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ALCANCE DE LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

THE SCOPE OF TRADE NAMES

O ALCANCE DA PROTEGAO DO NOME COMERCIAL
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Resumen

La proteccion territorial que caracteriza al nombre co-
mercial no puede ser desconocida; caso contrario, su natu-
raleza se desvirtua al adquirir nuevos atributos que contra-
vienen su origen. El reciente pronunciamiento del Tribunal
Andino de la Comunidad Andina, con respecto a los -li-
mites de la proteccion territorial del nombre comercial, ha
restringido la protecciéon de dicho signo distintivo hacia un
nivel local, para dejar de lado la proteccion nacional. Es pre-
ciso analizar este cambio de enfoque y los efectos que puede
provocar en la naturaleza y desenvolvimiento del nombre
comercial, a fin de determinar si tal cambio corre el riesgo de
ser desnaturalizado. As{ mismo, analizar su alcance de pro-
teccion frente a signos distintivos que pretendan registrarse
y que entren en conflicto con un nombre comercial registra-
do, pero no necesariamente que esté cumpliendo su funcién
de usar efectivamente el signo como nombre comercial.

Palabras clave: Nombre comercial; Principio de
territorialidad nacional; Principio de territorialidad local;
Derecho declarativo; Derecho constitutivo.

Summary

The territorial protection that characterizes trade names
can't be disregarded; doing so would detract its own nature.
Recently, the Tribunal of Justice of the Andean Community,
has delivered a decision regarding trade names in which it has
restricted the protection, referring it to a local level, leaving
aside national protection. It is necessary to analyze this new
approach and the effects/risks it can have on the nature and
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application of trade names. This paper also studies the scope
of the protection regarding distinctive signs in process of
registration that can clash with a commercial name already
registered.

Key words: Trade name; Territoriality principle;
Declarative right; Constitutive right.

Resumo

A protegao territorial que caracteriza o nome comercial
néo pode ser desconhecida; caso contrario, sua natureza se
desvirtua ao adquirir novos atributos que convertem sua
origem. Diante de recente posicionamento, do Tribunal
Andino, Comunidade Andina, sobre os limites da prote¢do
territorial do nome comercial, onde se restringiu a protegdo
do simbolo de marca de comércio distintivo a um nivel local,
para deixar de lado a protecdo nacional. E preciso analisar
esta mudanca de enfoque e os efeitos que pode provocar
na natureza e desenvolvimento do nome comercial, a
fim de determinar, se tal mudanga, corre o risco de ser
desnaturalizada. Assim, analisar o alcance de protecdo
diante dos simbolos de marca comercial distintivos que
pretende registrar-se e que, entrem em conflito com um
nome comercial registrado, mas, ndo necessariamente,
que esteja cumprindo sua fungdo de usar, efetivamente, o
simbolo de marca de comércio como nome comercial.

Palavras chave: Nome comercial; Principio de
territorialidade nacional; Principio de territorialidade
local; Direito declarativo; Direito constitutivo.
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INTRODUCCION

La naturaleza del nombre comercial consiste en
proteger las actividades econdmicas propias de un es-
tablecimiento comercial en un territorio determinado.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en
adelante “El Tribunal”) hasta el afio 2017, mantuvo un
criterio respecto del ambito de proteccion territorial
del nombre comercial, que era de caracter nacional;
es decir, la proteccion era dada en cada pais, como
todo signo distintivo. No obstante, surgié una nueva
reflexion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina que dejo sin efecto el anterior juicio del Tribu-
nal. Este nuevo criterio plantea la posibilidad de una
proteccion local del nombre comercial dentro de un
mismo pais.

A través del pronunciamiento del Tribunal, el trata-
miento sobre la proteccion territorial del nombre co-
mercial no ha sido puesto en duda, toda vez que se ha
utilizado igual proteccién que para el resto de signos
distintivos que son susceptibles de gozar de dicha pro-
teccidn; sin embargo, ;qué sucede cuando los limites
territoriales del ambito de protecciéon son modifica-
dos?, ;como determinar eficazmente el territorio que
ampara el nombre comercial?, ;qué conflictos territo-
riales puede conllevar la modificacion de su alcance?

