difusion o influencia, el
Tribunal advierte que las figuras de proteccion de la propiedad
industrial se soportan en dos principios basicos como se dijo lineas
arriba: a) proteccion de la actividad empresarial y b) proteccion al
consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan
cambiante y mutante en relacion con el movimiento del mercado,
un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad,
no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que
tiene difusion nacional.

Hoy en dia es muy comin que en periodos cortos los
empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de
diferentes partes. EI manejo de los canales tecnoldgicos, el
desarrollo turistico, e inclusive la imbricacion de actores en el
mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran
movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre
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comercial a su ambito de difusion es atentar contra el principio de
la proteccion de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no
se presenta de manera estéatica; por lo general lo que pretenden los
empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en
quedarse estaticos en una localidad de territorio. Es evidente,
entonces, que el nombre comercial debe tener una proteccion en
todo el territorio del pais miembro respectivo y no sélo en una
parte del mismo.

Ademaés, en mercados tan conectados, virtual y fisicamente
como los actuales, el consumidor puede incurrir facilmente en
error o confusién de multiples maneras. Si el sistema comunitario
de proteccién de la propiedad industrial se limita a la proteccion
del nombre comercial de manera fraccionada o local, se estd
abriendo un gran espacio para que el publico consumidor en un
momento determinado sea confundido en su eleccién.

Se reitera una vez mas, que el nombre comercial debe ser
protegido en todo el territorio nacional y no en una fraccion del
mismo.

iii.  Proteccidn en relacién con signos idénticos y similares

El articulo 136 literal b) de la D.486 CAN, establece que en
relacién con derechos de terceros, un signo no podra registrarse
como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre
comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar
riesgo de confusidn o de asociacién. Quien alegue y pruebe el uso
real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la
solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podré oponerse
a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusion
0 de asociacion, teniendo como base una proteccién nacional de
dicho nombre comercial.

Por otro lado, el articulo 192 de la D.486 CAN, consagra la
proteccién del nombre comercial en relacion con el uso de signos
distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a
que se configure el riesgo de asociacién o de confusion, y a que se
pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo
el territorio nacional.

45



3) Anadlisis y toma de postura

De la lectura de las resoluciones expuestas y de algunas otras que
se mencionan a lo largo del presente trabajo, podemos apreciar que el
INDECOPI y el TAJ resuelven los conflictos surgidos entre nombres
comerciales y marcas basados en criterios contradictorios.

Como se puede apreciar, tanto la legislacion andina como la
legislacion peruana dispensan una proteccion al nombre comercial sin
necesidad de que este haya accedido a registro, esto en consonancia con
el articulo 8 del Convenio de la Unidn de Paris: “El nombre comercial
sera protegido en todos los paises de la Union sin obligacion de dep6sito
o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”.
Obedeciendo a la naturaleza misma del signo ya que el nombre comercial
nace del uso constante, real y efectivo del mismo en el mercado. Es por
eso la importancia que tiene, ya que es un vehiculo empresarial potente y
practico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre
comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de
propiedad industrial. De ahi que la proteccion que se le otorga sea
declarativa y no constitutiva®’.

Sin embargo, cabe sefialar que la legislacion nacional a través del
DL 1075, ha regulado que en los casos en que se pretenda hacer valer un
derecho sobre la base de un nombre comercial usado o registrado, el
titular del nombre comercial debe demostrar su uso o el conocimiento del
mismo en el Perd. La ley nacional no precisa el &mbito territorial de
proteccidn exigible, es decir no establece de manera clara las condiciones
de proteccion, lo que no ayuda a la seguridad juridica, valor fundamental
al que aspiran los agentes econémicos que acttian en el mercado. Es por
eso que no queda claro a qué se refiere el legislador cuando dice que el
titular debe probar el conocimiento del nombre comercial en el Perq,
pues el &ambito geogréafico que debe abarcar un nombre comercial para ser
protegido en el territorio nacional no ha sido establecido.

4" Ecuador. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 99-1P-2014.
Quito, 2014, p. 9.
*® SCHIANTARELLI GONZALEZ. Op. Cit., p. 121.
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SCHIANTARELLI GONZALEZ sefiala que la proteccion que se otorga
al nombre comercial no registrado esta supeditada a su uso real y efectivo
en relacion con el establecimiento mercantil o empresa o la actividad
econdmica que distingue. Por tanto, es el uso lo que permite que el
nombre comercial se consolide y mantenga su derecho de exclusiva.
Actualmente la legislacion vigente no fija expresamente el ambito
territorial de influencia efectivo como parametro para establecer el
alcance de proteccion que cabe conferir a un nombre comercial no
registrado, siendo asi el INDECOPI en los casos de conflicto entre un
nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de
una marca, ha establecido que en el Pert el nombre comercial es
protegido dentro de su zona de influencia econémica®.

