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INTRODUCCION

El presente Trabajo Especial de Grado se realiza con el objeto de
obtener el Titulo de Especialista en Propiedad Intelectual, el mismo consistié
en analizar los mecanismos de proteccién de los nombres comerciales
amparados en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, para
ello se efectuaron tres Capitulos, en el primero de ellos se intenté aclarar
ciertas nociones acerca del nombre comercial, para luego entrar al punto de
la naturaleza juridica de su proteccion, la cual garantiza el principio de su
certeza juridica, lo que permitié conocer su objetivo y alcance de proteccion;
posteriormente se abordd la relacion del nombre comercial con el nombre
civil y las sociedades mercantiles -razén social-, asi como un analisis
comparativo con figuras afines —marcas, emblemas, y rétulos de
establecimientos-, a objeto de establecer las diferencias entre ellas, para ello
utilizamos La Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones, La Ley de
Propiedad Industrial de 1995, ElI Convenio de la Union de Paris, el
Diccionario de Ciencias Juridicas y Sociales de Manuel Osorio, El Manual de
Derecho Mercantil de Eli Saul Barbosa Parra, y el Cédigo de Comercio.

En el Capitulo Il se enuncian los signos que pueden ser protegido
como nombres comerciales, y se condensan los presupuestos
configuradores de prohibicion de proteccion de los nombres comerciales, se
ofrece una propuesta en la redaccion de estas causales; luego se trato el
tema de los derechos que adquieren los titulares de los nombres
comerciales, los alcances de su proteccion, asi como su transferencia y
pérdida, todo ello en el marco legal de La Decision 486 de la Comunidad

Andina de Naciones.
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En el ultimo Capitulo, se proyectd un analisis centrado en la ausencia
de un procedimiento legal que permita la proteccion efectiva de esta figura
juridica y otorgue seguridad juridica a los titulares de los mismos. Asi, se
intentd determinar en que consiste ese vacio juridico y establecer de acuerdo
a criterios personales una propuesta de regulacion procedimental a la figura

de los nombres comerciales.

Se realiz6 un trabajo basado en las fuentes normativas casi
exclusivamente (Tratados, Decisiones, Leyes vy Cddigos), y se utilizé
algunas doctrinas para reforzar ciertas afirmaciones, ademas, estimamos
oportuno acudir al Tribunal Andino de Justicia, por medio de la pagina web
de la Comunidad Andina de Naciones, obteniendo a través de sus
interpretaciones prejudiciales, datos que permitieron completar el desarrollo

esquematico del Trabajo.

Se cierra el trabajo con las conclusiones, en la que se hara una
sintesis del cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente

introduccion.
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Los Nombres Comerciales en la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones

CAPITULO|

| GENERALIDADES

Es indudable que en los dltimos tiempos, el desarrollo de la economia
mundial ha sido factor primordial para el acercamiento cada vez mayor entre
distintas regiones vy culturas; se evidencia histéricamente que tal
acercamiento se ha debido basicamente al intercambio comercial entre
pueblos necesitados de generar recursos para su sustento y riqueza. Por
consiguiente, desde hace un par de décadas se han incentivado los procesos
de intercambio global e integracion, con caracteristicas muy particulares que
han sentado un nuevo estilo, o mas bien, una nueva “cultura de negocios”,
cuyo liderazgo estd en el avance tecnoldgico que provoca nuevas e
innovadoras soluciones y posibilidades al consumidor, lo cual deriva en una
incesante competencia entre los empresarios que luchan por ganar el

mercado.

En la medida en que los usos, gustos, intereses y necesidades se
globalizan surge la necesidad cada vez mayor de identificarse en el mercado
pero sobre todo de distinguirse, por ello cobra fuerza e importancia como
instrumento necesario para el comercio, la proteccion y reconocimiento
juridico de la propiedad de los derechos intangibles o “Propiedad Intelectual”,
en la rama de la Propiedad Industrial o en la del Derecho de Autor y otros
derechos conexos; muestra concreta de ello, es la aparicion exitosa en el
mundo de los negocios del Sistema de Franquicia, la cual conforma un nuevo
modelo de comercializacion que abarca importantes aspectos de la
Propiedad Intelectual, como las Marcas y otros signos distintivos, Patentes,

Derecho del Autor, entre otros.



Los Nombres Comerciales en la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Sin entrar a profundizar teéricamente en materia de Propiedad
Intelectual en general, es importante destacar, como diversos factores
econdmicos Yy politicos influyen en tan significativo campo, y siendo aun mas
precisos, en el area de las marcas comerciales, lo cual incluye a los nombres
comerciales. En este sentido, la acertada promociéon e incentivo de la
creatividad relacionada con la industria y el comercio, depende
primordialmente de como las politicas gubernamentales logren de manera
eficiente una adecuada explotacion de este recurso, con el propoésito de
proveer beneficios inmediatos a sus titulares y lograr de forma mediata el
desarrollo y bienestar social del pais, a través de politicas y regimenes de

fomento y control que vayan de la mano con una sana libertad de mercado.

Tal reflexion va mas alla, toda vez que se esta hablando de
homogenizar no sélo sistemas de mercado, sino tambien, todo lo que implica
la implantaciéon de una ideologia de comercio general o modelo totalizador
que comprende culturas, creencias y sistemas politicos. Es asi, como
nuestros paises deben adoptar una postura equilibbrada que sin quedarse
solapada frente a la dinamica mundial, sea capaz de mantenerse firme en
beneficio de los intereses nacionales, ya sea en el ambito econémico o en la

conservacion de identidad cuitural.

Este esfuerzo globalizador, y la lucha por abrir y expandir mercados
comenz6 con la iniciativa estadounidense, a través, de su Ley 302 de
uniformar las legislaciones de los paises para proteger estos derechos
intelectuales, razén por la cual en la década de los 90 la Propiedad

Intelectual pasa a formar parte de los temas de la Organizacién Mundial del



Los Nombres Comerciales en la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Comercio y de las iniciativas regionales de integracion, y busca adecuarse al

nuevo postulado internacional establecido en el Acuerdo de Marrakech.

Asi, la Propiedad Intelectual en Venezuela no ha sido menos influida
por este movimiento globalizador. La insercion y participacion del Estado
Venezolano en la comunidad internacional de la Propiedad Intelectual ha
provocado cambios legislativos significativos, desde el afio 1955 hasta el afio
2000 con la entrada en vigencia de la Decision 486. Ejemplo manifiesto de
ello, es nuestra participacion activa en la Comunidad Andina, y su Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial (Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones, en lo adelante la Decisién 486), que ha unificado a los paises que
la conforman (Colombia, Bolivia, Ecuador, Perd y Venezuela (*Denuncia al
Tratado el 22 de abril de 2006*) para brindar tratamiento igualitario en esta
materia tanto a sus nacionales como a los extranjeros, y a su vez ofreciendo

derechos privilegiados reciprocos entre ellos.

Como consecuencia del avance tecnoldgico y la integraciéon de los
mercados, la Propiedad Intelectual se consolida como uno de los aspectos
mas importantes para los sujetos que desarrollan actividades comerciales.
Las marcas, los nombres comerciales, las patentes de invencion, los disefios
industriales, los modelos de utilidad, y los derechos autorales, conforman los
principales activos de pequefios, medios y grandes empresarios que se
dedican diariamente al desarrollo de la actividad econémica e impulsan el

desarrollo de las regiones.

Vista la importancia para los sujetos econdmicos y los consumidores,
y estos a su vez para el progreso de los paises, es tarea del Estado
participar de manera activa en este proceso, no sélo legislando con el fin de

proteger a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, sino
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ademas, buscando los medios idoneos para que tal legislacion sea eficaz y

efectiva en pro de todos.

La importancia de una politica sélida y coherente en materia de
Propiedad Industrial asegura a los pequefios, medianos y grandes
empresarios resultados acordes con el esfuerzo que estan realizando, y
generan respuesta a las expectativas de todos los sectores de la economia,
incluyendo al consumidor. Ello hace que puedan desplegarse en un clima
que garantiza la inversion al proteger a toda una cadena de individuos que

conforman el enlace econémico.

Es asi, que esas politicas tomadas en cuenta por el Estado deben
dirigirse en Primer lugar: A considerar mecanismos de informacién dirigidos
a la pequena y mediana industria, tendientes a inculcar en tal sector las
acciones de defensa con que cuentan para proteger sus derechos de
Propiedad Industrial, ya que como se expresé anteriormente dichos derechos
se constituyen como sus primeros activos comerciales. En segundo lugar:
Se deben reformar y actualizar los instrumentos legales que directa o
indirectamente estén conexos con los Derechos de Propiedad Industrial, ya
que éstos inciden no s6lo en el mercado externo sino en el mercado Interno.
En funcién de ello, es necesario aunar esfuerzos para la promulgacién de la
Nueva Ley de la Propiedad Industrial la cual vendria a derogar la Ley de
Propiedad Industrial de 1955, dando asi respuesta a una norma moderna,
que consagre acciones que permitan defender los derechos de los titulares.
En tercer lugar: Se hace necesario formar a los integrantes del Poder
Judicial sobre la materia de Propiedad Industrial con el fin de dar a conocer
su importancia y los mecanismos de proteccion. Se considera indispensable
crear una competencia especial en los Tribunales de la Republica, que

manejen toda esta informacién para que exista un criterio jurisprudencial
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coherente y que responda a las necesidades de la materia. En cuarto lugar:
Crear mecanismos especiales para proteger los derechos, a través, de
competencias asignadas a los érganos del Estado que puedan velar por la

eficacia de la norma.

Ya la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999,
ha dado pasos gigantescos al incluir dentro de sus garantias a la proteccion
de los derechos de propiedad intelectual, y al considerar en su articulado la
importancia de los acuerdos internacionales suscritos por la Republica que
coadyuven al desarrollo interno del pais otorgandoles el caracter de rango

supranacional, veamos:

“Articulo 98. La creacion cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho
a la inversiéon, produccion y divulgacion de la obra creativa, cientifica,
tecnoloégica y humanistica, incluyendo la proteccién legal de los derechos del
autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocera y protegera la
propiedad intelectual sobre las obras cientificas, literarias y artisticas,
invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de
acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los
Tratados internacionales suscritos y ratificados por la Republica en esta
materia.

Articulo 153. La Republica promovera y favorecera la integracion
latinoamericana y caribefia, en aras de avanzar hacia la creacién de una
comunidad de naciones, defendiendo los intereses econoémicos, sociales,
culturales, politicos y ambientales de la regiéon. La Republica podra suscribir
tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover
el desarrollo comun de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los
pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la
Republica podra atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados,
el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos proceso
de integracion. Dentro de las politicas de integracion y unién con
Latinoamérica y el Caribe, la Republica privilegiara relaciones con lbero
Ameérica, procurando sea una politica comun de toda nuestra América Latina.
Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integracion seran
consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicacion
directa y preferente a la legislacion interna.”

En el aspecto meramente legislativo, el cual interesa a los fines de
definir el desarrollo del presente Trabajo Especial de Grado, se tiene que la
Comunidad Andina a partir del nuevo Régimen Comun sobre Propiedad

Industrial, aprobado por medio de la Decisién 486 en sustitucién de la
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Decision 344, que entrd en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2000,
adecudé este régimen comun a lo estipulado en el Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (en lo adelante el Acuerdo de los ADPIC), aprobado en el marco

de la Ronda Uruguay de la Organizacion Mundial del Comercio.

El Acuerdo de los ADPIC constituye el Anexo 1C del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial del Comercio,
gue se concibe de acuerdo a lo sefialado en su exposicion de motivos, como

un mecanismo para:

“(...) reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al
mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una proteccion eficaz y
adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse que las

medidas y procedimientos destinados a hacer respectar dichos derechos no

. - . Py "
se conviertan a su vez en obstaculos al comercio legitimo™.

En el mencionado Acuerdo, se establecen los parametros minimos de
uniformidad en lo que concierne a los derechos de Propiedad Intelectual
aplicados al comercio, que se traducen en obligaciones concretas para los
paises miembros de la Organizacion Mundial del Comercio de adecuar sus
legislaciones internas a esos parametros para hacer realizable el objetivo

fundamental del Acuerdo.

En vista de la finalidad del Acuerdo de los ADPIC, de servir de
referencia minima para los paises signatarios en cuanto a la necesidad de
modernizacion y adecuaciéon de sus legislaciones internas, las disposiciones
en él establecidas no son de aplicaciéon directa en los paises miembros,
constituyen principios generales que deben ser desarrollados y extendidos

por el legislador nacional de cada pais, para garantizar condiciones de
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igualdad y reciprocidad en el desenvolvimiento del comercio internacional
entre los paises miembros de la Organizacién Mundial del Comercio. A
manera ilustrativa de lo expuesto, conviene citar parte del articulo 1 del

referido Acuerdo: “Articulo 1. “(...) Los Miembros podran establecer libremente el método

adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y

practica juridicos.(...)".

La norma traida a colacién, supone la realizaciéon de un método de
aplicaciéon del Acuerdo en cada pais miembro, lo que dependera de la
legislacion nacional, siendo ello ilustrativo de la necesidad de un desarrollo
legislativo interno de los principios generales establecidos en el Acuerdo de
los ADPIC.

En el caso venezolano, la adecuacion de la legislacion nacional, que
supone la aplicacién del Acuerdo de los ADPIC, presume la realizacion de
una reforma o leyes nuevas en materia de Propiedad Intelectual tanto en el
plano nacional como en el plano subregional andino, al que pertenecid hasta
mayo del afio 2006, y en el cual desde hace varios afos existen regimenes
comunes en materia de propiedad intelectual (Régimen Comun en materia
de Propiedad Industrial y Régimen Comun sobre el Derecho de Autor), todo

ello apegado a los principios generales que ordena el mencionado Acuerdo.

De conformidad con lo expuesto, el Acuerdo de los ADPIC no es
directamente aplicable en Venezuela, por cuanto constituye la enunciacion
de principios generales que deben ser observados por nuestro Legislador
Nacional a los efectos de lograr la adecuacién y uniformidad de nuestra
legislacién interna para hacer realizables los objetivos concretos del Acuerdo

y, en general de la Organizacion Mundial del Comercio.
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Se puede resumir en cuanto a la Decisién 486, que ademas de los
aspectos sustantivos y procedimientos ya desarrollados en la Decisiéon 344,
en materia de Propiedad Industrial, innové en un tratamiento aparte de los
circuitos integrados y las medidas de control en frontera contra la pirateria, la
competencia desleal, entre otras. Desarrolla igualmente todo el
procedimiento de registro, licencia, cancelacién y nulidad de derechos a fin
de garantizar que el mismo sea idéntico en los cinco paises andinos, y le
otorga un tratamiento aparte y especial a los nombres comerciales que en la
Decision 344 se regia por mandato expreso al Capitulo de las Marcas, y es
precisamente este aparte que se constituye como un Titulo en la mencionada

Decision Andina al que se dedicara el desarrollo de este trabajo.

Por lo pronto, se puede decir que la Decision 486 con vigencia a partir
del 01 diciembre del ano 2000, representd un importante instrumento
comunitario en pro de reforzar la capacidad negociadora andina en sus
relaciones con terceros paises, incluir garantias juridicas procedimentales y
no sélo sustantivas, que en opinion de muchos expertos le otorgan una mejor
proteccién a los derechos de Propiedad Industrial en general, y confieren en
su conglomerado normativo seguridad juridica adecuada para los
inversionistas, creadores, titulares y consumidores, en fin a toda la cadena

econdémica que involucra los derechos de Propiedad Industrial.

Il DE LOS NOMBRES COMERCIALES.

1.- Marco Legislativo
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Los derechos sobre la Propiedad Industrial en general, y dentro de la
cual se encuentra la proteccion de los hombres comerciales en particular,
constituyen un bien real, con las caracteristicas de los bienes inmateriales-no
tangibles-, los cuales pueden ser cedidos, hipotecados, y pueden constituirse
prendas sobre ellos, en fin puede usarse y disponer del bien dentro de los

limites contemplados en la Ley.

La misma Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela en
su articulo 98, como ya se ha senalado, habla de la proteccion, y se refiere a
ellos como la propiedad de sus autores, inventores o creadores. La
caracteristica primordial de ser un bien incorpéreo, permite usarlo vy
reproducirlo en forma indefinida o en la temporalidad del derecho, es decir

durante la vigencia del derecho limitado en el tiempo.

Asi, la Propiedad Industrial estd conformada por un conjunto de
normas de caracter especial, que convergen en la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, en vigencia a partir del 01 de diciembre del
afo 2000 (En el Régimen Comun, cuatro (4) Decisiones precedieron a la
486: la Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, la Decisién
311, la Decisién 313 y la Decision 344), y en la Ley de Propiedad Industrial
de Venezuela de 1955 (en lo adelante la Ley del 55), cuya aplicacién
solamente se impone en aquellas materias que no se encuentren
contempladas en la Decisién 486, y en las que ella misma disponga que
debe ser aplicada la legislacion interna de cada uno de los paises que

conforman la Comunidad Andina.

Dentro del marco superior, la figura de los nombres comerciales

aparece tutelada a los efectos de legislacion interna tanto en la Decision 486,
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como en la Ley del 55, esta ultima deberia aplicarse por mandato de la
norma supranacional de forma supletoria de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el articulo 193 de la Decisiéon 486. En este instrumento juridico
se le dedica un Titulo a esta figura, el cual se podria catalogar de abstracto,
con conceptualizaciones poco definidas y que pueden llegar a solaparse en
su definiciéon con otras figuras parecidas y protegidas en las leyes internas

(Cédigo de Comercio), como la razén social.

Sin embargo, en estos momentos se centra el analisis en torno a la
aplicacién por via supletoria de la Ley del 55, asi, en ese sentido se

establece en el articulo 193 de la Decisién 486 lo siguiente:

“Articulo 193. - Conforme a la legislacion intema de cada Pais Miembro, el
titular de un nombre comercial podra registrario o depositario ante la Oficina
Nacional Competente. El registro o depdsito tendréd caracter declarativo. El
derecho a su uso exclusivo solamente se adquirira en los términos previstos
en el articulo 191,

Por su parte el articulo 191 de la Decisién 486 dispone: “El derecho

exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando

cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.”

La Ley del 55 regula la figura de los nombres comerciales, pero la
misma no es aplicable en forma supletoria, puesto que la Decisién 486 a
pesar de que en el contenido del articulo 193 remite a la legislacién interna,
la facultad de proteccidn via registral o mediante un depésito en la Oficina
Nacional Competente (entiéndase El Servicio Autbnomo de la Propiedad

intelectual (SAPI) Articulo 273 de la Decision 486'), nace con el uso, y el

El Servicio Auténomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), ente adscrito al Ministerio de

Industrias Ligeras y el Comercio, fue creado segun Decreto Presidencial nimero 1768, el 25 de marzo de 1997,
publicado en la Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela No. 36.192 de fecha 24-04-97; entra en
funcionamiento el 01 del mayo del 1998 segun Resolucién Ministerial N° 054 del 07 de abril de 1998, publicada en
la Gaceta Oficial N° 36.433 del 15 de abril de 1998.

10
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registro o deposito tendran a los efectos de derechos adquiridos un caracter
declarativo; la Ley del 55 por su parte, no diferencia el caracter constitutivo
de los derechos de propiedad industrial tanto de las marcas como la de los
nombres comerciales (denominacién comercial), por consiguiente, existe una
diferencia cardinal entre ambos instrumentos juridicos, enmarcados en el
nacimiento del derecho, bastante importante entre ellos como se apreciara

de seguidas.

