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RESUMEN

La presente investigacion tiene como fin abordar un tema propio del Derecho de Propiedad
Intelectual, especificamente, uno referido a la Propiedad Industrial, como es el Nombre
Comercial; para lo cual, debe indiciarse que existe un conflicto entre el uso de este signo y

el registro de otro signo distintivo como es la marca.

Por ello, el presente trabajo determinaré la forma en la que el derecho de exclusividad
sobre el nombre comercial se ve influenciado por la aplicacion de un criterio que el Instituto
Nacional de la Defensa de la Competencia (INDECOPI, en adelante) viene utilizando; el
mismo que determinard la proteccion del nombre comercial, pero sin contar con un sustento

normativo.

Siendo asi, la investigacion se ha desarrollado a través de dos capitulos en el marco
tedrico, el primero de ellos referido, estrictamente, al contenido del Nombre Comercial,
tanto en la doctrina como en la Jurisprudencia; y el segundo capitulo trata lo referido al

Ejercicio Exclusivo del Derecho de Propiedad Industrial.

Asimismo, se cuenta con el analisis de las resoluciones emitidas por la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI y las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina; aunado a ello, se tiene el aporte brindado por abogados peruanos,
especialistas en Propiedad Intelectual, los mismos que, conjuntamente con la doctrina y

jurisprudencia, esclarecen aun mas las cuestiones sobre el Nombre Comercial.
ABSTRACT

This research aims to address a proper subject of Industrial Property Law, as is the
Tradename and must be noted that the scope of protection is not regulated in national or
supranational legislation, persisting a conflict between the use of this sign and the

registration of a trademark. So, this study will determine how the exclusive right to the
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trademark is affected by the application of a criterion, that determine the protection of the

tradename, but without regulatory support.

In addition, this research has two chapters, the first one is about the content of the
tradename, both in doctrine and case law, and the second one is about the exclusive rights

to the tradename.

Also, this project has the analysis of the Resolutions issued by the Board of Intellectual
Property and the Resolutions issued by the Court of Justice of the Andean Community;
counting also with the commentaries from two specialists in Intellectual Property, to clarify

even further the scope of the Tradename.
|. INTRODUCCION

En la actualidad, los derechos de propiedad industrial constituyen un valor importante en
el ciclo comercial de las empresas dentro del mercado; encontrandonos con el derecho de
la propiedad industrial, que regula los aspectos sobre el registro de patentes, marcas,

lemas comerciales, nombres comerciales, etc.

El INDECOPI, de acuerdo al articulo 2.1. del Decreto Legislativo 1033 y el articulo 4 del
Decreto Legislativo N° 1075% Decreto Legislativo que aprueba disposiciones
complementarias a la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece
el régimen comun sobre Propiedad Industrial (en adelante, Decreto Legislativo N°1075) es
el 6rgano encargado de velar por los derechos de la propiedad industrial, entre otros, a
través de sus tribunales regidos por sus normas especiales, pudiendo establecer criterios
interpretativos de alcance general a efectos de dar solucibn a una determinada
controversia; siendo asi, la legislacion peruana sobre Propiedad Industrial se encuentra
regulada en el D.L. N° 1075, siendo este la fuerte normativa mas cercana para normar a
dos figuras del derecho que, debido a su importancia, confluyen en el mundo juridico,
guardando una relacion estrecha con el mercado actual, como son las marcas y los
nombres comerciales; figuras que a pesar de ser reconocidas por su destacada injerencia
en el mundo econdémico y, teniendo en cuenta que lo busca proteger el derecho de
propiedad intelectual es el talento creativo y/o el intelecto humano, presentan ciertas

desigualdades, que merecen ser materia de cuestionamiento en la presente investigacion.

3 DECRETO LEGISLATIVO N° 1033, el cual indica en su Articulo 2.- Funciones Generales del INDECOPI.- EI INDECOPI
rige su funcionamiento con arreglo a las normas de su Ley de Organizacion y Funciones aprobada por Decreto Legislativo
N° 1033, Ley sobre Facultades, Normas y Organizacion aprobada por Decreto Legislativo N° 807 y normas complementarias
gue establecen la competencia funcional de sus 6rganos resolutivos. Son funciones generales del INDECOPI:

h) Administrar el sistema de otorgamiento y proteccion de los derechos de propiedad intelectual en todas sus
manifestaciones, en sede administrativa, conforme a lo previsto en la presente Ley; (...)
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Aunado a lo anterior, segtin Aguila. C y Gallardo.M (Aguila & Gallardo, pag.41, 2011), se
debe entender por “marca” como aquel signo distintivo apto para distinguir productos y
servicios y que es susceptible de representacion gréfica; siendo la inscripcién registral, el
acto administrativo que da origen al derecho sobre la marca, es decir, se consagra un
sistema constitutivo, contando la marca a partir de su registro con proteccién en todo el

territorio nacional.

En ese sentido, el “nombre comercial” se equipara con la marca; sin embargo, esta
aparente similitud, no resulta ser cierta, pues el denominado “nombre comercial” es un
signo que sirve para identificar a una persona juridica dentro del ejercicio de la actividad
econdmica que realiza, el mismo que se encuentra protegido en virtud de su primer uso en
el mercado, pudiendo registrarse como la marca, pero siendo su registro solo declarativo,

debiendo acreditar necesariamente el primer uso en el mercado.

Para basarnos en una situacién real, podemos partir de lo resuelto por Sala Especializada
en Propiedad Intelectual, mediante Resolucion 0061-2013/TPI-INDECOPI, respecto a la
nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la Decision 486 y
el Decreto Legislativo N° 823* — Uso de Nombre comercial por parte de la accionante:
Acreditado. En este caso, se aprecia el conflicto que surge entre Don Emilio Bodegas y
Vifiedos S.A.C. que solicité la nulidad del registro de la marca de producto DON EMILIO,
gue fuera otorgada a favor de Inversiones Colombia S.A.C. sustentandose el accionante
que el registro de la marca DON EMILIO estaria contraviniendo su nombre comercial, para
lo cual acredita que fue quien us6 primero dicho nombre comercial (teniendo en cuenta que

el nombre comercial no tiene que ser obligatoriamente registrado, y si la marca).

Finalmente, la Sala resuelve confirmando la Resolucion que declaré fundada la nulidad; sin
embargo, vemos que dentro de esta Resolucién la Sala aplico distintos criterios que
permitieron que la nulidad progrese y sea concedida, siendo uno de ellos el referido al
Ambito Territorial de proteccion del nombre comercial, en el que se sefiala que la extension
territorial o la influencia efectiva si influird sobre los alcances de los derechos sobre el
nombre comercial respecto a terceros; asimismo, también aplica el criterio de la Extension
geografica del uso, que tiene que ver con la amplitud de la zona de influencia geografica
del nombre comercial para ser calificado como relevante y, por lo tanto, merecedor de

proteccion y que la nulidad sea declarada a su favor.

Entonces, a criterio de la Sala no puede otorgarse una proteccion a nivel nacional a un

nombre comercial por considerarlo peligroso para el comercio y la economia peruana,

4 Ley de Propiedad Industrial
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sefalando que los nombres comerciales sélo tienen efectos concretos en la medida que
sean conocidos en un marco territorial limitado; sin embargo, dentro de la misma resolucion
se afirma que el campo de proteccion territorial de un nombre podra extenderse conforme
vaya incrementando su ambito de difusion y donde existan razones concretas para la
misma, pero ¢cual seria el escenario si un nombre comercial que a inicios del afio no
puede consolidarse rapidamente en el mercado y, una vez consiguiéndolo a fines del
mismo no puede usarlo sin generar confusion, debido a que una marca ya aparece en el
registro con sus mismas caracteristicas y constituido su derecho(el de la marca) antes de

consolidarse como tal (el nombre comercial)?

Dicho esto, y teniendo en cuenta que, actualmente el D.L. 1075 no contiene una proteccion
expresa que indique cudl es el &mbito de proteccion del nombre comercial, los criterios
utilizados en esta Resolucion dejan de lado a aquellas personas juridicas que, mediante
su creatividad logran establecerse en un mercado competitivo y exigente mediante su
nombre comercial, si es que no logran establecer un area de influencia relevante que les
permite la proteccion de su derecho; ademas, si bien el uso de criterios de la Sala basados
van busca cubrir dicho vacio normativo, los mismos no se han establecido de manera
uniforme y contemplando las distintas situaciones hipotéticas que el mundo econémico trae
consigo, por lo que vale preguntarse: ¢debe implementarse el D.L. 1075 con el acapite
referido al dmbito de proteccion del nombre comercial?, ¢mereceria esta figura un

tratamiento aparte?

Por todo ello, la presente investigacion se orienta a establecer los efectos que tiene para
el titular del nombre comercial el no contar con una regulacion referida al ambito de

proteccion del mismo.

