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RESUMEN

En 2016, se expide el Codigo Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos,
Creatividad y la Innovacion. Este cddigo deroga a la Ley de Propiedad Intelectual y regula
todo lo referente al Derecho de Autor, Derechos Conexos, Propiedad Industrial, Marcas,
Lemas Comerciales, Patentes de Invensidn, entre otros. Es decir, regula la manera en la que
se debe proteger y ejercer la Propiedad Intelectual en nuestro pais.

Sin embargo, el Codigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad
e Innovacidn, trae consigo problemas serios en cuanto a la regulacion del nombre comercial,
creando de esta manera, inseguridad juridica para los ciudadanos. En el presente trabajo de
titulacion, se buscara sefialar los errores encontrados en el mencionado Codigo mencionado,
y mediante comparaciones, buscar soluciones y emitir recomendaciones, tomando ejemplos
de otras legislaciones y poder adaptarlas al contexto y realidad ecuatoriana.
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ABSTRACT

In 2016, the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation,
also known as the Ingenios Code, was issued. This code repeals the Intellectual Property Law
and regulates everything related to Copyright, Related Rights, Industrial Property,
Trademarks, Commercial Slogans, among others. In other words, it regulates the way in
which Intellectual Property must be protected and exercised in our country.

However, the Organic Code of the Social Economy of Knowledge, Creativity and Innovation,
brings with it serious problems regarding the regulation of the commercial name, thus
creating legal insecurity for all citizens. That is why, in this degree work, we will seek to
point out the errors found in the aforementioned Code, and through comparisons, seek
solutions and issue recommendations, taking examples from other legislations and being able
to adapt them to the Ecuadorian context and reality.

Keywords: cddigo, comercial, errores, inseguridad, ley, nombre, soluciones.
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CAPITULO |
EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACION
ECUATORIANA

1.1 Diferentes definiciones del nombre comercial segun la doctrina

Previo a entrar al anélisis de las definiciones del nombre comercial, que es lo que nos
atafie en este capitulo, consideramos importante revisar previamente un poco de la historia
de este signo, cdmo evoluciond y sigue existiendo hasta la actualidad. A pesar de ser un signo
que muy frecuentemente se confunde con otros y su proteccion no ha sido tan visible como
la que existe en otros signos también importantes dentro de la Propiedad Intelectual, en este

capitulo lo analizaremos a profundidad.

Se dice que, en la antigiiedad, al no existir el conocimiento como tal del “nombre comercial”
los comerciantes usaban sus nombres propios para identificarse dentro del trafico mercantil.
Sin embargo, con el paso del tiempo, nacieron ciertas sociedades en comun y surgié la
necesidad de crear un nombre que pueda identificar a todos los que estaban dentro de dicho

negocio. (Ham Juarez, 2014)

Existen ciertos autores que sostienen que, el rotulo de establecimiento es el signo mas antiguo
que se tenia para diferenciar a un comercio, y después de éste, se encuentra el nombre
comercial. EI mismo que se empez6 a utilizar para poder mantener a los clientes de un
empresario cuando este fallecia. (Lastiri Santiago, 2017) Entonces, los herederos de un
negocio, podian seguir desarrollando de manera satisfactoria su negocio, sin perder su

clientela.

Entonces, las confusiones entre el réotulo de establecimiento y el nombre comercial
empezaron a ser muy frecuentes, y es ahi cuando desde la doctrina, se decide que el nombre
comercial debia ser regulado por el “derecho industrial” y que éste, debia coincidir con el

nombre real del empresario. Al tomarse el nombre real, civil o patronimico, se podia tener la



seguridad que el propietario del negocio fuese titular de derechos, obligaciones y sobre todo

responsabilidades. (Casado Navarro, 2016)

También dentro de los antecedentes del nombre comercial, podemos encontrar ciertas teorias
o concepciones. La primera, se denomina “concepcion nominal” que es aquella que requeria
que el nombre comercial coincida con el nombre con el que se identificaba el comerciante
dentro del trafico mercantil. Y, por otro lado, existia también la “concepcion del signo
distintivo” en donde el nombre comercial es considerado el distintivo de una empresa y, por
lo tanto, cualquier signo puede ser utilizado por un comerciante para poder diferenciarse del

resto dentro del comercio. (Rengifo Garcia, 2013)