En efecto, en la Ley del 55 el derecho sobre los nombre comerciales
nace con el registro (excepcidén oposicidon por mejor derecho sélo para el
caso de las marcas, articulo 77 de la Ley del §5); mientras que en la Decisién
486 el derecho nace tal como lo contempla el articulo 191 con el uso, asi
pues, al existir una discrepancia entre ellas se aplica de acuerdo con el
mandato constitucional preferentemente la norma supranacional, recordando
en todo momento que la aplicaciéon directa e inmediata y con caracter de
supremacia de la normativa comunitaria en cada uno de los Paises
Miembros de la Comunidad Andina es un elemento esencial para el logro de

los objetivos del proceso andino de integracion.

A los efectos de sustentar el analisis precedente, es imperioso revisar

la norma: “Articulo 27 de la Ley del 55: “(...) La marca que tiene por objeto distinguir una empresa,
negocio, explotacién o establecimiento mercantil, industrial, agricola o minero, se llama denominacion

comercial” (subrayado y cursiva de interés). Por su parte en el contenido del articulo 29

ejusdem, se impone: “la denominacién comercial sélo podra registrarse para distinguir Ia
correspondiente firna o empresa en uno o mas ramos deferminados de operaciones o actividades”

(subrayado de interés).
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Importa agregar, que esta discrepancia de proteccion se justifica en el
sentido de la evolucion que adquieren con el tiempo los derechos de
propiedad industrial, asi la Ley del 55 contemplaba la proteccién de los
nombres comerciales via registral y le otorgaba el mismo tratamiento que le
daba a las marcas. Esta Ley qued6 rezagada en cuanto se refiere a la
proteccion de los nombres comerciales luego de la tutela que El Convenio de
la Unién de Paris (modificado en el afio 1967, vigente para Venezuela a
partir de publicacion en Gaceta Oficial N° 4882 de fecha 30 de marzo de
1995, en lo adelante CUP), le otorga a los mismos; en esta perspectiva la
CUP da un salto adelante al estipular en el contenido de su articulo 8, lo

siguiente: “El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unién sin obligacién de

depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”.

Del presente articulo se pueden extraer las siguientes
consideraciones, en primer lugar, la exigencia que el nombre comercial debe
ser protegido sin obligacion de depdsito o de registro, es decir, que se le
exime de cualquier formalidad o condicion para el otorgamiento del derecho
de uso exclusivo, y para intentar cualquier accion legal contra cualquier

tercero que pretenda usar sin su consentimiento el nombre comercial.

De la misma manera, el articulo in comento destaca en segundo lugar,
que el nombre comercial es protegido independientemente de que forme
parte 0 no de una marca de fabrica o de comercio, ello clarifica que la
protecciéon del nombre comercial no esta condicionada al de la marca, aun
cuando éste o parte del mismo lo use el mismo titular como marca, cuya
proteccion en este caso, se regira por sus propias normativas, pero no es
indicativo que por ese hecho se le imponga la obligacion de registrar el
nombre comercial como condicién para que pueda continuar protegiéndose

como tal.
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En resumidas cuentas, la proteccion de los derechos de Propiedad
Industrial en Venezuela, es entendida, no s6lo como un derecho registral
(marcas), sino ademas como un derecho declarativo (nombres comerciales,

Decision 486).

Sin embargo bajo el imperio de la Ley del 55 existia la proteccién por
uso anterior, aplicado a las marcas, distinguido en atacar la proteccion de un
signo por la via de las oposiciones por mejor derecho. Paradéjicamente este
derecho de oposicidbn no se encuentra expresamente regulada para los
nombres comerciales, caso extrafio, pues precisamente es para ellos que
tendria sentido esta via para atacar la utilizacién posterior de un nombre
comercial, partiendo que el mejor derecho nace precisamente con el uso.
Reconocer este derecho a las marcas no tiene sentido y resulta contra /egis,
debido a que la naturaleza juridica de las mismas es meramente registral,
tendencia esta que rige de acuerdo a la misma Ley del 55, a los Convenios,

Tratados Internacionales, y por supuesto la Decision 486.

Cabe considerar, que en la Decision 486 si bien hubo importantes
avances en otras figuras, no existe procedimiento claro para la declaraciéon
sobre los derechos de los nombres comerciales por la via del uso,
timidamente el Articulo 195% remite a la legislacién interna de los paises
miembros, a los efectos de permitir la exigencia de pruebas de uso, pero ello
no aplica para Venezuela, ya que como se ha dicho la Ley del 55, le otorga a
los nombres comerciales un tratamiento de derecho registral y no declarativo,

por ello no se contempla en la misma la prueba de uso.

Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones Articulo 195. - Para efectos del registro, la Oficina
Nacional Competente examinara si ¢l nombre comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los
Paises Miembros podran exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales
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Tal es el vacio o laguna juridica, que resulta necesario legislar en
particular sobre la declaracion de uso de los nombres comerciales, el
procedimiento aplicable a la exigencia de pruebas de uso, y revisar la via de
las oposiciones por mejor derecho, no so6lo en la aplicaciéon exclusiva a las
marcas, sino también, el marco de la divisién de los poderes y la vinculacion
de las decisiones de la competencia Judicial sobre la esfera del Derecho
Administrativo, que fundamenta sus actuaciones sobre el principio de

legalidad.

Al prohibirse legislar sub-legalmente en materia de Derecho
Administrativo, las deficiencias normativas que puedan existir en la Ley
(Titulo X de la Decision 486) sobre los nombres comerciales, tanto en el
ambito sustantivo (definiciones y conceptualizaciones) como adjetivo
(procedimientos), crea inseguridad juridica al administrado, y violacién a las
disposiciones sobre la materia, reguladas por los acuerdos internacionales
suscritos por la nacion, como El Convenio de la Union de Paris, el cual se

encuentra vigente.

2.- Concepto

Como lo propicia la misma generalidad de la disposicion del Convenio
de la Union de Paris, conviene considerar la expresion “nombre comercial”, la
cual no debe entenderse en un sentido riguroso de conformidad con la Ley
de ningun pais en particular, mas bien constituye un concepto genérico
aplicable a todo signo, nombre o nombre comercial que de hecho utiliza una

empresa 0 un comerciante en sus actividades mercantiles en el comercio

internacional.
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Sefiala Breuer Moreno (1946), que el incremento progresivo de las
industrias y del comercio, obligb a los comerciantes buscar formas de
identificacion que permitieran a su clientela y al publico consumidor de sus
productos, distinguirlos facilmente entre los demas competidores. Asi el
propio nombre del comerciante, tomaba valor dando nacimiento al nombre

comercial. Este autor define el nombre comercial como: “aquel bajo el cual un

comerciante- empleando la palabra en su sentido mas amplio- ejerce los actos de su profesion, es

aquel que utiliza para vincularse con su clientela, para distinguirse a si mismo en sus negocios o para

distinguir su establecimiento comercial’ (p. 33)

E! objeto identificador del nombre comercial, a que apunta el autor
respecto de la actividad comercial que ejerce, es compartido; no obstante,
conviene precisar que en este concepto ofrecido se enmascaran junto al
nombre comercial, otras figuras con identidades propias como lo son: el
emblema, la razén social y el rotulo del establecimiento; en este sentido, las
conceptualizaciones normativas que nos atafien directamente, dan cabida a
la incorporacion de estas figuras que terminan confundiéndose con el
nombre comercial propiamente dicho. Si bien es cierto que se ha dicho que
el mismo no debe entenderse en un sentido estricto, en cuanto a ver al
nombre comercial como signo que es, también es cierto, que se debe
intentar en lo posible definirlo dentro de la funcion identificadora de la

actividad comercial que se pretende ejercer con el.

Abundando en ofras conceptualizaciones, se encuentra en el
Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales de Manuel Ossorio

(1981) el Nombre comercial: “representa la designacion que se aplica un establecimiento o
sociedad comercial y con la cual se hace su inscripcién en el registro publico de Comercio. Integra uno

de los elementos del fondo de comercio (v.)” (P.487).
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Como se observa, en este concepto también existe concurrencia del
nombre comercial con otra figura similar, en este caso se configura como

uno de los elementos del fondo de comercio, por tanto es intrinseco a él.

Se sabe cuan dificil es deslindar una de la otra de estas figuras
juridicas, no obstante, resulta necesario a los efectos de precisar el alcance
de proteccion de los nombres comerciales en funcion de los derechos de
exclusividad que al mismo se le confiere por el uso, determinar su justa

definicion.

Por lo pronto vale decir, que el nombre comercial es indudablemente
un signo que identifica una actividad comercial determinada, que permite
individualizarlo en el mercado de otros competidores del mismo ramo; no
identifica a la sociedad en si misma, pero puede coincidir en todo en el parte
con la razén social o el fondo de comercio de quien es titular de ese nombre

comercial.

En el mismo orden de ideas, se encuentra la siguiente definicion

ofrecida por el autor Alberto Bercovitz (2001), el nombre comercial:

“es el signo distintivo del empresario, esto es, (...) el signo o denominacion que
sirve para identificar a una persona fisica o juridica en el ejercicio de su
actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas

o similares” ( p. 468).

De seguidas se dara paso a las conceptualizaciones normativas, en
este sentido tenemos la Ley de Propiedad Industrial del 55, la cual en el

articulo 27 define el nombre comercial como: “la marca que tiene por objeto distinguir
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una empresa, negocio, explotacion establecimiento mercantil, industrial agricola o minero, se llama

denominacion comercial (Subrayado de interés).

Ya se sefialaba ut supra, que la Ley del 55 otorga a los nombres
comerciales el mismo tratamiento que a las marcas, tanto en la adquisicién
del derecho, como, a la funcién identificadora del signo marcario como tal.
Esta Ley identifica a los nombres comerciales como denominaciones
comerciales, y también en ella aparecen protegidas bajo el mismo manto las

figuras de la razén social, rétulos de establecimiento y los emblemas.

Por su parte, la Decisibn 486 entiende por nombre comercial lo
siguiente: “Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una
actividad econémica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. (...)". (subrayado de

interés).

Del precitado articulo, se puede decir que si bien en él se precisa la
funcion primordial de los hombres comerciales, su razén de existencia, como
lo es la de identificar, a través, de un signo una determinada actividad
comercial, también, agrega la identificacién de la empresa en si misma, asi
como la de un establecimiento mercantil, aun cuando no son excluyentes
pero importa que se identifiquen una de otras claramente. En este punto
resulta oportuno agregar, respecto al ultimo aparte dei presente articulo, que
en la mayoria de las oportunidades no puede distinguirse la denominacién

comercial del nombre comercial.

La Decisién 486, se refiere a los nombres comerciales como signos
relacionados a actividades comerciales y no a los fondos de comercio y ellos

pueden contar con una pluralidad de nombres comerciales que lo integran,

17



Los Nombres Comerciales en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

es asi que estos ultimos deben tener proteccién por via de otras normas; en

el caso de La Ley del 55 pareciera abarcar también los fondos de comercio.

Finalmente, tratando de conceptualizar la figura del nombre comercial,
se puede decir simplemente que a) consiste en un signo que identifica y
distingue la actividad comercial o mercantil de una empresa o una firma

personal.

b), aquel signo o denominacién que sirve para identificar a una
persona fisica o juridica en el ejercicio de una actividad empresarial y

distingue su actividad de otras actividades comerciales idénticas o similares.

3.- Naturaleza Juridica

Los signos distintivos en general -marcas, nombres comerciales- son
manifestaciones de la Propiedad Industrial imprescindibles en el desarrolio
empresarial, y se configuran como un especial mecanismo de proteccién de
los consumidores al tener como fundamental mision indicar el origen o la
titularidad de los productos y servicios que se comercializan, asi como de las
actividades comerciales ejercidas por sus titulares, evitando de tal forma el

riesgo de confusioén o de asociacion.

La razén de ser del nombre comercial, se circunscribe a la propia
conceptualizacion ofrecida por la Decisién 486 en el contenido del articulo
190... “cualquier signo que identifique a una actividad comercial”..., 1a naturaleza del nombre
comercial en este sentido, estriba en proteger a una actividad comercial

determinada frente a sus competidores en el mercado, es decir, tiene una
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funcion identificadora frente a la competencia econémica en el mercado, a

diferencia de los nombres societarios o razén social cuya funcién es

identificar y distinguir a una persona juridica respecto de otras.

No existen mayores consideraciones sobre la naturaleza juridica de
los nombres comerciales, pero no se debe olvidar tampoco la funcion
informativa que llevan consigo los nombres comerciales al publico, el cual
percibe que determinadas actividades comerciales que se ofrecen en el
mercado bajo un mismo nombre comercial son de una misma empresa, asi

estos signos se convierten con el tiempo en un indicador de calidad.

Al proteger por la via del uso un nombre comercial, la Ley busca

tutelar al propietario del uso indebido por parte de terceros, ya sean personas
fisicas u organizaciones. Ademas, un nombre comercial es un bien inmaterial
-no tangible- que pasa a formar parte del patrimonio de la empresa,
pudiéndose realizar tanto contratos de licencia (cesiéon del uso del nombre
comercial por parte del propietario a una tercera persona bajo determinadas
circunstancias y a cambio de una contraprestacion econdémica), como la

venta del mismo.

Toda reflexibn se inscribe en decir, que el nombre comercial es
utilizado principalmente para distinguir determinadas actividades comerciales
de otras del mismo ramo, este es su principal objeto; también indica a los
consumidores el origen empresarial o geografico de esas actividades
empresariales, resaltar la calidad de esas actividades empresariales
ofertadas, finalmente apoya y facilita campanas de publicidad y mercadeo de
productos o servicios ofrecidos en el ejercicio de sus actividades

comerciales.
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4.- Diferencias de los Nombres Comerciales con Otras

Figuras o Signos Distintivos

La figura del nombre comercial esta vinculada esencialmente a la
legislacién interna de los paises, y su definicion varia en unos y otros, hasta
el extremo de llegar a solaparse con figuras como las ensefas y los rétulos, o
la razdén social, no se conoce en las normas de aplicacion internacional
ninguna armonizacioén importante en esta materia, sélo y en principio que el
derecho se adquiere con el uso y que el registro tiene efectos sélo

declarativos.

Haber determinado la naturaleza juridica de los nombres comerciales
dentro de los anales de la norma, permitira establecer las siguientes

diferencias con las sucesivas figuras a saber:

A) Con las Personas Fisicas:

El nombre de las personas fisicas constituye un atributo y no se puede
ceder, es intrinseco e inseparables de la persona misma, es una condicién
inherente a la personalidad, que es intransmisible, imprescriptible, de uso
obligatorio, no pudiendo ser modificado sino por procedimientos especiales,
como la rectificacion de partidas en virtud de una sentencia judicial, asi lo
establece el contenido del articulo 462 del Cédigo Civil en concordancia con

los articulos 501 y siguientes, ejusdem.
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Por su parte, el hombre con el que un comerciante actua, si bien
puede coincidir con su propio nombre civil, 0 solamente su apellido, no es un
atributo sino un elemento constitutivo del establecimiento industrial o
comercial. Es un bien inmaterial sobre el cual el comerciante ejerce el
derecho de propiedad; y es parte del patrimonio del comerciante, por tanto
es cedible, es decir, los nombres comerciales consisten en un derecho de
propiedad, un bien real, asi puede ser cedido, licenciado, hipotecado,
otorgado en prenda, puede perderse por falta de uso, y también modificado
libremente; constituye un signo distintivo que identifica una actividad

comercial.

Ahora bien, perfectamente puede coincidir sin que represente un
obstaculo legal para ello el nombre comercial con el nombre de su titular
(Articulo 190 de la Decision 486), sin embargo, las diferencias entre ambas
también pueden ser encaminadas a la posibilidad de que una persona
natural se identifica a si misma, a través, de un s6lo nombre por el que es
reconocida e individualizada y lo elige con total libertad, mientras que el
nombre comercial que puede utilizar una empresa pueden ser varios, pero
posee la limitante de usarlos siempre y cuando no exista un nombre similar o
idéntico anteriormente para las mismas actividades comerciales y que

puedan llegar a causar riesgo de confusidon y asociacion entre ellos.

Abundando en diferencias, se agrega que el uso de un nombre
comercial trae consigo el derecho de excluir a cualquier tercero de uso del
mismo en determinada actividad comercial en un ambito territorial
determinado, sin el consentimiento del titular (articulo 192 de la Decision
486), por el contrario el nombre de una persona fisica no trae consigo el
derecho de exclusion de terceros respecto del mismo nombre, pudiendo

perfectamente coincidir tanto en el nombre como en el apellido con otro.
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B) Con la Razén Social:

En el Diccionario de Ciencias Juridicas, Politicas y Sociales de Manuel
Ossorio (1981) se define a la razén en los mismos términos que al nombre

comercial, asi: “ Razén social: v. Nombre Comercial. (p. 687)

Es muy dificil separar estas dos figuras juridicas, y tratar de establecer
las diferencias entre ellas, ya que como se dijo con anterioridad el nombre
comercial es un elemento especifico de la razén social. No obstante, a los
efectos de precisar la naturaleza juridica del nombre comercial, realizada ut
supra como parte de los objetivos planteados en este trabajo especial de
grado, resulta imperioso establecer las diferencias entre ambas figuras, y
para ello se debe empezar atendiendo al contenido de lo establecido en
articulos 28, 29, y 31, del Cédigo de Comercio venezolano, que sefialan lo

siguiente:

“Articulo 28: Toda Razén de comercio nueva debe distinguirse claramente de
las existentes y que estén inscritas en el Registro de Comercio.

Si un comerciante lleva el mismo nombre y apellido de otro que o ha
registrado como firma mercantil suya, para servirse de él debe agregarle
alguna enunciacién que lo distinga claramente de la razén de comercio
precedentemente inscrita”.

Cada razén social o sociedad en colectivo, debe necesariamente tener
un nombre con el cual pueda distinguir de otros sujetos de derecho. En el
segundo aparte del articulo se impone el principio de la veracidad que rige a
la razdén social, en el sentido de que el nombre que lleve la misma debe estar
integrado por el nombre de los socios o al menos uno de ellos, esto se
conoce como razén social originaria, y en el caso de coexistir con otro
nombre o apellido solicitado y registrado con anterioridad, debe agregarse

algun otro elemento que permita identificarlo claramente del precedente.
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Ahora bien, también existe la razén social derivada, que aunque no
esté integrada por los nombres de alguno de los socios, se presenta con el
caracter de una compafia sucesora, y debe requerirse para ello el
consentimiento de los herederos o causahabientes, o puede darse el caso tal
como lo sefala el contenido del articulo 29 del Cédigo de Comercio que sea

el causahabiente que use la firma mercantil, asi: Articulo 29: “E/ causahabiente de

una forma mercantil puede usar la firma de su causante, indicando que es sucesor”

En el articulo 31 del Cédigo de Comercio se encuentra otro de los
supuestos de uso de una razén social, que es el caso de la enajenacién de la
empresa, en ese sentido el nuevo adquiriente puede seguir usando el

nombre de la firma, con el consentimiento de los asociados la firma, asi:

“Articulo 31: Si una compaiiia‘mercantil cambia, sea por a incorporacion de
otro asociado, sea por la separacion de alguno de los que Ia forman, la razén
mercantil puede subsistir, pero es necesario el consentimiento expreso del
asociado que se retira; si su nombre figura en la misma”

En palabras del profesor Barboza Parra (1979), la naturaleza de la

razon social se resume de la siguiente manera:

“El principio fundamental que rige por tanto en la asignacion de la razén social,
es que ella debe responder a la verdad, o sea al nombre de al menos de uno
de los socios, y no sea una firma en la cual comprende el nombre de un
extrafio a la sociedad o al nombre de una simple fantasia, y que denota
ademas que se trata de una sociedad, mediante el sefialamiento publico de la
relacion social en el uso de la formula “y compafiia” o usando “y C.” agregada

al nombre d los socios” (p.265).