Asi las cosas, se ha formulado el siguiente problema: ¢De qué manera la aplicacion del
criterio de la Extension Geogréfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para
la solucion de conflictos de registro entre marca y nombre comercial, influye en el ejercicio

exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de un nombre comercial?
Justificacion

La justificacion de la presente investigacion se basa en la necesidad de establecer cual es
el &mbito de proteccion del nombre comercial, pues la actual legislacién no lo regula; por
ello, surgen controversias respecto al uso de un nombre comercial ante el registro de una
marca; siendo que, con el esclarecimiento de aquel vacio, se pretende disminuir el conflicto

respecto al uso del nombre comercial y el registro de la marca.
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La justificacion de esta investigacion también halla fundamento en la necesidad de prevenir
gue los administrados se expongan a tramites y procedimientos que puedan resultar en
costos elevados, al momento de dilucidar la controversia; y bajo esa misma linea,
salvaguardar los derechos que le corresponden a aquellos empresarios Yy/o
microempresarios que encaminen sus negocios en el mercado bajo la distintividad de su

nombre comercial.

Ademas, generaria nuevos estudios sobre los alcances del nombre comercial, el estudio
de la implementacion de nuevos sistemas de registro, dando oportunidad a la aplicacion
de distintas teorias o sistemas sobre la proteccion del nombre comercial que son usadas
en otra legislacion (extranjera, por ejemplo). Por ultimo, los temas que provienen de una
rama como es la propiedad industrial son de vital importancia en la actualidad y forman
parte de la realizacion econémica de una persona juridica que busca establecerse en el

mercado.
Limitaciones

Las limitaciones que presenta la investigacion tienen que ver con la falta de bibliografia en
la que se analice el &mbito de proteccién del nombre comercial en nuestros pais, ya que,
si bien existe bibliografia acerca del derecho de propiedad industrial no se ha estudiado de
manera extensa su ambito de proteccion, sino de manera general, tomando en
consideracion los aspectos que regulan tanto la Decision 486 como el Decreto Legislativo
N°1075.

Sin embargo, aquello no amerita que esta investigacién no tenga sustento ya que existen
controversias resueltas por el INDECOPI en las que, los criterios aplicados, no tienen una
fuente normativa a la que pueda recurrirse ya que el &mbito de proteccion del nombre

comercial no se ha consignado en nuestra normativa de propiedad industrial

Objetivo General

Determinar de qué manera la aplicacion del criterio de la Extension Geografica del Uso del
Nombre Comercial por el INDECOPI, para la solucion de conflictos de registro entre marca
y nombre comercial, influye en el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del

titular de un nombre comercial.
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Objetivos Especificos
e Determinar la importancia del nombre comercial en la actividad econémica.

e Identificar los derechos de propiedad industrial que ejerce el titular del nombre
comercial.
e Explicar los criterios empleados por el Indecopi que aplica en las controversias entre
el registro de la Marca y el uso del nombre del nombre comercial.
Il. SOBRE LOS MATERIALES Y METODOS

El disefio de la presente investigacion es de tipo no experimental pues las variables
consignadas no han sido manipuladas anteriormente, observandose las mismas tal y como
se han dado en su contexto natural. Dentro de este tipo, la presente investigacion es
Descriptiva, debido a que se busca explicar las variables y su incidencia de manera
individual, a fin de describir y analizar e interpretar la figura juridica del Nombre Comercial.

Asimismo, la descripcidn de la informacidn que contiene la presente investigacion se realizé
teniendo en cuenta el enfoque cualitativo, analizando la naturaleza del nombre comercial,
sus caracteristicas y diferencias con la marca; asi como la influencia de influencia de la
ausencia del ambito de proteccion territorial , para ello se ha consignado informacién
necesaria para entender los aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta para
determinar la afectacién provocada por la ausencia del @mbito de proteccion del nombre

comercial en nuestra legislacion en el desarrollo del mismo en el mercado peruano.

Material de estudio:
Unidad de estudio.

- La unidad de estudio para la presente investigacion se vera compuesta por los
aportes de los operadores del derecho especialistas en Derecho de Propiedad
Industrial, cuyas acotaciones seran de vital importancia para determinar los

alcances de las figuras juridicas analizadas en el presente trabajo de investigacion

- También constituyen parte de dicha unidad, las Resoluciones del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual, donde se
establecen las diferencias entre nombre comercial y marca y se aplican los
criterios al suscitarse los conflictos entre nombre comercial y marca. Asimismo,
también se tiene en cuenta a las Resoluciones emitidas por el Tribunal Andino
donde se establece la verdadera naturaleza del nombre comercial y cuales son

las caracteristicas que determinan su proteccion.
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Poblacion.

- Abogados expertos en derecho de propiedad intelectual: Funcionarios del Instituto
de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) y abogados
gue ejercen docencia universitaria en materia de propiedad intelectual en las
universidades de la localidad.

- Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual — Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI.

- Resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en donde se

realice la interpretacion de las normas que regulan al nombre comercial.

Muestra.

La presente muestra es de tipo no probabilistica y basada en el andlisis cualitativo
correspondiente a dos entrevistas a especialistas en la materia, asi como de las
resoluciones 0061-2013/TPI-INDECOPI; Resolucion N°449-2013/TPI-INDECOPI;
Resolucion N°014-2013/TPI-INDECOPI; Proceso 142 — IP — 2013; Proceso 014 —
IP —2013; Proceso 099 — IP — 2014.

Técnicas, procedimientos e instrumentos para recolectar datos.

Analisis Documental.- Se analizaron documentos escritos como son libros,
doctrina, articulos y revistas via web para la formacién del presente proyecto, que
constituyen parte fundamental del contenido del mismo. Para ello, la busqueda de
la documentacién se realizé de manera personal, iniciando la busqueda en fuentes
de internet y, posteriormente a las bibliotecas de la localidad, para después analizar
lo obtenido

Andlisis Jurisprudencial.- Se analizara jurisprudencia emitida por la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi a efectos de extraer aquellos
criterios empleados en la practica, los mismos que constituyen una parte

fundamental en la presente investigacion.

Entrevista.- El procedimiento consistira en acudir a la persona que forma parte de
la muestra establecida, en la fecha que disponga el entrevistado, a fin de hacerle
las preguntas de manera directa, a fin de grabar y tomar apuntes de lo contestado

por el mismo

[ll. RESULTADOS
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Resolucion N° 0061- 2013/
TPI- INDECOPI

TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

EXPEDIENTE N° 404288-
2009

Accionante: Don Emilio Bodegas y Vifiedos S.A.C.

Emplazado: Inversiones Colombia S.A.C.

de la accionante : Acreditado

Accion de nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de
la Decision 486 y el Decreto Legislativo 823 — Uso de Nombre Comercial por parte

ANTECEDENTES

CRITERIO APLICADO
EN LA RESOLUCION:
EXTENSION
GEOGRAFICA DELUSO

CONCLUSIONES

¢ 03/11/2009: Don Emilio Bodegas y
Vifledos S.A.C. solicit6 la nulidad del
registro de la marca del producto
DON EMILIO otorgada a favor de
Inversiones Colombia S.A.C.

e Desde el afio 2007, el accionante ha
venido utilizando en su nombre
comercial la denominacion “DON
EMILIO BODEGAS Y VINEDOS".

e Con fecha posterior, la Direcciéon de
Signos Distintivos otorg6 el Registro
de la marca de producto DON
EMILIO para distinguir bebidas
alcohdlicas.

e Acreditando que su empresa se
encuentra afectada con el registro de
dicha marca, el accionante solicita la
nulidad del registro de la marca DON
EMILIO.

¢ Mediante Resolucion N°1575-
2010/CSD-INDECOPI se declaro
improcedente la nulidad debido a
que, para ese entonces (2009) la
accionante debia acreditar que a la

e Para dar solucion al
presente conflicto, es
decir, el registro de una
marca y un nombre
comercial previamente
utilizado, sefiala la Sala
que debe establecerse si
la amplitud de la zona de
influencia geografica de
este Ultimo signo distintivo
puede lograr la nulidad
del registro de la marca en
cuestion. Para lo cual,
resulta necesario
determinar si el nombre
comercial del accionante
era lo suficientemente
relevante como para
haber evitado el
otorgamiento del registro
de la mencionada marca.

¢ Ademas, de la revision de
las pruebas se advierte
que el nombre comercial
del accionante cuenta con
un local en Lima y las
facturas que acreditan su
uso son emitidos a favor
de personas naturales y
juridicas ubicadas en mas

En el presente caso,
puede apreciarse que,
la aplicacién del criterio
antes sefalado para
confirmar la Resolucién
que declara fundada la
nulidad, resulta ser uno
de las razones por las

cuales no deberia
considerarse como
irrelevante el area

econdémica o geografica
del nombre comercial,

demostrando, por lo
contrario, un amplio
ambito de influencia
geogréfica.