Dentro de la doctrina, se sostiene que, los empresarios en su necesidad de ser reconocidos y
diferenciados, pueden hacer uso de distintos signos distintivos y uno de ellos es el nombre

comercial. (Diaz Gomez, 1989)

Una vez que hemos analizado un poco sobre su evolucién y teorias, podemos continuar el
analisis de las definiciones del nombre comercial por un ente internacional que regula el
nombre comercial en varios paises del mundo, es por eso que, tomaremos como primera
definicion la que se encuentra en la Decision Andina 486, misma, que dedica el Titulo X, que
empieza en el articulo 190 y termina en el articulo 199 exclusivamente el tratamiento de esta
figura. Claramente, a nivel internacional no contamos con criterios uniformes para este

tratamiento, lo cudl, dificulta la aplicacion del mismo en ciertos casos puntuales.

El articulo 190 de la Decision Andina 486 (Comision de la Comunidad Andina, 2000),
sostiene textualmente lo siguiente: “Se entendera por nombre comercial cualquier signo que
identifique a una actividad econémica, a una empresa, 0 a un establecimiento mercantil.

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,

razdn social u otra designacion 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.”

Si adaptamos esta definicion al contexto ecuatoriano, podemos ver que podria empezar
causando un poco de inseguridad si tomamos en cuenta dos posibilidades que se mencionan.
La primera, es la de poder tener més de un nombre comercial para poder identificar a un
mismo establecimiento. Sobre esto coincidimos con (Robleto Arana, 2005) citando a
(Bercovitz Rodriguez-Cano, 2001) sostiene que: “el nombre comercial debe ser Ginico para
un mismo empresario, porque no es posible que un mismo empresario tenga varios nombres

comerciales”.

Y la segunda, que se refiere a la denominacion y razon social, cuando en Ecuador, estas
figuras son usadas en otro contexto, puesto que, estas implican el nombre con el cual se
inscriben las empresas dentro del Registro Mercantil competente, que suele ser aquel en el

que se encuentran localizadas las empresas.

De esta definicion, podemos notar también que, la Comision de la Comunidad Andina adoptd
la segunda teoria sobre el nombre comercial, la “teoria del signo distintivo” puesto que, en
la definicion presentada en el articulo 190, se dice textualmente que se considerard nombre
comercial a “cualquier signo”, el mismo, que debera cumplir la funcion diferenciadora dentro

del mercado. (Rengifo Garcia, 2013)

Continuando, en la obra denominada “Diccionario Juridico”, se ha destinado un epigrafe para
el nombre comercial, en el cudl, los autores, sostienen textualmente la siguiente definicion
para el nombre comercial: “Signo distintivo con el cual un empresario individualiza su
negocio de los demas que concurren en el mercado en un lugar y época determinados, con lo
que dicho empresario, ya sea persona fisica o juridica, protege legalmente su negocio,
otorgandose en su favor un privilegio legal que sin su consentimiento no puede ser usado por

terceras personas.” (Ham Juarez & Arteaga Alvarado, 2019)



Los mismos autores, presentan tres corrientes distintas sobre el nombre comercial. La
primera, trata al nombre comercial como un bien patrimonial. La segunda corriente sostiene
que se deberia tratar al nombre comercial como derechos de autor y la tercera, explica que
simplemente el nombre comercial es una expresion de la personalidad juridica del
comerciante. (Ham Juarez & Arteaga Alvarado, 2019); sin embargo, para las tres corrientes,
se ha encontrado una critica. En el primer caso, se dice que, las diferencias entre el derecho
de propiedad y el derecho al nombre son muy extensas. La segunda corriente se descarta al
no tratarse de una expresion de la creatividad y, por ultimo, en el tercer caso, intrinsecamente,
el nombre comercial si tiene un valor econémico, por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta

la propiedad del mismo.

Por otro lado, en el articulo denominado “El Nombre Comercial” (Jaramillo Londofio, 1962)
se hace la diferenciacion del “Nombre Civil” mismo que sirve para identificar a personas y
el “Nombre Comercial” que sirve para identificar a empresas. Se explica que este sirve para
evitar confusiones en el comercio y confusiones con la clientela que puedan significar
perjuicios econdmicos para los comerciantes en caso que exista un tercero que busque

obtener beneficios por medio del trabajo realizado por otros a lo largo de los afios.