Por tanto, el titular de un nombre comercial no registrado solo
podra oponerse al registro de una marca cuando el ambito geogréafico de
influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio
nacional®®. No estamos de acuerdo con tal criterio, pues consideramos
que se trata de una vulneracion al derecho de libertad de empresa, del
cual deben gozar todos los agentes en el mercado, pues como manifiesta
el TAJ en sus resoluciones, se estarian poniendo limites al crecimiento de
las empresas y nos estariamos basando en suposiciones acerca de si un
negocio podria o no llegar a ser nacionalmente e incluso
internacionalmente conocido. Asi también reiteramos que la proteccién a
la libertad de empresa se encuentra expresamente establecida en el
articulo 59 de la Constitucion.

El INDECOPI en el Precedente de Observancia obligatoria
expedido por su Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal, mediante
Resolucion 387-1998/TPI-INDECOPI de fecha 17 de abril de 1998
recaida en el Expediente N° 259819-1998, admitié que es un problema
que el DL 1075 no establezca las condiciones de proteccion y que no
resulta admisible que el titular de un nombre comercial no registrado, que
lo usa en relacion con una actividad de escasa trascendencia territorial, se
reseg\lle para si el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del
pais™.

“ Ibid., p. 121-122.
% Ipid., p. 121.
*! Ibid.
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A nuestro parecer, este precedente de observancia obligatoria va
en contra de la naturaleza innata del nombre comercial y es contrario a
lo dispuesto por la normativa andina. Segun éste, aquel nombre
comercial no registrado careceria de proteccion legal y se anularia el
derecho a la titularidad del mismo al agente econémico que lo utilizé por
primera vez y que cumple con probar aquel uso. Sin embargo, al no
poder probar a ciencia cierta que su nombre comercial es conocido a
nivel nacional pierde el respaldo legal y por tanto se encuentra
desprotegido. Ahora bien, resulta claro que probar el conocimiento de un
nombre comercial a nivel nacional requiere de un andlisis muy riguroso,
casi imposible de realizar. Esto se podria enmarcar dentro de las
denominadas pruebas diabdlicas, las mismas que son rechazadas por los
Estados modernos de Derecho, pues suponen una inversién de la carga de
la prueba.

INDECOPI propone que el que ostente la titularidad de un nombre
comercial tiene la carga de probar que su hombre comercial es conocido
en todo el territorio nacional, sin embargo no esta claro de qué manera el
empresario podria probar que su nombre comercial sea conocido por
todos los peruanos o al menos por la mayoria. Asi por ejemplo, una
manera de probar el conocimiento del nombre comercial en la gran
mayoria del territorio nacional seria la recopilacion de facturas emitidas a
los clientes. Se tendrian recopilar las facturas entregadas a los clientes, es
decir aquellas que se encuentren en poder de éstos, de lo contrario, si se
usan como medios probatorios las facturas que presente el empresario,
quedaria la duda sobre la veracidad de las mismas. Esta prueba seria
imposible de obtener. Otra manera de probar el conocimiento del nombre
comercial podria ser la recaudacion de los volantes repartidos en las
distintas zonas del pais. Lo cual también resulta imposible, ya que nadie
suele guardar los volantes publicitarios recibidos en la calle. Otra manera
seria por medio de encuestas. Esto resulta engorroso y ademas supone un
gasto para el empresario que no tendria la obligacion de asumir.

Asi tenemos el caso SWISSOTELL MANAGEMENT GMBH -
LA TIENDECITA BLANCA S.A%, donde el INDECOPI sefiala que:
“no existe evidencia suficiente para determinar que el campo de
influencia del nombre comercial de la opositora se haya extendido o

*2 Perq. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Industrial. Resolucién
N° 0941-2011/TPI-INDECOPI. Lima, 2011, p. 16.
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puede extenderse a un mayor ambito de influencia que determine una
proteccion en gran parte -y menos aun en la totalidad- del territorio
nacional” . En este caso, al igual que en el caso materia de nuestro
andlisis, se permite a la opositora continuar usando su nombre comercial
dentro de la zona de influencia econdémica que tenia. De la misma manera
que en el caso CORTEFIEL, no determina el riesgo de confusién porque
simplemente éste no se producird. Es asi como una vez mas el
INDECORPI se basa en la probabilidad de que un nombre comercial que
en un determinado momento no es nacionalmente conocido no pueda
llegar a serlo en un futuro, ante lo cual reiteramos nuestro rechazo.

