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Resumen:

La presente investigacién tiene por objetivo el estudio de la evolucién jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (TJCA) en relacién con el 4mbito de proteccién territorial del nombre comercial: desde la jurisprudencia primigenia de
la década de 1990 hasta la jurisprudencia actual, la cual retorna a la posicién inicial del TJCA. Actualmente, la jurisprudencia
andina precisa que la proteccién del nombre comercial (no registrado) debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el
“4mbito geografico” de su uso (Procesos 42-1P-2017 y 317-IP-2017). La metodologia de investigacién utilizada incluye los aspectos
normativo, jurisprudencial y doctrinal, lo cual apoya la decisién del TJCA de modificar la posicién —equivocada, por cierto— que
se habfa establecido en el Proceso 99-IP-2014 (“el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional”).

Palabras clave: Comunidad Andina, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), propiedad intelectual, propiedad

industrial, nombre comercial.
Abstract:

The objective of this research is to study the jurisprudential evolution of the Court of Justice of the Andean Community (TJCA)
in relation to the scope of territorial protection of the trade name: from the early jurisprudence of the nineties to the current
Andean jurisprudence, which returns to the initial position of the TJCA. Currently, the Andean jurisprudence specifies that the
protection of the trade name (not registered) must take into account “the scope of operations” and the “geographical scope”
of its use (Processes 42-IP-2017 and 317-IP-2017). For this purpose, the research methodology used includes the normative,
jurisprudential and doctrinal aspects, which supports the decision of the TJCA to modify the position, which was wrong, by the
way, that had been established in Process 99-IP-2014 (“the trade name must be protected throughout the national territory”).
Keywords: Andean Community, Court of Justice of the Andean Community, intellectual property, industrial property, trade
name.

Introduccion

El 26 de mayo de 1969, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y el Perti suscribieron el Acuerdo de Cartagena.
Con ello se dio inicio al proceso de integracién andino que, a la fecha, tiene mas de 50 afos de existencia. En la
actualidad, los paises miembros de la Comunidad Andina (CAN) son Bolivia, Colombia, Ecuador y el Pert,
sin perjuicio de que en un futuro puedan retornar Chile (fue pais miembro entre 1969 y 1976) y Venezuela
(fue pais miembro entre 1973 y 2006) o puedan adherirse nuevos paises.

En el marco del proceso de integracién andino, los paises miembros han transferido a la organizacién
internacional un conjunto de competencias soberanas, desde las normativas y de direccién politica, hasta las
jurisdiccionales, ejecutivas y deliberantes. Estas caracteristicas son muestra de la importancia asociativa de
dicho esquema de integracién, puesto que, al margen de los logros en materia econdémica y de liberacién del
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comercio, junto con la Unién Europea (UE), es uno de los procesos comunitarios institucionalmente mas
avanzados a nivel mundial. En efecto, en el 4mbito de América Latina y el Caribe, la CAN ha conseguido
lo que ningtin otro bloque ha obtenido: que sus miembros estén dispuestos a renunciar a un cierto grado de
soberania en favor de la consecucién de objetivos colectivos, comunes y superiores.

De acuerdo con el modelo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), el 28 de mayo
de 1979 se creé el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), que actualmente constituye la
corte internacional mds activa de América Latina y la tercera a nivel mundial'. En efecto, el TJCA es menos
activo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unién Europea
(TJUE), pero més activo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), las instituciones del sistema de solucién
de diferencias de la Organizacién Mundial del Comercio (OMC)?, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)?, el Tribunal Permanente de Revisién (TPR) del Mercado Comun del Sur (Mercosur)®,
la Corte Centroamericana de Justicia del Sistema de la Integracién Centroamericana (SICA), la Corte de

Justicia de la Comunidad del Caribe (Caricom)®, entre otros.
Cabe senalar que es internacionalmente reconocido que los paises andinos cuentan con un robusto sistema

de propiedad intelectual’, expresado en sus dos grandes vertientes: los derechos de autor (Decisién 351) y la
propiedad industrial (Decisiones 486 y sus modificatorias)®, adem4s de un Régimen Comuin de Proteccién
a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales (Decisién 345)° y un Régimen Comtn sobre Acceso

a los Recursos Genéticos (Decisién 391)'°. En este ultimo se reconoce, en forma expresa, los derechos
que tienen las comunidades indigenas, afroamericanas y locales sobre sus conocimientos, innovaciones y
précticas tradicionales asociados alos recursos genéticos y sus productos derivados'". En cuanto ala propiedad
industrial, existe el denominado Régimen Comun, que se expresa a través de la Decisién 486 de la Comisién
dela CAN, la cual fue adoptada en Lima el 14 de septiembre del 2000, entrando en vigor el 1° de diciembre de
2000. En particular, en el presente trabajo nos ocuparemos del signo distintivo que se conoce como nombre
comercial (en adelante NC) en contraposicién a las marcas registradas.