El mismo autor sostiene que, el nombre comercial puede ser clasificado dentro de dos tipos
genéricos, el tipo subjetivo y el tipo objetivo. El tipo subjetivo se refiere a que el comerciante
0 empresario, puede usar también su propio nombre civil para poder diferenciarse del resto
(Jaramillo Londofio, 1962), dentro de esta clasificacion podriamos tomar como ejemplo:
Almacenes Juan Eljuri. Que si bien, no tenemos la seguridad que el mismo sea un nombre

comercial 0 una marca, tomaremos el mismo simplemente por motivos ejemplificativos.

Por otro lado, encontramos el tipo objetivo que, a su vez, se encuentra sub-clasificado en dos:
1. La posibilidad de que se use el objeto social como nombre comercial y 2. Que se use un
nombre de fantasia para el mismo. En el primero, se hace una alusion directa a la actividad
principal del negocio, por ejemplo: Cosméticos Annoa. En la segunda sub clasificacion, se

habla de nombres de fantasia, que son aquellos que han sido producto de la imaginacion del



ser humano (Jaramillo Londofio, 1962), en este caso, del titular del negocio, por ejemplo:

Marpesia para referirnos a un negocio de joyeria.

Después de haber analizado varias definiciones que han sido brindadas por distintos autores
y ciertas implicaciones previas, es importante conocer también qué es lo que sostiene la
normativa internacional sobre el nombre comercial, y para esto tomaremos en cuenta la

siguiente:

La Ley de Marcas Espafiola, (Jefatura de Estado, 2001) en su articulo 87, sobre el nombre
comercial sostiene lo siguiente: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible
de representacion grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y que sirve para

distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.”

Al igual que en otros casos, podemos ver que, en Espafia, cualquier signo puede ser tomado
como nombre comercial. De esta manera se brinda una amplia libertad a aquellas personas
que tienen negocios. Sin embargo, en el siguiente inciso del mismo articulo, se enumeran
ciertos signos que podrian usarse, incluso en combinacién unos con otros. Y claramente, no
podrian usarse aquellos signos que se encuentren dentro de una prohibicion o sean

incompatibles con su naturaleza o la ley prevista.

Con lo previamente analizado, consideramos que tenemos una base sélida de conocimiento
y entendimiento de lo que significa el nombre comercial y, por lo tanto, es pertinente proceder

a analizar los siguientes puntos del presente trabajo de titulacion.

1.2 Proteccion del nombre comercial

En este punto, examinaremos como se lleva a cabo la proteccion de este signo distintivo que
tiene gran relevancia en el trafico mercantil y la vida juridica de un comercio o una empresa

como tal.



Tenemos conocimiento que los emprendimientos o negocios pueden empezar a funcionar
con distintos signos, por ejemplo: razén social o simplemente registrando la marca de los
productos que van a comercializar. Sin embargo, el nombre comercial, por su misma

definicion, es aquel signo mas adecuado para identificar a una empresa dentro del mercado.

Dentro de la doctrina, se ha llegado a la conclusidon que toda persona juridica tiene derecho
a una denominacion para poder ser individualizado y, sobre todo, diferenciado. Para poder
cumplir con esto, se tiene que contar con un caracter de novedad y veracidad. Es decir, el
nombre comercial tiene que ser nuevo y no tener similitudes con otros ya existentes dentro
del mercado, puesto que, lo dicho puede acarrear confusion a los consumidores de uno u otro
comercio. Y dentro de la veracidad, se busca evitar que las personas utilicen signos que

puedan inducir a error. (Robleto Arana, 2005)

La proteccion del nombre comercial, de una manera muy simple, viene adherida al mismo,
puesto que (en teoria) el derecho exclusivo de usar el nombre comercial se adquiere por su
primer uso en el comercio y podria ser util en caso de llegar a un litigio. Sin embargo, no es
una proteccion suficiente, en tanto que, no le otorga al titular la seguridad que su nombre
comercial no se parece a otro que ya se encuentra registrado y se estd causando un perjuicio

al derecho de otro.