A continuacion, se dilucidard el alcance de la protec-
cion territorial del nombre comercial; asi como las
ventajas o inconvenientes que el nuevo criterio del

Tribunal representa para su proteccion territorial.
También se analizaran varios supuestos del alcance de
proteccion del nombre comercial: ;qué sucede cuando
hay un conflicto de similitud entre un nombre comer-
cial registrado y un signo distintivo en proceso de re-
gistro?, ;qué derecho prima?

En funcién de que no puede desvirtuarse su natura-
leza, hay que cuestionar el actual criterio de protec-
cion del nombre comercial en una localidad dentro de
un pais; ya que, sin duda alguna, pone en manifiesto
el surgimiento de un nuevo tratamiento con el fin de
protegerlo.

El principio de territorialidad de los signos distintivos,
dentro del cual estd incluido el nombre comercial, no
puede ser desechado ni aplicado parcialmente; dado
que, precisamente en funcion de este principio se lle-
van a cabo los procesos de registro de signos distinti-
vos en todos los paises, para tener certeza juridica de
su proteccion.

El nombre comercial tiene vital importancia en el co-
mercio formal e informal y requiere de la certeza de
una proteccion territorial amplia que dara oportuni-
dades de expandir el negocio a pequenios y medianos
comerciantes. No se trata del rétulo en un negocio,
sino de aquel signo distintivo que abarcara un sinnu-
mero de actividades comerciales.

NOMBRE COMERCIAL

1. Naturaleza juridica
La doctrina ha definido al nombre comercial como:

“Aquel bajo el cual un comerciante - empleado la
palabra en su sentido mas amplio - ejerce los actos
de su profesion; es aquel que utiliza para vincular-
se con su clientela; para distinguirse a si mismo en
sus negocios o para distinguir su establecimiento
comercial” (Bertone y Cabanellas 2003, 564).

Por su parte, la Decision 486 de la Comunidad Andina
relativa al Régimen Comun sobre Propiedad Industrial
(2001), en su Art. 190, precisa que el nombre comer-
cial: “...es cualquier signo que identifique a una activi-
dad econémica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil”.

El Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos del Ecuador (2016), en su Art. 415,
establece: “...se entenderd como nombre comercial
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cualquier signo que sea apto para identificar a una
persona o establecimiento mercantil en el ejercicio
de su actividad econdomica y distinguirla de las demas
que desarrollan actividades idénticas o similares”

En tal sentido, el nombre comercial conlleva las si-
guientes caracteristicas:

a) Permite identificar una persona, establecimiento
mercantil o empresa (actividad econémica);

b) Permite diferenciar a la persona, establecimiento
mercantil o empresa que le protege de las demas
que desarrollan actividades idénticas y similares;

¢) Esun vinculo con la clientela.

2. Ambito territorial de proteccién

Al respecto, la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) se ha pronunciado indicando lo
siguiente: “...Los derechos de propiedad intelectual se
rigen por el “principio de territorialidad”. Los efectos
de un derecho obtenido en un pais en particular estan
limitados al territorio de ese pais...”

Con respecto al ambito territorial de proteccion y los
nombres comerciales, el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (1999) indica
lo siguiente en su Art. 8: “El nombre comercial sera
protegido en todos los paises de la Union sin obliga-
cion de deposito o de registro, forme o no parte de una
marca de fabrica o de comercio’”.

Es importante precisar que el principio de territo-
rialidad que rige a los derechos de propiedad indus-
trial, permite al titular impedir que un tercero utilice
el mismo signo en el mismo territorio: “La protec-
cién de los derechos de propiedad industrial abarca
todo el territorio de un Estado en donde son reco-
nocidos” (Abarza y Katz 2002, 20). En consecuencia,
este derecho solo se protege en el Estado en el cual
ha sido reconocido, sin una aplicacién parcial de la
territorialidad.

1 “Las indicaciones geogrificas’, Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/geographical/952/wipo.

pub_952.pdf p.35

3. Elderecho exclusivo sobre el nombre
comercial

El derecho exclusivo del nombre comercial constitu-
ye un derecho declarativo’ que se adquiere desde su
primer uso en el comercio; es decir, no existe la obli-
gatoriedad de registrar el nombre comercial ante la
autoridad de derechos intelectuales Por lo tanto, el
nombre comercial por naturaleza nace por el hecho
de uso, mas no por el registro.

Se reconoce este derecho declarativo en el Art. 191 de
la Decision 486 de la Comunidad Andina relativa al
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (2001),
que establece: “El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquiere por su primer uso en el comer-
cio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan
las actividades de la empresa o del establecimiento que
lo usa”. Este articulo no precisa expresamente el ambi-
to de proteccion territorial, sin embargo, en atencién a
los principios de propiedad industrial, se debe aplicar
el principio de territorialidad.

El Cddigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos del Ecuador (2016), en su Art. 416
establece:

“El derecho exclusivo sobre un nombre comercial
se adquirira por su primer uso en el comercio,
publico, continuo, de buena fe y siempre que no
vulnere derechos prioritarios debidamente cons-
tituidos en el pais y terminara cuando cese el uso
del nombre comercial o cesen las actividades de
la persona o establecimiento comercial que lo usa.
El titular del nombre comercial podra registrar
ante la autoridad nacional competente en materia
de derechos intelectuales, el registro tendra carac-
ter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un
nombre comercial solamente se adquirira en los
términos previstos en el inciso anterior.

En cualquier caso en que se alegue o se preten-
diere reconocer el derecho exclusivo sobre un

2 La proteccion del nombre comercial se da desde su primer uso; consecuentemente, no se requiere que el registro del nombre comercial para que nazca
el derecho sobre el nombre comercial. Asi, cuando se decide registrar un nombre comercial, no tiene un efecto de reconocimiento sino de declaracion

del derecho que ya se constituy6 con el primer uso del nombre comercial.
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nombre comercial, se deberd probar su uso publi-
co, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo
seis meses anteriores a dicha alegaciéon o preten-
sion. La prueba del uso corresponderd al titular
del nombre comercial. A los efectos previstos en
este inciso, si el titular no fuere parte en el respec-
tivo procedimiento, se le notificara de oficio.

Como puede observarse en los articulos anteriormen-
te citados, si bien la Decision 486 de la Comunidad
Andina relativa al Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial no indica que la proteccién se restringira a
una localidad de un pais miembro; el Cédigo Organico
de la Economia Social de los Conocimientos hace una
precision respecto del ambito territorial de protec-
cion al hacer alusion sobre los derechos debidamente
constituidos en el pais, al precisar que la proteccion
del nombre comercial deberd responder a un criterio
territorial, dentro de la jurisdiccion ecuatoriana.

Tomando en cuenta lo indicado anteriormente, el
nombre comercial puede o no ser registrado, en caso
de que se decida registrarlo tendra el cardcter de de-
clarativo, pero si se decide no registrarlo el derecho
constitutivo se dard desde que se usé por primera vez
tal como se senald anteriormente, alli radica un ele-
mento fundamental del nombre comercial, que puede
tener un efecto declarativo o constitutivo per se de-
pendiendo del caso en concreto.

4. Criterios jurisprudenciales del Tribunal
Andino de la Comunidad Andina

4.1 Interpretacién Prejudicial N.° 99-1P-2014

En el ano 2014, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, a través de la interpretacion
prejudicial N.° 99-IP-2014 manifesté su criterio
respecto del ambito territorial de proteccion del
nombre comercial en caso de conflicto entre un
nombre comercial no registrado y una solicitud
de registro de marca presentada ante la autori-
dad competente. En tal sentido, se procedieron a
interpretar las disposiciones de los articulos 136

3 Proceso No. 99-IP-2014. Interpretacion Prejudicial de 17 de septiembre de 2014.

letra b), 190, 191 y 192 de la Decisioén 486 de la
Comunidad Andina relativa al Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial en 3 momentos:

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

El derecho se genera con el primer uso, mas
no con el registro ante la autoridad en materia
de derechos intelectuales:

“... la obligacion de acreditar un uso efecti-
vo del nombre comercial, se sustenta en la
necesidad de fundamentar la existencia y
el derecho de proteccion del nombre en al-
gun hecho concreto, sin el cual no existiria
ninguna seguridad juridica para los com-
petidores (...) de manera que la proteccién
otorgada al nombre comercial se encuentra
supeditada a su uso real y efectivo4 con re-
lacién al establecimiento o a la actividad
econdmica que distinga, ya que es el uso
lo que permite que se consolide como tal
y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe
precisar adicionalmente que el hecho de
que un nombre comercial se encuentre re-
gistrado no lo libera de la exigencia de uso
para mantener su vigencia (...) las pruebas
dirigidas a demostrar el uso del nombre co-
mercial deben servir para acreditar la iden-
tificacion efectiva de dicho nombre con las
actividades econdmicas para las cuales se
pretende el registro™.