Evolucidn jurisprudencial del TJCA sobre el &mbito de proteccion territorial

del NC

A continuacion, presentamos el anélisis de los tres momentos de la evolucién jurisprudencial del TJCA y
la jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi, asi como la
doctrinay casos de derecho comparado sobre el dmbito de proteccién territorial del NC.

La jurisprudencia primigenia: el NC tiene como 4mbito de proteccién el territorio de
influencia efectiva

En la década de 1990, y en relacidn con el conflicto entre los nombres comerciales y las marcas, dentro del
Proceso 20-1P-97, el TJCA sefialé lo siguiente:

La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisicidn y en cuanto a su extensién. Sobre el primer punto las marcas
se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo) y en cuanto las designaciones o nombre comercial, éste se obtiene
por su uso. Y sobre la extensién, las marcas tienen un dmbito de proteccién en el pais con relacién a las clases en que
fueron registradas; las designaciones tienen como dmbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva [énfasis

afiadido]. Ademds, las marcas protegen productos y servicios y los nombres comerciales sélo a la actividad mercantil [...]. El
uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio es facultativo. Encontramos que el fin basico del nombre

comercial es el de servir de signo distintivo del establecimiento comercial, y se rige segtin la legislacién comunitaria por la ley

interna de cada uno de los Paises Miembros. Sin embargo, serd protegido sin necesidad de rcgistrolz.
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Dentro del Proceso 3-IP-98, el TJCA reiteré dicho criterio, citando también a Bertone y Cabanellas de
la siguiente manera:

Y sobre la extensidn, las marcas “tienen un 4mbito de proteccidn en el pais [énfasis afiadido], en relacién con las clases en que

fue registrada, las designaciones tienen como dmbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectivay en la clase

de actividad respecto de la cual la designacién haya sido utilizada” [énfasis aﬁadido].13

Este criterio jurisprudencial inicial y primigenio se reiter6 en los procesos 2-IP-97, 8-IP-97 y 3-1P-99,
entre otros. Siguiendo la propia jurisprudencia del TJCA, el NC y la marca se diferencian en la forma de
adquisicién: la marca se obtiene por su registro, mientras que el NC se adquiere por su uso. Respecto del
alcance de la proteccion del NC, se ha precisado que

la marca se protege en todo el territorio del pais [énfasis anadido] en donde fue registrada y respecto a los productos y servicios

paralos cuales se solicitd la proteccién. En cambio, el NC tiene como dmbito de proteccién el territorio de influencia efectiva
14

[énfasis afiadido] y en la clase de actividad respecto de la cual se haya hecho uso.

El cambio jurisprudencial: el NC debe ser protegido en todo el territorio nacional
(Proceso 99-1P-2014)

Luego de casi veinte afios de esta jurisprudencia inicial y primigenia (el NC tiene como dmbito de proteccién
el territorio de influencia efectiva), el 17 de septiembre de 2014, el TJCA la modificé radicalmente. En efecto,
en sesion judicial se procedié a resolver por mayoria la solicitud de interpretacién prejudicial formulada por
la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado
de la Corte Superior de Justicia, Lima, Republica del Peru’>.

Al respecto, cabe advertir que el magistrado Luis José Diez Canseco Nuiiez (coautor del presente articulo)
disintié de la posicién mayoritaria y, en consecuencia, no particip6 en la adopcién de la Interpretacion

Prejudicial 99-TP-2014'C. En efecto, en dicho proceso el TJCA resolvié, por mayoria, lo siguiente:

Ahora bien, en relacién a la cuestion planteada por la corte consultante, mediante la cual se pregunta sobre si el nombre
comercial debe protegerse en relacién con su dmbito geografico de difusién o influencia, el Tribunal advierte que las figuras
de proteccién de la propiedad industrial se soportan en dos principios bésicos como se dijo lineas arriba: a) proteccién de
la actividad empresarial y b) proteccién al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante

en relacién con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede

protegerse de manera fraccionada [énfasis afiadido] argumentando que tiene difusién nacional; hoy en dfa es muy comiin

que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes. El manejo de los
canales tecnoldgicos, el desarrollo turistico, e inclusive la imbricacién de actores en el mercado, hace que los productos y
servicios tengan una gran movilidad empresarial. En este sentido, limitar el nombre comercial a su dmbito de difusién es

atentar contra el principio de proteccién de la actividad empresarial, va que dicho escenario no se presenta de manera estdtica;

por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estiticos en

una localidad de territorio. Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una proteccién en todo el territorio

del Pais Miembro respectivo y no sélo en una parte del mismo [énfasis afiadido]. Ademas de lo anterior, en mercados tan

conectados, virtual y fisicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir ficilmente en error o confusién de multiples
maneras. Si el sistema comunitario de proteccién de la propiedad industrial se limita a la proteccién del nombre comercial de

manera fraccionada o local, se estd abriendo un gran espacio para que el piblico consumidor en un momento determinado sea

confundido en su eleccién [énfasis afiadido]. Pensemos en un nombre comercial que hoy en dfa tenga un 4mbito localizado

de accidn, pero que unos meses o en un par de afos alcance gran recordacién y fuerte penetracion en diversos espacios
geograficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condicién geografica, mafana
podremos exponer al ptiblico consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado. Eso de ninguna
manera es lo que pretende el sistema comunitario de proteccién de la Propiedad Intelectual.

