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RESUMEN

Se analiza la legitimidad del nombre comercial, ante registro de marcas y denominaciones sociales, en
decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pues hay ambigliedad sobre sus funciones y
escasa articulacion entre las Camaras de Comercio, entidades que gestionan el registro mercantil, y oficinas
de propiedad intelectual. Se concluye que el nombre comercial es vadlido cuando se usa real, efectiva y
constantemente antes que otro solicite su registro.
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ABSTRACT

This article analyzed the legitimacy of the commercial name and the registration of trademarks and company
names, in decisions of the Court of Justice of the Andean Community, since there is ambiguity about its
functions and little coordination between the Chambers of Commerce and intellectual property offices. It is
concluded that the commercial name is valid when it is actually, effectively and constantly used before
another makes the registration request.
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1. Introduccion

La propiedad intelectual se divide en dos ramas, el derecho de autor y la propiedad
industrial. Dentro de la segunda especialidad, se encuentran los signos distintivos que permiten
identificar las actividades, servicios y productos en el mercado de una empresa y/o empresario®.

Los signos distintivos, que pueden ser marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y
enseiias, se han constituidos en instrumentos que proveen de valor econémico a la empresa y
fomentan el desarrollo de la misma, en tanto que permiten el conocimiento y posicionamiento
de la actividad empresarial en un mercado determinado. En otras palabras, son el medio para
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gue las empresas y empresarios se distingan ante los consumidores, para valorizar su empresa
y evitar confusién en el mercado con respecto a sus competidores?.

De manera particular, el nombre comercial hace referencia a los signos que sirven para
identificar a los empresarios en el mercado. Dada la generalidad de su concepto, la proteccidn
del nombre comercial versa sobre los signos que se utilicen para distinguir las actividades del
titular de la empresa, asi como sus productos y servicios>.

Por su lado, las marcas son signos que distinguen Unicamente productos o servicios en el
mercado, los cuales estdn bajo la titularidad de una persona natural o juridica®.

Ambos signos, tanto la marca como el nombre comercial, son identificadores. Sin
embargo, la primera, se refiere a bienes y servicios; y el segundo, se relaciona con la distincién
del empresario en el mercado lo cual es un concepto amplio que puede entenderse incluye
actividades, bienes y servicios del mismo.

Dada la amplitud conceptual del nombre comercial, la figura resulta controversial ya que
para que sea protegido el signo no se necesita de inscripcidn o registro alguno, sino el uso de
este, lo que ha traido como consecuencia que en el trafico comercial resulte practico utilizar el
nombre comercial antes que el registro de una marca para identificar un producto o servicio en
el mercado®, o que se utilice como denominacidn social, que es el registro mercantil que se
realiza ante la Camara de Comercio, como se conoce a la respectiva entidad que gestiona el
registro mercantil, para establecer la identidad de la empresa y asegurar sus negocios® y que es
indispensable al momento de la constitucion de la sociedad.

Como consecuencia, los nombres comerciales puedan coincidir con registros marcarios
y/o denominaciones sociales ante Camaras de Comercio. Lo anterior, crea conflictos de
legitimidad entre quienes usan un nombre comercial y los que tienen o desean registrar marcas
o denominaciones sociales con los mismos signos. También puede producir controversias entre
quienes registran un nombre comercial y no hacen uso de este y los que usan el mismo nombre
sin registro o quieren registrar marcas o denominaciones sociales con la misma sefa.

En miras de lo anterior, este articulo hace una revisién del marco juridico internacional -
regional- del nombre comercial para determinar su dambito de proteccion. De igual forma,
estudia algunos casos de Colombia, Ecuador y Perd en los que ha habido interpretacion
prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relacidn a las controversias que
se han suscitado en la aplicacion de la norma y legitimidad del nombre comercial,
denominaciones sociales y marcas; lo anterior, con la pretensiéon de determinar la coherencia
entre la Decisién comunitaria y su aplicacién en ordenamientos internos, con el fin de proponer
una via posible para evitar el conflicto de intereses en el trafico mercantil.

2. Nombre comercial y su distincion con la marca y la denominacién social

De acuerdo con Miranda’, el nombre comercial es el signo distintivo instituido legalmente
con la finalidad de que el empresario realice sus relaciones de comercio. Es un signo
caracteristico que confiere el derecho a impedir que terceros lo utilicen, bien sea para marcas u
otra denominacién, con el fin de evitar confusion o riesgo de asociacion con la empresa del
titular o con sus productos o servicios®.

En este sentido Rengifo® sefiala que el nombre comercial cumple diversas funciones en el
mercado, entre las que se resaltan: 1. La funcidn identificadora y diferenciadora, en la medida
en que identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad
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de las demads actividades idénticas o similares; 2. La funcidén de captacién de clientela; 3. La
funcién de concentrar la buena reputacién de la empresa, y 4. La funcién publicitaria.

De manera general, el derecho del nombre comercial se adquiere con el primer uso en el
comercio, de modo que no es obligatorio ser depositado ante ninguna autoridad de propiedad
intelectual para demostrar su titularidad, aun cuando puede hacerse dicho procedimiento.

De igual forma, dentro de los signos distintivos, estan las marcas que son sefias que
diferencian productos y servicios en el mercado y que deben poder representarse
graficamente!!; asimismo, su titularidad puede estar en cabeza de una persona natural o
juridica. La adquisicién de la marca estd sujeta a registro, lo que implica que debe hacerse una
verificacidn previa sobre los signos registrados anteriormente que pueden llevar a confusion??,

De las anteriores acepciones se puede deducir que el nombre comercial hace referencia
a caracteristicas mas generales del empresario, que pueden estar vinculadas o no a una marca,
Yy que no necesita inscripcion para que se confiera su proteccidon; mientras que la marca
Unicamente se asocia a los signos que distinguen productos y servicios y se requiere su registro
ante la autoridad correspondiente.

Lo anterior quiere decir que, para evitar confusidn al momento de registrar una marca, se
debera verificar si existen signos -lo que incluye marcas o nombres comerciales- anteriormente
inscritos. Mientras que, para evitar la confusidn con el nombre comercial, Unicamente debera
verificarse quien hace uso de este, en caso de que no haya registro.

Por otro lado, la denominacién social es una expresidon denominativa para las sociedades
mercantiles que tiene como funcién identificar e individualizar a un ente societario y que asigna
responsabilidades y derechos respecto a la actividad que desarrolla’®. En otras palabras, estd
vinculada al nacimiento de una persona juridica que tiene como funcién principal identificarla y
reconocerle su existencia otorgandole prerrogativas y obligaciones.