Del analisis precedente, se puede determinar la primera diferencia de
la razén social con el nombre comercial, la cual radica en el principio de la
veracidad que no rige para el nombre comercial; el cual no necesariamente
debe coincidir con el nombre de la persona fisica del empresario o en el caso

de la razén de los socios o al menos de uno de ellos, el nombre comercial
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puede ser de fantasia o consistir en el nombre de una persona distinta a la
de los socios, lo que no puede es coincidir con un nombre comercial similar o

con idéntico precedente.

Por su parte, el titular de un nombre comercial puede utilizar
perfectamente el nombre de su razén social, no obstante, el derecho que
tiene sobre su razon social no lo faculta para usarlo como nombre comercial
en el caso de que coincida con la proteccion de un nombre comercial

precedente.

Asi, se verifica en la Decisién 486 dentro del contenido del articulo y
190 se permite constituir bajo el amparo del nombre comercial a la
denominacién o razén social de una empresa, aunque hace la salvedad que

esos son independiente de los nombres comerciales:

“ Articulo 190: Una empresa o establecimiento podra tener mas de un nombre
comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o
establecimiento, entre otros, su_denominacién social, razén social u otra
nombre comercial inscrita en un registro de personas o sociedades
mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o
razones sociales de las personas juridicas, pudiendo ambas
coexistir.”(subrayado de interés)

De los articulos anteriores se reflexiona lo siguiente, en el derecho
venezolano la razén social es la figura juridica que permite identificar
nominativamente a las sociedades de personas que la conforman, la cual
puede consistir en una firma personalizada o cualquiera de las sociedades
amparadas en el Coédigo de Comercio, denominadas como actividades
comerciales de wuso licito, cuyas reglas de constitucién, uso,
responsabilidades y modificacion se encuentran delimitadas dentro de sus

propios estatutos.
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Ahora bien, generalmente la figura del nombre comercial se solapa
con la de la razén social, y no es en balde esta confusién, pues ciertamente
la razon social puede ser a la vez un nombre comercial cuando se utiliza
para distinguir una actividad, pero siempre consistira de acuerdo al principio
de la veracidad que la rige, en el nombre de los socios 0 al menos de uno de

ellos; esto no opera para los nombres comerciales.

La Razén social asi, se instituye como el nombre adoptado por el
comerciante, o por los socios que componen una empresa Como persona
juridica, o una firma personalizada, y se inscribe en el registro mercantil

como el nombre legal de la empresa o la firma.

Finalmente, aun cuando por lo general pueden coincidir en todo o en
parte, el nombre comercial no es necesariamente idéntico a la denominacion
o razoén social de su titular (Articulo 190 de la Decisidén 486). Dicho de otro
modo, el nombre comercial puede consistir sélo en la parte caracteristica o
distintiva de la denominacién o razén social, o consistir en la sigla o

abreviatura de ella.

C) Con las Marcas:

En el contenido del articulo 134 de la Decision 486 de la Comunidad

Andina se conceptualiza a las marcas de la siguiente manera:_“Articulo 134.-A
efectos de este régimen constituirda marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios en el mercado. (...)”. Dentro de esta perspectiva juridica, una marca es todo
signo que sirve para diferenciar en el mercado productos o servicios
comercializados por una empresa de los comercializados por otra. Mientras,

que el contenido del articulo 190 de la Decisién 486, el nombre comercial
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sirve para identificar las actividades comerciales de una empresa vy
diferenciarla de empresas que comercialicen rubros similares. Asi, los
nombres comerciales distinguen actividades que realizan las empresas como
personas o entidades que actuan y asumen derechos y obligaciones, cada
empresa tiene un nombre comercial que lo identifica individualmente (una
empresa puede usar dos o mas nombre comerciales alternativa, conjunta o

indistintamente).

Entre las diferencias juridicas encontradas, se tiene que en la
legislacion venezolana en materia marcaria el derecho es constitutivo, es
decir, nace con el registro una vez que la Oficina Registral (Servicio
Autonomo de Propiedad Intelectual- SAPI) ha verificado que la solicitud
cumple con los requisitos establecidos en la norma para su protecciéon
(Articulo 150 y 154 de la Decision '486). Mientras que en los nombres
comerciales, el organismo encargado del registro inscribe, al mismo,
mediante la figura de un deposito; el derecho es declarativo, y se adquiere
mediante el uso (Articulo 193 de la Decision 486); en otras palabras, la
concesion de los nombres comerciales esta basada en una prioridad de uso
mediante el cual se le declara el derecho (Articulo 191 de la Decision 486), y
en el sistema marcario lo que existe es una prioridad de registro, mediante el
cual se constituye el derecho; en resumidas cuentas los derechos sobre el
nombre comercial nacen del mero uso, mientras que sobre las marcas nacen

en virtud de su registro.

Nada impide, que a través, de un nombre comercial se comercialicen
productos o servicios; de modo general puede decirse que todas las
empresas que operan en un mercado producen o venden bienes o servicios
en alguna forma. En algunas oportunidades no se pueden establecer

marcadas diferencias entre una marca de servicio y un nombre comercial,
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pues las actividades empresariales en gran cantidad de oportunidades se
vinculan a los servicios que se prestan identificados a través de las marcas,
no obstante, se debe tener siempre presente que una empresa puede ofrecer
un determinado servicio, pero ello no indica que el nombre comercial proteja
al servicio en si mismo (para eso estan las marcas), sino a la actividad
comercial que propone vender u ofertar ese servicio, asi, una empresa puede
usar tantas marcas de servicio como servicios diferentes pretenda ofrecer a

un publico consumidor.

Ahora bien, en esos casos, nada obsta para que un nombre comercial
esté constituido por un signo igual o parecido a una marca de servicio, y que
pertenezca a un mismo titular. Lo mismo sucede con las marcas de
productos (ver articulo 8 de la CUP, analizado ut-supra). En estos supuestos
siempre se tendra que tomar en cuenta, el uso de un nombre comercial en
las etiquetas o embalajes de los productos como medio de identificacion del
productor, fabricante o distribuidor de los productos, acompanara de tal
manera el nombre comercial a la marca de producto, que usualmente
aparecera en representaciones mas destacadas. Por lo demas, la proteccion
de un nombre comercial se reconoce con independencia de la que
corresponda a las marcas idénticas o similares del mismo titular que formen
parte del nombre comercial. El alcance de la proteccién del nombre comercial

se limita a las actividades que realmente comercializa.

Se quiere plantear en este trabajo, una constante en las discusiones
académicas e incluso en la practica registral, que consiste en pretender
establecer las diferencias que pueden existir entre las marcas y los nombres
comerciales basado en que este ultimo no necesita ser inherentemente
distintivo, es decir, podria estar conformado Unicamente por palabras

descriptivas, genéricas o denominacién comin o usual respecto de las
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actividades empresariales a que se le dedica, o indicativo de una zona
geografica en que la empresa funciona, este criterio resulta peligroso y
delicado, y el mismo ha tomado auge debido precisamente a las
prohibiciones de registro (declarativo), que se especifican en el articulo 194
de la Decision 486, las cuales adolecen de una redaccién clara y sucinta de

cada uno de los supuestos de hecho que alli se imponen.

Aun cuando el derecho de los nombres comerciales nace con el uso,
estos deben ser distintivos en el mercado respecto de las actividades
comerciales que con ellos se pretenden proteger, y no se podria aspirar que
palabras o elementos comunes o descriptivos de una actividad empresarial
en particular sea de uso exclusivo de un sélo titular, porque el derecho que
nace con el uso, también, es exclusivo como en el caso de las marcas, asi,
ademas de poseer algun elemento distintivo, se debe exigir también, que el
nombre comercial adoptado por una empresa sea suficientemente diferente
de los nombres comerciales usados por las empresas anteriores, para evitar
cualquier riesgo de confusion o de asociacion. En este sentido, el titular de
un nombre comercial podria impedir que un tercero lo use o registre como

marca, aun cuando ese titular no lo hubiera registrado como marca.

D) Con los Roétulos de Establecimiento:

En el contenido del articulo 200 de la Decisién 486, Titulo Xl, se hace
referencia a los rétulos y las ensenas en forma general y se le aplican los
mismos términos de proteccion que le otorgan a los nombres comerciales,

asi: “Articulo 200.- La proteccion y depésito de los rétulos o ensefias se regird por las disposiciones

relativas al nombre comercial, conforme a la normas nacionales de cada Pais Miembro”.
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Sin ninguna conceptualizacion legislativa que sirva de marco
referencial para realizar el analisis, se recurre nuevamente al Diccionariose
encuentran las siguientes definiciones: Rotulo: “Titulo, denominacién./
Letrero.// Cartel.//(...)” (p.682). “Rotulo de Establecimiento: Nombre, dibujo,
emblema o cualquier otro signo distintivo de una empresa mercantil, que es
objeto de registro para asegurarse la exclusiva y poder perseguir las

imitaciones” (p. 682)

Por su parte Alberto Bercovitz (2001), entiende que el rétulo: “sirve
para identificar y distinguir el establecimiento entendido como local comercial
abierto al publico. (p. 470). Asi, se concibe por rétulo de establecimiento,
aquel signo que distingue fisicamente un establecimiento o local comercial
determinado de otros destinados a actividades parecidas, generalmente en el

mismo ambito territorial y se registran en el ambito municipal.

El rétulo de establecimiento suele solaparse también con el nombre
comercial, no obstante, la diferencia con el nombre comercial, es que el
rétulo tiene una existencia tangible, palpable, identificable fisicamente,
normalmente se encuentra delante o encima del local comercial en el cual
opera la empresa, y su naturaleza tiene la finalidad de dar a conocer o
identificar un establecimiento o local comercial, y distinguirlo de otros en los
cuales se desarrollan actividades similares, el mismo puede estar
conformado por elementos denominativos o figurativos, o de una

combinacién de ambos.

Ahora bien, no hay ninguna prohibicién que el rétulo consista en el
nombre comercial que designa la actividad comercial o la denominacién de la

empresa o razén social; o que una marca sea a la vez el rétulo que indica
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que en determinado local comercial se venden u ofertan determinados

productos o servicios.

El rotulo de establecimiento se protege del mismo modo que el
nombre comercial (articulo 200 de la Decisién 486), es decir, a través de su
adopcién y uso en el local o establecimiento comercial; el alcance de su
proteccion, al igual que con el nombre comercial, se limita en este caso al

lugar en que el establecimiento funciona.

E) Con los Emblemas:

Esta figura, no se encuentra normada en la Decisiéon 486, sin

embargo, se obtuvo una definicion en el Diccionario de Manuel Osorio:

“Emblema Comercial: simbolo que se forma de siglas dibujo o lema,
individualiza determinada mercancia o establecimiento mercantil o industrial y
no debe confundirse, en opinién de algunos autores, con el nombre de Ia
sociedad o la razén social puesto que el emblema tiene un régimen juridico

propio (v. Marca de Fabrica o Comercio)”. (p. 279)

Se precisa de la definicidn ut supra, que el emblema es un signo con
caracteristicas graficas que permite individualizar una empresa, que puede
ser una sigla, o una letra o un dibujo (elemento figurativo), o incluso un lema,
asi que perfectamente se piensa puede estar registrado como marca
figurativa, para distinguir los productos o servicios de una empresa y estar
registrada de esa manera, y vista sus caracteristicas no es un signo distintivo
dentro del género de los nombre comerciales, no obstante, puede debido a
su funcién individualizadora de una empresa, acompafar al nombre
comercial. Usualmente se acostumbra a estos signos denominarseles

ensefa o insignia, y en este sentido entraria regulada su proteccién en el
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contenido del articulo 200 de la Decision 486.

Por consiguiente, el emblema puede consistir en un nombre comercial
con elemento figurativo, y al tratarsele como una ensefa, tiene el mismo
tratamiento juridico de los nombres comerciales, es decir, el emblema queda

protegido en virtud de su uso en el comercio.

Partiendo de su definicion e identificando su funcién, nada impide que
un emblema pueda funcionar como un rétulo de establecimiento cuando el
mismo se usa en un local o establecimiento comercial; o como un signo que
identifica a una empresa a través de una sigla, un dibujo o una letra. Se
ubica a los emblemas usualmente en los membretes cartas, facturas, u otros
documentos de una empresa, asi como en comunicaciones 0O avisos
publicitarios, de tal forma que a través de ellos, pueda ser posible la
identificacion de la empresa, logrando un efecto directo en la mente del
consumidor que al ver un emblema reconoce seguidamente el origen
empresarial de la actividad comercial ofrecida, se concluye, es la de

identificar, publicitar y promocionar la actividad comercial de una empresa.

Para finalizar, las definiciones propias de las ensefias o los rétulos
estan caracterizadas precisamente por consistir Unicamente en un signo con
elemento figurativo, que se aplica a un local comercial fisico, por lo que

usualmente se dificulta delimitar conceptualmente estas figuras.
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F) Con la Denominacion de Origen:

En la Decisién 486 se encuentra la siguiente definicién referida a las

denominaciones de origen:

“Articulo 201.- Se entendera por denominacion de origen, una indicacion
geografica constituida por la denominacién de un pais, de una regién o de un
lugar determinado, o constituida por una denominaciéon que sin ser la de un
pais, una region o un lugar determinado se refiere a una zona geografica
determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya
calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente
al medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y
humanos”.

Se explica asi, como denominacién de origen a la denominacion
geografica de un pais, de una regiéon o de un lugar determinado, que sirve
para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y
caracteristicas se deben exclusivamente o esencialmente al medio
geografico; como se ve a través de esta figura no se indica una actividad
comercial sino un origen geografico de los productos, alli radica la diferencia

con los nombres comerciales.
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CAPITULO Il

| USOS Y PROHIBICIONES DE USOS DE LOS NOMBRES

COMERCIALES.

1. Signos Protegidos como Nombres

Comerciales

A diferencia del tratamiento que le otorga la Decisién 486 a la figura de
las marcas en su articulo 134, en el sentido de enunciar en funcion de los
signos propiamente dichos, cuales podian constituir marcas, en materia de
nombres comerciales el Legislador Andino no se ocup6 de establecer estas

referencias.

Podria pensarse que cuando se habla de nombres comerciales, se ha
de referirse a ellos enmarcandolos dentro de una concepcion meramente
denominativa, sin mebargo, no existe ninguna prohibicion para que los
mismos puedan consistir, en un signo denominativo complejo, formado por
palabras o combinaciones de palabras; en un signo mixto, con elementos
denominativos y graficos; en un signo denominativo unicamente o con una
forma en particular; o simplemente en un signo figurativo (rétulos, emblemas,
ensefas); denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial;

anagramas; y cualquier combinacién de los signos anteriores.

De la misma manera, podran ser adoptados los seudénimos como el

nombre comercial de una actividad y si pertenece a un tercero se debera
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obtener su autorizacion.

Se ha dicho en el Capitulo anterior, que a los nombres comerciales no
les rige el principio de la veracidad que atafie a la razén social, por tanto
perfectamente pueden configurarse nombres comerciales de fantasia, y
cualquier otro signo con aptitud distintiva respecto de una actividad,
susceptible de obrar como nombre comercial y de ser protegido como tal. En
este punto se quiere hacer énfasis en la frase “aptitud distintiva”, que aunque
no lo establece la Decisién 486 cuando define a los nombres comerciales, es
indispensable en la practica administrativa encaminar el analisis de
registrabilidad de estos signos antes de otorgar el registro, en los términos de

otorgamiento a efectos declarativos.

Certificar lo contrario, seria abrir una ranura por donde entraran signos
genéricos o descriptivos, o denominaciones comunes o usuales de las
actividades, u objeto de la actividad empresarial de su titular; o consistir en
indicaciones geograficas, y pretender ser protegidos como tal, afectando a
los competidores inmediatos de determinadas actividades comerciales, al
imponérseles la prohibicion de usar libremente esos nombres genéricos o
descriptivos que forman parte de su actividad comercial, como por ejemplo,
feria, comercio, pizza, etc. Para algunos esa distintividad requerida es
minima, es decir, que puede ser relativamente débil, y su examen consistira

en funcién de su aptitud para distinguirse de sus competidores inmediatos.

Asi, aunque el uso del nombre comercial le otorga a su titular
derechos de proteccidon erga omnes de uso exclusivo contra cualquier
tercero, se debe via legislativa considerar los supuestos en los cuales, a

pesar de ese uso, no nacen derechos de uso exclusivo sobre determinados
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nombres comerciales por ser en si mismos contrarios a ley, ya sea por ser

descriptivos o genéricos, comunes o usuales de las actividades u objetos de

las empresas como actividad mercantil.

Por otra parte, como lo establece en segundo aparte del Articulo 190
de la Decision 486, los nombres de las personas fisicas o juridicas pueden
ser susceptibles de ser usados como nombres comerciales, tomando en
consideracién, que mientras una razén social no sea usada a titulo de
nombre comercial, se regird por las disposiciones establecidas en la norma

que lo tutela.

Cabe adelantar, que una razéon social o una firma personal o
determinado nombre individual, no podran ser protegidos como nombre
comerciales cuando tiendan a provocar error o confusion con derechos
preexistentes de titulares de otros nombres comerciales e incluso vale
destacar también confusion con marcas protegidas, es decir, en el caso de
que una persona juridica tenga determinado nombre no significa que posee
derecho a usarlo a titulo de nombre comercial de una determinada actividad
comercial, cuando el mismo es usado por otra persona con caracter de

nombre comercial.

El empresario individual podra utilizar como nombre comercial su
patronimico; la sociedad mercantil podra utilizar su denominacién o razén
social. En caso de utilizarse como nombre comercial cualquiera que no
coincida con la firma personal (del empresario individual) o razon social (de
las sociedades mercantiles), dicho nombre sélo podra usarse en el trafico
econdémico, pero no en el trafico juridico de caracter obligatorio para el cual el

empresario sélo podra usar los primeros, su firma personal o la razén social.
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2. Signos No Protegidos como Nombres Comerciales

La Decision 486 prohibe el registro de los siguientes signos como
nombre comerciales:

“Articulo 194. - No podra registrarse como nombre comercial un signo que
esté comprendido en alguno de los casos siguientes:

a) cuando consista, total o parcialmente, en un signo contrario a la moral o
al orden publico;

b) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las
actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa o
establecimiento designado con ese nombre;

c) cuando su uso sea susceptible de causar confusion en los medios
comerciales o en el publico sobre la procedencia empresarial, el origen u
otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa
produzca o comercialice; o,

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.”

Como se observa, a diferencia de los articulos 135 y 136 de la
Decision 486, relativos a las prohibiciones de determinados signos para
constituirse como marcas, el prenombrado articulo 194, y sus consiguientes
literales los ha redactado el Legislador Andino confusamente, en primer
lugar, no distinguié en articulos separados en funcién de una técnica
legislativa adecuada, las causales de irregistrabilidad absolutas de las
relativas. En segundo lugar, los literales b) y ¢) por la forma tan escueta en
que fueron redactados, no se logra precisar los supuestos de hechos en que
pueden ser encuadrados estas prohibiciones, lo que trae como consecuencia
perniciosa que pudiese colocarse en un mismo saco cualquier cantidad de
supuestos de hecho que al arbitrio, encaje en estas prohibiciones,
contrariamente, puede ocurrir que la oficina registral, atendiendo al principio
de la legalidad en su sentido mas literal, le sea imposible insertar algunos
supuestos de hecho utilizados histéricamente desde la Ley del 55 hasta la

anterior Decision 344 (las prohibiciones de registro de los nombres
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comerciales se regian por el capitulo de las marcas), dentro de estos dos

literales.