Por otro lado, la proteccion que se tiene, sin el registro, también le otorga al titular la potestad
de poder oponerse al registro de otro nombre comercial o de una marca que sea similar a la
que se esta usando. Sin embargo, solo podra hacerlo el momento en que tenga conocimiento
que otro establecimiento estd haciendo uso del mismo. Claramente, en estos casos se tendra
que accionar mediante la prueba de uso, si no esta registrado. Incluso, podria existir la
posibilidad que, haya un tercero que registre el signo y se vuelva titular del mismo, sin tener
el conocimiento que ya se encontraba en el mercado, puesto que, no se encuentra registrado,
por lo tanto, no consta en la base de datos del SENADI y no va a poder comprobarse cuando

se realice la busqueda fonética.



En nuestro pais y también segiin se encuentra establecido en la Decision 486, el registro del
nombre comercial dura 10 afios a partir de su registro y podrd renovarse por periodos
sucesivos de 10 afios y para poder protegerlo, se tendra que seguir el mismo proceso que se
sigue para poder registrar una marca, es por eso que, incluso se han llegado a dar confusiones

entre los dos signos, pero este particular serd analizado a profundidad mas adelante.

Es importante destacar que, la Decision 486, sostiene que para mantener la proteccion y la
titularidad del signo, debera solicitarse la renovacion del mismo con seis meses de
anticipacion a la fecha de su expiracion y esta norma, le otorga también seis meses de gracia
contados desde el vencimiento para poder solicitar la renovacién del mismo y durante este
plazo adicional, el nombre comercial estara en plena vigencia. (Comision de la Comunidad

Andina, 2000)

Considerando que, hoy en dia puede ser sencillo pasar por alto la fecha de extincion del
registro de un nombre comercial y tomando en cuenta que aiin no existe un mecanismo que
recuerde renovarlo, estos 6 meses que se brindan, hacen mucho sentido, ya que, significan

una gran ayuda para los abogados y una seguridad adicional para los empresarios.

En el ambito internacional, el nombre comercial ha adquirido una enorme importancia,
puesto que, gracias a la globalizacion, existe una inminente necesidad de extender negocios
y empresas al extranjero. Sin embargo, no siempre hubo una regulacion internacional en lo
que respecta al nombre comercial, hasta que se llevo a cabo el Convenio de la Union de Paris
en 1883, en donde una de los principales avances obtenidos, fue el llegar a una regla de
caracter internacional, donde se instd a los Estados firmantes a proteger los nombres

comerciales extranjeros dentro de sus d&mbitos territoriales. (Casado, 2019)

Segun Antonio Casado, esta regla internacional trajo consigo ciertos problemas para los
Estados que firmaron este Convenio, puesto que, las regulaciones y legislaciones internas de
cada pais, tenian muchas divergencias en lo que respecta al nombre comercial y como éste
debe ser protegido. Sabemos que, seria muy dificil unificar las normas para todos los paises,

puesto que, las mismas se adaptan siempre al contexto y a la realidad de cada nacion.



Por otro lado, dentro de la legislacion ecuatoriana, en el articulo 416 del Cédigo Ingenios
(Asamblea Nacional, 2016) , se regula de la siguiente manera: “El derecho exclusivo sobre
un nombre comercial se adquirird por su primer uso en el comercio, publico, continuo, de
buena fe y siempre que no vulnere derechos prioritarios debidamente constituidos en el pais
y terminara cuando cese el uso del nombre comercial o cesen las actividades de la persona o

establecimiento comercial que lo usa.”

En el primer inciso del articulo 416 podemos ver que el nombre comercial viene con una
proteccion inherente al mismo. Entonces, entendiendo mejor esta parte del articulo, se dice
que la primera persona que haga uso de un nombre comercial, sera el o la titular del mismo.
Lo que si, tiene que cumplir ciertas condiciones previas: publico, es decir, que sea
abiertamente conocido, que no se mantenga en privado. Continuo se refiere a que se use de
manera constante a lo largo del tiempo. De buena fe, significa actuar de acuerdo a las
exigencias morales y éticas que tiene una sociedad. Por ultimo, se hace mencion a la
vulneracién de derechos de terceros. Sin embargo, esta Gltima condicion no se puede cumplir

sin una busqueda fonética previa.