De las diferencias entre denominacién social y nombre comercial, este ultimo tiene como
finalidad proteger en el trafico mercantil al empresario y, por tanto, la protecciéon puede
entenderse como una extension de la denominacion social cuando su utilizacién concurra®.

Aparte de lo anterior, la denominacion social es un atributo de la personalidad juridica de
la empresa y su adopcion es obligatoria e intransferible pues representa el nacimiento a la vida
juridica de la actividad empresarial que otorga derechos y obligaciones; mientras que el nombre
comercial, corresponde a un signo de la propiedad intelectual que tiene como finalidad ser un
instrumento de competenciay por ende, genera un derecho exclusivo y trasmisible, su adopcién
no es obligatoria y no es, necesariamente, UGnico para un solo empresario®.

Como se observa, las tres figuras antes desarrolladas tienen diferentes caracteristicas y
aparentemente funciones determinadas. Sin embargo, el nombre comercial es un concepto
amplio que, en la practica, como se verd mas adelante en los casos estudiados, puede llegar a
confundirse con la marca y la denominacidn social, ya que se presentan coincidencias entre el
uso que se le da a la sefia y el registro del mismo; también puede haber desconcierto cuando el
registro es distinto a la calidad y funcionalidad del nombre comercial.

3. Interpretacion del marco legal de proteccion del nombre comercial

A nivel internacional, el nombre comercial se encuentra regulado por la Convencion de
Paris, con ultima enmienda en el afio 1979, en el articulo 8 que sefala que este debe ser
protegido sin obligacién de depdsito o de registro y que, a su vez, no es necesario que forme
parte de una marca de fabrica o de comercio'®. Se han adherido a este convenio paises como

10 \ETKE (2006), p. 160.

11 VARELA (2017), p. 24.

12| |ZARAZU (2014), p. 220.

13 MIRANDA (1997), p. 19.

14 CORDEBA (2017), p. 14.

15 METKE (2006), pp. 164-165.

16 Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, de 1883.
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Brasil en el afio 1884, México en 1903, Chile en 1991, Pert en 1995, Colombia en 1996 y Ecuador
en 1999.

De forma paralela, la Convencién General Interamericana sobre Proteccion Marcaria y
Comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, en el articulo 15 indica que el
nombre comercial corresponde al propio nombre y apellido que el fabricante, industrial,
comerciante o agricultor particular use en su negocio para darse a conocer como tal, asi como
la razén social, denominacién y titulo adoptado y usado legalmente por las sociedades,
corporaciones, companiias o entidades fabriles, industriales, comerciales o agricolas, de acuerdo
con las disposiciones de sus respectivas leyes nacionales’.

De los dos cuerpos juridicos se puede deducir que el nombre comercial hace referencia a
cualquier actividad, producto y servicio que tenga que ver con la distincién en el mercado de
quien realiza la actividad comercial, sin que necesite de un registro previo ante la autoridad de
propiedad intelectual para que se ejerza su proteccién.

Como consecuencia de lo anterior, el nombre comercial debe entenderse como un signo
que tiene la intencidn de proteger en el trafico mercantil al empresario® con el nombre real que
este utilizay lo distingue ante sus competidores. Esta misma proteccidon impide que otra persona
utilice este signo distintivo bien sea como otro nombre comercial, marca®® o denominacion
social pues tiene como fin posicionar la empresa en el mercado.

Si bien los anteriores marcos legales permiten que los paises puedan tener una proteccién
mas rigurosa del nombre comercial en donde, por ejemplo, sea necesario cumplir con requisitos
0 que se registre ante autoridad competente, en paises como Francia, Inglaterra y Espafia la
inscripcidn del registro no es constitutiva de derecho -aun cuando puede hacerse- y tampoco
condicidn para la adquisicion del mismo, puesto que se genera a partir del primer uso, y se
mantiene si sigue siendo efectivo, continuo y evidente, por lo que se entiende un derecho de
ocupacion?,

Por ejemplo, en Reino Unido el nombre comercial es un signo distintivo que se vincula al
buen nombre adquirido por una empresa en el mercado que no exige, como los demas
ordenamientos, un requisito formal para su reconocimiento?!.

En el mismo pais, respecto a la denominacién social, se requiere una revision previa de
los signos registrados con esta modalidad para evitar una posible confusién, asi mismo deja
abierta la posibilidad de registrar como marca la denominacién social siempre que cumpla con
los requisitos establecidos en la ley?. Igualmente, podria registrarse una denominacién social
sobre una marca existente de la misma actividad econdémica, salvo que pueda demostrarse un
determinado valor de la reputacidn de la marca registrada con anterioridad .

En otros paises como Espafia, la ley establecia la obligacién de registrar el nombre
comercial y la marca para el reconocimiento del mismo, vinculdandolos necesariamente a la
existencia societaria. Sin embargo, ante la contrariedad que significaba la existencia de esta
disposicidn legal frente a la proteccidn que otorga el articulo 8 del Convenio de Paris, la ley de
marcas, Ley 17/20012%, fue modificada y dispuso el reconocimiento del nombre comercial
siempre que se demuestre el uso o notoriedad en el territorio espafiol, resultando que puede
ser oponible a terceros?.

Dado que un mismo signo puede ser protegido bajo diferentes regimenes, uno de la
propiedad intelectual y otro de la denominacién social, el Tribunal Supremo de Espafia ha
aclarado que puede haber coexistencia de la denominacidn social con un signo distintivo, bien

7 Convencion Interamericana sobre Proteccion Marcaria y Comercial, de 1929.
18 CASADO (2019), p. 142.

19 RUBIO (2007), p. 405.

20 CASADO (2019), p. 145.

21 MOLES et al. (2000), p. 37.

22 Trade Marks Act, de 1994,

23 CORDEBA (2017), p.63.

24 Ley de marcas, de 2001.

25 HAM (2014), p. 96.
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sea marca o nombre comercial?®. Asimismo, se ha pronunciado a favor de permitir que se pueda

solicitar la modificacién de la denominacién social cuando la identidad y actividades coincidan
con el nombre comercial?’.

Pese a lo anterior, el mismo Tribunal ha manifestado que la distincidn entre la funcién que
desempena el nombre comercial y la denominacion social en la practica resulta complejay enla
mayoria de veces se ha resuelto reconociendo al titular mds antiguo?s.