En efecto, cuando en el literal b) del articulo 194 in comento, se
prohibe el registro de un nombre comercial, si su uso es. susceptible de
causar confusién en los medios comerciales o en el publico sobre la
identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro
aspecto de la empresa o establecimiento designado con ese nombre...
surgen varias dudas respecto a lo que concretamente sé esta refiriendo el
Legistador Andino, y por consiguiente cabe la pregunta ¢en relacion de qué,
podria el uso de un nombre comercial causar confusion sobre la identidad,
naturaleza, actividad, giro comercial, de una empresa que usa determinado

nombre comercial?, pueden surgir varias respuestas:

1) En el supuesto de que el uso de un nombre comercial cause
confusién sobre la_identidad de una empresa determinada, indica que se
podria estar en presencia del uso de un nombre comercial que puede ser
confundido con una persona natural o juridica (razén social) que desempena
las mismas actividades comerciales y es conocida por un determinado

publico consumidor.

2) En la presunciéon de que el uso de un nombre comercial cause
confusién sobre |la naturaleza de una empresa determinada; se pudiera inferir
que ese nombre comercial es un genérico de la actividad comercial que
realiza, o también, dada su naturaleza juridica no encuadra dentro de la
figura de los nombres comerciales pudiendo consistir en una marca, un lema
o0 simplemente su naturaleza corresponde a figuras del derecho societario,

como las comanditas, las sociedades de responsabilidad limitada que
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poseen un sistema de seleccion de nombre basado exclusivamente en una
denominacion determinada, y no en una razén social o las sociedades de
hecho, que si bien pueden constituirse como nombre comercial tienen la
limitante de que su nacimiento y duracion dependera de la existencia cierta y
visible de las personas que la conforman. Finalmente que su naturaleza se
refiera a que son sociedades en que su nombre no se constituya, como no
es un bien inmaterial intransferible, sino un atributo de la persona natural que
acompana a la sociedad hasta su disolucién, y que en ningin momento se
entiende que se usa como titulo de nombre comercial, es decir, para

identificar una actividad comercial determinada.

3) En las figuraciones de que el uso de un nombre comercial cause

confusién sobre |as_actividades o el giro comercial de una empresa

determinada; puede suponerse que la confusion puede llegar a configurarse
debido a que el uso de ese nombre comercial no le indique al publico
consumidor o a los medios comerciales su verdadera actividad comercial, o
tambien, podria pensarse que en este literal entran aquellos supuestos
segun los cuales, el uso de un nombre comercial puede llegar a causar
confusion pues el nombre comercial es idéntico o similar a otro de su mismo

rubro.

4) Por ultimo se critica este literal, siendo estds causales prohibitivas,
deberian en principio ser numeros claussus o taxativas, por el contrario, se
deja abierta la posibilidad de incluir cualquier supuesto de hecho y ello puede
generar confusion por el uso de un nombre comercial respecto de la empresa

a la cual se aplica.

Por su parte el literal c) del prenombrado articulo 194, prohibe el uso
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del nombre comercial cuando... sea susceptible de causar confusion en los
medios comerciales o en el publico consumidor sobre la procedencia
empresarial, el origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que
la empresa produzca o comercialice... En esta causal también se conjugan
otros supuestos de hechos, no obstante, en este caso el primero de los

supuestos pudo ser individualizado con mayor precisién.

1) Cuando el uso del nombre comercial sea susceptible de causar

confusién en los medios comerciales o en el publico sobre la procedencia

empresarial; claramente se refiere esta prohibicion a la posibilidad de que el
uso de un nombre comercial pueda hacer pensar que el mismo proviene de
determinado origen empresarial, y no es asi, es decir, se esta en presencia
de un riesgo de asociacién provocado tanto al publico como a sus
competidores, al creer que la actividad comercial que ostenta ese nombre
comercial pertenece a una empresa determinada. Sin embargo, pudo
haberse redactado para mayor claridad en confrontacion con otro nombre
comercial, asi: “cuando su uso sea susceptible de causar riesgo de confusion
0 asociaciéon en el publico, o en los medios comerciales debido a que el

mismo es idéntico o similar a otro nombre comercial anterior”.

2) En el supuesto, de que el uso del nombre comercial sea susceptible
de causar confusién en los medios comerciales o en el publico sobre el
origen u otras caracteristicas de los productos o servicios que la empresa
produzca o comercialice; puede referirse a que el uso de un nombre
comercial confunda al publico o sus competidores sobre los productos o
servicios que ella a través de su actividad comercial ofrece, por Ila
particularidad del nombre mismo, evocando que son unos productos o

servicios cuando en realidad son otros los que presta; o también, podria

39



Los Nombres Comerciales en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

pensarse que el uso de un nombre comercial puede causar confusion

respecto de una marca o servicio protegida.

En tercer lugar, el literal d) nos da directamente la prohibicion de uso
de un nombre comercial, cuando exista una solicitud o registro de nombre
comercial anterior, es decir, que exista un signo idéntico o similar al nombre
comercial respecto de la actividad comercial que con el se pretende proteger,
limitado a su presentacién ante la Oficina Nacional Competente, pues
claramente hace la acotacién de... solicitud o registro... Si la proteccion de
los nombres comerciales nace con el uso y el registro tiene solo efectos
declarativos, que sucede con los supuestos de hechos en los cuales existe
un uso de un nombre comercial anterior al que se pretende solicitar ante la
Oficina Nacional Competente, pero que no fue presentado ante esta; o, el
caso de que en efecto exista ante la Oficina Nacional Competente una
solicitud o registro anterior idéntica o similar a la presentada, sin embargo se
logre determinar que su uso es posterior a la que se esta queriendo solicitar
el registro. Como se observa, el Legislador Andino no contemplé estos
supuestos en el presente literal, por tanto en la practica ha dificultado las

decisiones que ha de tomar la Oficina Registral en estos casos.

En cuarto lugar, sobre el literal a) del articulo 194 de Decision 486,
no se consider6 a los efectos del presente trabajo realizar alguna

consideracion.

Se pretende en este Capitulo, ofrecer una propuesta de redaccion
sobre estas causales de irregistrabilidad, menos confusas y tratando en lo

posible que abarquen todos los supuestos que pueden presentarse en la
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practica, lo cual daria mayor seguridad juridica al administrado y en la

cadena de proteccién también a los demas titulares y al publico consumidor

Pero antes, se cree necesario abundar en algunos supuestos tratados
ut-supra, a efectos de reforzar el criterio segun el cual debe haber una
maodificacion relativa respecto del articulo 194 de la Decision 486, o al menos

deberia considerarse en una futura ley interna que derogue a la Ley del 55

En este sentido, se empezara describiendo los distintos supuestos de
hecho en que pueden estar incurso los nombres comerciales para no

acceder a su proteccion.

En primer término, los que podrian considerarse causales de
irregistrabilidad absolutas, segun las cuales el uso de los nombres
comerciales quedan prohibidos por ser materia de orden publico, y por
afectar al signo en si mismo; entre ellos se encuentran aquellos que no
tengan aptitud distintiva y no consistan en un nombre comercial que
represente a una actividad Para que un nombre comercial sea
considerado como tal, ha de consistir en un signo que distinga a una
actividad de otras, por tanto, debe tener caracteristicas que permitan crear
una vinculacién fisica entre el signo y la actividad que pretende designar, al
punto que cualquier persona puede percibir que tal signo y la actividad que

pretende designar, se refiere a dicha actividad.

Por otro lado, se encuentran los nombre comerciales genéricos
respectos de la actividad comercial que realiza, es decir, cuando un signo
que constituye el nombre comercial es la forma habitual de una actividad, por

tanto carece de aptitud distintiva respecto a ésta. La razén de ser de ésta
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prohibicion, estriba en que el uso exclusivamente de un término genérico
representa un obstaculo para proteger un nombre comercial con relacion al
ius prohibendi ejercitable contra el uso de tal nombre comercial, cuando éste
sea el nombre habitual o necesario del nombre comercial, lo cual trae como
consecuencia privar a aquellos empresarios que trabajan en el mismo rubro
o ramo de la posibilidad de usar el nombre necesario o habitual de las

actividades que representan.

También, se hallan entre las causales de irregistrabilidad absolutas los
nombre comerciales exclusivamente descriptivos, 10s mismos carecen
de aptitud distintiva por cuanto designan unas caracteristicas o
informaciones, naturaleza, propiedades, calidad, técnicas de elaboracion,
destino, origen de la actividad comercial que desempefan o de los productos
o servicios que a traveés de él se explotan, que pueden ser compartidas por la
generalidad de las actividades a que se refieren, y que perfectamente
pueden ser usadas por los empresarios que operen el mismo ramo, de alli
que se deberia evitar la proteccién de estos signos. En esta clase, también
se encuentran aquellos nombres comerciales enganosos, 0 que pueden
inducir a error por consistir en términos laudatorios respecto de la actividad
comercial que ejercen. Ahora bien, en determinadas oportunidades pueden
tener fuerza distintiva las caracteristicas o cualidades secundarias de esas
actividades comerciales en estos casos podria permitirse la proteccién de

los mismos.

Los nombres comerciales que consistan exclusivamente en signos
que haya pasado al uso general respecto de determinadas actividades
comerciales porque se hayan diluido, o que formen parte del lenguaje
corriente de esas actividades comerciales; en ambos casos deberian

prohibirse, porque al igual que en los dos casos anteriores, limitaria a los
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competidores inmediatos del uso de los mismos para indicar la actividad

comercial que ejercen, y a la cual tienen derecho.

Los nombres comerciales que consistan unicamente en un color
aislado, sin que se encuentren delimitados por una forma especifica o sean
colores naturales o intrinsecos de productos que explote la actividad
comercial que protege el nombre comercial, debe prohibirse, ya que tal
adjudicacion exclusiva de tal color impediria a los competidores iniciar
actividades donde necesariamente en su explotacibn se requiera usar

determinados productos con ese color.

Aquellos nombres comerciales que reproduzcan o imiten o constituyan
en si mismos una denominacion de origen protegida, no deberian
protegerse, pues las denominaciones de origen, en primer lugar no son
susceptibles de apropiacion privada, le pertenecen a los Estados, en
segundo lugar, por la posibilidad de crear confusion en el publico
consumidor. Ademas, porque tal apropiacion impediria que los demas
productores del mismo origen no pudiesen indicar las caracteristicas
geograficas de su produccion, y finalmente porque ademas tal uso podria
representar un aprovechamiento injusto del prestigio y la notoriedad de esa

denominacién de origen.

Como causal de irregistrabilidad absoluta, entrarian también, aquellos
nombres comerciales que puedan causar confusién respecto de los
productos o servicios que a través de él se explotan, por consistir en una
indicacion geografica nacional o extranjera, Ia procedencia
geogrdfica, la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas,

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se
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trate; es decir, la confusién se presenta por creer el publico consumidor que
los productos o servicios que se comercian, provienen de determinada zona
geografica que es conocida precisamente por la explotacién de esos

productos o servicios.

Cuando un nombre comercial consista en un signo que reproduzca o
imite signos oficiales o extranjeros, sin autorizacion debida por parte de
las autoridades competentes para ello, ya sea como nombre comercial
propiamente dicho, o que parte del mismo consista en los escudos de armas,
banderas, signos y punzones oficiales de control y de garantia de los
estados, y toda reproduccion desde el punto de vista heraldico, o las
monedas de los paises; siglas o denominaciones de cualquier organizacién
internacional, debe prohibirse de la misma manera que en el caso de las
marcas. Esta prohibicién se fundamente en que ninguna persona natural o

juridica puede apropiarse de un signo oficial.

Los nombres comerciales que reproduzcan o imiten signos de
conformidad con normas técnicas o marcas de certificacion, también
debe prohibirse su proteccién, a menos que su registro sea solicitado por el

organismo, entidad, o autoridad competente para ello.

Por ultimo, en esta categoria de irregistrabilidad absoluta se
contemplan la prohibicion de proteccion de aquellos nombres comerciales
que sean contrarios a Ia ley, Ia moral, al orden piiblico y a las buenas

costumbres.

En segundo término, encontramos aquellas causales de

irregistrabilidad relativas, segun las cuales el uso de los nombres comerciales
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quedan prohibidos por afectar derechos de terceros;

En principio, se ha de destacar que para algunos especialistas en la
materia, cuando se habla de derechos anteriores de terceros en materia de
nombres comerciales, suelen decir que la interpretacion deberia ser menos
rigurosa que en el caso de las marcas y usualmente en efecto en la practica
suele evaluarse de forma muy flexible. En ese sentido, bastaria que existan
someras diferencias respecto del nombre comercial posterior frente al
anterior, para que el signo sea distintivo con el fin de evitar un riesgo de
confusion entre ellos, o de asociacidén entre las personas naturales o juridicas

titulares de los mismos.

Se esta queriendo decir, que bajo esta perspectiva pudiera otorgarse
un registro (declarativo) a los nombres comerciales equiparandolo al
tratamiento que se le otorga a las razones sociales, con una categoria de
exigencia mayor, en el sentido de que el nombre comercial posterior, debe
necesariamente introducir algun o algunos elementos capaces de salvar una
diferencia que permita distinguir o individualizarse del nombre comercial
anterior, a pesar de que emplee ciertos elementos de uso corriente o de
connotacién geografica, ya utilizados por las personas naturales o juridicas

anteriormente establecidas.

En esta categoria, se encuentran aquellos nombres comerciales que
son ideénticos o se asemejan a otro nombre comercial anteriormente
usado, o, anteriormente solicitado o registrado ante la Oficina
Registral, cuyo uso puede llegar a originar riesgo de confusién o asociacion
entre los consumidores y los medios comerciales respecto de la actividad

comercial que protegen. Determinar la irregistrabilidad en estos casos es
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mas dificil, que en materia marcaria, debido principalmente a la falta de un
sistema de registro, que impiden formalizar con la precisién propia del
régimen marcario, que nombre comercial esta siendo usado con anterioridad,
asi cabe recordar que el grado de confusiéon entre nombres comerciales s6lo
se aprecia, al producirse el uso de los mismos. Esta prohibicidén debe
centrarse en la actividad comercial que se ejerce a través del nombre

comercial, para determinar la confundibilidad que se pudiese ocasionar.

De la misma manera, los nombres comesrciales que sean
idénticos o se asemejen a una marca anteriormente registrada, cuyo
registro pueda verificarse que es anterior al uso del nombre comercial; y
siempre que pueda llegar a causar un riesgo de confusién o asociacion entre

el publico y los medios comerciales.

Tanto las marcas como los nombres comerciales tienen como funcién
esencial la distintividad, ya sea de los productos o de las actividades, en
algunos casos esas actividades incluyen servicios, sin embargo, ya se ha
dicho que los mecanismos legales para obtener los derechos sobre las
marcas y los nombras comerciales son diferentes. Mientras una deriva del
registro la otra es a través del uso, de tal forma que quién registra una marca
puede ignorar la existencia de un nombre comercial similar o idéntico ya que
los antecedentes registrales son de marcas o nombres comerciales
presentados ante el registro. Paralelamente el usuario de un nombre
comercial no debe realizar tramite alguno para el uso de un nombre
comercial, el titular de una marca podra asi y ello se encuentra contemplado
en la Decision 486, oponerse al uso de un nombre comercial por un tercero
dejando asi sin efecto los derechos nacidos por el uso, ahora bien el titular
de un nombre comercial, deberia también oponerse a un registro marcario

posterior al nacimiento de tales derechos, y ademas poder solicitar la nulidad
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en caso de haber sido concedida.

No deben ser tutelados como nombres comerciales, aquellos signos
que sean idénticos o se asemejen a otro nombre comercial o marca,
cuyo uso puede llegar a causar riesgo de confusion o de asociacion,
en el publico o los medios comerciales, debido a que el solicitante ha sido un
representante, distribuidor, o persona expresamente autorizada por el titular
de ese nombre comercial 0 marca, o haya sido un ex socio, ex empleado, o

con relaciones de parentesco.

A titulo de nombre comercial, no deberian usarse aquellos signos que
consistan en nombres de personas naturales o juridicas reconocidas,
distintos del solicitante, |a razon de esta prohibicién estriba en que tal
uso puede llegar a afectar la identidad o prestigio de esas personas. Asi los
nombres, apellidos, firma, titulo, seudénimo, imagenes, retratos o caricaturas
de personas conocidas por el publico consumidor y los medios comerciales
como distintas del solicitante, debera para su uso obtener el consentimiento

de esas personas, o de herederos o causahabientes.

Finalmente, al igual que las marcas, deberia prohibirse el uso de los
nombres comerciales que infrinjan derechos de propiedad industrial
o de derecho de autor, salvo que medie el consentimiento de los titulares,
0 aquellos que consistan en los nombres de comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, salvo que usados y solicitados por las propias
comunidades correspondientes. También deberian los nombres comerciales
tener el mismo tratamiento de prohibicibn de uso que tienen las marcas
respectos de los signos notoriamente conocidos, sean como marcas o

como nombres comerciales.
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Tomando como base las causales de prohibiciones establecidas en la
Decision 486 respecto de las marcas y el analisis precedido, fundamos la
siguiente propuesta sobre las causales de prohibicion de proteccién de los

nombres comerciales:

Articulo 1.-No podran usarse o registrarse como nombres comerciales
los signos que:

a) carezcan de aptitud distintiva en funcién de la actividad comercial,
que con el se pretenden proteger.

b) consistan exclusivamente en un signo que describa la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época
de produccién u otros datos, caracteristicas o informaciones de la
actividad comercial ejercida o de los productos o de los servicios
que a travées de ella se explotan, incluidas las expresiones
laudatorias referidas tanto a la actividad comercial o a los consistan
productos o servicios explotados por la actividad comercial;

c) consistan exclusivamente en un signo que sea el nombre genérico
o técnico respecto de la actividad comercial ejercida;

d) consistan exclusivamente en un signo que haya pasado a ser una
designaciéon comun o usual respecto de la actividad comercial que
con el se ejerce, o forme parte del lenguaje corriente de
determinadas actividades comerciales;

e) consistan unicamente en un color aislado, sin que se encuentren
delimitados por una forma especifica o sean colores naturales o
intrinsecos de productos que explote la actividad comercial.

f) puedan engafar a los medios comerciales o al publico, en
particular sobre la procedencia geografica, la naturaleza, el modo
de fabricacion, las caracteristicas, cualidades o aptitud de la
actividad comercial que con el se ejerce o para el empleo de los
productos o servicios que con la actividad comercial se explote; o,
consistan en una indicacion geografica nacional o extranjera
susceptible de inducir a confusion respecto de la actividad
comercial o los productos o servicios que se explotan con ella.

g) reproduzcan o imiten o constituyan en si mismos una
denominacién de origen protegida, cuando su uso pueda de crear
riesgo de confusién o asociacién con la denominacioén, o, implique
su uso un aprovechamiento injusto del prestigio y la notoriedad de
esa denominacién de origen;
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Contenga una denominacién de origen protegida para vinos y
bebidas espirituosas;

consistan en un signo que reproduzca o imite signos oficiales o
extranjeros sin autorizaciéon debida por parte de las autoridades
competentes para ello, ya sea como nombre comercial
propiamente dicho, o que parte del mismo consista en los escudos
de armas, banderas, signos y punzones oficiales de control y de
garantia de los estados, y toda reproduccion desde el punto de
vista heraldico, o las monedas de los paises; siglas o
denominaciones de cualquier organizacién internacional;
reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas o
marcas de certificacion, también de prohibirse su proteccion, a
menos que su registro sea solicitado por el organismo, entidad, o
autoridad competente para ello.

sean contrarios a la ley, a la moral, al orden publico o a las buenas
costumbres;

Articulo 2 .-No podran registrarse como nombre comerciales aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

a)

b)

sean idénticos o se asemejan a otro nombre comercial
anteriormente usado, o, anteriormente solicitado o registrado ante
la Oficina Registral, cuyo uso puede llegar a originar riesgo de
confusion o asociacion entre el publico y los medios comerciales
respecto de la actividad comercial que protegen.

sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente
registrada, cuyo registro pueda verificarse que es anterior al uso
del nombre comercial; y siempre que pueda llegar a causar un
riesgo de confusidbn o asociaciéon entre el publico y los medios
comerciales.

sean idénticos o se asemejen a otro nombre comercial 0 marca,
cuyo uso puede llegar a causar riesgo de confusibn o de
asociacion, en el publico o los medios comerciales, debido a que el
solicitante ha sido un representante, distribuidor, o persona
expresamente autorizada por el titular de ese nombre comercial o
marca, o haya sido un ex socio, ex empleado, o exista relaciones
de parentesco.