Continuando con el andlisis de este articulo pasamos al registro del mismo, y para esto, se
tiene que tomar en cuenta el inciso segundo, que establece lo siguiente: “El titular del nombre
comercial podra registrar ante la autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales, el registro tendra caracter declarativo. El derecho al uso exclusivo de un

nombre comercial solamente se adquirira en los términos previstos en el inciso anterior.”

Ahora, para poder entender de mejor manera este inciso, es necesario comprender qué es lo
que implica el cardcter “declarativo” de algo. Y para esto, tomaremos en cuenta la definicion
de (Antequera Parilli, 2002) que explica que el caracter declarativo consiste en darle a
conocer al organismo competente la existencia, divulgacion o publicacion de un signo que
cuenta con la proteccion de la ley, sobre su titularidad o autoria en caso de que se trate de
otro signo. Entonces, el registro declarativo supone darle a conocer a la autoridad competente

la existencia del nombre comercial y esperar la resolucion pertinente.



Claramente, para obtener una resolucién favorable del signo, se va a tener que cumplir con
las condiciones del inciso primero, asi que, incluso cuando se quiere registrar, se tiene que
demostrar de alguna manera que estas prerrrogativas estan siendo cumplidas de manera

satisfactoria por el supuesto titular del nombre comercial.

Y ahora, procederemos a analizar el ultimo inciso: “En cualquier caso en que se alegue o se
pretendiere reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se debera probar su
uso publico, continuo y de buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a dicha
alegacion o pretension. La prueba del uso corresponderé al titular del nombre comercial. A
los efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte en el respectivo proceso, se le

notificara de oficio.”

En este inciso, encontramos con uno de los problemas mas grandes dentro de la regulacion
del nombre comercial, y se trata de la denominada “prueba del uso”. Dicha figura, no se
encuentra explicada de manera clara y precisa dentro de nuestra legislacion. No se explica de
qué se trata y tampoco se explica como se debe realizar, ante quién, en que via y tampoco
cudl es el proceso. De esta manera, la falta de informacion e inseguridad juridica se convierte

gigante para aquellas personas que buscan emprender o crear un negocio nuevo.

Hay ciertos autores que sostienen que la prueba del uso implica ciertos elementos materiales
que podrian demostrar que el nombre comercial estd siendo utilizado. Podrian considerarse
pruebas idoneas por ejemplo: facturas, mismas que tendran que contener el nombre
comercial, ejemplares de periddicos donde se publiciten los servicios, catalogos, flyers,
etiquetas, etc... (Elizalde, 2018)

Sin embargo, estos ejemplos serian validos si nos encontrasemos dentro de la legislacion
mexicana, puesto que, dichos ejemplos han sido tomados de una autora de dicha
nacionalidad, que si bien, podrian ser usados en la realidad ecuatoriana, no se tendria la

certeza si estos documentos serian prueba suficiente para poder tener la titularidad del



nombre comercial. Como bien se establece en los parrafos precedentes, tampoco se conoce

el procedimiento para hacerlo ni los pasos que deben seguirse.

Esta es una de las tantas falencias que hemos podido encontrar dentro de nuestra legislacion
y la manera en que el nombre comercial se encuentra regulado, sin embargo, esta es una
pequefia observacion que se realiza en este punto, puesto que, la prueba de uso seré analizada

a profundidad en los siguientes capitulos del presente trabajo de titulacion.

Habiendo analizado ya la regulacion internacional sobre el nombre comercial, pasaremos a
revisar algunas legislaciones adicionales para poder conocer si se desarrolla de la misma
manera o0 existen ciertas normas que en un futuro, podriamos mejorar dentro de nuestro pais.
Primeramente, empezaremos revisando la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que
es aquella ley que regula ciertos ambitos de la propiedad intelectual en Espafa. En esta ley,
se mantiene la duracion de la proteccion que se confiere en el &mbito internacional y en
Ecuador, esto es, 10 afios. En esta ley, se otorga la proteccion desde el depdsito o registro y

puede renovarse indefinidamente. (Jefatura de Estado, 2001)

Es importante conocer a qué se refiere esta ley con el término “depésito” y la autora Helena
(Téllez, 2018) explica lo siguiente: “el deposito notarial consiste en dejar custodiada la obra
a través de un acta de manifestaciones que declare la autoria y titularidad de la misma”. En
este caso, hablamos del dep6sito notarial pero consideramos que otorga una idea de lo que

podria refererirse la ley previamente mencionada.