De conformidad con lo expuesto por el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
la proteccion del nombre comercial se da con
el primer uso, siempre que, de hecho, se acre-
dite un uso real y efectivo. De esta manera se
constituye un derecho exclusivo, constitutivo
sobre el nombre comercial y, asi mismo, igual
obligacion de uso real y efectivo debe cum-
plir el titular que decidi6 registrar su nombre
comercial.
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b) Ambito de proteccién del nombre comercial

al interior de los paises miembros

Con respecto al alcance de la proteccion del
nombre comercial desde la esfera nacional o
local, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina ha manifestado:

“... se pregunta sobre si el nombre comer-
cial debe protegerse en relaciéon con su dm-
bito geografico de difusion o influencia, el
Tribunal advierte que las figuras de protec-
cion de la propiedad industrial se soportan
en dos principios basicos como se dijo li-
neas arriba: a) proteccion de la actividad
empresarial y b) proteccién al consumidor.
Por lo tanto, al ser la actividad empresarial
tan cambiante y mutante en relacion con el
movimiento del mercado, un signo como
el nombre comercial conectado con dicha
realidad, no puede protegerse de manera
fraccionada argumentando que tiene di-
fusién nacional; hoy en dia es muy comun
que en periodos cortos los empresarios pe-
netren mercados y accedan a consumidores
de diferentes partes. El manejo de los ca-
nales 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 ambito de difusion es atentar contra el
principio de la proteccién de la actividad
empresarial, ya que dicho escenario no se
presenta de manera estatica; por lo general,
lo que pretenden los empresarios es expan-
dir su actividad comercial, no piensan en
quedarse estaticos en una localidad de te-
rritorio. Es evidente, entonces, que el nom-
bre comercial debe tener una proteccién en
todo el territorio del pais miembro respecti-
vo y no sélo en una parte del mismo”.

El andlisis que aqui se realiza en la interpreta-
cion jurisprudencial es muy acertado; porque

4 Proceso No. 99-1P-2014. Interpretacion Prejudicial de 17 de septiembre de 2014.

70

9)

evidencia que no se puede fragmentar un te-
rritorio, en este caso un pais, para efectos de
mantener un sector especifico de proteccion
para un nombre comercial, ya que el empre-
sario o comerciante no se mantendra estatico
¥, por su naturaleza, el mercado es cambiante
y mutante. De este modo se mantiene el prin-
cipio de territorialidad del nombre comercial.

Proteccion en relacidn con signos idénticos
y similares

Es importante advertir que es de competen-
cia del examinador observar y establecer de
acuerdo a criterios doctrinarios y jurispru-
denciales, si entre los signos que se confrontan
existe identidad o semejanza, para asi deter-
minar si las identidades o semejanzas encon-
tradas por sus caracteristicas son capaces de
generar confusion entre los consumidores. De
la conclusion a que se arribe dependera, entre
otros requisitos, la calificacion de distintivo o
de no distintivo que merezca el signo exami-
nado y, por consiguiente, su aptitud o inepti-
tud para el registro®.

La responsabilidad del funcionario a cargo del
examen de registrabilidad es de vital impor-
tancia en el momento de determinar signos
idénticos o similares y si estos causaran con-
fusion y riesgo de asociacion, ya que, en caso
de no estar enmarcados dentro de las causales
de irregistrabilidad, el11 signo distintivo sera
perfectamente registrable.

En conclusidn, el Tribunal Andino de Justicia
de la Comunidad Andina ha manifestado que
el ambito de proteccion de un nombre comer-
cial debe ser todo el territorio del pais miembro,
debido a la expansion del mercado empresarial,
el cual no puede estar limitado a una localidad
o barrio, sino que puede ser conocido en el nor-
te o sur del pais gracias al desarrollo de la tec-
nologia que permite que, en efecto, el nombre
comercial llegue a mas consumidores.
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4.2 Interpretacion prejudicial N.° 42-1P-2017

La interpretaciéon prejudicial realiza un analisis
del nombre comercial e indica que:

El nombre comercial es el signo que identifica a
un empresario (persona natural o juridica) en el
mercado. No es el nombre, razén o denominacién
social del empresario, es el signo mediante el cual
los consumidores identifican al empresario. Es
mas, es el signo mediante el cual los consumidores
identifican la actividad econémica del empresario
o el establecimiento comercial del empresario. Y es
que el nombre comercial ofrece una imagen global
del empresario y permite distinguirlo de los otros
agentes econdmicos que participan en el mercado
9, de modo que comprende tanto la identificacién
del empresario como su actividad econdmica y su
establecimiento’.