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

consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el
consentimiento de éste;

consistan en el nombre de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras,
letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresion
de su cultura o practica, salvo que la solicitud sea presentada por
la propia comunidad o con su consentimiento expreso; vy,
constituyan una reproduccién, imitacién, traduccién, transliteracién
o transcripcion, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, o actividad
comercial ejercida, cuando su uso fuese susceptible de causar un
riesgo de confusidn o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios, o actividad comercial, o un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la diluciéon de su fuerza distintiva o
de su valor comercial o publicitario.

Articulo 3. - la Oficina Compete cuando tenga indicios razonables que
le permitan inferir que el uso, o la pretension de un registro de nombre
comercial, hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar
un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro.

Il DERECHOS QUE CONFIERE EL NOMBRE COMERCIAL

1.- Derecho de Uso Exclusivo

Con el primer uso en el comercio, sefala el articulo 191 de la Decisién

486, se obtiene el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, asi:

“Articulo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere

por su primer uso en el comercio (...)". Ello legitima a su titular para prohibir
que terceros no autorizados usen un nombre comercial idéntico o similar al
suyo, para las mismas actividades comerciales, de acuerdo como lo

establece el articulo 192 ejusdem: “El titular del nombre comercial podra
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impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o
similar, cuando ello pudiere causar confusion o un riesgo de asociacién con
la empresa del titular o con sus productos o servicios”. El uso en el comercio
o el registro se armoniza asi con Paris y el Acuerdo de los ADPIC y con

todas las tendencias modernas de proteccion de los nombres comerciales.

Los derechos que confiere la proteccion de los nombres comerciales
abarcan como se ha visto los derechos de uso exclusivo, y ello contempla el
derecho intelectual o de propiedad industrial, lo cual es un derecho de
propiedad erga omnes. Lo interesante es que este derecho nace sin requerir
ninguna formalidad de deposito o de registro, tal como se contempla en el
articulo 8 de La CUP.

El uso sobre un nombre comercial constituye una propiedad, y da
derecho a su titular a oponerse a que otra persona natural o juridica, opere
en las mismas actividades comerciales con un nombre comercial idéntico o
parecido, pero limitando ese derecho al rubro o ramo efectivamente
explotado y distinguido con ese nombre, pues es el uso el que confiere
derecho al nombre comercial, al margen de lo que esté previsto en los
estatutos de las sociedades mercantiles si ésta se estuviere utilizando a titulo

de nombre comercial.

Este asunto, quedé regularizado en la Decision 486 de manera poco
profunda, por ello en la practica, debido a una ausencia total en el Titulo
correspondiente de supuestos sustantivos claros de uso y un procedimiento
acorde para su registro con caracter declarativo, ha generado en el devenir
del tiempo después de su entrada en vigencia algunos inconvenientes, pues

no se precisd algunas caracteristicas o reglas generales de uso, o por lo
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menos indicios que hagan presumir que ese uso es real y efectivo para gozar
de toda la proteccion de la Ley. Asi, el articulo 195 ejusdem, que remite a la
legislacion interna la facultad de exigir pruebas de uso se quedé sin
aplicacién en el caso venezolano, como se ha referido con anterioridad que
la Ley del 55 vigente parcialmente, no contempla tales requisitos debido a
que en ella se le otorgaba tratamiento a los nombres comerciales de la

misma manera que a las marcas.

El uso de un nombre comercial debe necesariamente estar vinculado
como signo distintivo de una actividad comercial, mientras un signo no opera
en tal caracter, no es un nombre comercial y no puede hablarse de uso de
éste. Ahora bien, ese uso tiene que exponerse, exteriorizarse en el comercio,
es decir el uso debe tener caracter publico, y debe ser proporcional a todos
los ramos que explote la actividad comercial y no solo a uno de ellos. El uso
del nombre comercial debe ser efectivo y no simplemente potencial; por el
contrario, es el uso real, el que ciertamente se esta ejecutando, por tanto es

el que goza de la proteccion de la ley, del derecho de uso exclusivo.

De tal forma, debera normarse a efectos de una real proteccién, que
se entiende por uso real y efectivo de un nombre comercial, y que pruebas
podrian otorgarle este caracter; para ello habra que tomar en consideracion,
entre otros los siguientes elementos: a) el uso de un local comercial o
establecimiento fisico con el nombre comercial, rétulo de establecimiento o
emblema, mediante el cual el publico cierta e inequivocamente lo identifique
como distintivo de las actividades que dentro de él tienen lugar; b) el uso
también tiene manifestacion, aunque no contundente para constituirse el uso,
en la utilizacion del nombre comercial en documentos, que incluyen
membretes, papelerias, éstas pruebas de uso habria que valorarlas en

conjuntos con otras; c) también la utilizacion de publicidad se configura como

52



Los Nombres Comerciales en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

prueba de uso, asi como también; d) la utilizacién del nhombre comercial en
productos o envases que se explotan a través de la actividad comercial que
con él se ejerce; e) también puede constituirse como prueba de uso las que
realizan los terceros licenciatarios del nombre comercial en la actividad
comercial que con él se protege; f) a pesar que el nombre de una sociedad
no es un nombre comercial hasta que no se use como tal, puede ser
considerada como prueba de uso, a ser valorada en conjunto, cuando se uso
a titulo de nombre comercial, por tanto el registro mercantil de tales

sociedades podran ser consideradas como parte de ese uso.

Asi, a efectos de invocar la proteccidn en caso de litigio, o ir contra un
tercero que pretenda afectar el derecho que le corresponde al titular anterior
de un nombre comercial, bastaria demostrar que el nombre comercial se
encuentra en uso en el comercio, y para ello son necesarios los medios de
prueba. Pero también son precisos a efectos de registro, pues ello permitiria
determinar a la oficina nacional competente, cuando el uso de un nombre
comercial es anterior o posterior a otro presentado, de tal manera impedir
mediante negativa el registro de los mismos en caso que estén afectando

derechos de terceros tanto de nombres comerciales como de marcas.

El derecho de uso exclusivo de los nombres comerciales se extiende a
los notoriamente conocidos, segun lo establece el contenido del articulo.
Articulo 192 de la Decision 486. - (...) En el caso de nombres comerciales
notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dafio
econoémico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del

prestigio del nombre o de la empresa del titular.”

El nombre comercial notorio es aquél, en analogia con las marcas
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notorias, que debido a su difusion, prestigio y conocimiento por el publico,
goza de una proteccion mas amplia que el nombre comercial comun, en el
sentido de que el mismo rompe el principio de la territorialidad y de la
especialidad. Asi, se deben prohibir la proteccion de todos aquellos nombres
comerciales que sean idénticos o similares a nombres comerciales notorios
incluso extranjeros, independientemente que la actividad comercial que
ejerzan sea distinta, la razén de esta proteccion es evitar el aprovechamiento
injusto del prestigio o clientela del nombre comercial notorio, ademas de

afectar su nombre y probablemente su posiciéon en el mercado.

Someramente se ha de referir, pues no es objetivo del presente
trabajo debido a que amerita un analisis aparte, a los derechos que se
derivan del uso de un nombre comercial, segun lo establecido en el ultimo

aparte del contenido del articulo 192, a saber: “Ser4 aplicable al nombre comercial lo

dispuesto en los articulos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda” .

Las acciones que se derivan de estos articulos a favor del titular de un
nombre comercial, son ejercidas ante la competencia judicial, y se centran en
prohibir conductas, practicas en contra del titular que falseen el normal
desenvolvimiento de la actividad comercial, por parte de un tercero en las
practicas ilicitas sefialadas en los literales del articulo 155 de la Decisién
486, vulnerando la propiedad privada de un operador comercial, y también

del interés del consumidor, porque generan distorsion en el mercado.

Estas acciones le son limitadas al titular de un nombre comercial,
cuando un tercero sin el consentimiento del titular use el mismo, de buena fe,
no a titulo de nombre comercial, siempre que el mencionado uso tenga

propésitos informativos, de identificacion y obviamente no sea capaz de
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generar riesgo de confusion o asociacion en el puablico o los medios
comerciales (Articulo 157 de la Decisién 486). De la misma manera, en el
caso del agotamiento del derecho por parte del titular cuando éste ha puesto
licitamente en el comercio los productos o servicios que comercializa a través
del nombre comercial y éstos no hayan tenido ninguna alteracion,

modificacién o deterioro (Articulo 158 de la Decision 486).

En este sentido, son correlativamente aplicables en cuanto
corresponda, a los derechos de los titulares de nombres comerciales, la
accion reivindicatoria a que se refiere el articulo 237 de la Decision 486,
igualmente las acciones por infraccion de derechos, articulos 238 vy
siguientes ejusdem; articulos 245 y siguientes, relativos a las medidas
cautelares y de fronteras, y finalmente los referidos a la competencia desleal
contenidos en los articulos 258 y siguientes. Estas disposiciones se
armonizan a los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y que
demandan de la implementacion de las mismas por cada uno de los paises
miembros, para asegurar una proteccion eficaz y efectiva a los titulares de
los derechos de propiedad intelectual (la CUP y el Acuerdo de los ADPIC).

Para finalizar, vale decir que en materia de nombres comerciales no
hubo una remisién por parte del Legislador Andino a la aplicacién del titulo
de marcas, respecto de las oposiciones, o, en materia de nulidades, o
cancelaciones por no uso de nombre comerciales, mas sin embargo, en la
practica las mismas han sido impulsadas por el administrado ante la Oficina
Nacional Competente (Servicio Auténomo de Propiedad Intelectual), y han
sido conocidas bajo el amparo de las mismas, en el caso de las nulidades
éstas han sido interpuestas invocando la Ley Organica de Procedimientos

Administrativos.
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2.- Extension del Derecho

La extension del derecho de uso exclusivo de un nombre comercial,
abarca soélo el rubro de la actividad comercial que efectivamente explota y
exterioriza, se observa en la Decisién 486 que la propiedad de un nombre
comercial se adquiere por el primer uso en el comercio, no se especifica en
ella, se insiste, los limites y efectos de tal propiedad, mas sin embargo,
dentro de la proteccién juridica aplicable, el titular de un nombre comercial
tiene el derecho de uso exclusivo respecto de cualquier tercero que pretenda
desconocer el derecho que le corresponde violando tal exclusividad, sobre la
utilizacién del nombre comercial en el marco de las actividades comerciales
que lo identifican, dentro de un ramo especifico, es este sentido para que
verdaderamente exista riesgo de confusion es necesario que las actividades

en conflicto sean de la misma naturaleza.

3.- Ambito de Proteccion

Nada dice |la Decision 486 respecto del ambito de proteccién de los
nombres comerciales, se presume que tiene la misma proteccion que las
marcas, entendida como territorio, la nacién, lo que excluye la protecciéon de
un nombre comercial idéntico o similar con distintos titulares en distintos

lugares simultdneamente.

En este contexto, la tutela en el ambito nacional, trae inconvenientes,
ya que la proteccion de derechos sobre los nombres comerciales se

adquieren con el uso, y es practicamente imposible conocer cuales son todos
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los nombres comerciales que funcionan a escala nacional, y si una persona
quiere usar un nombre comercial tendra que recorrer todo el pais para ver si
estan usando o no ese nombre comercial, pues no existe un organismo o
ente administrativo competente que se encargue de llevar la data de tales
nombres comerciales, aun en los casos de sociedades mercantiles esa data
no se encuentra conectada en el ambito nacional, recordemos que la
proteccion de esas sociedades se circunscriben a la zona o ambito
geografico en que se desenvuelven, el cual puede ser local, cubrir algunos

Estados o desplegarse a nivel nacional.

Justamente, en la practica comercial un nombre comercial produce
efectos de uso exclusivo en la medida en que sea conocido dentro de cierto
marco territorial, puesto que en nuestro pais conviven panaderias,
heladerias, tintorerias, y un sin numero de tiendas con la misma
denominacién comercial que se constituyen en nombres comerciales y
coexisten porque se encuentran en distintos ambitos territoriales. Se puede
afirmar por tanto que en la actualidad no existen mecanismos juridicos ni
estructura tecnolégica que pueda evitar que dentro del pais existan

sociedades u otras personas juridicas con el mismo nombre.

Por su parte la Oficina Nacional Competente en materia de registro de
nombres comerciales en Venezuela, lleva la data sélo de las solicitudes o
registros presentados ante_ella, debido a la ausencia de un procedimiento
claro para el analisis de registrabilidad, respecto de poder determinar el uso,
ante la falta de pruebas en la solicitud de registro, de aplicar criterios
ajustados a derecho, tanto en la concesién como en la negativa de dichos

registros.
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Por tales consideraciones, se plantea un problema respecto del
alcance de proteccion de los derechos de uso exclusivo del nombre
comercial, relacionado se ha dicho al ambito territorial, razonando que el
derecho exclusivo sobre el nombre comercial puede adquirirse mediante el
uso en el comercio, y que hace dificil determinar previamente la existencia de
un nombre comercial anterior, se debe terminar necesariamente ¢ hasta qué
punto el titular de un nombre comercial goza de exclusividad en todo el

territorio del pais correspondiente? .

Considerando lo sefialado, se puede plantear una diatriba asociandolo
con la figura de la razén social, si debe el derecho de uso exclusivo del titular
quedar limitado al ambito territorial al cual se usa efectivamente o se conoce
el nombre comercial. Asi, a diferencia de las marcas, que se aplican a
productos o servicios que pueden circular dentro de todo un territorio
nacional, los hombres comerciales usualmente designan a empresas cuyas
actividades estan limitadas a cierto territorio. No obstante, hasta qué punto
se podria pensar que pueden operar en diferentes ambitos geograficos de un
pais, dos nombres comerciales similares o idénticos para actividades
comerciales relacionadas, de acuerdo al tenor de la Ley pareciera que no,
que el derecho de uso exclusivo de los nombres comerciales al igual que el
de las marcas es a escala nacional, sin embargo, eso podria contemplarse
en una ley futura, a los fines de poder tener un margen mas amplio de
coexistencia entre nombres comerciales ubicados en ambitos geograficos

distintos.

Para ellos es importante una conexiéon nacional, a través, de una
plataforma informatica conectada que permitiera poder diferenciarlos uno del
otro, a la hora de un determinado conflicto poder estudiar caso por caso para

fijar la factibilidad de coexistencia entre ambos, debido a que los nombres
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comerciales desarrollan generalmente su actividad dentro de un determinado
y especifico ambito geografico que suele ser su ambito de expansion natural
y que casi nunca cubren todo el territorio nacional, sino la zona de clientela
efectiva de la empresa o establecimiento donde se desarrolla la actividad del
nombre comercial, por ese motivo tiende a solaparse y confundirse con la
figura juridica de la razén social, que usualmente le da origen de existencia al
nombre comercial, o dicho en otras palabras es la figura juridica duefia o

titular del nombre comercial.

Pudiese asi, crearse una norma que permita que el derecho se
expanda en la medida en que exista una difusiébn masiva de la actividad
comercial en el territorio nacional, en el ramo en que se esté usando,
siempre que su uso no cause riesgo de confusion o asociacién con cualquier

otro nombre comercial anterior.

Otro problema que puede presentarse en materia de nombres
comerciales, se da en los supuestos en que se pretenda reconocer el uso de
los nombres comerciales extranjeros, la norma internacional apunta a que el
mismo debe protegerse independientemente de un depédsito o registro
(Articulo 8 de la CUP), ahora bien, cabria en ese sentido la pregunta ;seria
necesario el uso del nombre en el pais en que se desea su protecciéon o
basta que sea usado en su pais de origen?; habria para estos casos buscar
una solucion que permita alcanzar el propésito de la norma, que es el
permitir a los comerciantes que actuan mas alla de las fronteras de su pais,
negociar normalmente en mercados extranjeros con la seguridad de que sus
nombres comerciales no seran usurpados o imitados, ni objeto de actos de

uso ilicitos o aprovechamiento injusto, o de competencia desleal.
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En consecuencia, en principio debe entenderse que aun cuando las
operaciones se realicen en el extranjero, y aunque el nombre comercial s6lo
sea conocido por los socios comerciales del empresario y no necesariamente
por el publico consumidor este se encuentra protegido, al menos mediante

norma sobre represiéon de los actos de competencia desleal.

Sin embargo, si es dificil establecer el uso en el comercio de un
nombre comercial dentro del ambito nacional de un pais con mayor razén
fuera de las fronteras, lo que incluye los paises andinos, seria muy
complicado aceptar el uso de un nombre comercial en un pais extranjero, a
efectos, sobre todo de impedir el uso de un nombre comercial por parte de
un nacional, porque el conocimientoque debe tener el publico o los medios
comerciales del uso debe ser territorial, a menos que se este ante un nombre

comercial notoriamente conocido en determinada actividad comercial.

Il TRANSMISION Y PERDIDA DE DERECHOS DE LOS NOMBRES
COMERCIALES.

1.- Transmision de Derechos de un Nombre

Comercial.

El articulo 199 de la Decisién 486 regula el derecho de transmisién de

un nombre comercial a tal efecto se establece:

“Articulo 199. La transferencia de un nombre comercial registrado o
depositado se inscribira ante la Oficina Nacional Competente de acuerdo con
el procedimiento aplicable a la transferencia de marcas, en cuanto
corresponda, y devengara la misma tasa. Sin perjuicio de ello, la transferencia
del nombre comercial solo podra efectuarse conjuntamente con la de la
empresa o establecimiento con el cual se venia usando”
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Se ha subrayado en el desarrollo de este trabajo, que puede una
razén social, fondo de comercio o los signos de un establecimiento comercial
ser constitutivos del nombre comercial, por tanto a efectos de su transmision
por cualquier via las instalaciones, existencias en mercaderias, nombre y
ensena comercial, el derecho al local, las marcas de fabrica, todo los demas
derechos derivados de la propiedad comercial e industrial, deben ser
trasferidos conjuntamente con el nombre comercial, asi, si una razén social
opera al mismo tiempo como un nombre comercial debe ser trasmitida junto

con él.

El articulo in comento remite al titulo de la marca lo concerniente al
procedimiento de transmision de derechos de los nombres comerciales, asi,
los nombres comerciales como bienes inmateriales pueden ser objeto de
cesion (Articulo 161 de la Decisidn), para ello es requisito sine qua non que
sea registrado ante la Oficina Nacional competente, a efectos de que surta
efectos frente a terceros, de la misma manera se exige que esa transferencia
conste por escrito, es decir, que quede manifiesta la voluntad de las partes
en el contrato de cesion que estan efectuando para otorgarle al contrato el
caracter de publicidad requerida, debié agregarse a la norma que el mismo

debiera estar debidamente notariado.