Si se trata de marcas, el titular de un nombre comercial puede oponerse a que se registre
siempre que demuestre el uso y conocimiento notorio del mismo en el territorio espafiol?®. En
las oportunidades en las que se han generado conflictos entre el registro de lamarcay el nombre
comercial, el Tribunal ha resuelto aplicando de manera conjunta la Ley de Marcas y la Ley de
Competencia Desleal teniendo en cuenta, por ejemplo, la antigliedad del signoy su uso, en tanto
que ambas abarcan una similitud funcional®.

Por su parte, en otros paises de Latinoamérica que no hacen parte de la Comunidad
Andina como Chile y que por ende no les es aplicable la Decisién 486 de 2000, en su
ordenamiento juridico no tiene concedido el concepto de nombre comercial. De esta forma, este
signo distintivo que identifica al empresario, establecimiento de comercio o actividad
econdmica, lo subrogan en el concepto de marca comercial®!. Asi, el comerciante que desee
proteger el signo que lo identifica debe registrarlo como marca, de lo contrario podria ser
consignado por alguien mds, aunque estuviera en uso y con reconocimiento en el mercado. En
este Ultimo caso, la proteccion de la marca no registrada, pero en uso se limita a que, en los
siguientes 90 dias de haber negado el registro a otra persona, el usuario debe registrarla, pues
de lo contrario queda libre para ser adelantado este procedimiento por cualquier otra32.

4. Comunidad Andina de Naciones y legislacion nacional

Ahora bien, en el caso de los paises de la Comunidad Andina3? la Decision 486 de 2000 en
el articulo 190 sefiala que el nombre comercial es cualquier signo que identifique a una actividad
econdmica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil®*. Como se observa, el mismo
articulo prevé que el nombre comercial pueda coincidir con la denominacidn o razén social de
la empresa, lo que pone nuevamente en evidencia que se puede generar un conflicto en el uso
comercial y la realidad econémica de la empresa, especialmente cuando se trate de un nombre
comercial notoriamente reconocido.

De igual forma, el articulo 191 de la misma Decisién establece que el derecho a la
proteccién que genera el nombre comercial se da por el primer uso en el comercio, por lo que
quien alegue sus derechos sobre este debe demostrar el uso real y efectivo. Por ultimo, los
articulos 135 y 136 de la institucién andina indican que no podran registrase como marcas los
signos que sean idénticos o semejantes a nombres comerciales con el fin de evitar asociacién o
confusion de la marca con otros signos.

Aunqgue la Decision Andina es el marco de regulacién del nombre comercial, las
legislaciones internas también han optado por desarrollar cuerpos normativos para regular el
tema. Por ejemplo, en Colombia, aun cuando es la Decisidn 486 el ambito juridico del nombre
comercial, el Codigo de Comercio®” en el articulo 607 sefiala que es el signo distintivo que se le
otorga al empresario. En articulos siguientes, sefiala que el nombre comercial puede coincidir

26 Tribunal Supremo de Espafia, 18.09.2009, AP MADRID, SECC. 282.

27 GONZALEZ (2015), p. 3.

28 GONZALEZ (2015), p. 5.

29 Ley de Marcas, de 2001.

30 CORDEBA (2017), p. 120.

31 Ley 19.039, de 1991. Ley de propiedad industrial. Articulo 19.

32 Ley 19.039, de 1991. Ley de propiedad industrial. Articulo 20, literal H
33 paises Integrantes: Colombia, Bolivia, Ecuador y Peru.

34 Decision Andina 486, de 2000.

35 Cédigo de Comercio de Colombia, de 1971.
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con la denominacion social por lo que debe haber una concordancia entre el nombre real y el
nombre comercial®.

De lo anterior, se puede inferir que la denominacién social -a mediano o largo plazo-
puede asumir la funcién del nombre comercial en cuanto a la identificacion de la actividad
mercantil en el trafico comercial, es decir que supera el estadio de la mera identificacion de la
persona juridica y puede confluir con el objeto de la proteccién del nombre comercial.

La dificultad con esta regulacién es que no indica qué pasa cuando se genera una
confusién o conflicto respecto al interés de un tercero de proteger una denominacion social ante
un signo distintivo que no necesita registro alguno.

Ahora bien, aun si el hecho de que confluyan la denominacién social y el nombre
comercial no genera incompatibilidad entre ambas, otros conflictos se generan cuando las
partes, que de manera distinta hacen uso de la sefa, perciben que podrian verse afectados sus
intereses comerciales, sobre todo respecto a la competencia.

En el caso de Ecuador, es el Cédigo Organico de Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovacion®’ el que regula los nombres comercialesy el articulo 418 establece que,
si el uso es susceptible de causar confusion o engafio en el comercio o el publico, el signo no es
protegible ni registrable.

Es importante anotar que la normativa interna ecuatoriana ha establecido algunos limites
sobre la proteccion del nombre comercial que supera lo establecido en la Decisién comunitaria
486 de 2000. El articulo 416 del CAdigo Orgénico de la Economia social del conocimiento3®
reglamenta la proteccidn a partir del primer uso en el comercio y establece que debe ser publico,
continuo y de buena fe. De igual forma, reconoce la posibilidad de registro declarativo ante
autoridad competente, pero reconoce que el uso exclusivo sera cuando se lleve a cabo el
registro; si no hay registro, se deberd demostrar el uso al menos dentro de los seis meses
anteriores al momento en que se realiza la alegacion.

De lo anteriormente dicho, se evidencia que la ley ecuatoriana prevé el conflicto de
intereses entre la denominacién social y el registro de nombres comerciales y contempla la
garantia al derecho adquirido de las personas juridicas, siempre que puedan demostrar el uso
continuo y efectivo del nombre comercial.

De todos modos, la costumbre mercantil en Ecuador es que las empresas registradas ante
el Registro Mercantil suelen utilizar como identificador de sus actividades mercantiles el nombre
social, sin hacer un registro de signo distintivo, lo que puede generar un conflicto cuando la
empresa quiera realizar el registro después del nombre comercial, encontrandose que ese
nombre ya estd inscrito .

En el caso de Perq, sucede lo mismo que en Ecuador, la norma excede el mandato de la
Decisidn 486 en razdn a que establece una limitacion territorial, ya que la proteccion, segun el
Decreto Legislativo 1075 de 2008, se circunscribe a que el nombre comercial se utilice en la
mayor parte del territorio.