Justamente lo indicado en la interpretacion pre-
judicial acerca de lo que significa el nombre co-
mercial, aquel que da una imagen global del
empresario y permite distinguirlo de otros agentes
economicos que participan en el mercado, mues-
tra lo cambiantes y expansivas que son las relacio-
nes comerciales en la actualidad. Da cabida a una
proteccion territorial en un pais determinado, y
no supedita la proteccién a un ambito local, me-
nor, que significaria especular respecto de las ac-
tividades comerciales de los agentes econdémicos.

Respecto del ambito de proteccidn, el Tribunal
Andino de la Comunidad Andina ha establecido
los siguientes criterios ante un eventual conflicto
de un nombre comercial, registrado y no registra-
do; un nombre comercial, registrado y una marca
registrada; y la coexistencia de signos. He aqui los
criterios:

"a) Que los titulares de los signos distintivos en
conflicto hayan actuado de buena fe y sin ge-
nerar actos de competencia desleal al momen-
to de obtener el registro o el primer uso.

5 Proceso No. 42-IP-2017. Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2017.
6 Proceso No. 42-IP-2017. Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2017.

b) Que los signos en conflicto identifiquen pro-
ductos o servicios del mismo rubro o activi-
dad econdmica, sin importar si dicha activi-
dad se realiza a través del comercio tradicional
o mediante canales virtuales.

¢) Que no se haya presentado anteriormente
ninguna accién o reclamaciéon administrativa
o judicial que cuestione el derecho de uno de
los titulares de los signos en conflicto.

d) Que los titulares de los signos en conflicto se
encuentren operando en dmbitos geograficos
distintos y no exista riesgo de confusién o
asociacion en el publico consumidor, tenien-
do en cuenta el grado de conocimiento de los
signos en conflicto y la percepcion del publico
consumidor”.

Se entiende por ambito geografico distinto, el he-
cho de que los locales comerciales o industriales
estén ubicados en diferentes provincias, departa-
mentos o regiones dentro de un mismo pais. Es
importante precisar que la sola lejania no es ga-
rantia de ausencia de riesgo de confusion, razén
por la cual se debera tener en consideracion el
nivel de afluencia de los consumidores locales y
turistas, los canales fisicos o virtuales para comer-
cializar los productos o servicios, y el nivel de pu-
blicidad en medios masivos de comunicaciéon de
los productos o servicios®.

No puede fragmentarse el territorio de un pais;
pues, entonces, se desvirtuaria el principio de te-
rritorialidad que abarca un Estado. Tampoco se lo
puede subdividir en “mini territorios de protec-
cion”; porque, en este caso, se iria en contra de la
naturaleza del principio mencionado, que es par-
te de los principios de la propiedad industrial y,
consecuentemente, otorga al nombre comercial
un tratamiento, en el espacio territorial, que no es
aplicable.

Dentro de un mismo ambito geografico (barrio,
localidad, parroquia, distrito, cantén, municipa-
lidad) no pueden coexistir dos o mas nombres
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comerciales idénticos o similares que induzcan a
riesgo de confusion en los consumidores’.

Aun cuando el nombre comercial se protege desde
el primer uso en el comercio, y en caso de regis-
trarlo tiene un efecto declarativo, dicho efecto se
subsume al principio de territorialidad; es decir,
si no ha sido registrado, su proteccion se la hara
a nivel de pais, no de localidad y, en caso de que
haya sido declarado ante la autoridad competente,
de igual manera mantendra la aplicacién del prin-
cipio de territorialidad:

“... No se puede interpretar un impedimento
para que los titulares de dichos signos pue-
dan ampliar o expandir sus actividades eco-
noémicas, siempre que actien de buena fe y se
mantengan todas las demas condiciones que
dieron lugar a la coexistencia; y, en el evento
de que los titulares de dichos signos o uno de
ellos inicie su expansion territorial llegando o
pudiendo llegar a tener presencia en el ambi-
to de influencia territorial del otro, estos pue-
den suscribir un acuerdo de coexistencia, en
el que deberan incluir cldusulas que permitan
diferenciar claramente los signos en conflic-
to, acuerdo que deberd ser puesto en cono-
cimiento de la autoridad competente a fin de
que esta lo apruebe o rechace, observando los
parametros que sobre el particular ha estable-
cido el Tribunal™.