Sin embargo, para la
aplicacibn de ese
criterio no se exponen
los fundamentos legales
que contienen o]
permiten su aplicacion,
es decir, aquellos que
se encuentran
regulados en el Decreto
Legislativo 1075 o en la
Decision 486 de la
Comunidad Andina
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fecha de interponer la nulidad, seguia
utilizando dicho nombre comercial.

¢ 18/08/2010: La accionante interpone
recurso de reconsideracion,
acreditando que el nombre comercial
ha sido utilizado con fecha previa y
con fecha posterior a la nulidad
presentada.

e Mediante Resolucién N°1849-
2011/CSD, la CSD declaré fundado el
recurso de reconsideracion y fundada
la nulidad interpuesta, interponiendo
Inversiones Colombia S.A.C. recurso
de apelacién.

de 07 distritos. Ademas

de contar con
transacciones con
empresas Yy personas

domiciliarias en el
balneario de Asia y Chile.

Resolucion N° 0449 - 2013/
TPI- INDECOPI

TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

EXPEDIENTE N° 357771-
2008

Solicitante: Carlos Alejandro Jumpa Cerrén

Opositoras: CALIBRA S.A.C. y GAS NATURAL DE

LIMA'Y CALLAO S.A.

Nulidad de Acto de Administrativo: Infundada — Uso de nombre comercial:
Acreditado — Riesgo de confusion entre signos que distinguen servicios y
actividades econdmicas de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial: Existencia

ANTECEDENTES

CRITERIO APLICADO
EN LA RESOLUCION:
EXTENSION
GEOGRAFICA DELUSO

CONCLUSIONES

© 20/06/2008: Carlos Jumpa solicita el
registro de la marca constituida por el
logotipo conformado por la
denominacién CALIBRA.

¢ 11/12/2008: Calibra S.A.C.
representada por Victoria Vizurraga,
formulé oposicion al registro de dicha
marca, argumentando que se
identifica bajo el nombre comercial
CALIBRA S.A. y que se dedica a

e Para dar solucién al
conflicto, el Indecopi
utiliza, nuevamente, el
criterio estudiado,
argumentando que el
Nombre Comercial en el
Pert es protegido dentro
de su zona de influencia
econdmica, estableciendo
que la Sala que, el titular
de un nombre comercial
podra oponerse al registro

En el caso, la aplicacion
del criterio antes
sefialado para
reconocer el derecho de
un titular de un nombre
ante el registro de un

marca, toma en
consideracion la
influencia  econémica
que ha ido
desarrollando dicho
signo.
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brindar servicios de la clase 37, al
igual que el titular de la marca.

15/12/2008: Gas Natural de Lima y
Callao S.A. formulé oposicién al
registro del signo sefialando que es
titular de las marcas CALIDDA Y
CALIDDA GAS NATURAL DEL
PERU.

Mediante Resolucién N° 2520-
2009/CSD-INDECOPI, se declara
improcedente la oposicién formulada
por Calibra S.A.C, declar6 infundada
la oposicion formulada por Gasa
Natural de Lima y Callao S.A. y
otorg6 el registro de signo solicitado.

30/09/2009: Calibra S.A.C. apela
dicha Resolucidn, proporcionando
nuevos medios probatorios que
acreditan el uso continuo de su
nombre comercial. Del mismo,
modo Gas Natural de Limay Callao
apelé dicha Resolucion.

Mediante  Resolucién  N°1562-
2010/TPI-INDECOPI, la Sala de
Propiedad Intelectual revocé Ila
resolucion que declar6
improcedente la oposicién
formulada por Calibra S.A.C. y, en
consecuencia, dispuso devolver
los actuados a Primera Instancia
para gue emita el pronunciamiento
respectivo y dejo sin efecto la

Resolucion N°2520-2009/CSD-
INDECOPI en el extremo que
otorgé la marca de producto

CALIBRA.

Mediante Resolucion N° 2080-
2011/CSD-INDECORPI, la CDS
declar6 fundada la oposicion
formulada por Calibra S.A.Cy
deneg6 el registro de la marca
antes referida.

©21/09/2011: Carlos  Alejandro
Jumpa Cerrén interpuso recurso

de una marca cuando el
ambito  geografico de
influencia econémica
abarque casi todo el
territorio peruano.

Parafraseando a la Sala ,
respecto a dicha
Resolucion se tiene que:
“Aquellos nombre
comerciales que no tienen
mayor trascendencia
geogréfica, aun cuando
demuestren un uso
anterior, no podran lograr
la denegatoria del registro
de una marca’.

Ademas, de la revision de
las pruebas se advierte
que el nombre comercial
del opositor cuenta con
un local en Lima
(Surquillo) y los
comprobantes de pago y
las cotizaciones
presentadas que
acreditan su uso son
emitidos a favor de
personas naturales 'y
juridicas ubicadas en 05
distritos de Lima y Callao.
Ademas de contar con
transacciones con
empresas de los distintos
departamentos del Perd,
demostrado que existe un
alcance que va mas alla
del distrito donde se ubica
su local.

Concluye que, se ha
evidenciado que dicho
nombre comercial se ha
extendido de forma
considerable en diversas
zonas del territorio
nacional.

Sin embargo, no se
establecen cudles son
aquellos parametros
para medir la
trascendencia
geogréafica de dicho
nombre comercial.

Tampoco se aprecia
que la aplicacion de
dicho criterio se
sustente de manera
legal, es decir, su
fundamento no esta
afianzado en la norma
que regula la propiedad
industrial, como pueden
ser la Decisién 486 de la
Comunidad Andina o el

Decreto Legislativo
1075 que recoge lo
estipulado en la

Decision Andina.
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de apelacion contra dicha

Resolucioén.

Resolucion N0014-2013/
TPI- INDECOPI

TRIBUNAL DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Sala Especializada en Propiedad Intelectual

EXPEDIENTE N°485327 —
2012

Solicitante: Constructora e Inmobiliaria ICASA

Sociedad An6énima Cerrada

Riesgo de confusion entre nombre comercial solicitado y marca registrada
referidos a productos de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial: Existencia.

CRITERIO APLICADO
EN LA RESOLUCION:

ANTECEDENTES EXTENSION CONCLUSIONES
GEOGRAFICA DELUSO
¢ 02/03/2012: Constructora e | e Dentro de la Resolucion En el caso, la aplicacion

Inmobiliaria Icasa Sociedad Anénima
Cerrada (Pert) solicité el registro del
nombre comercial ICASA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
y logotipo.

Mediante Resoluciéon N°11982 -
2012/DSD-INDECOPI la DSD
denegd de oficio el registro de dicho

signo, ya que se encuentran
registradas las marcas INCASA
EMPRESA ADMINISTRADORA
HIPOTECARIA.

® 22/08/2012: Constructora e

Inmobiliaria Icasa Sociedad An6nima
Cerrada interpuso recurso de
reconsideracion sefialando que la
DSD no otorga el registro del signo
solicitado pese a que el nombre
comercial se us6 antes del registro de
la marca y que ha solicitado la
cancelacién de la marca por falta de
uso de la misma, ademas, sefiala que
dichas marcas distinguen servicios
distintos.

e Mediante  proveido de fecha
04/01/2010 la DSD calificé el recurso
impugnativo presentado por

analizada, la Sala
expresa determinados
puntos sobre las
diferencias entre el

Nombre Comercial y la
Marca, estableciendo que
el Nombre Comercial si
bien se encuentra
protegido en virtud de su
uso, sin que sea
necesario el registro
mismo, el cual tiene
efectos declarativos;
estableciendo que el
mismo cuenta con ambito
de tutela la extensiéon
territorial en la que tiene
una influencia efectiva.

e Asimismo, la Resolucién
contempla que ante la
existencia de un conflicto
entre un nombre
comercial anteriormente
utilizado y la solicitud del
registro de una marca, se
debe considerar que en el
Peru, el nombre comercial
es protegido dentro de su
zona de influencia

del criterio antes
sefalado para
reconocer el derecho de
un titular de un nombre
ante el registro de una

marca, toma en
consideracion la
influencia  econémica
que ha ido
desarrollando dicho
signo.

La Resolucién
contempla que en el
Perd el ambito de
proteccién del nombre
comercial se

determinard segun la
trascendencia

geogréafica de dicho
nombre comercial; sin
embargo, no se
establece cual es
fundamento legal para
tal criterio, es decir, su
fundamento no esta
afianzado en la norma
que regula la propiedad
industrial, como pueden
ser la Decisién 486 de la
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Constructora e Inmobiliaria Icasa
Sociedad Anénima Cerrada como un
re

geogréafica ; por lo que, la
Sala es de opinién que el
titular de una nombre
comercial so6lo podra
oponerse al registro de

una marca idéntica o
similar a su signo;
concluyendo que,
aquellos nombre
comerciales que no
tengan mayor

trascendencia geografica,
aun cuando demuestren
un uso anterior, no podran
lograr la denegatoria del
registro de la marca.