Sin embargo, eso es aplicado dentro de lo que se conoce como “custodia de obra” que se
encuentra dentro de la clasificacion de Derechos de Autor. Usamos el ejemplo anterior
simplemente para tener una idea mas clara de lo que se buscaba expresar dentro de las

normas, debido que, el nombre comercial se ubica dentro de la Propiedad Industrial.

Por otro lado, en Colombia, el nombre comercial debe realizarse via depoésito. El proceso es
muy similar al que se encuentra previsto para el registro en nuestro pais y se esta a lo que

dicta la Comisién de la Comunidad Andina en la Decision 486. Se realiza la solicitud ante el

10



sistema de Propiedad Industrial, se llena un formulario y no es necesario tener un abogado

para hacerlo y también se tiene que pagar una tasa por este tramite.

Ahora, la Superintendencia de Industria y Comercio, explica de manera clara y precisa qué
es el deposito y como se trata esto en Colombia, textualmente dice lo siguiente: “EIl deposito
es una inscripcion que el comerciante o empresario hace en el registro pablico de la propiedad
industrial, administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y mediante el cual
se constituye una presuncion legal de la fecha desde la cual se entiende que el empresario
empezo a usar el nombre comercial, que para el efecto es la fecha de presentacion de la

solicitud.” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2021)

Por lo tanto, concluimos que la proteccion que se otorga, ya sea via registro o via deposito se
lleva de una manera muy similar en los paises que hemos analizado previamente y nuestro
pais. Es por eso que, procederemos a analizar la legislaciobn mexicana, donde hemos

encontrado ciertas divergencias con las normas previamente mencionadas.

Dentro de la legislacion Mexicana, la Ley de la Propiedad Industrial, sobre el nombre
comercial dice textualmente lo siguiente: “Articulo 206.- ElI nombre comercial de una
empresa 0 establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso
exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de registro. La proteccion abarcara la zona
geogréfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique
el nombre comercial y se extendera a toda la Republica si existe difusion masiva y
constante a nivel nacional del mismo.” (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union,
2020)

Como se desprende del articulo, podemos ver que de igual manera, se protege el nombre
comercial sin necesidad de registro. Pero, en este caso, lo curioso es que, en este articulo,
podemos ver que la proteccion abarcara una zona geografica de la “clientela efectiva”, es
decir, en el lugar en el que se concentran los usuarios o consumidores de la empresa o el

comercio. Podemos tomar en cuenta que, esta diferenciacion podria estar ligada a la extension
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de territorio, a la cantidad de poblacion que se encuentra dentro de este y a la gran

probabilidad que a lo largo de todo el territorio, los nombres comerciales puedan repetirse.

Sin embargo, también se prevee la posibilidad que un nombre comercial sea muy reconocido
y sus usuarios se encuentren a lo largo del pais, y es por eso que se toma en cuenta la
posibilidad de extender la proteccion a todo el territorio nacional cuando existan casos
puntuales y sea necesario para prevenir menoscabo a los derechos de los empresarios, el

correcto desarrollo de sus negocios y la confusion de los usuarios también.

De esta manera, podemos entender mejor la importancia de adaptar la normativa al contexto
de cada pais, dado que, cada realidad es diferente. Por ejemplo, en nuestro pais, no tenemos
gue tomar en cuenta la posibilidad de que la clientela se encuentre en una zona determinada.
En general, el momento en que se realiza el registro, el SENADI se encarga de hacer
busquedas fonéticas para poder comprobar que el nombre comercial se encuentra disponible

y que no ha sido previamente registrado.

En cuanto a la proteccion internacional del nombre comercial, los empresarios o
comerciantes que hayan expandido sus negocios a otros paises y quieran registrarlos, tendran
que hacerlo ante la oficina nacional competente en cada pais. Sin embargo, en la Decision
Andina 486, en el articulo 195, se sostiene que los paises miembros podran exigir que se
presente una prueba de uso de acuerdo a las normas internas de cada pais. De igual manera
se toma en cuenta la prueba de uso para su renovacion, pero la misma se realizara en los

mismos términos del registro original. (Comisién de la Comunidad Andina, 2000)

Para esto, existe también un buscador denominado “Base de datos de marcas global” en
donde se puede acceder a incontables registros de 71 colecciones nacionales e
internacionales. De esta manera, las personas que quieran registrar una marca, podran tener
un minimo conocimiento de si la marca esta disponible en el pais en el que se quiere registrar.