Este criterio atentaria nuevamente en contra del
principio de territorialidad, ya que ;Cémo po-
drian confluir en un mismo pais dos nombres
comerciales idénticos, que protejan actividades
idénticas? Lo antedicho provocaria un conflicto
que deberd ser resuelto por la autoridad compe-
tente y con las pruebas de uso real y efectivo de los
titulares de los nombres comerciales en conflicto.

Ahora bien, si se trata de dos nombres comerciales
que son similares pero protegen distintas activida-
des, la coexistencia serd una posibilidad, que, en

7 Proceso No. 42-IP-2017. Interpretacién Prejudicial de 7 de julio de 2017.
8 Proceso No. 42-IP-2017. Interpretacion Prejudicial de 7 de julio de 2017.

materia de propiedad industrial, se da justamen-
te para que aquellas marcas que se encuentran en
conflicto limiten sus productos, servicios o acti-
vidades a efectos de no afectar al consumidor; es
decir, las marcas pueden ser similares pero prote-
ger productos, servicios o actividades de distinta
naturaleza, un tratamiento que permitird una coe-
xistencia pacifica entre ellas.

5. lIrregistrabilidad de signos que se asemejen
a un nombre comercial protegido

Es importante analizar las prohibiciones de registro
frente a un nombre comercial o ante el conflicto que
puede ocasionarse cuando se pretenda registrar un
signo distintivo y exista un nombre comercial regis-
trado dentro de un pais, a efectos de dilucidar el alcan-
ce de la proteccion del nombre comercial, y no sélo
en el ambito territorial ;qué soluciones podria dar la
autoridad para estos casos?

La Decision 486 de la Comunidad Andina relativa al
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial (2001)
en su Art. 136, taxativamente prohibe el registro de
marcas o signos que sean idénticos o se asemejen a un
nombre comercial protegido:

“No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara, inde-
bidamente un derecho de tercero, en particular
cuando:

[...] b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo
o ensena, siempre que, dadas las circunstancias, su
uso pudiera originar un riesgo de confusion o de
asociacion™.

El Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos del Ecuador (2016) establece la misma
prohibicién en su Art. 361:

“Tampoco podran registrarse como marca los sig-
nos que afectaren derechos de terceros, tales como
aquellos signos que:

9 Decision del Acuerdo de Cartagena 486, Régimen Comun sobre de Propiedad Industrial (2001), articulo 136, letra b).
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[...] 2. Sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a un rétulo
o enseia, siempre que dadas las circunstancias, su
uso pudiera originar un riesgo de confusién o de
asociacién”™.

La prohibicion de registro de un signo que sea idén-
tico o se asemeje a un nombre comercial protegido
permite dimensionar el alcance de la proteccion de un
nombre comercial. Es decir, si el derecho exclusivo del
nombre comercial se adquiere por su primer uso, el
territorio en el que se utilice dicho nombre comercial
indicara el alcance de su proteccion.

Por ej., en Espafia también existen estas prohibiciones,
sin embargo, tienen un tratamiento distinto al ecuato-
riano; asi, alli se considera nombre comercial:

— “A aquel registrado que tenga una fecha de pre-
sentacion o de prioridad anterior a la solicitud
de marca objeto del examen de registrabilidad.

— A aquel solicitado a la fecha de presentacion o
de prioridad anterior, siempre que este llegue a
concederse.

— No se toma en cuenta el nombre comercial
usado protegido, ya que este se protegera por
la Ley de Competencia Desleal, pero no como
una prohibicioén relativa al registro.

— No se considera el nombre comercial notoria-
mente reconocido (Erdogan y Lobato 2013,
495)”.

Ahora bien, es importante analizar un caso practico
respecto de estas prohibiciones en nuestro pais. La
empresa Y registré hace 5 afos el nombre comercial
BBB. En la actualidad, la empresa X quiere registrar
un signo distintivo como marca denominado BBB
(igual que el nombre comercial registrado por Y) y,
luego de que el extracto se public6 en la gaceta de pro-
piedad intelectual, no existié oposicién ninguna por
parte de terceros a dicho registro de nombre comer-
cial; consecuentemente, la autoridad, de oficio realiza-
rd un examen de registrabilidad.