Comunidad Andina o el

Decreto Legislativo
1075 que recoge lo
estipulado en la

Decision Andina.

Proceso 014-1P-2013

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA

Proceso Interno N° 2010 —
00540

Actor: sociedad MULTIPORT E.U.

Interpretacion Prejudicial de los articulos 150,190 y 191 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina

ANTECEDENTES

ALCANCE DEL
NOMBRE COMERCIAL

CONCLUSIONES

El 5 de febrero de 2008, la sociedad
TRANSMARES LOGISTICA LTDA.
TM LOGISTICS LTDA. presento,
ante la Division de Signos
Distintivos de la Superintendencia
de Industria y Comercio dos
solicitudes de registro como marca
del signo MULTIPORT (mixto), para
distinguir servicios comprendidos
en las Clases 35 y 39 de la
Clasificacion Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue
publicado en la Gaceta de
Propiedad Industrial N° 590 de 31
de marzo de 2008. Contra dicha
solicitud no se presentaron
oposiciones.

Por Resolucion N° 30228 de 25 de
agosto de 2008, la Division de

e En el presente caso, el
Tribunal procede a
interpretar lo relacionado
al nombre comercial, en
virtud a que la demanda
se presentd sobre la base
del nombre comercial
MULTIPORT E.U.

e Los articulos 191, 192 y
193 establecen el sistema
de proteccion al nombre
comercial. De donde se
evidencia que dicha
proteccion puede derivar
de su registro o depésito o
de su uso efectivo.

¢ El articulo 191 otorga el
derecho al uso exclusivo
del nombre comercial a
partir de su primer uso en

e El nombre comercial
identifica a una persona
natural o a una juridica en
el ejercicio de su
actividad econémica en el
rubro comercial 0
industrial y lo distingue o
diferencia de otras
idénticas o semejantes en
el mismo ramo. La
proteccion del nombre
comercial deriva de su
uso real y efectivo en el
mercado o de su registro
en la oficina nacional
competente previa
comprobacion de su uso
real y efectivo.

o El Tribunal ha
manifestado que la
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Signos
Superintendencia de

Signos
Superintendencia de

administrativa contra
mencionadas resoluciones.

Distintivos de
Industria y
Comercio, concedi6 el registro del
signo  MULTIPORT (mixto) para
distinguir servicios de la Clase 39.

e Por Resolucién N° 30229 de 25 de
agosto de 2008, la Division de
Distintivos de

Comercio, concedio el registro del
signo MULTIPORT (mixto) para
distinguir servicios de la Clase 35.

e La sociedad MULTIPORT E.U.
interpuso demanda contencioso

la el comercio, uso que
deberda ser probado v,
consecuentemente, este
uso exclusivo concluye

cuando cesa el uso real y

efectivo del  nombre

comercial.
la | ePor su parte el articulo
Industria 'y | 193 precisa que el

registro o el depdésito del
nombre comercial ante la
Oficina Nacional
Competente tiene un
caracter declarativo, sin
embargo, conforme se
las tiene dicho, el derecho al
uso exclusivo sélo se
adquiere probando el uso

e También

proteccion 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 vy
mantenga su derecho de
exclusiva.

manifiesta,
adicionalmente, que el
hecho de que un nombre
comercial se encuentre
registrado no lo libera de
la exigencia de uso para

constante, real y efectivo
del nombre comercial.

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 econémicas
para las cuales se
pretende el registro.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

Proceso 142-1P-2013 ANDINA

Proceso Interno N° 2009 —
00184

Actor: Rapidisimo Servicios
Motorizados LTDA.

Interpretacion prejudicial de los articulos 135 literal b), 194 literales b) y c) y 195 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina formulada por la Seccidén Primera,
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la Republica de
Colombia. Interpretacién, de oficio, de los articulos 134 literales a) y b), 136 literal a), 150
y 193 de la misma Decision.

ALCANCES DEL NOMBRE

ANTECEDENTES COMERCIAL

CONCLUSIONES

ela sociedad INTER
RAPIDISIMO S.A. solicité el
registro de la marca y nombre

e El Tribunal establece que, la
proteccion del nombre
comercial goza de las

e Se tiene que el uso es el
elemento esencial para la
proteccion de un nombre

comercial INTER RAPIDISIMO siguientes caracteristicas: a) El comerc_ial, det)_ifendq

o - derecho sobre el nombre determinarse también si
para distinguir servicios de la comercial se genera con Su era real, efectiva vy
Clase 39, solicitudes que fueron | yso. Lo anterior quiere decir | constantemente usado en
debidamente publicadas en la | que el dep6sito del nombre | el mercado, para asi
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Gaceta de la Propiedad
Industrial de la SIC.
Mediante la Resolucién N°

46769, de 21 de noviembre de
2008, con Certificado N° 46769,
la SIC concedio el registro de la
marca INTER RAPIDISIMO
(mixta) en la Clase 39.
Mediante la Resolucion N°
55305, de 24 de diciembre de
2008, la SIC concedi6 el registro
del nombre comercial INTER
RAPIDISIMO (mixto) en las
Clases 35, 38y 39.

El 22 de enero de 2010,
RAPIDISIMO SERVICIOS
MOTORIZADOS LTDA.

presenté demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho
ante la Seccioén Primera, Sala de
lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado,
solicitando que se cancele el
certificado de registro de la
marca INTER RAPIDISIMO
(mixta) y el nombre comercial
INTER RAPIDISIMO (mixto) por
similitud gramatica, fonética y
gréafica con la marca registrada
previamente RAPIDISIMO
(mixta).

La demandante RAPIDISIMO
SERVICIOS MOTORIZADOS
LTDA. solicita la nulidad de la
Resolucién N° 46769 de la
marca INTER RAPIDISIMO
(mixta) de la Clase 39 y la
Resolucién  N° 55305 del
nombre comercial INTER
RAPIDISIMO (mixto) de las
Clases 35, 38 y 39; en base a su
marca previamente registrada
RAPIDISIMO (mixta) de la
Clase 39, otorgada mediante la
Resolucién N° 27442, de 21 de
octubre de 2005, inscrita con
Certificado N°

310578.

comercial no es constitutivo de
derechos sobre el mismo. El
registro de un nombre
comercial puede ser
simplemente un indicio del uso,
pero no actla como una
prueba total del mismo; b) de
conformidad con lo anterior,
quien alegue derechos sobre
un nombre comercial debera
probar su uso real, efectivo y
constante.

El Tribunal sefala que, a
diferencia de lo que sucede
con el sistema atributivo del
registro marcario, donde el
derecho surge del registro, el

de proteccion del nombre
comercial se basa en un
sistema declarativo de

derechos. Es decir, el derecho
sobre el nombre comercial no
se adquiere por la inscripcion o
deposito, sino con su primer
uso.

Ademas, para que subsista el
derecho, dicho uso debe ser
real, efectivo y constante; en
ese sentido, un nombre
comercial registrado de una
manera y usado de otra, no
generaria ninguna clase de
derechos. Es decir, el nombre
comercial registrado debe ser
el mismo real y efectivamente
usado en el mercado, ya que
de lo contrario no cabria ningun
derecho sobre el primero. Lo
anterior, por cuanto dicho
signo, aunque registrado, no
tendria relacion con el publico
consumidor.

determinar Si era
protegible por el
ordenamiento juridico

comunitario andino.

El articulo 190 de la
Decisiébn 486 define el
nombre comercial vy
delimita su concepto, de
manera que se pueden
extraer las siguientes
conclusiones:

El objetivo del nombre
comercial es diferenciar
la actividad empresarial
de un comerciante
determinado Si bien la
norma hace referencia a
los establecimientos de
comercio, esto se debe a
un problema conceptual.
El signo distintivo que
identifica los
establecimientos de
comercio es la ensefia
comercial, cuyo
tratamiento se da en el
titulo Xl de la Decision
486.

Un comerciante puede
utilizar mas de un nombre
comercial, es decir,
identificar sus diferentes
actividades

empresariales con
diversos nombres
comerciales.

El nombre comercial es
independiente de la razén

social de la persona
juridica, pudiendo
coincidir con ella; es
decir, un comerciante

puede tener una razén
social 'y un nombre
comercial idéntico a ésta,
o tener una razén social y
uno o muchos nombres
comerciales diferentes de
ella.