(World Intellectual Property Organization, 2021)
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Como bien sabemos, uno los signos no protegibles como nombres comerciales, son aquellos
que tengan similitud o sean idénticas a marcas previamente registradas. Entonces, si bien en
esta plataforma, no podemos buscar nombres comerciales registrados, pero lo que podemos
hacer es buscar si una marca es muy similar al nombre comercial que queremos registrar y

asi, poder evitar tener oposiciones al registro de la misma.

1.3 Analisis de la normativa del Codigo Orgénico de la Economia Social
de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién en torno al nombre

comercial.

El Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion,
fue expedido en el afio 2016 y derog0 a la anterior Ley de Propiedad Intelectual. Este Codigo
es bastante extenso por lo que en él, se encuentran comprendidas las principales leyes de
propiedad intelectual de nuestro pais. Dentro de este Codigo, hemos encontrado ciertas

falencias que iremos destacando a lo largo de este trabajo.

En el presente punto del trabajo de titulacion, analizaremos los articulos que regulan el
nombre comercial dentro del Codigo, mismos que van desde el articulo 415 hasta el 423. En
el titulo precedente, ya pudimos analizar la definicion y aquello que comprendia la proteccion
del signo. Ahora, analizaremos los articulos faltantes para asi completar la informacion

necesaria sobre este signo.

Como lo mencionamos previamente, el articulo 415 y 416 fueron analizados en el punto
previo, asi que, encontramos un poco redundante volver a analizarlos en este punto también,
es por eso, que empezaremos desde el articulo 417 que sostiene lo siguiente: “Articulo 417.-
Renuncia al registro: El titular de un registro de nombre comercial podra renunciar a sus
derechos sobre el registro. La renuncia al registro del nombre comercial surtird efectos a

partir de su solicitud ante la oficina nacional competente.” (Asamblea Nacional, 2016)

Debemos tomar en cuenta que la renuncia, se da solamente en aquellos casos en los que el

nombre comercial se encuentre registrado, y el efecto juridico de esta renuncia es que se
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perderan todos los derechos sobre ese nombre comercial, la titularidad y la posibilidad de
poder tomar acciones legales contra terceros que lo usen o busquen registrarlo. En este caso,
consideramos que no existe la informacién suficiente como para que podamos realizar el
tramite de manera satisfactoria, no se explica si se realiza en linea, documentos necesarios,

tiempo del tramite, etc.

Continuando con nuestro analisis, en el articulo 418, se presentan 6 prohibiciones para
nombres comerciales. En el primer caso, se explica la imposibilidad de registrar algo que no
cumpla con la definicion principal de un nombre comercial, misma que esa contenida en el
articulo 415. Por ejemplo, si se intenta registrar como nombre comercial un signo que cumple

con las caracteristicas de un lema comercial.

En el segundo caso, no se podra registrar el signo cuando sea idéntico o se asemeje lo
suficiente para poder tener riesgos de confusion o que se asocien las empresas que lleven el
nombre comercial y no sean las mismas. Se prohibe también registrar aquel signo que infrinja
el derecho de propiedad industrial o de autor de un tercero. Dentro de las prohibiciones
encontramos también la imposibilidad de registro de aquellos signos que puedan causar
confusion al pablico. Claramente, el signo tiene que ir de acuerdo a la ley, a la moral y al

orden publico.

Posteriormente, en el articulo 419, se explica como se llevaran los plazos y procedimientos
correspondientes. Sin embargo, lo que podemos destacar de este articulo es la parte final,
donde se explica que “el tramite de registro de un nombre comercial serd el establecido para
el registro de marcas” y consideramos que esta es una falencia mas que presenta esteCcodigo.
Hoy en dia, el nombre comercial y la marca ya se prestan para confusiones, y si el Codigo ha
previsto el mismo tramite para ambos, se hace mas grande la posibilidad de confundirlos,

sobre todo si existen emprendedores que buscan realizar el tramite por si mismos.