RENGIFO GARCIA en concordancia con el articulo 192 de la D. 486
CAN sefiala que: “el derecho sobre el nombre comercial otorga a su
titular la facultad de impedir el uso de un signo idéntico o similar, cuando
ello pueda causar confusion o un riesgo de asociacion con la empresa del
titular o con sus productos o servicios™ . En el articulo 191 de la misma,
se establece que el derecho exclusivo del nombre comercial se adquiere
por su primer uso en el comercio, sin especificar qué debe entenderse por
primer uso en el comercio y que para la legislacion peruana es la fecha
en la que el nombre comercial se utilizé por primera vez.

Queda claro que el INDECOPI ha venido resolviendo sin tener en
cuenta la naturaleza misma del nombre comercial. En el caso
CORTEFIEL le negd a la empresa que acreditd ser titular del nombre
comercial el derecho a la titularidad del mismo y restringié su uso a un
ambito territorial especifico. A nuestra opinion la decision tomada no fue
pertinente pues como resultado de la misma se aceptd la coexistencia en
un mismo territorio de dos signos idénticos cuyos titulares en algin
momento se veran perjudicados debido al riesgo de confusion que se
generara.

GARCIA RENGIFO sefiala acerca de las prohibiciones del articulo
136 D. 486 CAN, que una de las causales de irregistrabilidad de la
marca es la identidad o semejanza frente a un nombre comercial
protegido, siempre y cuando su uso pudiera originar un riesgo de
confusion o de asociacion. Indica que el nombre comercial podra evitar
el registro de una marca si su titular prueba que su signo se encuentra

%3 RENGIFO GARCIA, Ernesto. El nombre comercial. En: La propiedad Inmaterial, N° 17.
Colombia (2013), p. 193.
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protegido. Esto quiere decir que debera probar que lo ha usado de manera
real, efectiva y continua en el mercado, ademas tendra que probar que su
uso genera riesgo de confusion o de asociacion con la empresa, actividad
empresarial o establecimiento de comercio que distingue en el mercado.
En otras palabras, no es suficiente que los signos sean similares, sino que
dicha similitud genere un riesgo de confusién o de asociacion®.

Ademas, el autor citado explica que el ambito territorial en el que
se usa el signo incide en el estudio del riesgo de confusion que pueda
generarse en el mercado por la coexistencia de los dos signos en
conflicto. Asi, si el nombre comercial se ha usado en un &mbito territorial
diferente a donde se usara la marca en conflicto o distingue una actividad
empresarial que no se relaciona de manera directa con los servicios y
productos que distingue la marca, el riesgo de confusion o de asociacion
de los consumidores se mitiga y, en tal sentido, podra alegarse que los
signos pueden coexistir en el mercado de manera pacifica, sin que haya
lugar a desestimar el registro de la marca™.

En postura distinta a la sostenida por el INDECOPI, y con la cual
estamos de acuerdo, el TAJ ha establecido que la proteccion a un nombre
comercial no registrado no puede condicionarse al analisis de la zona
geografica de influencia efectiva, que en interpretacion de
SCHIANTARELLI GONZALES bastaria “que un nombre comercial no
registrado presente un uso geograficamente limitado para que sea digno
de proteccion y pueda lograr la denegatoria del registro de una marca”®.
Por tanto bastaria el uso (trascendente o no) de un nombre comercial no
registrado para que deje de lado a la marca que se le opone. Dicho
Tribunal, sustentd su fallo en el hecho de que limitar la proteccion del
nombre comercial no registrado a su ambito geografico de influencia
efectiva es atentatorio contra el principio de proteccién de la actividad
empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estatica,
porque lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad y no
permanecer estaticos en una localidad determinada del territorio >’ .
Fundamentos que a nuestro juicio son razonables ya que dicho Tribunal
ha considerado la realidad de la actividad empresarial contemplado que
ésta tiene proyeccion y dinamismo.

** 1bid.

> Ibid., p. 201.

® SHIANTARELLY GONZALES. Op. Cit., p. 123.

> Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 99-1P-2014. Op. Cit., p. 9.
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Resulta obvio que un empresario pretende la proteccion total de su
nombre comercial y no solo en una determinada zona del territorio
nacional, pues queda claro que un empresario pretende explayarse y
abarcar todos los mercados que le sean posibles, es por ello que el TAJ
no esta de acuerdo con lo que el INDECOPI ha establecido,
denominando al criterio establecido por la entidad nacional como “una
proteccion fraccionada™.