El nombre comercial
puede ser mdltple,
mientras que la razén o
denominacién social es
Unica; es decir, un
comerciante puede tener
muchos nombres
comerciales, pero solo
una razon social.
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

ANDINA

Actor: CORTEFIEL S.A.C.

Interpretacion prejudicial, de oficio, de los articulos 136 literal b, 190, 191 y 192 de la Decision 486
de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comision de la Comunidad Andina, con fundamento
en la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas
de Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima, Republica del Peru.

ANTECEDENTES

ALCANCES DEL NOMBRE
COMERCIAL

CONCLUSIONES

e La sociedad CORTEFIEL S.A., solicité el 10 de
septiembre de 2008, el registro como marca del
signo denominativo CORTEFIEL, para amparar
los siguientes productos de la Clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza ‘“vestidos,
calzado (excepto ortopédico), sombrereria”.

¢ Una vez publicada la solicitud se presentaron las
siguientes oposiciones:

- OSCAR FREDDY HUAMANCAYO
ESPINOZA, present6 oposicién sobre la base
de su marca denominativa CORTEFIEL, para
amparar productos de la clase 25 de la
Clasificacion Internacional de Niza. (Fue
cancelada por no uso por parte del INDECOPI).

- La sociedad CORTEFIEL S.A.C., present6
oposicion sobre la base de su nombre comercial
mixto CORTEFIEL, usado desde marzo de
2004 para actividades relacionadas con la clase
25 de la Clasificacién Internacional de Niza.

e El 11 de septiembre de 2009, la Direccién de
Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la
Resolucion  No.  2554-2009/CSD-INDECOPI,
declaré improcedente la oposicion formulada por
OSCAR FREDDY HUAMANCAYO ESPINOZA y
fundada la oposicion presentada por CORTEFIEL
S.A.C., y, en consecuencia, deneg6 el registro
solicitado.

e El 12 de octubre de 2009, la sociedad CORTEFIEL
S.A., presentd recurso de apelacion contra el
anterior acto administrativo.

o El 9 de julio de 2010, la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI, mediante Resolucion
No. 1525-2010/TPI-INDECOPI, resolvié el recurso
de apelacién, revocando el acto impugnado y, en
consecuencia concedi6 el registro solicitado.

e El uso del

nombre
comercial podra
demostrarse mediante
facturas comerciales,
documentos contables, o
certificaciones de auditoria
que demuestren la
regularidad y la cantidad de
la comercializacion de los
servicios identificados con
el nombre comercial, entre
otros.

e Constituyen uso de un

signo en el comercio, los
siguientes actos  entre
otros: introducir en el
comercio, vender, ofrecer
en venta o distribuir
productos o servicios con
ese signo; importar,
exportar, almacenar o
transportar productos con
ese signo; o, emplear el

signo en publicidad,
publicaciones, documentos
comerciales o]

comunicaciones escritas u
orales,
independientemente del
medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de
las normas sobre publicidad
gue fuesen aplicables.

e Se reitera una vez mas, que

el nombre comercial debe
ser protegido en todo el
territorio nacional y no en
una fraccién del mismo.

e Sobre Si el

nombre comercial
debe protegerse
enrelacion con su
ambito geografico
de difusion o
influencia, el
Tribunal advierte
gue 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
gue tiene difusion
nacional; hoy en
dia es muy comun
gue en periodos
cortos los
empresarios
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elLa sociedad CORTEFIEL S.A.C., interpuso penetren

demanda contencioso administrativa contra la mercados y
anterior Resolucién. accedan a
consumidores de

¢ El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo diferentes partes.

Contencioso Administrativo, Lima, Republica del
Perd, mediante sentencia signada como
Resolucién Numero Doce de 5 de marzo de 2013,
declar6 infundada la demanda.

¢ El 27 de marzo de 2013, la sociedad CORTEFIEL
S.A.C., presentd recurso de apelacion contra la
anterior sentencia.

e La Octava Sala Especializada en lo Contencioso
Administrativo con Subespecialidad en Temas de
Mercado de la Corte Superior de Justicia, Lima,
Republica del Perla solicitd interpretacion
Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.




Entrevista a la Dra. Lucy Diaz Plasencia
Abogada, Conciliadora, Arbitro, Docente de la carrera de Derecho y Ciencias Politicas en la Universidad Privada del Norte — Truijillo
Ex Jefe de Indecopi — La Libertad

PREGUNTA

ENTREVISTADO

DOCTRINA

LEY

JURISPRUDENCIA

CONCLUSIONES

¢, Considera que

Se debe tener en
cuenta que, la
doctrina ha
determinado a la
Decisién 486 de la

el D-ecre.to _ Comunidad
Legislativo Si, pues son de Andina como la La especialista en el tema, considera
1075 ha caracter norma El D.L. 1075 es un que el Decreto Legislativo si ha
recogido las procedimentales supranacional cuerpo normativo recogido las disposiciones de la
di . , que rige el | que aprueba las Decisién 486 de la Comunidad, ya
ISposicionés | mas que ) Derecho de | disposiciones - que  contienen  un  caracter
de la Decision sustanciales, asi lo | Propiedad complementarias a procedimental, es decir, respecto al
486 respecto al flala en Industrial la Decision 486 de la procedimiento de registro por
P senala en sus

respecto de sus

Comunidad Andina

ejemplo, que a cuestiones de fondo y

Nombre considerandos. ; . .
) Paises Miembros, sustanciales.
Comercial? mientras que el
SPor qué? D.L. 1075
aprueba sus
disposiciones
respecto a dicha
Decisién Andina.
El sistema de El nombre | Se entendera por | La marca es el signo que | La especialista considera que el
;Qué adquisicion del comercial ~ hace | nombre  comercial | sirve para distinguir en el | sistema de adquisicion del derecho
caracteristicas derecho de rgferenuaaaquel f:uaquler sigho que merc_:a_do los productos o de, exclusn{a es la cargcterlstlca que
) ) signo que sirve | identifique a una | servicios o prestados por | mas permite diferenciar al nombre
puede exclusiva: mientras | para distinguir a la | actividad econémica, | una persona o servicios | comercial de la marca, en razén que,

identificar que gue la marca exige | persona juridica | a una empresa, 0 a | de otra, suya proteccion | la marca requiere del registro para la
distinguen al el registro, en el dentro del | un establecimiento | legal esta regida por el | proteccion nacional; mientras que el

. mercado, esto | mercantil cuyo | principio de registral, de | nombre comercial tiene efectos
Nombre nombre comercial quiere decir que el | derecho  exclusivo | acuerdo al cual, el | declarativos, ya que el derecho sobre

es meramente

nombre comercial

sobre se adquiere

derecho sobre la marca se

este ultimo se adquiere con el primer
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Comercial de la
Marca?

declarativo, pues el
derecho sobre este
bien se adquiere
con el primer uso.

distingue a Ia

empresa que
fabrica o]
comercializa los
productos o]
presta los
servicios,

mientras que la
marca todo signo
distintivo que
sirve para
diferenciar en el
mercado los
productos y
servicios de una
persona de los de
otra

por su primer uso en
el comercio y termina
cuando cesa el uso
del nombre o cesan
las actividades de la
empresa o0  del
establecimiento que
lo usa, mientras que
la  marca hace
referencia a
cualquier signo que
sea apto para
distinguir productos
0 servicios en el
mercado, siendo que
el derecho al uso
exclusivo de una
marca se adquirira
por el registro de la

adquiere con el acto
administrativo del registro,
el mismo que le concede
una proteccién legal de la
marca en todo el territorio
nacional del pais en que
se efectud dicho registro.
El nombre comercial, en
cambio, es el signo que
sirve para identificar a una
persona natural o juridica
en el ejercicio de su
actividad econdmica,
diferenciandolo de las
actividades de sus
competidores, este signo
se encuentra protegido en
virtud de su uso, sin que
sea necesario el registro

uso, posicion que bien es sustentada
por la doctrina y por la legislacion
(Decision 486 de la Comunidad
Andina (Art.154).

misma ante la | mismo, el cual tiene
respectiva oficina | efectos meramente
nacional declarativos, teniendo
competente. como ambito de tutela la
extension territorial en la
que tiene una influencia
efectiva.
¢ Considera que | No, pues en la Tanto la Decisién La especialista considera que la
L. ., . Al momento de establecer Cn i . ;
los criterios decisién 486 solo 486 de la Comunidad las diferencias entre el aplicacién de los cr!terlos aplicados
Andina como el por la Sala de Propiedad Intelectual

aplicados por la
Sala de
Propiedad
Intelectual
estan
enmarcados
dentro de los

se sefiala las
prohibiciones para
el registro de un
nombre comercial y
el examen de
registrabilidad debe
Sujetarse a lo

La doctrina no se
ha pronunciado al
respecto,
Unicamente,
refiere cuales son
€sos criterios.