Sobre lo anterior, autores como Shiantarelli*! plantean que se interpreta de manera
contradictoria la proteccién que otorga al nombre comercial la Decisién 486 de 2000 en la
legislacién nacional peruana, generando inseguridad juridica. Las resoluciones emitidas por el
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccidn de la Propiedad Intelectual-
INDECOPI, han manifestado que la proteccién del nombre comercial no registrado se condiciona
a que se pueda demostrar el uso real y efectivo, asi como el reconocimiento que se tenga de
este en el Per*2. Sin embargo, existe la discusidn sobre esta disposicidn pues se considera que

36 METKE (2006) p. 160.

37 Cédigo Orgénico de Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, de 2016.
38 Codigo Orgénico de Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién, de 2016.
39 NUNEZ (2017), pp. 59-78.

40 Decreto Legislativo 1075, de 2008.

41 SCHIANTARELLI (2015), p. 120.

42 Decreto Legislativo 1075, de 2008.
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el titular de un nombre comercial no registrado sélo tendrd derecho a oponerse al registro de
una marca cuando su dmbito de influencia sea en la mayoria del territorio peruano®.

Tabla 1. Paralelo marco legislativo por pais (creacién propia)

Pais Regulacion Nombre Comercial | Regulacion Marca Regulatilon L. .
Denominacién Social

Colombia | Decisién Andina 486 Decisién Andina 486 Cdédigo Comercio
-Primer uso comercial sin | -Requiere registro -Nacimiento persona
necesidad de registro -No puede registrarse los | juridica
-Registro declarativo signos idénticos o semejantes | -Inscripcién ante Camara
Cdédigo Comercio a nombres comerciales de Comercio
-Signo distintivo del empresario | -Puede coincidir nombre | -Puede coincidir con el
-Puede coincidir con la | comercial y marca si | nombre comercial.
denominacién social corresponden al  mismo

Ecuador | Cddigo Organico de Economia | titular. Cédigo Comercio
Social de los Conocimientos, -Nacimiento persona
Creatividad e Innovacion juridica
-No es protegible ni registrable -Inscripcidn ante Camara
si causa confusion o engafio de Comercio
-Debe ser publico, continuo y de -No puede coincidir con
buena fe un nombre comercial
-Registro declarativo, pero de registrado.
uso exclusivo una vez se tramite
este.

Peru Decisidon Andina 486 Cdédigo Comercio

-Primer uso comercial sin
necesidad de registro

-Registro declarativo

Decreto Legislativo 1075 de
2008

-Necesario uso en la mayor
parte del territorio.
Resoluciones INDECOPI

-Si no estd registrado, requiere
que se demuestre uso real y
efectivo

-Necesario reconocimiento en el
pais.

-Nacimiento
juridica
-Inscripcidn ante Camara
de Comercio

-Puede coincidir con el
nombre comercial.

persona

Como se observa en las anteriores lineas y cuadro, las diferentes legislaciones de la regién
ponen en evidencia que en el trafico mercantil hay discusiones sobre |la esfera de proteccidn del
nombre comercial. Por ejemplo, puede haber conflicto respecto al interés de un tercero de
proteger una denominacién social ante un signo distintivo que no necesita registro o, viceversa,
se generard confusidn si una empresa busca proteger un nombre comercial o marca cuando el
signo distintivo, que se usa, ya estd registrado como denominacién social.

También puede suceder que, aun si la confluencia entre la denominacién social y el
nombre comercial no genera incompatibilidad entre ambas, se hagan usos diferentes, lo que
puede afectar intereses comerciales, sobre todo respecto a la competencia.

Sobre ello, Lépez manifiesta que, si la denominacion social se usa como nombre
comercial, el régimen juridico aplicable es la legislacion sobre propiedad industrial, y por tanto
estd sometido a las condiciones de disponibilidad y legalidad necesarias para su uso**.

43 Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 3.10.2011, RESOLUCION NO. 0320-2011/TPI-INDECOPI.
44 LOPEZ (2004), p. 116.
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Especificamente en Perq, estd latente la discusion sobre el ambito territorial del nombre
comercial cuando no estd registrado, pues el derecho de oponibilidad ante una marca registrada
esta supeditado a la influencia de esta en la mayoria del territorio del pais.

Para dar posibles soluciones a algunas de las anteriores controversias, se revisard la
interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en algunos fallos que
versan sobre la proteccién al nombre comercial respecto a la marca y denominacién social, en
Colombia, Peru y Ecuador.

4.1. Competencia desleal por similitud entre el nombre comercial y la denominacion
social

Planteada la coincidencia que puede existir entre el nombre comercial y la denominacidn
social se hace necesario analizar si tal situacién pudiera ser estimada como acto de competencia
desleal de acuerdo con las normas juridicas que regulan la materia.

Por su parte, el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial prohibe
cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea, respecto del
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor®.

Asimismo, para Colombia la Ley 256 de 1996 considera desleal toda conducta que tenga
por objeto o como efecto crear confusidon con la actividad, las prestaciones mercantiles o el
establecimiento ajenos?®.

Segun lo anterior, debe entenderse entonces que la confusion que es desleal es aquella
que tiene el potencial de provocar en los consumidores la idea de que el producto o servicio
tiene un origen empresarial determinado igual a uno previamente conocido®’.

De esta forma, paises como Colombia o PerU podrian presentar este conflicto de
proteccién industrial, puesto que no exigen la verificacidon de los nombres comerciales previo el
registro de la denominacion social, o incluso Ecuador, aunque su comprobacién se limita solo a
los nombres comerciales voluntariamente registrados.

En cualquiera de los escenarios antes analizados, el consumidor al observar una
denominacion social similar a un nombre comercial ya conocido pueda creer que el producto o
servicio son del mismo empresario, sobre todo si se tiene en cuenta que este no tiene porqué
saber cdmo la normativa exige y delimita el registro y proteccién de los signos que observa en
el mercado y le permiten tomar, o no, la decisién de adquirir un producto o servicio.

Ademas, la confusion que genera el uso de signos distintivos similares que tienen finalidad
distinta segun la ley, supone una profunda perturbacién en el mercado pues reduce de manera
significativa la informacion sobre la procedencia y calidad del producto® lo que también, en
Ultimas, afecta al consumidor que se busca proteger a través de las normas de propiedad
intelectual y competencia desleal.

5. Interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre proteccién
al nombre comercial

La interpretacién prejudicial que ha venido realizando el Tribunal de Justicia Andino ha
tenido como funcidn dar solucién, desde las disposiciones del derecho comunitario, a
controversias de sus paises miembros. En este caso, como se observara en las siguientes lineas,
el Tribunal ha creado directrices para la aplicacién de las legislaciones internas sobre nombre
comercial, a partir de la Decision Andina 486, de acuerdo con los principios de efecto directo,
aplicacion inmediata y supremacia del derecho, para asi hacer prevalecer el derecho, pero a su
vez la realidad empresarial.

4> Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, de 1883.
4 Ley 256, de 1996.

47 CRUZ (2014), p. 87.

48 ALONSO (1995), en CRUZ (2014) p. 87.
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5.1. Similitud entre nombre comercial sin registro -que coincide con denominacion
social- y marca a registrar

Los siguientes dos casos versan sobre controversias en donde se alega la similitud de un
nombre comercial que no ha sido registrado, pero que coincide con la denominacion social que
lo usa, y otra entidad comercial que pretende registrar una marca con el mismo signo. Las
pretensiones de quienes se oponen atienden a la confusidén que se puede crear en el mercado
si se aceptare el registro de la marca cuando esta coincide con nombres comerciales y
denominaciones sociales. A continuacion, un breve resumen de los mismos:

Caso Indaves - Ecuador®

Al solicitar Distribuidora Nacional de Aves S.C. el registro del nombre comercial DINAVES
(denominativo), se opone la sociedad Indaves Cia. Ltda, en calidad de titular de la marca y el
nombre comercial, INDAVES por considerar que podia generar confusién en el consumidor por
la similitud entre los nombres y, adicionalmente, por la similitud en la actividad y el producto
gue representan en cuanto a su denominacién social. La oposicion fue rechazada por el Director
Nacional de Propiedad Industrial y autorizé el registro del nombre comercial DINAVES.
Posteriormente, Indaves Cia. Ltda., presenté demanda ante el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo con el fin de solicitar la nulidad del registro concedido.

En este caso, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito solicito al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretacién prejudicial de los articulos 81, 82
literales a) y h); 83 literales a), d) y €); y, 84 de la Decision 344 de la Comisidn del Acuerdo de
Cartagena®’. Sin embargo, la interpretacion debid hacerse bajo la normativa de la Decisién 313
de 1991°! ya que era la vigente al momento de la solicitud.

El Tribunal se refiere a pronunciamientos anteriores®? y reitera la funcién distintiva del
nombre comercial respecto a la actividad econdmica y el riesgo de inducir a error al publico
cuando se pretenda registrar otro signo idéntico o similar. Igualmente, sefiala que, en caso de
presentarse oposicidn al registro de una marca, deberd demostrarse el uso del nombre con
anterioridad a la solicitud de la misma, pues no debe inducir a error y no puede haber confusién
entre los productos que protege la marca y la actividad empresarial que protege este.

De igual modo, se remite al proceso 75-1P-2013 de 24 de julio de 2013°% en donde el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifesté el deber de la oficina de registro de
marcas de consultar previamente el registro de nombres comerciales existentes. De esta forma,
el Tribunal insta al Juez de lo contencioso a determinar si se presenta riesgo de confusion entre
las palabras que conforman la marcay el nombre, si la palabra Aves es genérica o de uso comun,
lo que se entenderia como una marca débil, asi como determinar si las marcas que se oponen
pueden demostrar que son marcas notorias.

Caso Metalicas Jep S.A. Colombia®*
La sentencia emitida por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado en el

afio 2017°° resuelve la nulidad y restablecimiento de derecho solicitada por sociedad METALICAS
JEP S.A., en razdén a que en el afio 2010 habia pedido el registro de la marca JEP para identificar

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20.03.2015, PROCESO 1-IP-2015.

50 Decision Andina 344, de 2000.

51 Decisién Andina 313, de 2000.

52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 1.10.2002, PROCESO 38-IP-2002 y Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
9.10.2003, PROCESO 74-1P-2003.

53 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 24.07.2013, PROCESO 75-IP-2013.

54 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20.02.2015, PROCESO 264-1P-2014.

55 Consejo Superior de la Judicatura - Sala de lo Contencioso Administrativo, 30.03.2017, EXPEDIENTE NO.1100103240002013-00036-
00.

Revista lus et Praxis, Aio 28, N2 2, 2022 71
Yamile Andrea Montenegro 1 Karen Isabel Cabrera
pp. 63 - 80



productos de la clase 20 de la clasificacion de Niza y hubo oposicidn de la sociedad Almacenes
YEP S.A., con denominacién social, quien alegaba riesgo de confundibilidad con el nombre
comercial y las marcas YEP que tenia registradas en las Clases 21, 23, 24, 25, 29,39y 42 de la
clasificacién de Niza.

En la anterior pretensién, por resolucion de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC)°®, entidad competente, se declaré infundada la oposicion presentaday se otorgd el registro
de la marca JEP. Ante la situacion, Almacenes YEP S.A. presentd recurso de reposicion el cual fue
confirmatorio por la Direccion de Signos Distintivos de la SIC y posteriormente, resolviendo el
recurso de apelacidn presentado, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de
la Superintendencia de Industria y Comercio, revoco la decisidn contenida en la Resolucion No.
29138 de 30 de mayo de 2011 y negd el registro del signo solicitado.

Una vez el caso llega al Consejo, este solicita interpretacion prejudicial al Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina®’ para revisar principalmente los articulos 134, literales a), b),
g); 136, literal b), 190; 191; y 192 de la Decisién 486 de 2000.

La Comisién de la Comunidad Andina realiza el cotejo marcario de manera conjunta, es
decir tomando en cuenta la totalidad de los elementos que la integran, y observa que respecto
a aspectos ortograficos y fonéticos hay similitudes significativas. Como resultado, el Tribunal
considerd necesario revisar si cumplia con las pruebas suficientes, de acuerdo con el articulo 191
de la Decision 486 de 2000 demostrar el uso real, efectivo y constante.

Dentro de las pruebas allegadas al proceso por Almacenes YEP se encontraban contratos,
certificaciones y érdenes que permitieron evidenciar que Almacenes YEP hacia uso de forma
real, efectiva y continua desde el 2008 de este nombre comercial con anterioridad a la fecha de
la solicitud de la marca en cuestion, el cual se realizé en el 2010.

Adicionalmente, en relacién al parecidoy el riesgo de confusidn, a pesar de que la solicitud
de registro que se pretendia era en diferentes clases de la denominacién de Niza, se determiné
que los canales comercializacidn y los medios de publicidad eran idénticos, razén que podia
llevar a confusién al consumidor. En este caso la Sala fall6 denegando las pretensiones de la
demandante METALICAS JEP S.A., quedando reconocido el derecho de la marca y nombre
comercial en cabeza de ALMACENES YEP S.A.