36. Como corolario, se reitera una vez mas, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y

no en una fraccién del mismo [énfasis afiadido].!”




Vniversitas, 2021, vol. 70, ISSN: 0041-9060 / 2011-1711

Como se puede observar, el cambio de criterio, generado como consecuencia del Proceso 99-1P-2014,
otorgd al NC un alcance indebido en todo el territorio del pais miembro y lo hizo sobre la base de un uso ficto
del NC, en lugar de valorar su uso real y efectivo en el mercado limitado a una determinada zona de influencia
econdmica. Ademds, dicha sentencia no tomé en cuenta el criterio del articulo 136 literal b) de la Decisién
486, que establece textualmente que la proteccién del NC para oponerse al registro de una marca se deriva de
la consideracién de “las circunstancias” particulares del uso, es decir, del lugar y del dmbito donde se utiliza
efectivamente el NC.

Ademas, la interpretacién prejudicial adoptada por mayoria afect6 la posicién consolidada de la Sala
Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi sobre el dmbito de protecciéon del NC
reflejada precisamente en la Resolucién 1525-2010/TPI-INDECOP], la cual fue objeto del Proceso 99-
IP-2014 (Marca denominativa Cortefiel).

La jurisprudencia actual retorna a la posicién primigenia del TJCA: la proteccién del
nombre comercial (no registrado) debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones”

y el “4mbito geografico” de su uso (procesos 42-1P-2017 y 317-IP-2017)

En el 2016, Hugo Gémez Apac ingresé como nuevo magistrado de la Republica del Perti en sustitucion
del magistrado Diez Canseco. En casos similares, el magistrado Gémez Apac coincidié con la posicién del
magistrado Diez Canseco y también disintié de la posicién mayoritaria. En consecuencia, no participé en la
adopcion de las interpretaciones prejudiciales que establecian que el NC no registrado debia ser protegido
en todo el territorio nacional'®.

En efecto, mediante la Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 del 6 de abril de 2016, el magistrado Gémez Apac

se dirigi6 a los demds magistrados del TJCA y sostuvo lo siguiente:

en los tltimos afos, este Tribunal, con voto en mayoria, ha considerado que el NC no registrado debe tener una proteccién

en todo el territorio del Pais Miembro respectivo [...] He buscado legislacién, posiciones institucionales, jurisprudencia y

doctrinajuridica que respalde la posicién antes mencionada, y no la he encontrado. Por el contrario, he encontrado legislacidn,

posiciones institucionales, jurisprudencia y doctrina juridica que respalda el voto disidente del ex magistrado Luis José Diez

Canseco [énfasis afiadido], quien sostuvo en su oportunidad que la proteccién del NC no registrado debe limitarse al émbito
geografico de influencia cuando entre en conflicto con una marca [...]. Dicho lo anterior, considero pertinente informarles

que, luego de una exhaustiva investigacion y reflexivo y meditado analisis sobre el tema en cuestion, comparto la posicién
contenida en el voto disidente del ex magistrado Diez Canseco [¢énfasis anadido]. [...] El NC no registrado sélo puede

ser protegido dentro del 4mbito geogréfico donde dicho signo tiene difusién o influencia. Esta es la posicién que tiene la
legislacién sobre Propiedad Intelectual de la Unién Europea, Espafia y México. Es la posicion de la Organizacién Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI). Ast han opinado autoridades o instituciones vinculadas a la proteccién de la Propiedad
Intelectual en Francia, Bélgica y Holanda. Esta fue por afios la posicion de este Tribunal. Es la postura de la jurisprudencia del
INDECOPI y del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Finalmente, es la posicién
de doctrina juridica del Perti (Baldo Kresalja, Gonzalo Ferrero Diez Canseco), Colombia (Ernesto Rengifo Garcia) y Espafia
(José Manuel Otero Lastres, Blas Alberto Gonzalez Navarro). [...] concluyo que el NC no registrado sélo puede ser protegido

dentro del 4mbito geogrifico donde dicho signo distintivo tiene difusién o influencia. Esta posicién, considero, genera

seguridad juridica e incentiva la formalidad y la diligencia [énfasis afiadido].!”

Adicionalmente, mediante la Nota Interna 2-MP-TJCA-2017 del 19 de abril de 2017, el magistrado
Gémez Apac se dirigié a los demds magistrados del TJCA y sostuvo lo siguiente:

En los casos que el titular de un NC no registrado presente una accién de nulidad de registro de marca por considerar que

dicho registro afecta su derecho a utilizar su NC en el mercado, la oficina nacional competente debera denegar dicha solicitud

[énfasis afadido] —por mds que el titular del NC no registrado haya logrado acreditar que usé por primera vez dicho signo
con anterioridad al registro de la marca— toda vez que al tratarse de una reaccién tardia del titular del NC no registrado, se
prefiere proteger la seguridad juridica otorgada por el registro de propiedad industrial, en la medida de que se puede presumir



Luis José Diez Canseco Nifiez, et al. La evolucion jurisprudencial del Tribunal de Justicia ...

que para entonces, el titular de la marca ya ha realizado actos juridicos e inversién econdémica confiado en el otorgamiento de

dicho derecho sobre la base de los antecedentes registrales obtenidos, actuando con diligencia en todo momento.