Decreto Legislativo
1075 no regulan la

aplicacion de los
criterios  aplicados
por la Sala de
Propiedad

Intelectual, asi como
tampoco la solucion

nombre comercial y la
marca, se sefala en la
jurisprudencia que el
nombre comercial se
encuentra protegido en
virtud de su uso, teniendo
como ambito de tutela la
extension territorial en la

no estdn enmarcados dentro de los
parametros que sefiala la Decisién
486, ya que la misma sefiala sélo las
prohibiciones del registro del nombre
comercial y el examen de
registrabilidad realizado por el
Indecopi realizado para las marcas
debe regir para el signo en cuestion.
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pardmetros de
la Decision
4867 ¢Por qué?

aplicado para las
marcas.

al conflicto entre
estos dos signos.

que tiene influencia

efectiva.

¢, Considera que
existen
deficiencias en
la regulacion

Si, ha omitido
establecer la
regulacién sobre
como resolver el

La doctrina no se
ha pronunciado

Si bien la
jurisprudencia no lo
ha expresado como
una deficiencia, ha
sefialado que es de
vital importancia
determinar el ambito

La jurisprudencia no ha
establecido,

Para la siguiente interrogante, la
especialista considera que si existen
deficiencias en la regulacion del

del Nombre conflicto legal entre | sobre las de proteccion del | especificamente si existen Nombre Comercial en el D.L. 1075 ya
Comercial por deficiencias que nombre comercial, | deficiencias en la gue el mismo ha omitido regular
una marca . ya que tanto el D.L | regulacion del nombre | 7/ :
el Decreto . podria contener el . como resolver el conflicto entre una
) ) registrada y un DL 1075 1075 como la | comercial en el Decreto marca registrada y un nombre
Legislativo : - : Decisién 486 no | Legislativo 1075. =2 .
) nombre comercial . : comercial sin registro.
10757 ¢Por . . contienen referencia
qué? sin registro. expresa sobre el
ambito de proteccion
del nombre
comercial
¢;Conoce usted
si en algln
pais, el Nombre . i dig
C a especialista respondié que
Comercial tiene Desconoce i i i desconoce la existencia de un

un sistemade
proteccion
distinto al
nuestro?

sistema de proteccién del nombre
comercial distinto al de Pera.

Si larespuesta
anterior es
positiva,
¢Estima que
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dicho sistema
podria ser
aplicado en
nuestro pais?

¢, Considera que
implementacion
de un sistema
constitutivo
para el Nombre
Comercial
reduciria los
conflictos entre
el Registro de
la Marcay el
Nombre
Comercial?

Si

El sistema
constitutivo de
derechos refiere
que el registro de
un signo distintivo
le otorga
proteccion al
mismo en todo el
territorio nacional
del pais en el que

se haya
efectuado el
registro.

Segun lo estipulado
en la Decision 486
de la Comunidad
Andina, el sistema
constitutivo permite
que el derecho al uso
exclusivo de una
marca se adquiera
por el registro de la

misma ante la
respectiva oficina
nacional

competente.

Al igual que la doctrina, la
jurisprudencia ha
establecido que, el
sistema constitutivo de
derechos refiere que el
registro de un signo
distintivo le otorga
proteccién al mismo en
todo el territorio nacional
del pais en el que se haya
efectuado el registro

La especialista, teniendo en cuenta lo
seflalado por la doctrina y la
jurisprudencia es de opinion que, la
implementacion de un sistema
constitutivo de derecho para el
nombre comercial reduciria los
conflictos entre la Marca y el Nombre
Comercial.

Entrevista a Dr. Carlos Cornejo Guerrero

Doctorado y Magister en Derecho, Pontificia Universidad Catolica del Perd. Investigador Visitante de la Universidad British Columbia, Vancouver-
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PREGUNTA

ENTREVISTADO

DOCTRINA

LEY

JURISPRUDENCIA

CONCLUSIONES

¢cConsidera que
el Decreto
Legislativo
1075 ha
recogido las

La Dec. 486 regula
el nombre
comercial de
manera confusa. El
D. Leg.1075 no

Se debe tener en
cuenta que, la
doctrina ha
determinado a la
Decision 486 de la
Comunidad

El D.L. 1075 es un
cuerpo normativo
que aprueba las
disposiciones

complementarias a

Sobre la primera pregunta, el
especialista refiere que el tratamiento
legal que ha dado el D.L. 1075 no
contempla lo sefalado por la
Decision 486 de la Comunidad
Andina; sin embargo, la regulacion
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disposiciones
de la Decision
486 respecto al

recoge lo que dice
la Dec. 486. No
obstante, tener en

Andina como la
norma
supranacional

la Decision 486 de la
Comunidad Andina

que tiene la Decision 486 seria
confusa, debiendo recurrir también a
la interpretacién prejudicial del

que rige el Tribunal Andino.
Nombre cuenta que el D. Derecho de
Comercial? leg. 1075 son sélo | Propiedad
¢Por qué? disposiciones Industrial
. respecto de los
complementarias, Paises Miembros,
lo que rige es la mientras que el
Dec. Andina. Es D.L. 1075
necesario conocer | 2Prueba Sus
. disposiciones
las sentencias de respecto a dicha
interpretacion Decision Andina.
prejudicial del
Tribunal Andino.
. El nombre | Se entenderd por | La marca es el signo que
En mi concepto, €l | comercial  hace | nombre  comercial | sirve para distinguir en el
Nombre Comercial | referencia a aquel | cualquier signo que | mercado los productos o
) distingue a la signod_ que .sir\qe ident_i;iqge a una servicios o prestados por
¢Qué persona que realiza para distinguirala | actividad econémica, | una persona o servicios
ot o persona juridica | a una empresa, o a | de otra, suya proteccion
caracteristicas | tividad o > . ; -
q a activida dentro del | un establecimiento | legal estd regida por el | Lo que se obtiene del especialista es
pue _e_ econdmica, es mercado, esto | mercantil cuyo | principio de registral, de | que, el nombre comercial distingue a
identificar que quiere decir que el | derecho  exclusivo | acuerdo al cual, el |la persona que realiza la actividad

distinguen al
Nombre
Comercial de la
Marca?

decir la produccion
0 comercializacion
para el mercado,
de productos o
servicios.

La marca distingue
a los productos o
servicios de sus

nombre comercial
distingue a la

empresa que
fabrica 0
comercializa los
productos 0
presta los
servicios,

mientras que la
marca todo signo

sobre 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, mientras que
la marca hace

derecho sobre la marca se
adquiere con el acto
administrativo del registro,
el mismo que le concede
una proteccion legal de la
marca en todo el territorio
nacional del pais en que
se efectud dicho registro.
El nombre comercial, en
cambio, es el signo que

econdmica dentro del mercado,
mientras que la marca distingue los
productos o servicios para distinguir
a los similares dentro del mercado.
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iguales o similares
en el mercado

distintivo que
sirve para
diferenciar en el
mercado los
productos y

servicios de una
persona de los de
otra

referencia a
cualquier signo que
sea  apto para

distinguir productos
0 servicios en el
mercado, siendo que
el derecho al uso
exclusivo de una
marca se adquirira
por el registro de la

sirve para identificar a una
persona natural o juridica
en el ejercicio de su
actividad econdmica,
diferenciandolo de las
actividades de sus
competidores, este signo
se encuentra protegido en
virtud de su uso, sin que
sea necesario el registro

misma ante la | mismo, el cual tiene
respectiva oficina | efectos meramente
nacional declarativos, teniendo
competente. como ambito de tutela la
extension territorial en la
que tiene una influencia
efectiva.
¢, Considera que
los criterios Tanto la Decisién
] ; Al momento de establecer
aplicados por la 486 de la Comunidad las diferencias entre el | Para el especialista, la aplicacion de
Andina como el

Sala de
Propiedad
Intelectual
estan
enmarcados
dentro de los
pardmetros de
la Decisién
4867 ¢Por qué?

No, inclusive el
Tribunal da una
proteccion en todo
el territorio, sin
necesidad de
registro

La doctrina no se
ha pronunciado al
respecto,
Unicamente,
refiere cuales son
esos criterios.

Decreto Legislativo
1075 no regulan la
aplicacion de los

criterios  aplicados
por la Sala de
Propiedad

Intelectual, asi como
tampoco la solucién
al conflicto entre
estos dos signos.

nombre comercial y la
marca, se sefala en la
jurisprudencia que el
nombre comercial se
encuentra protegido en
virtud de su uso, teniendo
como ambito de tutela la
extension territorial en la
que tiene influencia
efectiva.

los criterios del Indecopi no estan
enmarcados dentro de lo que
dispone la Decisién 486, debiendo
tenerse en cuenta lo que se ha
establecido en las Resoluciones del
Tribunal Andino, en la que se otorga

proteccion nacional al Nombre
Comercial sin necesidad de ser
registrado.