5.1.1. Conclusiones de la interpretacion del Tribunal

Ante los hechos y soluciones expuestas por el tribunal, se pueden concluir que, primero,
las oficinas de propiedad intelectual, al momento de registrar una marca, deben revisar la
totalidad de los elementos, como aspectos ortograficos y fonéticos, que integran los signos y
compararlos con nombres comerciales para verificar similitudes significativas que puedan
generar confusién en el mercado.

Asi mismo, y en aras de proteger al consumidor, se debe constatar, tanto de las marcas
como de las denominaciones sociales de las empresas, asuntos como actividad y producto que
representan, también estudiar canales de comercializacidn y los medios de publicidad, pues se
debe evitar confusion entre los productos de la marca, naturaleza de la empresa y la actividad
empresarial que protege el nombre.

Segundo, en el caso de los nombres comerciales, se debe demostrar el uso real, efectivo
y constante, sin importar si existe registro como signo o no. En este mismo orden de ideas, si se
logra demostrar este uso, se restringe la posibilidad del registro de marca de una misma o similar
sefia.

56 Resolucién No. 29138, 2011.
57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 20.02.2015, PROCESO 264-IP-2014.
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5.2. Similitud entre marca a registrar con nombre comercial y marca registrada

A continuacion, las siguientes dos controversias discuten el registro marcario ante su
posible confusidon con marcas y nombres comerciales registrados que tienen signo igual o
similar. En el primer escenario, la empresa que pretende registrar la marca no tiene
denominacién social en el pais, mientras que, en el segundo caso, las dos empresas que disputan
la viabilidad del registro marcario, poseen denominacién social, ante Cdmara de Comercio
nacional, que coincide con el signo.

Particularmente, el debate se centra en la prevalencia del nombre comercial, con o sin
registro, ante signos iguales o similares que pretenden ser registrados posteriormente, sin
importar la denominacion social.

Caso Cortefiel sac -Peru®®

La marca CORTEFIEL de la empresa Cortefiel S.A. registrada en Espafia, intenta realizar el
registro de esta en Perl. Frente a este registro se opone el titular de la marca y nombre
comercial Cortefiel en Perd, Oscar Huamancayo, el cual argumenta que ostentaba dicha calidad
desde 2004.

Por Resolucion del 2009, INDECOPI declara fundada la oposicién presentada y deniega el
registro solicitado. Sin embargo, CORTEFIEL S.A. presenta recurso de apelacién y como
consecuencia, en 2010, INDECOPI resuelve el recurso, revoca el acto anterior y procede a admitir
el registro de la marca, ya que, afirma el juez, no se pudo demostrar el uso y conocimiento de la
marca en la mayoria del territorio peruano pues solo se demostré que tenia su drea de influencia
en Miraflores Lima.

Contra esta ultima resolucidn, Cortefiel SAC presenta demanda contencioso
administrativa, la cual es declarada infundada por el Juez, resolucién contra la cual Cortefiel SAC
presentd recurso de Apelacion.

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en
Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitd interpretacién prejudicial al
Tribunal de Justicia Andino, quien a través del proceso 99-IP-2014, requirid que se determinara
si el uso de la marca CORTEFIEL era real, efectiva y constante con el fin de desvelar si se
encuentra sujeto a la proteccidn otorgada por la Decisién 486 del 2000.

El Tribunal sefala que, a diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro
marcario, el nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. De esta forma,
un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no genera ninguna clase de
prerrogativas y entonces, aun registrado, debera verificarse la relacion con el publico
consumidor.

Asimismo, manifiesta que la funcién del sistema de registro de nombres comerciales es
informativa respecto al publico consumidor y una herramienta para que la Oficina de Registro
Marcario haga el analisis de su registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que,
de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro Marcario al
realizar el analisis de registrabilidad debe tener en cuenta los nombres comerciales registrados,
sin entrar tampoco en la discusidon de su denominacién social.

Como conclusidn, el Tribunal advirtié sobre los principios en los que se funda la proteccién
de la propiedad intelectual, a saber, la proteccién a la actividad empresarial y al consumidor,
razon por la cual la proteccion generada para el nombre comercial no se limita a una zona o
parte del territorio nacional, argumento en el que enfatizd, ademas, debido a que al movimiento
y crecimiento comercial debe ddrsele una proteccidén coherente entre la actividad empresarial y
el trafico comercial.

58 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26.08.2014, PROCESO 99-IP-2014.
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Caso C.l. Petrocomercial S.A.- Colombia®®

La empresa de C.I. PETROCOMERCIAL S.A. presentd demanda ante la Superintendencia de
Industria y Comercio para que se declarara la nulidad de las resoluciones emitidas por la Divisién
de Signos distintivos para el registro de la marca PETROCOM S.A., para distinguir en la clase 4,
35, 39 y 16 de la Clasificaciéon Internacional de Niza.

La demandante alegaba que se violaban los articulos 190 y siguientes de la Decisién 486
de 2000, relacionados con el nombre comercial y denominaciéon social, debido a que
supuestamente el registro era confundible con el nombre comercial PETROCOMERCIAL que
registraron y usaban desde 1994 de manera publica, continua y regular en actividades
empresariales relacionadas con la explotacidn, transporte y distribucién de petréleo y sus
derivados.

Una vez el caso llego al Consejo de Estado, este solicitd interpretacidon prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, quien reiteré que “el uso efectivo del nombre
comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y derecho de proteccion del
nombre en alguin hecho concreto”®, condicionando la proteccidn del nombre comercial al uso
real y efectivo de este, articulado con la actividad econdmica. Ademas, indicé que el registro del
nombre comercial no excluye el uso para considerar su vigencia.

Durante el proceso la demandante pudo demostrar el uso que se daba al nombre
comercial Petrocomercial para distinguir actividades de compra, venta e importacién de
petréleo y derivados, aportando pruebas como el registro de la denominaciéon social ante la
respectiva Cdmara de Comercio, comprobantes de pago y certificaciones de terceros con los que
habia negociado. De tal manera, el Consejo de Estado decidié declarar la nulidad de las
resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en las que se concedia el
registro de la marca PETROCOM S.A. porque considerd que se generaba riesgo de confusion con
el nombre comercial PETROCOMERCIAL S.A.