De la misma manera, es posible la transmisién de los derechos sobre
los nombres comerciales via sucesoral, asi deberan consignar la declaracién
sucesoral efectuada ante el organismo competente o la sentencia de un
Tribunal que los declara herederos de los mismos, a efectos de protocolizar y

hacer efectivos su derechos como los nuevos titulares del registro.

Los nombres comerciales podran ser objeto de cambios de
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peticionarios o su titular podra cambiar de nombre o ser objeto de una fusion,
en estos casos también se deberan consignar estos cambios ante la Oficina
Nacional Competente y ser protocolizados para que surtan efectos contra
terceros. Los hombres comerciales son derechos reales intangibles, por tanto
se pueden constituir sobre ellos, hipoteca y garantia prendaria, en estos
casos se protocolizaran de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley

de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesion.

El nombre comercial podra ser objeto de licencia, (Articulo 162 de la
Decision 486), sin otras limitaciones que el requisito unico de ser registrada

en la Oficina nacional Competente.

2.- Pérdida De Derechos Sobre Un Nombre

Comercial.

El derecho de un nombre comercial se mantiene mientras dure su uso
como elemento distintivo de una actividad, aunque el nombre comercial pase
a terceras personas el uso se mantiene, Su extincién, en principio por el cese
del uso y el de la actividad comercial designada, acarreard que cualquier

tercero pueda apropiarse de ese nombre comercial.

Aunque la Decision 486 no lo considere textualmente, es operante y
aplicable segun criterio personal, las disposiciones sobre cancelacién por
falta de uso a que se refiere el capitulo de las marcas para los nombres
comerciales, asi, si su titular no ha usado el nombre comercial por si mismo,
o por su licenciatario, o por una persona autorizada, sin motivos justificados,

en los Gltimos tres afos precedentes a la solicitud de cancelacién, el mismo
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perfectamente podria cancelarse.

Por consiguiente, cabe también aplicar al registro de los nombres
comerciales las consideraciones que la Decision 486 (Articulo 175), regula
en el Titulo correspondiente a las marcas sobre las nulidades, es decir que la
Oficina Nacional Competente podra anular en forma absoluta o relativa en
cualquier momento de oficio o a solicitud de parte interesada, un registro
otorgado a un nombre comercial en contravencién a la ley, o a derechos de
terceros, o cuando estos hubieran sido solicitados con la destreza de la mala

fe.

Por otra parte, el articulo 197 de la Decision 486, establece otra causal
que ocasiona la pérdida de los derechos de un nombre comercial, a saber:
“Articulo 197. El titular de un registro de nombre comercial podra renunciar a
sus derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial
surtira efectos a partir de su inscripcion ante la Oficina Nacional
Competente”. Asi, la renuncia es otro de los motivos para perder los
derechos sobre un nombre comercial, no obstante, la redaccién de este
articulo puede generar confusion, en el sentido de que los derechos de un
nombre comercial nacen con el uso y no con el registro. El articulo
literalmente dice que el titular podra renunciar a sus derechos sobre el
registro, ahora bien ello podria indicar que el titular de un nombre comercial
aunque haya renunciado al registro mantiene sus derechos por el uso
continuo, por tanto el mismo debié decir. que el titular de un nombre

comercial podra renunciar a sus derechos de uso y en consecuencia del

registro.

Finalmente, los derechos de los nombres comerciales en cuanto al

63



Los Nombres Comerciales en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

registro y no al uso se pierden por falta de renovacion, dispone el articulo
196 de la Decisiéon que el mismo tendra una vigencia de 10 afios contados a
partir de la fecha de su registro o depdsito, renovables por periodos iguales.
Si el titular de un nombre comercial no renueva el registro del mismo en el
tiempo establecido legalmente para ello (articulo 198, ejusdem), no significa
que perdera los derechos de uso que tiene sobre el nombre comercial, ya
que el registro otorgado por la Oficina Nacional Competente tiene efectos

unicamente declarativos y no constitutivos de derechos.

En cuanto a la posibilidad de exigir pruebas de uso para renovar un
nombre comercial conforme a las norma nacionales, segun hace referencia el
ultimo aparte del articulo 198 de la Decisién 486, cabe aplicar las mismas
consideraciones realizadas ut-supra, referidas a la ausencia en la legislacion
interna de un procedimiento que permita solicitar las pruebas de uso sobre
nombres comerciales, puesto como se ha iterado la Ley del 55 parcialmente
vigente, le otorga el mismo tratamiento a los nombres comerciales y a las
marcas, por tanto la prueba de uso no se exige porque el derecho es

constitutivo para ambas figuras.
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CAPITULO Nl

| AUSENCIA PROCEDIMENTAL EN MATERIA DE LOS NOMBRES
COMERCIALES EN LA DECISION 486.

No consider6 el Legislador Andino en la Decision 486, regular los
aspectos procedimentales que deben regir tanto para interponer las
solicitudes de registros ante la Oficina Nacional Competente como los
aspectos adjetivos de las posibles oposiciones de titulares anteriores tanto
de marca como de nombres comerciales. También lo concerniente a la
consignacion de pruebas de uso, en este sentido, el presente Capitulo
pretende girar en tono a esas carencias normativas de la Decisién 486,
revisar subsecuentemente la vision jurisprudencial adoptada por el Tribunal
Andino de justicia, a traves de sus interpretaciones perjudicaies, asi como
elaborar una propuesta que incluya estas ausencias en una futura Ley

interna que derogue la Ley del 55.

Se ha sefialado en los capitulos precedentes, la necesidad de
estructurar un procedimiento en materia de los nombres comerciales, que se
adecue la proteccién por la via de primer uso en el comercio, de tal manera,
que la tramitacion del procedimiento a objetos de obtener un registro
declarativo ante la Oficina Nacional Competente, no cercene los derechos
propios de los titulares de los nombres comerciales dada su naturaleza, pero
que garantice a su vez derechos de terceros titulares tanto de nombres

comerciales anteriores como de marcas.
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Asi, se ha destacado, en el aspecto sustantivo de la norma y de la
naturaleza de los nombres comerciales, que la principal funcion de los
mismos, consiste en su aptitud para individualizar a un establecimiento,
empresa o razén social, en su actividad econémica, de manera que pueda
distinguirse adecuadamente de cualquier otro que explote similares
actividades. Ahora bien, para que un nombre comercial obtenga proteccién
debera demostrar que tiene un uso sobre el mismo, continuo, personal,
efectivo y publico en la explotacion de una rama mercantil o industrial.
Complementa lo ya dicho, aclarando que la actividad a la que se esta
refiriendo es la actividad efectivamente ejercida, la actividad de hecho,
independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido en los

estatutos sociales.

En el sentido del analisis, vale aclarar en el caso de los nombres
comerciales locales, que si un negocio tiene importante impulso en el
municipio donde comenz6 a actuar con determinado nombre, no se puede
privar a su titular de extenderlo a otros lugares del pais, instalando, si es
necesario, sucursales, ahora bien, ellas necesariamente deben tener el
mismo nombre comercial, que de ningin modo se justificaria funcionen con

distinta denominaciéon comercial, aunque pertenezcan al mismo titular.

Se insistia también, que es necesario acreditar el uso del nombre
comercial en el pais que se reclama proteccion, ello se sustenta en la
necesidad de basar la existencia y el derecho de proteccién del nombre en
algun hecho concreto, sin lo cual no existiria ninguna seguridad juridica para
los competidores locales. El simple uso en el pais de origen generalmente no
bastaria para que se reclame una proteccién en paises extranjeros en donde
el nombre no se usa ni se conoce por otros medios, salvo los casos de

nombres comerciales notoriamente conocidos.
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El ejercicio reguiar de un derecho propio o el cumplimiento de una
obligacién legal no puede constituir como ilicito ningin acto, la ley no ampara
el ejercicio abusivo de los derechos, asi por mas que un nombre comercial
esté en uso, no se podra dar la proteccion de ley al mismo, si se considerara
que contraria las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma que los
regula, o que exceda los limites impuestos por la buena fe, la moral y las

buenas costumbres.

En resumidas cuentas, la proteccién por el uso que se le otorga a los
nombres comerciales le permite a su titular actuar contra cualquier tercero
que sin su consentimiento pretenda usar un nombre comercial idéntico o
parecido o incluso una marca, que sea susceptible de causar riesgo de
confusién o asociacién con la empresa del titular o que sea susceptible de
causar de dilucién de la fuerza distintiva del signo, o de aprovechamiento

injusto o deterioro de su reputacién o prestigio.

En este sentido, a pesar de que la naturaleza juridica respecto a la
adquisicion de los derechos en materia de marcas de productos o servicios y
los nombre comerciales sean distintas, ello no es 6bice para permitirse la
coexistencia entre ellas, cuando ello pudiera llegar a causar un riesgo de
confusién, asociaciéon o, en su caso, de diluciéon del signo anterior, en este
orden de ideas, las dos figuras se encuentran en un mismo plano de
proteccién, por lo tanto el principio general del derecho de prelacién regula

para ambas, “el primero en el tiempo primero en el derecho”.

Se plantea entonces el siguiente problema, si el derecho de los

nombres comerciales nace con el uso y no con el registro, como constataran
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los terceros la presencia de esos derechos anteriores. En este punto habria
que preguntarse cual seria el tratamiento juridico que se le daria al tercero
gque de buena fe obtiene una marca, que también otorga de buena fe la
Oficina Registral, pues desconoce por ausencia misma de la via registral la

existencia anterior del nombre comercial.

Estos casos, se podria someter a una acciéon de nulidad interpuesta
por el titular de un nombre comercial anterior, y seria importante atender la
particularidad de los mismos dirigido a determinar en la medida de lo posible
la coexistencia de ambos, en dado caso que eso fuese improbable debido al
riesgo evidente de confusibn o asociacién, resaltado en la actividad
comercial y los productos o servicios que sean idénticos o similares,
entonces se procedera al rechazo o nulidad del pretendido registro marcario
posterior, y en este ultimo caso, siempre y cuando esta accion sea ejercida al
igual que en el procedimiento marcario dentro de los cinco anos siguientes al
registro; no se le puede dar un tiempo indeterminado en el tiempo, pues ello
traeria como consecuencia inseguridad juridica. Sin embargo esta accién no

se encuentra establecida en el Titulo de los nombres comerciales.

De la misma manera que se tiene para marcas, debiera permitirse
para el caso de los nombres comerciales el derecho a la oposicién, el cual
tiene por objeto permitirle al titular de una marca o de un nombre comercial,
impedir el registro de un nombre comercial idéntico o similar a un nombre
comercial anteriormente protegido o a una marca registrada. Asi, ademas de
la via de la nulidad, por incurrir el nombre comercial en causal de
irregistrabilidad, se debera dar cabida también a la oposicién propiamente
dicha que otorga al titular de un nombre comercial o marca la posibilidad de
debatir su mejor derecho en el procedimiento frente a un segundo titular.
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Esta figura es un derecho procesal y tiene el objeto de impedir el ulterior

registro, si la oposicion es declarada fundada.

Basados en el procedimiento establecido en la 486 para el Titulo de
las marcas, se procedié a elaborar la redaccion de un posible procedimiento
para los nombre comerciales para solicitar el registro y lo que respecta a la

oposicion.

A lo largo de este ensayo se ha dejado presente la necesidad de
legislar en materia de nombres comercial, pues la normativa vigente no suple
o no es suficiente para amparar los derechos de los titulares de los nombres
comerciales como de las marcas que pudiesen entrar en conflicto con los
nombres comerciales. Se propone de tal manera la redaccion del siguiente
procedimiento, para solicitar el registro a efectos declarativos del nombre

comercial:

Articulo 1.-La solicitud de registro de un nombre comercial se
presentara ante la oficina nacional competente, y debera comprender
como parte de su solicitud la actividad comercial efectivamente ejercida,
independientemente de que ésta coincida o no con lo establecido en los
estatutos sociales, para el caso de que el nombre comercial coincida
con en el nombre de las sociedades mercantiles, y cumplir con los
siguientes requisitos:

a) el petitorio;

b) la reproduccion del nombre comercial, cuando se trate de un
nombre comercial denominativo con grafia, forma o color, o de una
marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

c) los poderes que fuesen necesarios;
d) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
e) las autorizaciones requeridas

f) las pruebas de uso. Se aceptaran como prueba de uso los
siguientes elementos probatorios: documentos que demuestren la
existencia del uso; al igual que la fecha cierta en que el nombre
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comercial tiene su existencia, a tales efectos si coincide con la
sociedad mercantii con el nombre comercial la fecha se
determinara, a través, de la constitucion del registro mercantil;
documentos que demuestren la existencia de un local comercial o
establecimiento fisico con el nombre comercial, o lugar desde
donde este opera, el rétulo de establecimiento o emblema; valor de
inversién de publicidad invertida del nombre comercial; papelerias
membreteadas; facturas legalmente aceptadas, y que sean
suficientes para demostrar ciertamente el desarrollo de la actividad
comercial; la utilizaciéon del nombre comercial en productos o
envases que se explotan a través de la actividad comercial que con
él se ejerce; también puede constituirse como prueba de uso las
que realizan los terceros licenciatarios del nombre comercial en la
actividad comercial que con él se protege, y cualesquiera otras
pruebas que demuestren el uso efectivo del nombre comercial. Los
mismos deberan concurrir y quedara a criterio de la oficina
competente determinar una vez revisado el cumulo de pruebas
aportadas si son o no suficientes para demostrar el uso.

La acreditacién de uso en el pais, en el caso de que se pretenda
proteger un nombre comercial extrajero.

Articulo 2.- El petitorio de la solicitud de registro del requerimiento de
registro del nombre comercial;

a)
b)

el nombre y la direccién del solicitante;

la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una
persona juridica, debera indicarse el lugar de constitucién, y
consignar el registro mercantil en original y copia a efectos de
cotejo, o el acta de ultima asamblea si fuese el caso.

de ser el caso, el nombre y la direccion del representante legal del
solicitante;

la indicacidbn del nombre comercial que se pretende registrar,
cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafia,
forma o color; '

la indicacion expresa de las actividades comerciales en el ramo
que realmente se estan explotando y para los cuales se solicita el
registro del nombre comercial, podra ser aplicable al registro del
nombre comercial en lo que corresponda la clasificaciéon de
productos y servicios utilizados para las marcas.

la firma del solicitante o de su representante legal.
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Articulo 3.- Se considerara como fecha de presentacién de la solicitud,
y por consiguiente la fecha de vigencia del registro, la de su recepcién
por la Oficina Nacional competente, siempre que al momento de la
recepcion hubiera contenido por lo menos lo siguiente:

a) la indicacion que se solicita el registro de un nombre comercial;

b) los datos de identificacién del solicitante o de la persona que
presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional
competente comunicarse con esa persona;

c) el nombre comercial cuyo registro se solicita, o una reproduccion
del nombre comercial tratdndose de nombres comerciales
denominativos con grafia, forma o color especiales, 0 de nombres
comerciales figurativos, mixtos o tridimensionales con o sin color;

d) la indicacidon expresa de la actividad comercial que con el se
protege, que debera coincidir con las pruebas de uso presentadas;

Y,
e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente
articulo, ocasionara que la solicitud sea considerada por la oficina
nacional competente como no admitida a tramite y no se le asignara
fecha de presentacion.

Articulo 4.- El solicitante de un registro de un nombre comercial podra
pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite.
Del mismo modo podra pedir la correccidn de cualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente podra sugerir al solicitante
modificaciones a la solicitud en cualquier momento del tramite. Dicha
propuesta de modificacién se tramitara de conformidad con lo
establecido en el articulo 144.

En ningun caso la modificacién podra implicar el cambio de aspectos
sustantivos del signo o la ampliacién de las actividades comerciales
realmente explotadas sefialados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se podran establecer tasas para
la solicitud de modificacién.

Articulo 5.- La oficina nacional competente examinara, dentro de los
15 dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, si
las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los

articulos 1y 2.

71



Los Nombres Comerciales en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los
requisitos a los que hace referencia el parrafo precedente, la oficina
nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos
requisitos dentro del plazo de sesenta dias siguientes a la fecha de
notificacion.

Si a la expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerara abandonada y perdera
su prelacién.

Articulo 6.- Si la solicitud de registro reane los requisitos formales
establecidos en el presente Capitulo, la oficina nacional competente
ordenara la publicacién.

Articulo 7.- Dentro del plazo de treinta dias siguientes a la fecha de la
publicacién, quien tenga legitimo interés, podra presentar, por una sola
vez, oposicion fundamentada que pueda desvirtuar el registro del
nombre comercial.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una
sola vez un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas
que sustenten la oposicion.

Las oposiciones temerarias podran ser sancionadas si asi lo disponen
las normas nacionales.

Articulo 8.- A_efectos de lo previsto _en el articulo anterior, podra
presentar oposicion_tanto el titular de una marca idéntica o similar para

productos o servicios, respecto de los cuales el uso del nombre
comerciar, a través de la explotacién de su actividad comercial,_pueda

inducir al publico a error, como el titular de un nombre comercial similar
o idéntico para la misma actividad comercial.

La interposicion de una oposicion con base en una marca previamente
registrada y anterior al uso del nombre comercial de conformidad con lo
dispuesto en este articulo, facultara a la oficina nacional competente a
denegar el registro del nombre comercial. En el caso de una marca
registrada pero posterior al uso del nombre comercial solicitado, la
oficina nacional competente analizara detenidamente el caso para
evaluar la coexistencia entre ambos, y en el caso de no ser posible
evaluara la correspondencia del registro marcario, pero en ningun caso
denegara el registro del nombre comercial, pues su proteccién ya la ha
adquirido por el uso anterior.
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Articulo 9.- Si se hubiere presentado oposicion, la oficina nacional
competente notificara al solicitante para que dentro de los treinta dias
siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo
estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgara, por una
sola vez, un plazo adicional de treinta dias para presentar las pruebas
gue sustenten la contestacion.

Articulo 10.- La oficina nacional competente no considerara admitidas
a tramite las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los
siguientes casos:

a) que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al
opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposicion;

b) que la oposicion fuere presentada extemporaneamente;
¢) que no haya pagado las tasas de tramitacion correspondientes.

d) que no se tenga cualidad o interés para oponerse, 0 que no
presente representacion o peder para ello.

Articulo 11.- Vencido el plazo establecido en el articulo 9, o si no se
hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente
procedera a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen
presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciara
sobre éstas y sobre la concesion o denegatoria del registro del nombre
comercial.

El tema de las nulidades y las cancelaciones por falta de uso no se

contemplé con se ha sefalado ut supra, directamente en materia de los

nombres comerciales, indudablemente estas acciones deberian aplicar

también para ellos, asi el titular de un nombre comercial tendra derecho a

interponer una nulidad, y la Administraciéon también podra de oficio anular, en

los casos en que se haya protegido un nombre comercial o se haya

registrado una marca, en detrimento de la proteccion de un nombre

comercial anterior, en tal sentido el lapso para accionar no deberia ser mayor

de cincos afios, contados a partir del registro.
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En el mismo sentido, cualquier interesado podra solicitar la
cancelacién del registro de un nombre comercial, cuando sin motivo
justificado el mismo no se hubiese utilizado ni por su titular, ni por un
licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres afos
consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la accién de
cancelacion, tomando en consideracién también que esta accién de
cancelacion puede interponerse como defensa en un procedimiento de
oposicion interpuestos con base al nombre comercial no usado. Asimismo,
no deberia haber inconveniente para que solicite, a través de la accién de
cancelacién la reduccion de las actividades comerciales del nombre
comercial que realmente se estén usando, en el caso de que haya solicitado
una proteccion amplia, pero con el tiempo esta se haya reducido; para ello se
tomara en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El
registro no podra cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso

se debid, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.