¢Considera que
existen
deficiencias en

Deberian quedar
claros los criterios

La doctrina no se
ha pronunciado
sobre las
deficiencias que

Si bien la
jurisprudencia no lo
ha expresado como
una deficiencia, ha

La jurisprudencia no ha
establecido,

especificamente si existen
deficiencias en la

Para el especialista, respecto a si
considera que existen deficiencias en
la regulacién del nombre comercial
en el Decreto Legislativo 1075,
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la regulacion
del Nombre
Comercial por
el Decreto
Legislativo
107572 ¢ Por
qué?

que se van a
aplicar.

podria contener el

sefialado que es de
vital importancia
determinar el &mbito
de proteccion del
nombre comercial,
ya que tanto el D.L
1075 como la
Decisibn 486 no
contienen referencia
expresa sobre el
ambito de proteccién
del nombre
comercial

comercial en el Decreto
Legislativo 1075.

refiere que, en todo caso, deberian
quedar claros los criterios aplicados
en las Resoluciones.

¢;Conoce usted
si en algln
pais, el Nombre
Comercial tiene
un sistemade
proteccion
distinto al
nuestro?

En E.U.,, Canadj,
Australia, Inglaterra,
rige la proteccion por
el uso, pero el registro
no da proteccién en
todo el territorio como
en el Peru.

El especialista da a conocer que en
EE.UU., Canada, Australia e
Inglaterra rige la proteccion del
nombre comercial por el uso, pero no
se le da la proteccion en todo el
territorio como deberia ser en nuestro
pais.

Si larespuesta
anterior es
positiva,
¢(Estima que
dicho sistema
podria ser
aplicado en
nuestro pais?

Es cuestion de
opcién, pero tal como
el Indecopi lo aplica
trae mas seguridad
juridica, pese a que
se pueden hacer
cuestionamientos de
principio.

Es de opinién del especialista que, el
sistema que esta aplicando el
Indecopi para definir la proteccién del
Nombre Comercial traeria mas
seguridad juridica; sin embargo,
reconoce que es factible que dicho
sistema sea cuestionado.

¢;Considera que
implementacion

No, mejor es la
proteccion por el uso.

constitutivo

Segun lo estipulado
en la Decision 486

Al igual que la doctrina, la
jurisprudencia

El especialista no considera posible
la implementacion de un sistema
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de un sistema
constitutivo
para el Nombre
Comercial
reduciria los
conflictos entre
el Registro de
la Marcay el
Nombre
Comercial?

Con mayor razéon si
nuestro pais es en
gran parte informal.

derechos refiere
que el registro de
un signo distintivo

le otorga
proteccion al
mismo a nivel
nacional.

de la Comunidad
Andina, el sistema
constitutivo  permite
gue el derecho al uso
exclusivo de una
marca se adquiera
por el registro de la

misma ante la
respectiva oficina
nacional

competente.

establecido que, el
sistema constitutivo de
derechos refiere que el
registro de un signo
distintivo le otorga
proteccion al mismo en
todo el territorio nacional
del pais en el que se haya
efectuado el registro

constitutivo de derecho para el
Nombre Comercial debido a la
informalidad existente en nuestro
pais.




IV. DISCUSION.

Teniendo en cuenta que el objetivo general de esta investigacion es determinar de qué
manera la aplicacién del criterio de la Extension Geogréfica del Uso del Nombre Comercial
por el INDECOPI para la solucion de conflictos de registro entre marca y nombre comercial,
influye en el ejercicio exclusivo del derecho de propiedad industrial del titular de un nombre
comercial, es pertinente desarrollar la forma en la que los objetivos especificos han ido
cumpliéndose para tal fin.

En ese sentido, corresponde decir que para determinar la importancia del nombre
comercial en la actividad econdmica, debemos cefirnos tanto a la doctrina como a la
jurisprudencia, la misma que ha resuelto innumerables situaciones de conflicto que
involucran a este signo distintivo, evidencidndose desde ese instante que nos encontramos
ante una figura del derecho, cuya naturaleza intrinseca se encuentra en la actividad
mercantil, permitiendo que los derechos intelectuales que existan sobre tales signos
intervengan a fin de salvaguardar el derecho al uso exclusivo que tiene el titular de dicho
signo y, de esa forma, proteger los intereses patrimoniales que se ven satisfechos con el

uso del nombre comercial.

Esta posicion la respalda Manuel Marquez, el mismo que, en su obra sobre la importancia
de los derechos intelectuales, expone que el logro comercial para los creadores e
impulsores de un signo distintivo no es gratuito, ya que el posicionamiento en el mercado
requiere de tiempo y dedicacién, asi como del reconocimiento de sus consumidores; es por
ello, recalca el autor, que contar con una debida proteccion de aquellos signos o tecnologias
es de vital importancia, ya que de lo contrario, se corre el riesgo que estos derechos se

vean afectados, afectando los negocios y empresas.

Asimismo, es de reconocer que el nombre comercial cumple ciertas funciones dentro del
mercado, las mismas que expone José Manuel Otero Lastres citando a Diaz Gémez en su
obra Manual de Propiedad Industrial, teniendo asi: la funcion identificadora y diferenciadora,
debiendo entenderse que el empresario no busca Unicamente identificarse a través de su
nombre comercial, sino también distinguirse de las demas empresas que desarrollen
actividades dentro del mismo rubro; la funcion de instrumento de captacion de clientela, ya
que si se cumple la funcién anterior, lo que busca todo empresario es retener los clientes
captados; la funcibn de concentrar y exteriorizar el crédito o buena reputacion de la

empresa, la que se veria reflejada en la “buena fama” o reputacion por caracteristicas
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propias de la empresa, determindndose éste como un valor importante en la consolidacion
de un empresario en la preferencia del pablico; por Ultimo y no menos importante, se tiene

a la funcién publicitaria, funcion reconocida también para la marca.

Por todo ello, y teniendo en cuenta que se buscaba determinar la importancia del nombre
comercial en la actividad econémico, podemos concluir que, esta figura juridica de caracter
meramente patrimonial, representa al empresario o persona juridica dentro de su actividad
econdmica, cumpliendo distintas funciones a favor de su titular, asi como la marca, y que
se hace acreedor, por naturaleza propia, de la proteccién a través del derecho de propiedad

industrial en los distintos cuerpos normativos que regulan sus efectos.

Ahora, para hablar del segundo objetivo especifico del presente proyecto de investigacion,
es decir, analizar el criterio empleado por el Indecopi que se aplica en las controversias
entre el registro de la Marca y el uso del nombre del nombre comercial, corresponde
desarrollar lo siguiente: nuestra jurisprudencia nacional ha sefialado en el desarrollo de sus
sentencias que, determinar cuél es el ambito de proteccion del nombre comercial trae
consigo una cuestiéon de gran importancia, ya que si bien contamos con la Decisién 486 de
la Comunidad Andina que regula a la Propiedad Industrial rigiendo para sus Paises
Miembros y con el Decreto Legislativo 1075 que acoge lo dispuesto por dicha Decision,
estos cuerpos normativos no establecen cual es el ambito de proteccion del nombre
comercial, estableciendo que para hacer valer un derecho sobre un nombre comercial, el

titular del mismo debera acreditar su uso en el Peru.

Por ello, al no regularse expresamente cual es la extension territorial o la influencia efectiva
gue debe tener un nombre comercial para que merezca proteccion como tal, el criterio de
la Sala de Propiedad Intelectual, establece que respecto a terceros, el ambito territorial y
extension geografica de un nombre comercial influirh en su nivel proteccion, sefialando
dicha Sala que seria peligroso reconocer una proteccion a nivel nacional a un nombre
comercial usado para una determinada actividad econémica, concluyendo que la realidad
del pais permite Unicamente que los nombre comerciales sélo tengan efectos concretos en
la medida que son conocidos en un marco territorial limitado, dando como referencia que
aquellos nombre comerciales que no tienen mayor trascendencia geografica, aun cuando

demuestren un uso anterior, no podran lograr la denegatoria del registro de una marca.