5.2.1. Conclusiones de la interpretacion del Tribunal

De las anteriores interpretaciones se puede dilucidar, nuevamente, la relevancia del uso
real, efectivo y constante del nombre comercial. Sobre el particular, un nombre comercial
registrado de una manera y usado de otra, no genera ninguna clase de derechos, pues lo que le
otorga su naturaleza es la relacion con el publico consumidor.

De esta forma, lo anterior no significa que la oficina de propiedad intelectual no deba
revisar los nombres comerciales registrados, pero realmente la prevalencia del derecho no se
encuentra Unicamente en este Ultimo componente. En este sentido, quien se oponga al registro
de una marca debe demostrar el uso del signo, que es el elemento definitivo para mantener la
titularidad del nombre comercial, cuando se encuentra registrado y se pretende salvaguardar la
existencia del mismo, asi como el buen nombre que este otorga a una actividad en el trafico
mercantil®L,

Adicionalmente, en otras decisiones, y en relacidon con la coexistencia de nombres
comerciales en el mercado, el Tribunal Andino ha dicho que puede permitirse su registro
siempre que se realice el analisis pertinente y que no se hayan generado actos de competencia
desleal. Ademas, que no consten solicitudes anteriores que cuestionen la titularidad de alguno
de los signos y especialmente que estos operen en ambitos distintos y no exista riesgo de
confusion para el consumidor®?,

59 Consejo Superior de la Judicatura - Sala de lo Contencioso Administrativo, 8.05.2014, SENTENCIA No. 11001-03-24-000-2007-00310-
00.

50 Proceso 45-1P-98, publicado en la G.0.A.C. No. 581, DE 12 DE JULIO DE 2000, MARCA: IMPRECOL.

1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 19.03.2019, PROCESO 578-IP-2016.

52 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 14.12.2018, PROCESO 16- IP-2017.
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5.3. Registro de marcas y nombres comerciales que no se usan en todo el territorio

Este es el caso de la prevalencia del nombre comercial, alin si no esta registrado, cuando
este es identificado en el mercado y por los consumidores en la mayoria del territorio nacional.
Desde este punto de vista, el derecho de oponibilidad de una marca con el mismo o similar signo
del nombre comercial, no estd supeditado al registro sino a la influencia de este ultimo en el
pais.

Como se explicé anteriormente, este escenario de proteccién del nombre comercial solo
se presenta en el pais de Peru, y puede verificarse en el caso Cortefiel sac.

5.3.1. Conclusiones de la interpretacion del Tribunal

Sefiala el Tribunal que la proteccién del nombre comercial no puede limitarse
territorialmente ya que, por el movimiento y crecimiento comercial, debe darse una proteccién
coherente e igualitaria a todos los titulares de signos distintivos. En miras de lo anterior, el
nombre comercial existe y merece proteccion cuando su uso es efectivo, constante y real, aun
cuando lo sea en una sola zona del pais.

El Tribunal de Justicia Andino ha interpretado que la proteccion al nombre comercial se
genera en todo el territorio a pesar de que sea solo utilizado en una parte del pais. En caso de
que existiera registro del mismo, no habra lugar a controversia respecto a la proteccién, sin
embargo, el mero registro no libera al titular de demostrar el uso efectivo del mismo en el
mercado®.

6. Propuestas para evitar conflictos sobre proteccion al nombre comercial segin la
Interpretacion prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Como se observod en los distintos pronunciamientos del tribunal, los fallos no responden
Unicamente a la mera aclaracién normativa en el marco exclusivo de la Decisién 486 de 2000,
sino que se encuentran motivados en la proteccién efectiva de la actividad empresarial y el
consumidor, buscando que sea coherente con el trafico mercantil. En el caso del nombre
comercial, ha indicado el tribunal que su elemento primordial es su funcidn distintiva en cuanto
a su posicionamiento en el mercado sobre su actividad econdmica, servicios y/o productos.

Respecto a esta funcidn distintiva, el Tribunal ha sefialado que el riesgo a inducir al publico
aerror debe ser minimizadoy, es por esta razén, que las oficinas de propiedad intelectual deben
ser observantes meticulosos de los signos que pretenden registrarse, bien sea como marcas o
nombres comerciales. De todos modos, no debe perderse de vista que -dado que la finalidad es
la proteccién al consumidor- el nombre comercial que prevalecera, no serd aquel que esta
registrado, sino aquel que se use real y efectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, la primera propuesta es que se incentive a los empresarios
gue posean nombres comerciales a que los registren ante las oficinas correspondientes, pues si
bien la prevalencia del uso es esencial para reconocerlo, con el registro se evitarad que otras
personas puedan registrarlo como marcas y se genere confusién o competencia desleal.

De todos modos, no debe olvidarse que quien desea oponerse al registro de una marca o
nombre comercial, por poseer un nombre comercial no registrado, podra hacerlo relacionando
pruebas como las facturas comerciales, documentos contables, certificaciones de auditoria,
entre otros que den cuenta de la actividad econdmica y el publico consumidor; informacién
generalmente se encuentra en los libros mercantiles que se presentan ante la Cdmara de
Comercio donde se inscribe la denominacién social de quien alega el derecho.

Aqui emana la segunda propuesta y es, ya que generalmente la denominacién social
coincide con el nombre comercial, e indica el objeto y actividad de la empresa en el mercado,

63 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 12.08.2000, PROCESO 45- IP- 98.
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este sea utilizado como presuncién para probar el nombre comercial no registrado, bien sea
porque busca oponerse ante una marca o nombre comercial idéntico o similar.

Con todo, como se estudid en las anteriores lineas, el Tribunal ha abordado la coexistencia
de signos en el mercado de manera excepcional y ha dicho que sus usos -como marca y/o
nombre comercial, que coindicen con la denominacién social o no-, aun cuando protejan
servicios o productos de similar actividad, puede permitirse siempre que las partes actien de
buena fe, se encuentren en dmbitos de consumo distinto y no exista riesgo de confusion,
considerando el nivel de afluencia de los consumidores, y los canales de comercializacién®*.
Aqui, cabe recordarse que el alcance de los signos es nacional y su proteccion,
independientemente de si se necesita registro o no, no podra estar supeditado a ambitos
geograficos en donde se utilice y reconozca®.

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone motivar a que exista mayor sinergia y
articulacién entre las CAmaras de Comercio de los paises y las oficinas de propiedad intelectual,
ya que entre mds informacién a nivel nacional haya sobre los nombres comerciales y marcas
registradas y las denominaciones sociales existentes, las empresas y empresarios seran mas
cautos en escoger sus signos a registrar, se asegurara su permanencia y proteccion en el
mercado, y también se evitaran conflictos en la duplicidad de los nombres.