20

Finalmente, en el Proceso 42-IP-2017 del 7 de julio de 201721 ¢l TJCA modificé la jurisprudencia del
Proceso 99-IP-2014, que ha permanecido vigente durante casi 3 afios, tal como se puede apreciar en la tabla 1:

TABLA 1.

Jurisprudencia anterior del TJCA (Proceso 99-1P-2014)
y jurisprudencia actual del TJCA (Proceso 42-IP-2017)

Jurisprudencia anterior del

Proceso 99-1P-2014

El nombre comercial no

registrado debe ser protegido en

todo el territorio nacional y o en
fraccién del mismo.

Limitar el nombre comercial a su
ambito de difusién es atentar
contra el principio de la
proteccion de la actividad

empresarial

Jurisprudencia actual del TICA

Proceso 42-1P-2017 (julio de 2
De conformidad con lo estableci

7
o en el Articulo 191 de la Decis

1 486 el derecho exclusivo

sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso y termina cuando cesa el uso del

nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Es una realidad de

los Paises Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o mds empresas

ificos diferentes usen nombres come s idénticos o

pequeitas que operan en dmbitos g

similares, sin que haya riesgo de confusién o asociacion, lo que tiene que determinarse caso por

caso en funcién de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.

fiembros de la Comunidad An

En cfecto, es usual y frecuente en los Pa a que dos o mis

(restauran es, bares, hostales, etc.) utilicen nombres

empresas pequenas

come! s idénticos o simila onados con los nomk; apellidos de

personas naturales, y que ope

1 en dmbitos geogrificos distintos, lo cual hace necesario dar una
solucién a este tipo de situaciones que serian excepcionales al principio general de proteccién de
los signos en todo el territorio nacional.

Por tal razén, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con relacién a los signos
distintivos que ya operan en el mercado, se podri establecer la coexistencia de los signos en

conflicto, analizando caso por ca

o, sobre la base de los siguientes criterios*
a. Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado de buena fe y sin generar

actos de competencia desleal al momento de obtener el registro o el primer uso.

b. Que los signos en conflicto identifiquen productos o os del mismo rubro o actividad

n importar si dicha actividad se realiza a través del comercio tradicional o mediante
canales virtuales.
c. Que no se haya presentado anteriormente ninguna accién o reclimacién administrativa o

judicial que cuestione el derecho de uno de los titulares de los signos en conflicto.

Proceso 99-1P-2014
El nombre comercial no
registrado debe ser protegido en
todo el territorio nacional y no en
una fraccién del mismo.

Limitar el nombre comercial a su
ambito de difusién es atentar
contra el principio de la
proteccién de la actividad

empresarial.

d. Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando en dmbitos geogrificos

distintos y no exista riesgo de confusién o asociacién en el piblico consumidor, teniendo en

cuenta el grado de conocimiento de los signos en conflicto y la percepcién del piblico

importante precisar que la sol

se deberd tener en considerac

1 el nivel de afluencia de consumidores locales y turistas, los canales
fisicos o virtuales para comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios
masivos de comunicacién de los productos o servicios. Dentro de un mismo dmbito geogrifico

(barrio, localidad, parroquia, distrito, cantén, municipalidad) no pueden coexistir dos o mis

nombres comerc
consumidores. No cabe la

vez ha sido inscrito en el regi:

es idénticos o similares que induzean a riesgo de confusién en los
bilidad

de coexistencia si ¢l nombre comercial usado por primera

) de propiedad industrial al mismo tiempo que su primer uso,
como tampoco si uno de los signos en conflicto es notorio. Ahora bien, es importante aclarar que
la coexistencia de dos signos distintivos (que se encuentran operando en dmbitos territoriales

distintos) no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de dichos signos

puedan ampliar o expandir sus actividades econémicas, siempre que acttien de buena fe y s

mantengan todas las demis condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que
los titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansién territorial llegando o pudiendo

llegar a tener presencia en el dmbito de influencia territorial del otro, estos pueden suscribir un

acuerdo de coexiste

cia, en el que se deberin incluir cliusulas que permitan diferenciar claramente

los signos en conflicto, acuerdo que deber ser puesto en conocimiento de a autoridad competente

afin de que

lo aprucbe o rechace, observando los parimetros que sobre ¢l particular ha

establecido este Tribunal.