En ese sentido, para resolver los conflictos entre una marca registrada y un nombre

comercial previamente utilizado, debera establecerse si la amplitud de la zona geogréfica
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de dicho signo seria la suficiente para lograr la nulidad de la marca en cuestién, resultando
necesario determinar si el nombre comercial de un empresario seria lo suficientemente
relevante como para evitar el otorgamiento del registro de una marca; ademas, de la
revision de las resoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual, se advierte que la misma
toma en consideracion el nimero de los locales con el que cuenta el empresario, asi como
las facturas que acreditan su uso; teniendo como ejemplo lo siguiente: “... de la revisién de
las pruebas se advierte que el nombre comercial del accionante cuenta con un local en Lima
y las facturas que acreditan su uso son emitidos a favor de personas naturales y juridicas
ubicadas en mas de 07 distritos. Ademéas de contar con transacciones con empresas y
personas domiciliarias en el balneario de Asia y Chile.” ; “...se advierte que el nombre
comercial del opositor cuenta con un local en Lima (Surquillo) y los comprobantes de pago
y las cotizaciones presentadas que acreditan su uso son emitidos a favor de personas
naturales y juridicas ubicadas en 05 distritos de Lima y Callao. Ademas de contar con
transacciones con empresas de los distintos departamentos del Perl, demostrado que
existe un alcance que va mas alla del distrito donde se ubica su local; evidenciandose que
dicho nombre comercial se ha extendido de forma considerable en diversas zonas del

territorio nacional.”

A pesar de aquel despliegue de documentacion analizada por la Sala de Propiedad
Intelectual, resulta inevitable apreciar que dicho uso del criterio no se encuentra contenido
en una norma, es decir, no existe un fundamento legal que avale su aplicacibn como una
forma de dar solucion a este tipo de conflicto legal; por lo tanto, el investigador considera

que el uso de esos criterios es arbitrario.

Ademas, esta posicion puede verse favorecida con el aporte de la especialista en Propiedad
Intelectual, Dra. Lucy Diaz Plasencia, la misma que considera que la aplicaciéon de los
criterios aplicados por la Sala de Propiedad Intelectual no estan enmarcados dentro de los
parametros que sefiala la Decision 486, ya que la misma sefiala sélo las prohibiciones del
registro del nombre comercial y del examen de registrabilidad realizado por el Indecopi para
las marcas debe regir para el nombre comercial, también opina que si existen deficiencias
en la regulacion del Nombre Comercial en el D.L. 1075 ya que el mismo ha omitido regular
como resolver el conflicto entre una marca registrada y un nombre comercial sin registro;
en el mismo sentido, el Dr. Carlos Cornejo Guerrero opina que la aplicacion de los criterios
del Indecopi no estan enmarcados dentro de lo que dispone la Decision 486, debiendo

tenerse en cuenta lo que se ha establecido en las Resoluciones del Tribunal Andino, en la
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gque se otorga proteccion nacional al Nombre Comercial sin necesidad de ser registrado,
aunado a ello, refiere que no son del todo claros los criterios aplicados en las Resoluciones
y que, si bien el sistema que esté aplicando el Indecopi para definir la proteccion del Nombre

Comercial traeria mas seguridad juridica; es factible que el mismo sea cuestionado.

Ademds de las posiciones antes expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, sobre la aplicacion del Criterio de Extension Geogréafica del uso del nombre

“

comercial ha establecié que: “... limitar el nombre 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 estética; 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 nhombre comercial debe tener una
proteccion en todo el territorio del pais miembro respectivo y no sélo en una parte del

mismo.”

Por ello, se puede concluir que la aplicacion del criterio de la Extension geogréfica del uso
presenta varias deficiencias y que, si bien busca dar solucién al problema antes suscitado,
el mismo no cuenta con una base legal que le respalde; asimismo, el Indecopi no vendria
aplicando lo que ha dispuesto el Tribunal Andino sobre el Nombre Comercial respecto a la
proteccion nacional que deberia recibir el nombre comercial, como asi lo ha expuesto el Dr.

Carlos Cornejo.

Respecto, al tercer objetivo especifico que tiene que ver con identificar los derechos de
propiedad industrial que ejerce el titular del nombre comercial, la doctrina ha desarrollado
los mismos teniendo en cuenta que, el titular de un signo distintivo obtiene el derecho
exclusivo a utilizar en el trafico econémico el signo con su primer uso (para el caso del
nombre comercial); es decir que el derecho exclusivo se refiere a la utilizacion en el trafico
economico de la relacion entre el signo y la actividad empresarial, cuya proteccion se
encuentra en la Decision 486 de la Comunidad Andina, cuyos criterios fueron adoptados
por el D.L.1075; la misma regula los signos distintivos y establece en su articulo 192 que el
titular de un nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un
signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres

comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio
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econdémico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del

nombre o de la empresa del titular.

Aunado a ello, el articulado de esta Decision establece que las disposiciones de proteccion
a la marca también deben usarse para el nombre comercial, por lo que, se reconoce al
titular del nombre comercial el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su

consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los
cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o

acondicionamientos de tales productos;

b) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusibn o un riesgo de
asociacion con el titular del registro, tratAndose del uso de un signo idéntico para

productos o servicios idénticos se presumira que existe riesgo de confusion;

c) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular
del registro un dafio econémico o comercial injusto por razén de una dilucién de la
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razén de un

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; y

d) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida,
aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucién de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto

de su prestigio.

Otra de las cuestiones dentro del presente proyecto era establecer las diferencias entre los
signos estudiados en conflicto (nombre comercial y marca), obteniéndose de las entrevistas
realizadas a los especialistas, aquellas caracteristicas basicas que permitiran brindarnos
un mejor panorama acerca de la distincion entre el Nombre Comercial y la Marca. Por una
parte, el Dr. Carlos Cornejo expuso que el nombre comercial distingue a la persona que
realiza la actividad econdmica dentro del mercado, mientras que la marca distingue los
productos o servicios para distinguir a los similares dentro del mercado, entendiéndose la

diferencia entre estos signos a partir de su naturaleza como tal; mientras que la Dra. Lucy
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Diaz, aporta que, la caracteristica mas resaltante para diferenciar a estos dos signos
distintos se encuentra en el sistema de adquisicion del derecho de exclusiva, la marca exige
el registro, mientras que el nombre comercial es meramente declarativo, pues el derecho

sobre este bien se adquiere con el primer uso.

Asimismo, la Jurisprudencia reconoce que el nombre comercial no necesita ser
inherentemente distintivo, pudiendo estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o
corrientes, exigiéndose Unicamente que el nombre comercial adoptado por una empresa
sea suficientemente distinto a los nombres comerciales usados por empresas anteriores

para asi evitar cualquier riesgo de confusion o de asociacion equivoca.

Por todo lo antes expuesto puede comprobarse que la aplicacion del criterio de extension
geogréfica del uso, si afecta el ejercicio del derecho de propiedad industrial del titular de
dicho signo ya que, no cuenta con un sustento legal que permita su aplicacién; conforme
se puede apreciar en los resultados obtenidos del andlisis de las resoluciones analizadas,
situacion que se ve respaldada por los especialistas al verter su opiniébn acerca de la
factibilidad de ser observados; generando que, aquel nombre comercial que no es

“trascendente geograficamente” no logre la denegatoria del registro de una marca.
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CONCLUSIONES

- La presente investigacién concluye que la aplicacion del criterio de la Extension
Geogréfica del Uso del Nombre Comercial por el INDECOPI para la solucién de
conflictos de registro entre marca y nombre comercial ha traido consigo que la Sala
de Propiedad Intelectual del Indecopi aplique ciertos criterios a fin de dar solucion al
conflicto suscitado entre el registro de la Marca y el uso del Nombre Comercial para
determinar asi el &mbito de proteccion legal, en caso de constituirse dicho signo como
“relevante geograficamente”; sin embargo, la aplicacion de dicho criterio no se ha
realizado conforme a lo estipulado por la Decisién Andina, ni mucho menos teniendo
en cuenta las Resoluciones del Tribunal Andino, por lo que al no contar con un
sustento legal que ampare su aplicacion, genera una afectacion directa al ejercicio
del derecho de exclusiva propio del titular de un nombre comercial, ya que, de no
constituirse el nombre comercial como “trascendente” no puede hacer valer su
derecho sobre el registro de una marca, aun acreditando su uso anterior a dicho

registro.

- Esta figura juridica de caracter meramente patrimonial, representa al empresario o
persona juridica dentro de su actividad econdmica, cumpliendo distintas funciones (a
favor de su titular, asi como la marca, y que se hace acreedor, por naturaleza propia,
de la proteccion a través del derecho de propiedad industrial en los distintos cuerpos

normativos que regulan sus efectos.

- La aplicacion del criterio de la Extensién geografica del uso presenta varias
deficiencias y que, si bien busca dar solucion al problema antes suscitado, el mismo
no cuenta con una base legal que le respalde; asimismo, el Indecopi no vendria
aplicando lo que ha dispuesto el Tribunal Andino sobre el Nombre Comercial, que

solo basta el uso y la acreditacion del mismo para su proteccion.

- El articulado de la Decision 486 establece que las disposiciones de proteccion a la
marca también deben usarse para el nombre comercial, por lo que, se reconoce al
titular del nombre comercial el derecho de impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusion

0 un riesgo de asociacién con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
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