Se podria concluir que la autoridad, al realizar el
examen de registrabilidad, negara el signo distintivo
como marca BBB porque existe un nombre comercial
previamente registrado. En la mayoria de casos sucede
asi. No obstante existen casos que deben ser analiza-
dos con mayor detenimiento; por ej., ; Qué sucede si el
nombre comercial BBB ya no es utilizado en las acti-
vidades comerciales para las que fue registrado en un
inicio?, o ;Qué sucede si el negocio fracaso, cerrd y se
halla en un cese de actividades?

Tales son supuestos que pueden ocurrir; sin embargo,
no son tomados en cuenta como variables para la au-
toridad. Por ende, seria recomendable que la autori-
dad de oficio, al encontrar un conflicto entre un signo
solicitado para registro y un nombre comercial regis-
trado ante la autoridad, solicite al titular del nombre
comercial la documentacion pertinente, a efectos de
que justifique el uso real y efectivo de su nombre co-
mercial en el ambito territorial; y, en caso de que el ti-
tular no comparezca o no justifique el uso del nombre
comercial, este no sera sustento para que la autoridad
niegue el registro del signo distintivo que se solicitd
inicialmente.

Es importante considerar esta particularidad; ya que,
si bien puede existir un nombre comercial registra-
do y tener un alcance de proteccion territorial, este
no siempre se encontrard en uso o no existird ries-
go de confusién o asociacién con el signo distintivo
que se pretende registrar; y, por lo tanto, no puede ser
criterio suficiente para negar el registro de un signo
distintivo.

Adicionalmente, la doctrina de los actos propios pue-
de ser aplicada en estos casos, debido a que, si el titular
de una marca anterior ha tolerado el registro de una o
mads marcas que se asemejen a la suya, sin que exista
un riesgo de confusion ni asociacion, no podria evitar
que se registren ulteriores marcas que no se presten
para confusion ni asociacion, dicho de otra manera,
se puede decir que “si caben dos, caben tres” (Erdogan
y Lobato 2013, 494).

10 Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos (Ecuador: 2016), articulo 361, nimero 2).
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CONCLUSIONES

El principio de territorialidad no puede ser apli-
cado parcialmente en la proteccion del nombre
comercial dentro de un pais, dado que se desvirtua
la naturaleza del nombre comercial. Si bien la Deci-
sion 486 de la Comunidad Andina relativa al Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial no contempla
expresamente al ambito de proteccion territorial del
nombre comercial, no es menos cierto que se deben
aplicar los principios de la propiedad industrial.

Acertadamente, la Interpretacion Prejudicial N.° 99-
IP-2014 del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina emitio su criterio de que el ambito territorial
del nombre comercial abarca todo el territorio de un
pais, mas no unicamente localidades.

No puede fragmentarse un territorio en provincias,
parroquias, barrios, sectores para que el derecho cons-
titutivo del nombre comercial sea aplicado tinicamen-
te en dichas localidades, cuando la naturaleza de las
relaciones comerciales actuales plantea una realidad
de crecimiento constante sin limitarse a una localidad.

El Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos hace bien en establecer una precisiéon
respecto del ambito de proteccion del nombre co-
mercial mencionando que el derecho constitutivo sea
dado en el pais.

El cambio de criterio del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina en su Interpretacién prejudicial
N.° 42-IP-2017 cambia completamente el alcance de
proteccion territorial del nombre comercial y lo sittia
en la proteccion por localidades dentro del pais. En
donde existe una linea muy fina, en el escenario de que
empiecen a crecer las actividades econdémicas y si son
idénticas el conflicto que se dara debera ser resuelto
por la autoridad competente con sustento en las prue-
bas de descargo que sean presentadas por las partes.

Asi mismo, respecto de las prohibiciones de registro
de signos que se asemejen a un nombre comercial re-
gistrado, los examenes de registrabilidad deberan ser
minuciosos y los funcionarios diligentes a efectos de
sustentar con argumentos facticos que demuestren
que un nombre comercial registrado estd siendo usa-
do o no para la aceptacion o denegacion del registro
de un signo distintivo.

Finalmente, es preciso analizar cada caso que se pre-
sente en el posible conflicto de un nombre comercial
registrado o no, con un signo en proceso de registro y
dicha situacion debera solucionarse con la aplicacion
de todos los principios de la propiedad industrial, en
especial el de territorialidad para no desvirtuar la na-
turaleza del nombre comercial y, asi darle el adecuado
tratamiento.
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