La carga de la prueba le correspondera al titular del registro, y el uso
del nombre comercial al igual que el de las marcas podra demostrarse
mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de
auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercializacién
de las mercancias identificadas con la marca, adicionalmente, se puede
agregar en una valoracibn en conjunto, la existencia cierta del
establecimiento o local del nombre comercial, a través, de un inspeccion

judicial que se le podra solicitar evacuar a un Tribunal Judicial competente.
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Il VISION JURISPRUDENCIAL

En este punto se realizé un sondeo de cémo la jurisprudencia del
Tribunal Andino de Justicias, a través, de sus interpretaciones prejudiciales a
tratado el tema de los nombres comerciales, en el transcurso de los ultimos
afos bajo la normativa de la Decisién 344 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, que se encuentra amparada en los mismos términos de
proteccién que la Decision 486, se tomaron en consideracion seis casos,

obtenidos de la siguiente pagina de la web:

http://intranet.comunidadandina.org/IDocumentos/c_Newdocs.aspGruDoc=11
. Asi:

1) PROCESO N° 06-IP-2006. Interpretacion prejudicial de las
disposiciones previstas en los articulos 81 y 83, literales a, b, d y e, de la
Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el
Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, e interpretacidén de oficio de los articulos 84
y 128 eiusdem. Parte actora: sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO
S.A.Caso: Marcas “TERCER TIEMPQO” Expediente N° 2000-06157 (6157)

Con relacion a la definicion, proteccion, concepto de uso, y la carga de

la prueba del uso el Tribunal Andino ha dicho:

...El articulo 128 de la Decision 344 disciplina el régimen de proteccion del
nombre comercial, es decir, del signo que identifica a una persona natural o
juridica en el ejercicio de su actividad econoémica, en el ambito de un ramo
comercial o industrial, y que la distingue de otras idénticas o semejantes en el
mismo ramo.

Este Tribunal ha establecido sobre el particular que: “El nombre comercial ...
distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial,
diferenciandolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus
competidores. Sin embargo, nada obsta para que el signo que constituye un
nombre comercial determinado, coincida con la denominacién o razén social
de la empresa ..." (Sentencia dictada en el expediente N° 45-1P-98, del 31 de
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mayo de 2000, publicada en la G.O.A.C N° 581, del 12 de julio del mismo ario,
caso “‘IMPRECOL").

.... El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion del nombre comercial
que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: “Por tanto, la
obligacion de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en
la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de proteccion del
nombre en algun hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad
juridica para los competidores ... De manera que la proteccion otorgada al
nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con
relacion 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 adicionaimente que el hecho de que un nombre
comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para
mantener su vigencia ... Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre
comercial deben servir para acreditar la identificacién efectiva de dicho
nombre con las actividades economicas para las cuales se pretende el
registro” (Sentencia dictada en el expediente N° 45-1P-98, ya citada).

Y en relacion con la prueba del citado uso previo, el Tribunal ha precisado
que “Correspondera a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite
el derecho de observacidon o el planteamiento de la nulidad de la marca, el
probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el
nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el
Pais donde solicita la proteccion y que ese uso relne los caracteres y
condiciones anotados. La simple alegacion del uso no habilita al poseedor del
nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar
el uso puede provenir de un sistema de registro o de depésito que sin ser
esenciales para la proteccion, proporcionan por lo menos un principio de prueba
en favor del usuario ... para ser oponible exitosamente ante una marca
solicitada o registrada como lo dispone el articuio 83, literal b), (el nombre
comercial) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en
aplicacion del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la
utilizacion personal, continua, real, efectiva y publica del nombre comercial ha
sido posterior a la concesién de los derechos marcarios, éstos tendran
prevalencia sobre el uso del nombre comercial (Sentencia dictada en el
expediente N° 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en la
G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo afo, caso “BELLA MUJER”).
(subrayado del Tribunal).

Mediante interpretacién prejudicial resalta el Tribunal Andino, la
proteccion que el articulo 128 de la extinta Decisién 344, le otorgaba a los
nombres comerciales basada en el uso efectivo del nombre comercial, sin
obligacién de depésito o de registro, de la misma manera la proteccion,
también puede derivar del registro. Con relacion al analisis comparativo de
un nombre comercial con una marca registrada sefala el Tribunal Andino
que se ha de tomar en consideracién el uso previo del nhombre comercial, y
este debe ser evaluado conforme a los siguientes requisitos: el uso debera

ser personal, continuo, efectivo y publico. Este caracter imperativo, implica que
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los requisitos deben ser concurrentes para configurar ciertamente el uso,
ademas aclara que la prueba del uso efectivo y previo correspondera a quien lo
alegue. Ahora bien, de la misma forma para que el nombre comercial tenga
prevalencia sobre una marca, su uso debe ser anterior al registro marcario, le

atarie asi el principio de prioridad en el tiempo, prioridad en el derecho.

2) PROCESO 62-IP-2005. Interpretacion prejudicial de los articulos 83
literal b), 91, inciso segundo y, 96 de la Decisién 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la Republica
de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Primera.
Interpretacion, de oficio, del articulo 128 de la misma Decision. Actor:
TELEPUNTO LIMITADA. Marca: “TELE PUNTO”. Proceso interno N° 2001-
00089 (6901).

Respecto del examen de registrabilidad entre un nombre comercial y
una marca cuando exista identidad o semejanza entre ellos, articulo 83,

literal b); el Tribunal Andino ha sostenido:

.."E! nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca
solicitada o registrada como lo dispone el articulo 83, literal b) debe haber sido
usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicacion del principio de
la prioridad que rigurosamente debe regir ... Ademas, el uso del nombre no
debe inducir al publico a error, lo que significaria, aplicando las normas sobre
marcas, que a mas de que entre la marca y el nombre exista una identidad o
semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y
servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara”...

...“También podria aplicarse en materia de hombres comerciales los conceptos
de distintividad y de percepcion referentes a las marcas, asi como los de
genericidad, descriptividad, orden publico, moral, etc., que se sefialan en los
articulos 82 y 83 de la Decision 344, y los criterios para determinar la existencia
o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre si 0 entre una marca y
el nombre.” (subrayado de interés)

La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo
confusion entre dos distintivos, se estara por la marca registrada mas que
por el nuevo signo, es decir, se inclinara preferentemente en favor del
primero que ha generado ya para su titular un derecho adquirido”.
(Subrayado de interés).
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Esta posicion del Tribunal Andino puede resultar ser confusa y
delicada, al afirmar que frente a un estado cierto de confusiéon entre una
marca registrada y un nombre comercial solicitado, prevalecera o se debera
inclinar por la marca registrada. En este sentido asevera ...se inclinara
preferentemente en favor del primero que ha generado ya para su titular un

derecho adquirido...

De ello se puede derivar dos interpretaciones; primero que ante un
grado de confusion se estara por la marca registrada mas que por el nombre
comercial, en el entender que esto sea asi, se estaria diciendo que aunque el
nombre comercial tenga un uso anterior a la marca registrada, su protecciéon
materializada via registral no se debera otorgar; y segundo: afirma el
Tribunal contrario y correctamente a la afirmacion anterior que se le otorgara
el registro al signo que ha generado para su titular un derecho adquirido. Asi,
para el caso de un nombre comercial anterior, se encuentre en
contraposicion con una marca registrada, y al momento de realizar la
comparacion se verifique que el nombre comercial tiene un uso anterior, cual
seria el paso a seguir, acaso la Oficina Nacional Competente debera anular
la marca que ha concedido y registrado; o por el contrario la administracion a
través de la Oficina Nacional Competente, tendra que permitir la coexistencia
de los mismos. Le correspondera en futuras interpretaciones al Tribunal

Andino dilucidar sobre estos supuestos.

En esta misma interpretacion prejudicial del Tribunal Andino, agrega
con relacion a los nombres comerciales y su proteccion lo siguiente:

“...El articulo 128 de la Decision 344 se refiere a la proteccion del nombre
comercial, expresando que el mismo sera protegido por los Paises Miembros
“sin obligacion de deposito o de registro” y que, en caso de que la legislacion
interna contemplase un sistema de registro, se aplicaran las normas
pertinentes del capitulo sobre marcas de la Decisién 344, asi como la
reglamentacion que para tal efecto establezca el respectivo Pais Miembro.
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“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Paises
Miembros sin obligacion de depédsito o de registro, es decir, que no es
necesario el registro para tener la proteccién de exclusividad, lo cual plantea el
problema de ¢qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un
sistema de registro? En tal caso, ;tiene igual derecho el titular de una
denominacién no registrada al titular de una denominacién registrada? Si se
atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin
necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo
derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea”.

“Por lo que atafie al sistema de registro, la Decision 344 indica que en los
paises en que se prevea, se aplicaran las normas que ella establece para las
marcas y la reglamentacion que de las mismas haga el respectivo Pais
Miembro”

“... La proteccién de un nombre comercial puede darse por dos medios: la via
del uso del nombre comercial y, aquélla de su inscripcion o registro ante la
Oficina Nacional Competente. Las dos vias tienen absoluta validez, sin existir
prelacién o privilegio alguno entre la una y la otra...”

Hace hincapié el Tribunal Andino en que en la Decision 344, en funcién
del articulo 83, literal b), no considera al nombre comercial como registrado,
sino como “protegido”; por lo tanto esta proteccién del nombre comercial la
fundamenta en el uso y no en el registro. De la misma manera enfatiza que el
uso de un nombre comercial no se refiere Unicamente al conocimiento que el
publico tenga del mismo, sino al ejercicio real de la actividad comercial

amparada o protegida por ese nombre.

Se le otorga libertad a los paises miembros de acuerdo a la legislacién
interna proteger a los nombres comerciales, ya sea via del uso o por la via
de solicitud o registro. Igualmente el titular de un nombre comercial podra
impedir el registro de una marca o de otro hombre comercial y, también,
servir de fundamento para la acciéon de nulidad, siempre que hubiere sido

usado con anterioridad a la solicitud respectiva.

3.- PROCESO N° 59-IP-2005. Interpretacion prejudicial de las
disposiciones previstas en los articulos 83, literal b, y 113, literal a, de la
Decision 344 de ia Comision del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por la
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de
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la Republica del Perq, e interpretacion de oficio de los articulos 81, 93, 96 y
128 eiusdem, asi como de la Disposicion Transitoria Primera de la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina.. Parte actora: sociedad
ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A. ANDERCOL. Caso:
marca “ANDERCOL S.A. y figura”. Expediente: N° 1175-2004.

Interpretacién pacifica y regular del Tribunal Andino respecto del
analisis del conflicto entre una marca y un nombre comercial, en funcién de
los productos y servicios que cubre la marca frente a la actividad econémica

del nombre comercial:

“...En la comparacién entre los productos que cubre la marca y la actividad
econdémica constitutiva del objeto del nombre comercial, el consultante podra
acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no
conexion competitiva entre ellos. A objeto de precisar si existe semejanza
entre los productos y la actividad econémica en referencia, de modo que el
uso de los signos correspondientes pudiera inducir al publico a error, sera
necesario que los criterios de conexion competitiva, de ser aplicables,
concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos
bastara, por si solo, para la consecucion del citado propésito.....

...Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier
persona provista de interés legitimo podra, en la oportunidad prevista en el
articulo 93 de la Decision 344, presentar observaciones a la solicitud de
registro, bien sobre la base de un signo solicitado previamente para su registro
como marca, en el territorio de cualquiera de los Paises Miembros, de un
signo ya registrado como marca, o de un signo protegido como nombre
comercial. Admitidas las observaciones, la oficina nacional competente
notificara al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos
dentro de los treinta dias habiles contados a partir de su notificacion. El
funcionario administrativo competente debera realizar el examen de fondo,
sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan
formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el
funcionario decidira sobre el particular a través de un acto administrativo
debidamente motivado, con fundamento en lo alegado y probado en autos”.

En atencién a lo expuesto, considera Eil Tribunal Andino respecto del
signo solicitado para registro como marca, que este no sera suficientemente
distintivo y, en consecuencia, no sera registrable, si puesto en comparacién
con un nombre comercial protegido, sea que dicha proteccién derive de su
registro o de su uso previo, se constata que existe identidad o semejanza

entre ellos, con relacion a los productos y servicios que constituyan el objeto
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del signo solicitado para registro y la actividad econémica del titular del
nombre comercial, de modo que puedan inducir, a los consumidores o
usuarios, a confusion o error en el mercado. En lo que respecta a la
admisibilidad de las oposiciones presentadas por el titular de un nombre
comercial, el Tribunal Andino considera que perfectamente los puede recurrir

al procedimiento del sistema de oposiciones utilizado para las marcas.

4.- PROCESO N° 190-IP-2005. Interpretacion prejudicial de las
disposiciones previstas en los articulos 81, 83 literales a) y b), y 128 de la
Decision 344 de la Comisiéon del Acuerdo de Cartagena, asi como del articulo
150 y de la Disposicién Transitoria Primera de la Decisiéon 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el
Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Secciéon primera Parte actora: sociedad LABORATORIOS
AMERICA S.A. Caso: marca “AMERICAN GENERICS”. Expediente: N°
2002-00322.

De la irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes a un nombre
comercial protegido, del riesgo de confusién y de la semejanza, de la

conexion competitiva, asevera el Tribunal Andino lo siguiente:

“...En el juicio sobre la semejanza entre una marca y un nombre comercial
protegido, correspondera al consultante hacer la comparaciéon a partir de la
naturaleza de los signos, tomando en cuenta los elementos fonético, grafico y
conceptual de cada uno. Al igual que en la comparacién entre signos marcarios,
el cotejo entre una marca y un nombre comercial debera ser conducido por la
impresién unitaria que los signos habran de producir en la sensorialidad
igualmente unitaria del consumidor o del usuario a que estan destinados. Por
ello, la valoraciéon debera llevarse a cabo sin descomponer fa unidad de cada
signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo
prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento
dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razén especial, se constituya en
factor determinante de la valoracion.

En la comparacion entre los productos que constituirian el objeto del signo
solicitado para registro como marca y los servicios que constituirian el objeto
de la actividad econémica del titular del nombre comercial, habria lugar a
establecer si existe 0 no conexion competitiva entre ellos. Cabe insistir a este
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proposito en que el consultante debera verificar si, en el caso de autos, son 0
no aplicables, en forma concurrente, criterios tales como la finalidad idéntica o
similar de los productos y servicios, su uso conjunto o complementario y su
difusion a través de los mismos medios de publicidad, general o especial’.

En definitiva, el signo solicitado para ser registrado como marca no sera
suficientemente distintivo y, en consecuencia, no sera registrable, si puesto en
comparacién con un nombre comercial protegido, sea que dicha proteccion
derive de su registro o de su uso previo y efectivo, se constata que existe
identidad o semejanza entre ellos, realizado bajo un analisis sucesivo de los
signos sin desmembrarlos, asi como entre los productos y servicios que
constituyan el objeto del signo solicitado para registro como marca y de la
actividad economica del titular del nombre comercial, de modo que puedan
inducir, a los consumidores o usuarios, a confusion o error en el mercado. La
prohibicién no se configurara si la semejanza que media entre los signos no
existe entre los productos y los servicios que constituyen su objeto, o si existe

tal relacion entre los productos y servicios, pero no entre los signos.

Igualmente, se estima oportuno sefalar el criterio sostenido por el
Tribunal Andino, respecto de la coexistencia de hecho entre marcas y

nombres comerciales:

“..Como quiera que, en el proceso interno que condujo a la presente
interpretacion prejudicial, el apoderado especial de la sociedad AMERICAN
GENERICS S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, ha expuesto
el hecho que “las marcas y nombres comerciales en supuesto conflicto han
coexistido pacificamente en el mercado sin generar ninguna confusion entre el
publico consumidor ...”, es del caso reiterar que “la coexistencia pacifica
puede liegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose
eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existio
en un primer momento” (Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, ya
citada. Criterio ratificado en las sentencias dictadas en los expedientes N° 12-
IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 588, del 2 de agosto
de 2000, caso “BUSCAP”; y 70-IP-2000, de 24 de enero de 2001, publicada en
la G.OAC. N° 642 del 15 de febrero del mismo afo, caso
“PLATINOL").Finaimente, a proposito de la citada coexistencia de hecho, el
Tribunal también ha manifestado que ella no obsta para que el examinador
realice el estudio de registrabilidad del signo solicitado y, en particular, para
que determine si éste es confundible o no con el signo ya registrado como
marca o ya solicitado para registro (Sentencia dictada en el expediente N° 15-
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IP-2003, de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 916, del 2 de
abril del mismo afio, caso “T MOBIL").

5.- PROCESO 11-IP-2006. Interpretacion prejudicial de los articulos
154, 190, 191, 192, 243, literales a), b), y c), 258, 259, literales a), b) y ¢),
267, 268 y 269, y de la Disposicion Transitoria Primera de |la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta
formulada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo,
Cuenca, Republica del Ecuador. Expediente interno N° 233-2004. Actor:
CARLOS OLMEDO SALAZAR PACHECO. Nombre Comercial: “VELAS
IMPERIALES”.

Esta interpretacién prejudicial se realizé6 sobre la normativa de los
nombres comerciales establecida en la Decision 486, en una demanda sobre
competencia desleal, y en la interpretacion de la proteccién al titular de un
nombre comercial que otorga la ley, asi concluy6 el Tribunal Andino en lo
siguiente:

(...) La proteccion del nombre comercial bajo el régimen de la Decision 486
goza de las siguientes caracteristicas:

e El derecho sobre un nombre comercial se genera con su primer uso.
Lo anterior quiere decir que el depédsito del nombre comercial en ia
oficina nacional competente no es constitutivo de derechos sobre el
mismo.

e Quien alegue derechos sobre un nombre comercial debera probar su
uso.

e Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial podra impedir
a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o
similar, cuando ello pudiere causar confusibn o un riesgo de
asociacion con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

e Si el nombre comercial es notoriamente conocido, su titular también
podra impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo
distintivo idéntico o similar, cuando pudiere causarle un dafo
econéomico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento
injusto de prestigio del nombre comercial o de la empresa del titular.

En este caso, el titular del nombre comercial notoriamente conocido
deberd probar dicha notoriedad de conformidad con las normas
procesales del respectivo Pais Miembro.
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e Quien alegue y pruebe el uso de un nombre comercial con
anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar,
podra oponerse a dicha solicitud si su uso pudiera generar riesgo de
confusion de asociacion (...).

De la competencia desleal, propiamente dicha determina el Tribunal

Andino que:

El articulo 258 de la Decisiéon 486 no contiene una lista taxativa que indique
cuales actos se consideran desleales, pero del mismo se desprende que es
desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el
ambito empresarial, sea contrario a los usos y practicas honestos...Los actos
de competencia desleal por confusion gozan de las siguientes caracteristicas:

e No se refieren propiamente al analisis de confundibilidad de los
signos distintivos.

e Pueden revestir muchas formas.

e Para catalogar un acto como desleal, es condicién necesaria que los
competidores concurran en un mismo mercado.

La accion de competencia desleal se puede intentar sin perjuicio de que el
afectado pueda ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus
intereses.

6.- PROCESO No. 111-IP-2002. Interpretacién prejudicial de los
articulos 128, 81, 82 y 83 literal d) de la Decisién 344 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Republica del Ecuador; e
interpretacion de oficio de los articulos 83 literal e) y 84 ibidem. Caso:
nombre comercial “SURAMERICANA + grafica”. Proceso interno No. §572-
LYM.