Por todo lo expuesto somos de la opinién que la protecciéon que
debe otorgarse al nombre comercial debe ser de alcance nacional y
ademas para resguardar su derecho de exclusiva deberia registrarse y
dicho registro poseer la caracteristica de constitutivo y no meramente
declarativo, pues de esa manera se lograria la seguridad juridica
necesaria por el efecto erga omnes que posee el registro.

En relacion a lo que sucede en el ordenamiento espafiol, la doctrina
sostiene que el ius oponendi o la facultad de instar la nulidad del signo
confundible no se reconocen en favor de cualquier usuario de un nombre
comercial no registrado, ya que debe acreditar el uso del nombre
comercial en todo el territorio espafiol. Y en defecto de uso, deberé
acreditar su notoriedad en el territorio espafiol, cuyo concepto esta
consagrado en el articulo 8.2 de la Ley de Marcas®®, y por el cual se
entendera que el nombre comercial no registrado es notorio cuando sea
generalmente conocido en Espafia por el sector pertinente del publico al
que se destinan las correspondientes actividades cubiertas por el nombre
comercial®. Vemos que la legislacién peruana comulga con los criterios
establecidos por la legislacion espafiola para resolver casos relacionados
a conflictos entre nombres comerciales y marcas.

%8 Espafia. Juan Carlos | — Rey de Espafia. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
2001, p. 8. Articulo 8, inciso 2.- “A los efectos de esta Ley, se entendera por marca o
nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duracién, intensidad o
alcance geografico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado en el mercado o por
cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del pablico al
que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial. La proteccion otorgada en el apartado 1, cuando concurran los
requisitos previstos en el mismo, alcanzard a productos, servicios o actividades de
naturaleza tanto mas diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o
nombre comercial notorios en el sector pertinente del puablico o en otros sectores
relacionados.(...).

% GARCIA-CHAMON CERVERA, E.; SOLER PASCUAL, L. y FUENTES DEVESA, R. Tratado
practico de propiedad industrial. Espafia: EI Derecho, 2010, p. 321.
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La legislacion espafiola en el articulo 9.1 d) de la Ley de Marcas®®
establece que “sin la debida autorizacion, no podran registrarse como
marcas: El nombre comercial, denominacion o razon social de una
persona juridica que antes de la fecha de presentacién o prioridad de la
marca solicitada identifique en el tradfico econémico a una persona
distinta del solicitante, si, por ser idéntica 0 semejante a estos signos y
por ser idéntico o similar su ambito de aplicacion, existe un riesgo de
confusion en el publico. A estos efectos, el titular de esos signos habré de
probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del
territorio nacional”. Como vemos la fuerza prohibitiva de un nombre
comercial no registrado puede llegar a operar como causa de prohibicion
de registro de una marca posterior. Esto, siempre y cuando el titular de
esos signos pruebe el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el
conjunto del territorio espafiol, lo que al igual que en PerQ, resulta muy
dificil de probar.

Respecto a la notoriedad de la que habla la legislacion espafiola,
GONZALES NAVARRO sefiala que la fuerza protectora de los signos
notorios opera segun el grado de notoriedad citando el articulo 8.2 de la
Ley de Marcas espafiola que establece que dicha proteccidn “alcanzara a
productos, servicios o actividades de naturaleza tanto mas diferente
cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre

8 | ey 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Op. Cit., p. 8-9. Articulo 9: Otros
derechos anteriores.

1. Sin la debida autorizacion, no podran registrarse como marcas:

a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la
marca.

b) El nombre, apellido, seudénimo o cualquier otro signo que para la generalidad del
publico identifique a una persona distinta del solicitante.

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un
derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados
en los articulos 6y 7.

d) ElI nombre comercial, denominacién o razén social de una persona juridica que antes
de la fecha de presentacion o prioridad de la marca solicitada identifique en el trafico
econémico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica 0 semejante a estos
signos y por ser idéntico o similar su ambito de aplicacion, existe un riesgo de
confusion en el publico. A estos efectos, el titular de esos signos habré de probar el uso
0 conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.
Cumpliéndose estas condiciones, de igual proteccion gozaran los extranjeros que de
acuerdo con el articulo 3 de esta Ley puedan invocar el articulo 8 del Convenio de Paris
o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en
Espafia de su nombre comercial no registrado. (...)
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comercial notorios en el sector pertinente del publico o en otros sectores
relacionados™®. Y frente a ello dicho autor sostiene que “para probar la
notoriedad se tienen en cuenta factores tales como la publicidad, tiempo
de uso, la constitucion de sucursal en Espafia, volumen de ventas, alcance
geografico, o la comercializacion a distribuidores a través de sus facturas.
Igualmente significativos para determinar el grado de conocimiento de un
signo notorio pueden ser los resultados obtenidos a través de encuestas y
sondeos” . Como vemos la legislacién espafiola postula medios
probatorios semejantes a los indicados por el INDECOPI para determinar
el uso del nombre comercial por parte de quien alega su titularidad.