* Estos criterios son aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

Fuente: elaboracién propia

Por medio de esta modificacién jurisprudencial el TJCA establecié que la proteccién del NC (no

registrado) debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el “Ambito geogrifico” de su uso, todo ello
g p p y geog

en consonancia, entre otros, con los lineamientos de la OMP], los cuales fueron citados en la interpretacion

prejudicial. Posteriormente, en el Proceso 3 17-IP-2017%%, el TJCA avanzd atin més en la delimitacién del NC

y precisé lo siguiente:

Criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y una

marca registrada:

El registro de una marca confiere proteccion a este signo distintivo en todo el territorio del Pais Miembro,

aunque sea usado solo en una fraccion de dicho territorio. El nombre comercial se protege por su uso y la
Decision 486 no establece si dicha proteccidn es a nivel nacional o solo en el 4mbito territorial de difusion,
influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre comercial se registrara no habria discusiéon
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alguna de que su proteccién tendria que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del Pais

Miembro [énfasis anadido]. [...] A partir de dichos criterios es posible extraer las siguientes conclusiones:

a)

Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido que su titular (y también la autoridad de

propiedad industrial) desconocia la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado
[énfasis anadido] susceptible de generar riesgo de confusién con la referida marca, debido a que dicho

nombre comercial no era conocido en todo o en un gran porcentaje del dmbito del territorio de un
Pais Miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos (por ejemplo, un barrio), el

referido nombre comercial —pese a que su uso fue antes del registro de la marca— no puede anular

el mencionado registro marcario [énfasis afiadido].

Por el contrario, el titular de un nombre comercial no registrado que acredita su difusién, influencia
o conocimiento de alcance nacional puede oponerse a la solicitud de registro, asi como solicitar la
nulidad del registro [...] debido a la ausencia de buena fe del titular de la marca, quien conocia de la
existencia previa del mencionado nombre comercial. Dicho en otros términos, el titular de un nombre
comercial usado con anterioridad a la solicitud y registro de una marca idéntica o similar, si acredita
que el uso del referido nombre comercial es de alcance nacional [énfasis afadido], puede oponerse al

registro de dicha marca asi como solicitar la nulidad del registro ya otorgado.23 cita

En consecuencia, la posicién actual del TJCA sobre el presente tema (procesos 42-1P-2017 y 317-
IP-2017) ha retomado la jurisprudencia primigenia de la década de 1990. Coincidimos plenamente con la
jurisprudencia andina inicial y primigenia de la década de 1990; del mismo modo, con la posicién actual del
TJCA (Procesos 42-1P-2017 y 317-IP-2017), asi como con los criterios de la Sala Especializada en Propiedad
Intelectual del Tribunal del Indecopi, laabundante doctrina y los casos de derecho comparado que analizamos

a continuacién.

La jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del

Tribunal del Indecopi coincide con la jurisprudencia andina actual

En abundante y reiterada jurisprudencia de la propia Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal

del Indecopi se ha senalado lo siguiente:

A criterio de esta Sala, reconocer una proteccién a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada

actividad econémica es peligroso para el comercio y la economia peruana. [...] Si esta Sala admitiera las acciones basadas en

un 4mbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearia un

desorden total en las practicas comerciales actuales [énfasis aniadido]. [...] La Sala no considera admisible que el titular de un

nombre comercial, que lo usa en relacién con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para si el derecho a

emplearlo con exclusividad en la totalidad del pais [énfasis anadido].

24

Como se puede observar, la jurisprudencia de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal

del Indecopi coincide con la jurisprudencia andina inicial y primigenia de la década de 1990, asi como con la
posicién actual del TJCA (procesos 42-1P-2017 y 317-IP-2017). Esto es acorde con la abundante doctrina'y
los casos de derecho comparado que analizamos a continuacién.
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La doctrinay los casos de derecho comparado coinciden con la jurisprudencia
andina actual

Mediante la Nota Interna 3-MP-TJCA-2017 del 31 de mayo de 2017, el magistrado Gémez Apac se dirigié a
los demdas magistrados del TJCA y complementé la Nota Interna 86-MP-TJCA-2016 de 6 de abril de 2016,
agregando lo siguiente:

EI NC no registrado s6lo puede ser protegido dentro del 4mbito geografico donde dicho signo distintivo tiene difusién
o influencia, dado que su derecho nace de su uso efectivo, por lo que el dmbito de proteccidon no deberia extenderse
automdticamente a nivel nacional, salvo en los casos en los que se acredite un 4mbito de influencia a nivel nacional. Esta es
la posicién que tiene la legislacién sobre Propiedad Intelectual de la Unidn Europea, Espafia, México y Rusia. Es la posicién
de la Organizacién Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Asi han opinado autoridades o instituciones vinculadas a
la proteccién de la Propiedad Intelectual en Francia, Bélgica y Holanda. Esta fue por afios la posicion de este Tribunal.
Es la postura de la jurisprudencia del INDECOPI y del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de la
Unién Europea, y del Poder Judicial de México y Brasil [énfasis afiadido]. Finalmente, es la posicidn de doctrina juridica

del Perti (Baldo Kresalja, Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Javier Pazos Hayashida, Juan Pablo Schiantarelli Gonzélez [énfasis

afiadido]), Colombia (Ernesto Rengifo Garcia) y Espafia (José Manuel Otero Lastres, Blas Alberto Gonzélez Navarro,
Montiano Monteagudo, Jesis Alejandro Ham Judrez), Italia (Tullio Ascarelli), Venezuela (Jestis Lépez Cegarra), Rusia
(Vladislav Starzhenetsky), Argentina (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas) v Francia (Institut de Recherche en
Propriéeé Intelectuelle - IRPI) [...] concluyo que el NC no registrado sélo puede ser protegido dentro del 4mbito geogrifico

donde dicho signo distintivo tiene difusién o influencia efectiva, pudiendo alcanzar proteccién a nivel nacional tinicamente

cuando su ambito de influencia se extienda en todo el territorio del pais [énfasis afiadido].?>