En este punto también es fundamental que los empresarios identifiquen las funciones y
finalidades de las marcas, nombres comerciales y de la denominacién social para evitar
confusion en el ejercicio de estas, pues entre mas claridad exista, los esfuerzos estaran dirigidos
a salvaguardar los signos segun las necesidades y mercados que buscan abarcar.

Cabe recordar que ambos conceptos se encuentran relacionados con la actividad
empresarial en dos escenarios originalmente diferentes, pero que confluyen con el animo de
identificar y, por tanto, proteger la actividad del empresario frente a terceros. El nombre
comercial desde la propiedad intelectual y la denominacién social como instrumento en la
constitucién social y las atribuciones de la persona juridica.

Para finalizar, no cabe duda del papel fundamental que ha jugado el Tribunal en cuanto a
la interpretacion de la Decisidon 486 del 2000, en lo relacionado con el nombre comercial v,
aunque otorga herramientas para asegurar la legitimidad de este, es necesario que las
legislaciones internas tomen en cuenta propuestas como las antes sefialas y que, de igual forma,
se reflexione sobre la obligatoriedad del registro del nombre comercial, pues también podria ser
una medida para disminuir la posibilidad de confusidn en caso de registros por terceros de signos
similares o idénticos.

Para ello, podria pensarse en reformar la regulacion del Nombre Comercial, iniciando
desde el ambito regional con la Decisién Andina 486 de 2000, con el fin de condicionar la
proteccién sobre aquellos nombres comerciales que se encuentren registrados o aclarando los
derechos que se adquieren con el primer uso del signo respecto a la marca registrada, lo que
reduciria asi la incertidumbre sobre cuales son los nombres comerciales en uso y sobre qué
establecimientos o actividades comerciales recaen.

Consecuentemente, la reforma en el ambito regional conllevaria también a la reforma a
nivel nacional, de tal forma que la proteccidn y requisitos concuerden, pues como se evidencié
en las lineas anteriores falta relacion y desarrollo de las Decisiones Andinas en las legislaciones
internas de los paises miembros. Una de estas modificaciones seria prohibir el registro de
denominaciones sociales iguales a nombres comerciales, los cuales tendrian la exigibilidad de
ser registrados. Esto -como ya se seiald- también dependerd de las medidas que adopten las
camaras de comercio y oficinas de propiedad intelectual, bien sea a través de herramientas
vinculantes legalmente, o no, para que exista sinergia y acompanamiento en el uso y registro de
cada una de las figuras estudiadas.

%4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 17.09.2017, PROCESO 81 -IP -2017.
55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 12.08.2000, PROCESO 45- IP- 98.
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7. Conclusiones

Como se observd a lo largo del articulo, la naturaleza juridica del nombre comercial se
encuentra desarrollada no Unicamente en el dmbito internacional sino en las legislaciones
internas de los paises. El caso de América Latina no es la excepcidn, pues los paises que hace
parte de la Comunidad Andina, a través de sus decisiones, han regulado el tema.

Aun cuando la naturaleza del nombre comercial parece estar clara, asi como lo estd el de
las marcas y el de la denominacidn social, varias controversias han suscitado entre la legitimidad
y proteccién de estas, por lo que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entrado a
interpretar el cuerpo normativo.

En este caso, los conflictos con el nombre comercial, marcas y denominacién social se
generan debido a que, aunque en la mera interpretacién del articulo es claro cuando es
necesario, o no, el registro de cada una de las figuras, en el trafico comercial quienes constituyen
empresa y/o se dedican al comercio parecen no tienen claridad sobre la finalidad de dicho
registro y, por ende, sobre la utilizacidon de cada uno de los instrumentos. Esto se evidencia, por
ejemplo, cuando se utiliza un signo como nombre comercial pero la denominacién social es
distinta, o se busca registrar una marca aun cuando se conoce que existe un nombre comercial
sin registrar que puede generar confusion en el mercado.

Sobre los casos judiciales revisados, puede inferirse que también hay inseguridad y
desconocimiento en la practica comercial ya que las partes de los procesos no alegan falta de
proteccién juridica o mala utilizaciéon de los signos, sino posible confusidn en el mercado y
competencia desleal, lo que indica que los instrumentos que estan dispuestos por la ley no son
de conocimiento publico y, por tanto, la actividad comercial puede esta desprotegida.

A pesar de la claridad que otorga la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina en el marco de la propiedad intelectual, aun queda abierta la discusion
respecto a la confusién entre la denominacién social y el nombre comercial, por lo que una
posible solucién, podria ser articular las Camaras de Comercio donde se hacen los registros
mercantiles, es decir el de las denominaciones comerciales, con las autoridades de propiedad
intelectual que se encargan de registrar los signos distintivos como las marcas y
facultativamente los nombres comerciales.

En este sentido, si hubiera mayor sinergia entre las entidades sefialadas, no habria
desconocimiento niinseguridad en la practica comercial, pues el empresario o quien desempenia
la actividad mercantil estaria al tanto de los efectos de la denominacidn social a futuro para su
negocio y la de la proteccidn juridica que generan los signos distintivos para sus productos, por
lo que Unicamente registraria el signo o los signos que estén acorde con la finalidad de su
actividad comercial.

Particularmente con el nombre comercial, a pesar de que el tribunal comunitario ha
reiterado que las condiciones estan supeditadas a su uso, tal como lo sefiala la Decision sobre
propiedad industrial, seria pertinente revisar la pertinencia del registro obligatorio, debido a que
su validez condicionada al uso sin necesidad del registro parece generar mayor confusidn entre
los empresarios, cuando se relaciona con las denominaciones sociales o las marcas. En este
sentido, se puede reducir la confusidon en el mercado, estableciendo la obligacién del registro
del nombre comercial previendo en su registro, no solo la existencia de otro nombre comercial
similar, sino también una marca o denominacion social. Para ello la articulacion entre la base de
datos de las cdmaras de comercio y las autoridades de propiedad intelectual resultan claves.

Por ultimo, se evidencia también que los tribunales y legislaciones de los paises miembros
han sido timidos para interpretar y solucionar las controversias respecto a los nombres
comerciales. Como se observd, existen casos muy recientes y las soluciones de fondo
Unicamente estan supeditados al uso y el tiempo de utilizacién de este, lo que supone que las
controversias de este tipo seguirdn ocurriendo.
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