Creemos que es importante que un nombre comercial demuestre el
uso y que este sirva para acreditarlo y registrarlo. En los casos de
semejanzas y similitudes con otro signo, ademas de la prueba del uso seré
necesario demostrar la prioridad en el tiempo y el riesgo de confusion, tal
y como lo establece el inciso b) del articulo 136 de la D.486 CAN. Lo
que se pretende es que el nombre comercial sea licito y que no entre en
las prohibiciones advertidas. Es por eso que a nuestro parecer el registro
lo protegera a nivel nacional siempre y cuando se mantenga en Su uso
(constante, real y efectivo). Por esas razones coincidimos con
SCHIANTARELLY GONZALES Yy creemos necesaria la constitutividad del
registro a la par de aplicar a los registros de los nombres comerciales la
figura de la cancelacion por falta de uso. Esto con la finalidad de evitar la
permanencia injustificada de registros sobre nombres comerciales que no
se estén utilizando en el mercado y que puedan bloquear el acceso a otros
operadores®.

®1 GoNzALEzZ NAVARRO, Blas. Nombre Comercial no registrado en Espafia: la
proteccion marcaria no se extiende mas alla de las acciones de nulidad relativa. p. 6.
[Consultado el 05.06.2016]. Disponible en:
<http://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/nombre_comercial_no_registr
ado_en_espana_la_proteccion_marcaria_no_se_extiende_mas_alla_de_las_acciones_de
_nulidad_relativa._94.pdf>

®2 Ibid.

% SCHIANTARELLI GONZALES. Op. Cit., p. 126.
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CONCLUSIONES

La marca y el nombre comercial son signos distintivos de distinta
naturaleza, pero que sirven al empresario para que en la sociedad
actual pueda darse a conocer. Ya sea a través del nombre
comercial, mediante el cual da a conocer su local o establecimiento,
0 a través de la marca, mediante la cual da a conocer el(los)
producto(s) o servicio(s) que ofrece. Sin embargo esta relacién no
siempre va a resultar pacifica ya que pueden suscitarse conflictos
entre ambos signos.

Ante un nombre comercial no registrado que se asemeje a una
marca cuya solicitud de registro se esta planteando, el INDECOPI
ha resuelto que el uso es lo que permite al nombre comercial
consolidarse como tal y mantener su derecho de exclusiva de tal
manera que en los casos de conflicto entre un nombre comercial
anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca, el
nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia
econdmica. Contrario a esto, el TAJ sostiene que existe una
fractura en la proteccion que la entidad peruana otorga al nombre
comercial, puesto que no puede condicionarse dicha proteccion al
andlisis de la zona geogréafica de influencia efectiva, ya que se
estaria atentando contra el principio de proteccion de la actividad
empresarial.



Si bien cada una de las dos entidades (INDECOPI y TAJ) sostiene
una postura diferenciada, no podemos negar que cada una de ellas
tiene sus particularidades razonables. Esto es, consideramos que un
nombre comercial si debe demostrar el uso, puesto que resulta una
caracteristica connatural a este signo y una manera de hacerlo es la
constatacion del uso del mismo de manera real, constante y
efectiva. Sin embargo ante las semejanzas y similitudes con otro
signo no bastaria probar s6lo el uso sino también la prioridad en el
tiempo vy el riesgo de confusion como lo establece el inciso b) del
articulo 136 de la D.486 CAN.

Postulamos la proteccion a nivel nacional del nombre comercial
siempre y cuando se mantenga en su uso. Ademas para propiciar la
seguridad juridica consideramos que seria necesaria la
constitutividad del registro, a la par de aplicar a los registros de los
nombres comerciales la figura de la cancelacién por falta de uso.
Esto con la finalidad de evitar la permanencia injustificada de
registros sobre nombres comerciales que no se estén utilizando en
el mercado y que puedan bloquear el acceso a otros operadores.
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