De manera ilustrativa, mencionamos la doctrina y los casos de derecho comparado que coinciden con la
jurisprudencia actual del TJCA en el sentido de que el dmbito de proteccién del NC utilizado y no registrado
se limita a su 4mbito de influencia. De acuerdo con Gonzalo Ferrero,

la proteccién que se otorga al nombre comercial estd supeditada al uso real y efectivo con relacion al establecimiento mercantil
o empresa, o a la actividad econémica que se distingue, ya que es el uso lo que permitird que se mantenga su derecho de
exclusiva. [...] Cabe mencionar que al ser el registro facultativo, ello traec como consecuencia que, dado que el derecho sobre

un nombre comercial nace con el uso, no existe forma de averiguar si existe un derecho previo o preferente sobre un nombre

comercial. Por este motivo&, la doctrinayla jurisprudencia han determinado que los derechos sobre un nombre comercial no

registrado estdn, salvo casos de naturaleza excepcional, circunscritos tinica y exclusivamente al drea o territorio de influencia

de ese nombre comercial en particular [énfasis afadido]. [...] El registro de un nombre comercial otorga diversos beneficios

adicionales a su titular, beneficios que no alcanzan a aquellos titulares que a pesar de estar efectivamente utilizando su

nombre comercial en el comercio, no lo registran. Asi, aquel que tuviera la diligencia de registrar su nombre comercial gozard
de proteccién en todo el territorio de la republica, contrariamente a aquel que, sin tener su nombre comercial registrado,

simplemente lo usa, en cuyo caso la proteccién del mismo estard circunscrita al drea geogrifica en la cual el empresario

desarrolle su actividad econdmica [énfasis afadido].%”

Por lo tanto, el registro de un NC ante la oficina nacional competente tendria la finalidad de reivindicar una
proteccién en todo el territorio nacional. A contrario sensu, aquel NC utilizado, pero no registrado, solo podrd

invocar derechos en el dmbito geogréfico especifico donde el empresario realice su actividad econémica®®. En
ese sentido, José Manuel Otero Lastres senala que el NC serd protegido siempre y cuando se pruebe su uso
prioritario en todo el territorio nacional y, ademas, exista el riesgo de confusion en el ptblico consumidor:

Asi se dice acertadamente en la Exposicién de Motivos de la vigente Ley [Espafia] cuando sefiala que el nuevo texto legal
incorpora el derecho de toda persona juridica, que no hubiere registrado como nombre comercial su denominacién o razén
social, a formular la oportuna oposicién al registro de un marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar
ante los tribunales la anulacién de los mismos si hubieren sido ya registrados, cuando dichos signos distintivos se apliquen a
productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para los que se usa dicha denominacién social, siempre que

se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo de confusién en el ptblico [énfasis afiadido].??
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A contrario sensu, si no se prueba el uso del NC en todo el territorio nacional y, ademds, no existe el riesgo
de confusion en el publico consumidor, e/ que use un NC (no registrado) no podrd provocar la nulidad de una
marca registrada. La diferencia entre el dmbito de proteccién que se le brinda a un NC y a una marca consiste
en que el amparo que se otorga a una marca registrada abarca todo el territorio nacional:

En cambio la proteccidn que se le otorga al nombre comercial que atin no ha sido registrado se encuentra limitada al dmbito

geogréfico donde se demuestre su uso real y efectivo [énfasis aniadido]. Por lo que es pertinente recalcar que para gozar

de la proteccién del nombre comercial usado o registrado deberd de probar su uso o conocimiento por parte del publico
de determinado sector o dmbito geografico pudiéndose dar el caso en que sea totalmente conocido por todo el publico
consumidor a nivel nacional como si se tratara de una marca notoriamente conocida, para lo cual ya no requerir4 inscribirse

al extender su 4mbito de proteccién a todo el dmbito nacional. 3¢

Respecto de los casos de derecho comparado, se verifica que en Brasil se sigue el mismo criterio de la
doctrina:

No podemos olvidar, en estos casos, el conflicto existente entre las legislaciones de los estados con la legislacién de la Unién
Federal. La proteccién de un nombre comercial crea una situacién de deber juridico territorialmente limitada [énfasis

afiadido], circunscripta al émbito de la Jurisdiccién correspondiente a la “Junta Comercial” en la cual se produjo la inscripcién.
Lasituacién de una proteccidn territorialmente restringida ostenta sustancial contraste con la condicién del derecho pleno de

marca que, en funcién del derecho de uso exclusivo concedido por la Administracién Publica Federal, otorga un monopolio

legal efectivo para todo territorio de la federacién. El poder juridico de la marca asume asi, hasta cierta medida, en funcién

de su amplitud territorial, una superioridad con relacién al nombre comercial [énfasis afiadido].3!