Con base a una interpretacion uniforme del Tribunal Andino, se
configura en forma global en esta interpretacion prejudicial, varias premisas

que atafien a los nombres comerciales y que tocan tépicos discutidos en este

trabajo, a saber:

1. Del Nombre Comercial y La Razon Social:
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“...Se han sefalado ciertas diferencias entre el nombre comercial y la razén
social o nombre propio de un establecimiento de comercio, que se estima
pertinente indicarlas: “El nombre propio se rige por las reglas generales del
Derecho privado: el Cédigo Civil, cuando se trata de personas fisicas; el
Cédigo de Comercio (y el derecho de Sociedades), en las personas juridicas.
En cambio, el nombre comercial es una institucion que forma parte del
Derecho Industral.... tiene la condicién de un verdadero bien inmaterial...”
(BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: “Tratado de Derecho Industrial”, Madrid,
Editorial Civitas S.A., p. 827 y 828).

El citado tratadista BAYLOS CORROZA ha manifestado que “La misién del
nombre comercial es permitir la distincion entre la empresa que se sirve de é/
y otras empresas de las que necesita ser diferenciada. Ahora bien, esas otras
empresas ... no son, ni necesitan serfo, todas las que comparecen en el
mercado ...; Sino Unica y exclusivamente aquellas que deben reputarse nivales;
las que se dedican a un tipo de actividad idéntica o semejante a la designada”;
y también se ha sefialado que una persona juridica podra adoptar como
nombre comercial “su propia razén social; es decir, la denominacion que eligio
al constituirse como Sociedad comercial y que consta como su propio nombre
en el Registro Mercantil” (ob.cit., p. 829 y 831)".

El criterio ut-supra se circunscribe a que el nombre comercial identifica
a una persona natural o juridica en el ejercicio de su actividad econémica
dentro del giro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras
idénticas o semejantes en el mismo ramo. En este sentido, el nombre
comercial se distingue de la razén social o hombre propio del comerciante,

pudiendo sin embargo ser equivalentes y coexistir pacificamente.

2. Funcion del nombre comercial:

“...El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una funcion distintiva,
pero relacionada con una actividad econémica efectuada en un
establecimiento comercial, por cuya razén, se debe tener presente lo indicado
por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser
registrado como marca pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre
comercial protegido, llevara consigo el riesgo de inducir al publico a error por
lo que no sera lo suficientemente distintivo, constituyendo “una de /las
prohibiciones para otorgar el registro como marca ... la existencia de similitud
0 semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda
inducir al publico a error” (Proceso de Interpretacion Prejudicial 45-1P-98, ya
citado), en consecuencia se puede asumir -contrario sensu-, que una
prohibicion para otorgar el registro a un nombre comercial seria la existencia
de semejanza o identidad al punto de producir confusién con una marca
anteriormente registrada o solicitada para registro”.

El nombre comercial cumple una funcion distintiva_con relacion a la
actividad econémica dentro del giro comercial o industrial, ahora bien no se

otorgara, a través, de un registro si existe identidad o semejanza, al punto de
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producir confusién, con un signo anteriormente registrado o solicitado para
registro; que también debe producirse en cuanto a los productos o servicios
protegidos por la marca y la actividad econdmica que el nhombre comercial
identifica. Podra oponerse al registro de un nombre comercial toda persona
que tenga interés legitimo y que contienda dentro del ambito de la actividad

economica idéntica o semejante a la identificada por aquél.

3. CARACTERISTICAS QUE DEBE REUNIR UN NOMBRE
COMERCIAL PARA SER OBJETO DE REGISTRO

“...En ese sentido, todo signo —en este caso un nombre comercial— para ser
objeto de registro debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad,
distintividad y susceptibilidad de representacion grafica, exigidos por el articulo
81 de la Decision 344, asi como no estar dentro de las causales de
irregistrabilidad.

La perceptibilidad

...Para que el consumidor o usuario de la actividad econémica que identifica el
nombre comercial, pueda asimilarlo, aprehenderlo y conocerlo, este signo
debe tener la calidad de perceptible. Sin embargo, “Tanto el nombre comercial
de la empresa como el nombre propio del sujeto empresario lo integran
siempre una o varias palabras: una denominacion”, por lo que cabe sefalar
que la perceptibilidad exigible al nombre comercial va dirigida exclusivamente
al sentido de la vista (BAYLOS CORROZA, ob.cit., p. 827).

La distintividad

...La distintividad, en el presente caso, responde a la necesidad de diferenciar
la actividad econémica que realiza la empresa o establecimiento comercial de
los servicios amparados por otras marcas, haciendo viable la distincién por
parte del consumidor o usuario. Es distintiva una denominacioén cuando por si
sola sirve para identificar el giro de los negocios o actividades econémicas
efectuados por dicha empresa o establecimiento de comercio, sin que se
confunda con ellos o con sus caracteristicas esenciales o primordiales, o con
otros nombres comerciales que identifiquen las mismas o similares actividades
econoémicas en el giro comercial o industrial.

La susceptibilidad de representacion grafica

....Sin embargo, en vista de que el nombre comercial se constituye por una
denominacion, la doctrina ha manifestado que “sélo puede estar compuesto
por una o varias palabras o fonemas, destinados a pronunciarse y a constar
por escrito. Un nombre comercial que consistiera en un dibujo o una expresion
formal grafica, no seria tal nombre y no podria ser registrado” (BAYLOS
CORROZA, ob.cit., p. 836). NO ESTAMOS DE ACUERDO
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En criterio del Tribunal Andino, y en comparacion al analisis marcario,
considera que todo signo es registrable como nombre comercial si cumple
con los elementos caracteristicos de perceptibilidad, distintividad y
susceptibilidad de representacion grafica establecidos en el articulo 81, de la
extinta Decision 344, siempre y cuando no se encuentre comprendido en las
causales de irregistrabilidad, que sean aplicables, establecidas por los

articulos 82 y 83 de la citada Decisién.

4. LA CONFUNDIBILIDAD EXISTENTE ENTRE UNA MARCA Y UN
NOMBRE COMERCIAL PROTEGIDO

La conexion competitiva

Ademas de los criterios vinculados a la comparacién entre signos, es
necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la similitud y la
conexion competitiva entre los servicios y la actividad econdémica que
identifican las denominaciones en disputa, no sin antes destacar la diferencia
entre la marca y el nombre comercial, teniendo presente que la marca es un
signo destinado a ser grabado o impreso en el producto o servicio que
representa, lo que le permite ofrecer una base material y tangible a la
percepcion del publico, mientras que el nombre comercial, “en su referencia
objetiva y genérica a la empresa, sblo puede lograr un asiento material
mediante la consignacién de la denominacién en que consiste, en
correspondencia y documentacion y en la publicidad y propaganda ...; pero sin
perder de vista que si el nombre comercial se usa estrictamente para designar
el producto ... deja de ser tal para convertirse en marca” (BAYLOS
CORROZA, ob.cit.), p. 834).

Respecto al riesgo de confusion entre los signos en conflicto, el Tribunal ha
sefialado que: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una
persona natural o juridica en el ejercicio de su actividad econdmica, en tanto
que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los
productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro
competidor, puede suceder que exista similitud o conexion competitiva entre
las actividades econémicas que identifica el nombre comercial y los productos
o servicios que distingue una marca, y de ser asi la coexistencia en el
mercado puede inducir a confusion en el publico consumidor respecto al
origen empresarial de las actividades econémicas y los productos o servicios
de que se trate”. (Proceso de Interpretacion prejudicial N° 45-1P-98, ya citado).

En efecto, el Tribunal estima que la conexion competitiva entre los servicios
protegidos por una marca y la actividad econémica identificada por un nombre
comercial, puede surgir por: (i) Mismos medios de publicidad; ya que en caso
de que la prestacion de los servicios o la actividad de comercio se difundan por
la publicidad general (radio, television o prensa) presumiblemente se presentaria
una conexiéon competitiva, pero si la difusion es restringida por medio de revistas
especializadas, comunicacion directa, boletines, mensajes telefonicos, etc., la
conexion competitiva seria menor. (ii) La relacion o vinculacion entre los
servicios y la actividad econémica. (jii) El uso conjunto o complementario del
servicio amparado por la marca y la actividad econdmica identificada por el
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nombre comercial, lo que puede dar lugar a confusion respecto al origen
empresarial, ya que el publico consumidor supondria que tanto el servicio como
el negocio pertenecen al mismo empresario. (iv) Misma finalidad del servicio y
de la actividad econdémica que puede inducir a error o confusion.

Se ha reiterado con esta interpretacion prejudicial, lo sostenido con
anterioridad por el Tribunal Andino respecto del examen de registrabilidad a
efectuarse entre una marca y un nombre comercial, donde se debe evaluar el
grado de la identidad o semejanza entre los signos en disputa a efectos de
establecer el grado de confusidén que puede provocar en el publico consumidor,
ademas tener en consideracion la evaluacidon en funcion de la conexion
competitiva entre los servicios protegidos por una marca y la actividad
econdmica identificada por un nombre comercial, la cual puede darse a
través, de los mismos medios de publicidad, la relacidén o vinculacion entre los
servicios y la actividad econdmica, el uso conjunto o complementario del
servicio amparado por la marca y la actividad econémica identificada por el
nombre, o la misma finalidad del servicio y de la actividad econdmica que

pueda inducir a error o confusién, tal como lo sefala el Tribunal Andino.

5. CONFUNDIBILIDAD ENTRE UN NOMBRE COMERCIAL Y UNA
MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Para el tratadista Carlos FERNANDEZ-NOVOA, la marca notoria es “aquella
que goza de difusion o que es conocida por los consumidores de la clase de
productos a los que se aplica la marca” (ob.cit., p. 32).

“...En consecuencia, conforme lo dispone el articulo 83, literal d) de la
Decision 344, y en relacién al caso controvertido ante la Jurisdiccion Nacional
Consultante, no podran registrarse como nombres comerciales aquellos
signos que se asemejen a una marca notoria, reconocida como signo
distintivo de productos o servicios determinados en el pais en que se ha
solicitado el registro del nombre comercial o en el comercio subregional, o
internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, esto es, por
los consumidores o usuarios a que estan destinados los productos o servicios
amparados por la marca notoria. Igualmente, conforme al articulo 83, literal e)
ibidem —que prohibe el registro de signos como marca cuando “Sean
similares hasta el punto de producir confusion con una marca notoriamente
conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para
los cuales se solicita el registro...”—, la proteccion especial que se otorga a
la marca notoriamente conocida en relacién a cualesquier registro de un
nombre comercial, “.. no se encuentra limitada por los principios de
‘especialidad’ y de ‘teritorialidad’ generalmente aplicables con relacion a las
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marcas comunes”, ya que se pretende evitar la utilizacion indebida de la
notoriedad de la marca e impedir todo posible perjuicio que un registro sobre
un nombre comercial similar pudiere provocar en el prestigio de aquélla.
(Sentencia emitida en la Interpretacion Prejudicial N° 17-I1P-2001, ya citada).

Sostiene el Tribunal Andino la prohibiciéon de registrar como nombres
comerciales, aquellos signos que se asemejen a una marca notoria,
reconocida como signo distintivo de productos o servicios determinados en el
pais en que se ha solicitado el registro del nombre comercial, o en el
comercio subregional; o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores
interesados, esto es, por los consumidores o usuarios a que estan
destinados los productos o servicios amparados por la marca notoria. La
proteccion especial de la marca notoriamente conocida, concluye el Tribunal
Andino, con relacién a cualquier registro de un nombre comercial, que en
este caso de haber riesgo de confusion por similitud entre los mismos con
independencia de la clase a la cual pertenecen los productos o servicios por
ella amparados, y al lugar en donde ha adquirido tal reconocimiento, en
palabras finales, el reconocimiento sobre la notoriedad de una marca rompe
el principio de la especialidad y de la territorialidad que rige para la

proteccion de las marcas en general.
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CONCLUSIONES

En nuestro pais la proteccion de los Nombres Comerciales como
figura de la propiedad industrial, evolucion6 de un tratamiento normativo
igual al de las marcas, de caracter registral, en la Ley de Propiedad Industrial
de 1955, a una proteccién mas amplia mediante la figura del uso, con la firma
de los Tratados Internacionales sobre la materia y con la incorporaciéon al
Acuerdo de Cartagena, en la Decision 486 relativa al Régimen Comun sobre
Propiedad industrial del 2000. No obstante y pese a ello, aun desde el punto
de vista normativo persisten las lagunas tanto en aspectos de desarrollo de
la figura, orden procedimental y de su interrelaciéon con otras figuras, también
protegidas tanto por la via de la Propiedad Industrial como por el derecho

comun.

El Nombre Comercial tal como quedé regulado en la Decisién 486 de
la Comunidad Andina de Naciones, adolece de precisiones y tratamiento de
aspectos en materia sustantiva y adjetiva por la ausencia de un
procedimiento adecuado que permita garantizar los derechos de los titulares,
salvaguardar los derechos de los terceros, garantizar el debido proceso, en

consecuencia, inseguridad juridica.

Si bien es cierto que los Nombres Comerciales se protegen desde el
primer uso en el comercio y el registro tiene efectos declarativos, también, es
cierto que se necesita de un procedimiento efectivo que permita adecuar los
posibles supuestos de hechos que se presentan en la practica frente a otra
figura protegida por la Propiedad industrial, como lo son las marcas; por ello
las pruebas de uso son indispensables para determinar el derecho real,

constante y efectivo sobre los nombres comerciales, sin embargo al remitir la
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Decision Andina 486 a la legislacion interna aspectos medulares ya
comentados en el Trabajo, y una vez denunciado el Acuerdo de Cartagena y
emitida la Decision 641 que regula nuestra salida de la Comunidad Andina, la
figura queda sin la base juridica marco con el agravante la Ley del 55 no
tenia una regulacion especial para esta figura, lo cual genera mayor
inseguridad juridica y amerita un esfuerzo legislativo inmediato en esta
materia que supla las deficiencias comentadas en este Trabajo, para lo cual
es necesario hacer el ejercicio de elaboracién de algunas propuestas con

base a la experiencia.

Por otro lado, existe una tendencia inevitable a comparar a los
Nombres Comerciales con otras figuras protegidas juridicamente, su punto
de deslinde con ellas es infimo y terminan solapandose, tal es el caso de los
rétulos, emblemas, y la razén social, sin embargo queda claro que el nombre
comercial es un sigho que identifica y distingue la actividad comercial o
mercantil de una empresa o una firma personal de las actividades idénticas o
similares. Y su naturaleza juridica, estriba en proteger precisamente esa
activada comercial determinada de sus competidores en el mercado, por lo
tanto tiene una funcién identificadora e informativa, al publico general y a los
medios comerciales del origen empresarial o geografico de las actividades

comerciales que con él se protegen.

Se debe precisar que cuando se habla de Nombres Comerciales no
existe discriminacién a la proteccién sobre el signo propiamente dicho, por
tanto este pudiera ser denominativo, mixto o meramente grafico, igualmente
se requiere que el signo usado como Nombre Comercial tenga aptitud para
distinguirse de sus competidores inmediatos, por tanto no pueden consistir

unicamente en términos genéricos o descriptivos de la actividad comercial
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que con él se protegen, o genéricos o descriptivos de los productos o

servicios que con él se comercializan o explotan.

Asi se observa que la Decision 486 no regulé claramente estas
causales de irregistrabilidad absoluta de los nombres comerciales creando
inseguridad juridica para los competidores o terceros interesados que
pudiesen quedar afectados, al serles reconocidos a través de la via registral
un derecho de exclusividad a un nombre comercial que use estos términos
que son de la comun aprehension de todos los medios comerciales de un

determinado ramo comercial.

Tampoco se reguldé en la Decision 486 lo relativo a derechos
anteriores de marcas 0 nombres comerciales, por medio de este trabajo
redactamos una propuesta que se orientd precisamente a incluir los
supuestos de hecho que no tomé en consideracion el legislador andino en la
Decision 486, respecto de los derechos de terceros cuyo uso o registro es

anterior al nombre comercial solicitado.

El derecho de uso exclusivo que adquiere el titular de un nombre
comercial debe sustentarse necesariamente en las pruebas de uso, y estas
deben ser exigidas como parte de un procedimiento en el que se pretenda
proteger a los nombres comerciales via registral, e incluso si se tratara de un

simple deposito el mismo se debiera consignar junto con las pruebas de uso.

Como un derecho real que es el Nombre Comercial puede ser
transferido via cesién, siempre y cuando también se ceda la razén social si
esta se usa a titulo de nombre comercial, también puede constituirse sobre

ellas licencias, prenda e hipotecas.
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Finalmente, ante la ausencia procedimental en materia de Nombres
Comerciales respecto de la solicitud de registro y oposiciones, se presenta
una propuesta normativa que intentd generar una posible solucién en estos
temas, donde el elemento que se resalta es la presentacion de las pruebas
de uso en el petitorio y qué pruebas pueden ser consideradas por la
autoridad administrativa a tales efectos, ademas del procedimiento de
oposicidn que se puede presentar a las solicitudes de registros de los

nombres comerciales.

Como consideracién final, dadas las lagunas en esta materia, la
reciente salida de nuestro pais de la Comunidad Andina y lo dispuesto en la
Decision 641 en la cual se regulan los aspectos relacionados con la denuncia
de la Republica Bolivariana de Venezuela a la CAN, circunscrita sélo a los
temas relacionados con el Programa de Liberacion Comercial, surge la
necesidad de considerar seriamente la posibilidad de legislar sobre la
propiedad industrial, oportunidad adecuada para plantear ante la Asamblea
Nacional, este y otros temas que ameritan desarrollo legislativo interno,
ademas de considerar la regulacidon de esta figura en el caso de que
existiese alguna en el esquema de integracion regional del Mercado Comun
del Sur (MERCOSUR), toda vez que nuestro pais debera adoptar el acervo
normativo de dicho bloque, en lo que corresponda a un periodo de hasta 4
afos, contados a partir de la entrada en vigencia del Protocolo de Adhesion
de la Republica Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR.

93



Los Nombres Comerciales en la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

BIBLIOGRAFIA

ARAUJO JUARES, José (1996). Principios Generales del Derecho Procesal
Administrativo. Vadell Hermanos Editores. Valencia-Caracas, Venezuela.

BARBOSA PARRA, Eli Saul (1979). Manual De Derecho Mercantil.
Universidad de los Andes. Mérida Venezuela.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2001). Apuntes de Derecho
Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Derecho de
Propiedad industrial. Arazandi Editorial.2? Edicién. Madrid, Esparia.

BREUER MORENO, Pedro (1929). Tratado de Marcas de Fabricas y
Comercio. Editorial Robis. Buenos Aires, Argentina

CSSORIO, Manuel (1981). Diccionario Juridico de Ciencias Juridicas,
Politicas y Sociales. Editorial Heliasta S.R.L.. Buenos Aires, Argentina.

94



Los Nombres Comerciales en la Decisién 486 de la Comunidad Andina de Naciones

LEYES, TRATADOS y CODIGOS CONSULTADOS

.- Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela
.- Cédigo de Comercio

.- Cédigo Civil

.-Cédigo de Procedimiento Civil

.- Ley de Propiedad Industrial de 1955

.- Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones

.- Convenio de la Unién de Paris (CUP)

.-Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC)

PAGINA WEB www.comunidadandina.org

ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS

ART. Articulo

CRBV Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela
CdeC Cédigo de Comercio

CUP Convenio de la Unién de Paris

ADPIC Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio

95



	aissamisandra_parte1
	aissamisandra_parte2