Asimismo, en ese mismo tenor, la Ley de la Propiedad Industrial Mexicana en su articulo 105 sefiala: “La
Proteccidn abarcard la zona geogréfica de la clientela efectiva [énfasis anadido] [...] y se extenderd a toda la
Republica si existe difusién masiva y constante a nivel nacional”

Sobre el concepto de “4mbito de expansién natural” de las actividades de una empresa, que inicialmente no
cubren todo el territorio de proteccion, la ley de México estipula que la protecciéon del NC abarcara la zona
geogréfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre, y se extendera
a todo el pais si existiera una difusién masiva y constante del mismo a nivel nacional®*.

Finalmente, la OMPI ha senalado lo siguiente:

A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un territorio ¢ incluso exceder de
las fronteras de un pafs, los nombres comerciales a menudo distingan a empresas cuyas actividades estdn limitadas a cierto

territorio. En estos casos seria permisible, por ejemplo, que dos empresas pequenas que operan en dmbitos geogrificos

diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habria riesgo de interferencia ni de confusién. Esto tendra

necesariamente que apreciarse caso por caso en funcién de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas [énfasis
afiadido].??

En consecuencia, el organismo internacional rector de la propiedad intelectual, la OMPI, determina la
existencia de NC limitados a cierto territorio y que es posible que dos empresas pequefias que operan en
dmbitos geograficos diferentes puedan usar NC similares, pues no habria riesgo de confusion. Ademis, la
OMPI senala que “Esto tendrd necesariamente que apreciarse caso por caso ex funcion de la amplitud de

q q
las operaciones de las empresas respectivas”, lo cual refiere que se deberd tomar en cuenta “las circunstancias”
q
particulares del uso del NC (Articulo 136 literal b de la Decisién 486); es decir, su 4mbito de influencia.

Sobre el conflicto entre un NC (no registrado) anteriormente utilizado y el
registro de una marca

La posicién anterior del TJCA que fuera adoptada por mayorfa —“el NC debe ser protegido en todo el
territorio nacional” (Proceso 99-IP-2014)— equiparé de manera indebida el sistema declarativo del NC al
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sistema constitutivo de derechos, transgrediendo la esencia y la base del sistema que instituyé el Régimen

Comun de Propiedad Industrial de la CAN instituida mediante la Decisién 486 de la Comisién de la CAN>,

En efecto, el espiritu y la estructura juridica de la Decisidn 486 se sustentan en el sistema constitutivo. La
jurisprudencia anterior del TJCA (Proceso 99-1P-2014) desincentiva la inversién y la propiedad del titular
registral de la marca que llevé a cabo un conjunto de actos positivos tendentes a registrar su signo distintivo.
Esto envia una senal errada al mercado en general y a los inversionistas en particular.

Esta inadecuada equiparaciéon entre el sistema declarativo y el constitutivo de proteccién de signos
distintivos se puso de manifiesto cuando el TJCA sefal6 que se debe proteger un NC no registrado “en todo
el territorio nacional” (Proceso 99-1P-2014). Esta aseveracién no se sustenta en el uso real y efectivo del NC
en el mercado; por el contrario, se basa en un uso ficto> e inexistente en todo el territorio nacional. Debido a
ello, si el NC se protege, justamente mediante su uso real y efectivo en el mercado, cabe preguntar cémo seria
posible brindar proteccidn en dmbitos territoriales donde no se usa el NC.

En particular, la posicién que surge en el Proceso 99-IP-2014 es peligrosa, ya que genera inseguridad
juridica, puesto que sobre los derechos de cualquier titular de marca registrada pende una suerte de “espada
de Damocles”, debido a que cualquier persona que utiliza un NC en un determinado 4mbito de influencia,
se encontrarfa en capacidad de anular una marca registrada protegida para todo el territorio nacional. Es
mds, pone en riesgo la existencia del registro de marcas, puesto que cualquier persona natural o juridica que
demuestre un uso anterior del NC se encuentra en capacidad de anular una marca. Esta sobrevaloracion
equivocada del NC pone en riesgo el sistema atributivo de derechos instituidos, en armonia con la normativa
internacional, por la Decisién 486.

En otras palabras, no debe prevalecer el NC no registrado y utilizado en un dmbito limitado de influencia
sobre la marca registrada de buena fe. Por lo contrario, todos los que intentan registrar una marca se verfan
obligados a hacer una indagacion a nivel del territorio de su respectivo pais miembro e, incluso, de la propia
Comunidad Andina, de todos los nombres comerciales que son utilizados en ese territorio. Esto generaria
sobrecostos inaceptables para el mercado e incrementaria los litigios. Ademds, esta circunstancia crearia
incentivos perversos que promoverfan la realizacién de actos de competencia desleal, los mismos que acarrean
efectos indeseados y contrarios al objeto de la Decision 486.

En efecto, si el NC se encuentra protegido mediante su uso, resulta materialmente imposible para la oficina
nacional competente conocer cudles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio nacional.
A contrario sensu, el registro de un NC, por el principio de publicidad, confiere a su titular una proteccién
en el dmbito del territorio nacional.

En suma, concordamos con la jurisprudencia actual del TJCA (procesos 42-IP-2017 y 317-IP-2017) en el
sentido de que la proteccién del NC no registrado debe tomar en cuenta “la amplitud de las operaciones” y el
“4mbito geogréfico” de su uso. Segun el articulo 136 literal b) de la Decision 486, el NC debe ser protegido
“siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusién o de asociacidn [énfasis
afiadido]”3¢.

Estas “circunstancias” consisten en “un accidente de tiempo, lugar, modo, etc., que estd unido a la sustancia

de algtin hecho o dicho [énfasis anadido]™’. Por lo tanto, para proteger un NC utilizado pero no registrado
es menester tomar en cuenta la circunstancia del lugar y dénde es utilizado de forma real. Es decir, el NC sera
protegido en su zona de influencia econémica.

Si esta influencia obra en el dmbito nacional, pues su proteccién serd en todo el territorio nacional, de
conformidad con el uso real, verdadero y efectivo en el mercado. En ese sentido, ¢/ titular de un NC solo
podrd solicitar la nulidad de una marca registrada idéntica o similar a su signo cuando el dmbito geogrdfico
de influencia de su NC comprenda, sujeto a evidencia, casi todo el territorio nacional. Del mismo modo, los
NC que no tienen mayor trascendencia geogréfica, aun cuando prueben un uso anterior, 7o podrdn anular
el registro de una marca.
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Por lo antes expuesto, la jurisprudencia actual del TJCA (procesos 42-1P-2017 y 317-IP-2017) coincide
con la posicién de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en lo atinente a
que el uso del NC restringido a una zona limitada del territorio nacional no puede ser considerado como un

drea econdmica geogrificamente relevante a efectos de lograr la nulidad de una marca rci:gistracla3 8,

Cabe reiterar que tnicamente en el supuesto de que los NC se encuentren registrados no es necesario
analizar el 4mbito territorial, dado que la publicidad que brinda el registro determina que este sea protegido
en todo el territorio nacional. Resulta evidente que las circunstancias generadas por el uso de un NC (que
no distingue bienes y servicios, sino un negocio como actividad econdmica) en un dmbito geogrifico de
influencia limitado no puede anular una marca debidamente registrada que habilita la comercializacién de
bienesy servicios a nivel nacional. Por lo tanto, cuando existe un conflicto entre un NC y una marca, el titular
del NC puede solicitar la nulidad de la marca acreditando el uso de tal NC en un dmbito geografico que
comprenda casi todo el territorio nacional y sujeto a ponerlo en evidencia mediante pruebas idéneas.

Conclusiones

o Luego de casi veinte anos de esta jurisprudencia inicial y primigenia (el NC tiene como d4mbito de
proteccion el territorio de influencia efectiva), el TJCA la modificé radicalmente —por mayoria
— mediante el Proceso 99-IP-2014. Tres afos después, a partir del Proceso 42-1P-2017, el TJCA
modificé la posiciéon —equivocada, por cierto— que se habia establecido en el Proceso 99-1P-2014
y retornd a su jurisprudencia primigenia de la década de 1990. Sin embargo, el démbito de protecciéon
territorial del NC no es el tinico caso en el cual la posicién minoritaria en el seno del Tribunal®

a ser la posicion del pleno del TJCA.

, paso

o Lajurisprudencia actual establece que la proteccién del NC (no registrado) debe tener en cuenta “la
amplitud de las operaciones” y el “4mbito geografico” de su uso (procesos 42-1P-2017 y 317-IP-2017).
En este sentido, el NC se protege en funcién de su 4mbito de conocimiento geogréfico sobre la base
de que en los casos de conflicto entre un NC no registrado (usado con anterioridad) y una marca
registrada —si hubo buena fe y no existe riesgo de confusién— es posible la coexistencia.

e Asimismo, el NC (no registrado) usado con anterioridad lograra# anular el registro de una marca
idéntica o similar solo si dicho nombre es conocido en todo o en un gran porcentaje del émbito del
territorio del pais miembro donde se presenta el conflicto.

e Las autoridades administrativas, los drbitros y los jueces nacionales se encuentran en la obligacién
de no contravenir la normativa y la jurisprudencia andinas al momento de emitir sus resoluciones
administrativas, laudos o sentencias, respectivamente. De lo contrario, el particular afectado podria
activar la accién de incumplimiento en contra del pais miembro o incluso la accién de indemnizacion
por dafios y perjuicios por incumplimiento del derecho comunitario.
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