En lo que respecta a la vigencia del registro, en nuestro pais, estara protegido por 10 afios
desde su concesion. La palabra “concesion” nos lleva a pensar que se contaran los afios desde

que el SENADI envia el titulo, después de todos el proceso correspondiente.

14



En lo que respecta a los derechos del titular, principalmente tenemos la posibilidad de poder
impedir que terceros usen dentro del trafico comercial un signo que sea muy similar o
idéntico al propio. Los titulares de nombres comerciales registrados, estan facultados para
solicitar cualquier medida de tipo penal, civil o administrativo en el caso que sus derechos
hayan sido vulnerados por la posibilidad de causar confusiones o asociaciones. Y esta es una

de los mayores beneficios que se puede encontrar al momento de registra cualquier signo.

Continuando con el analisis de la normativa, es importante conocer qué se dice textualmente
sobre la transferencia, puesto que, es algo que requiere de andlisis puntual.

“Articulo 422.- Transferencia de nombre comercial.- La transferencia de un nombre
comercial s6lo podra efectuarse conjuntamente con la de la empresa en la cual se desarrollare

la actividad identificada mediante el nombre comercial.”

Este es el daltimo articulo referente al nombre comercial dentro del Codigo Ingenios, mismo
que, habla de la transferencia del nombre comercial de un titular a otro, puede ser por compra
y venta, donacién, o cualquier otro modo que se tenga para adquirir el dominio. En este caso
podemos observar que, la transferencia solamente podra realizarse a la nueva empresa que
continuard realizando las actividades con las cuales se identificaba al nombre comercial
anteriormente. De esta manera, se podran evitar confusiones para los consumidores. Por
ejemplo, si el nombre comercial que se tranfiere, se usaba para identificar un negocio de
cosmeéticos, el nuevo titular del nombre comercial, deberé usarlo para identificar la misma

clase de productos.

Llegando a ciertas conclusiones dentro del presente capitulo, sabemos que la doctrina tiene
muy homogenizado el concepto y la definicion de nombre comercial, las diferencias entre

las analizadas han sido muy leves.

Por otro lado, dentro de la proteccidn, podemos observar que en la gran mayoria de paises de
Latinoamérica, el registro es sumamente importante y otorga prerrogativas muy similares a

aquellas que se otorgan dentro de nuestro pais. Aungue hay que tomar en cuenta que muchas
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de las leyes actuales sobre nombre comercial, deben ser tomadas en un contexto y entendidas
también junto a la doctrina, lo cuél, hace que la labor de un abogado sea indispensable dentro

de estos procesos.

En lo personal, considero que la propiedad intelectual es una rama que va tomando cada vez
maés fuerza dentro de nuestros paises. Con el paso del tiempo, notamos que lo més importante
son las creaciones que provienen de nuestra creatividad e intelecto, puesto que, son muy
personales y en muchos casos son el resultado de mucho tiempo de preparacion y estudio. Es
por eso que, considero importante reconocer que el estudio profundo de esta rama del derecho
es cada vez mas imperante. En el caso, que se busque realizar registros en paises que no sean
Ecuador, siempre se pueden tener filiales o abogados corresponsales que puedan brindar un

servicio de calidad a un empresario que lo requiera.

Por Gltimo, vemos que la normativa del Cédigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos y la Innovacion, no tiene diferencias abismales con otras legislaciones.
Tienen requisitos muy parecidos y los procesos son casi iguales. Sin embargo, en nuestra
legislacion anterior, es decir, en la Ley de Propiedad Intelectual, consideramos que se tenian
menos dificultades para poder ejercer la propiedad intelectual en nuestro pais, empezando
desde la denominada “prueba de uso” misma que serd estudiada a profundidad en los

siguientes capitulos de este trabajo de titulacion.
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CAPITULO II

2. ANALISIS DE LEGISLACION INTERNACIONAL EN
TORNO AL NOMBRE COMERCIAL. BREVE REFERENCIA
A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

2.1 Andlisis de la Ley de Marcas (Espafia)

Dentro de este capitulo, nos inmiscuiremos directamente en lo que se conoce como
“legislacion comparada”. Donde tomamos como referencia la normativa interna de otros
paises y la comparamos con la nuestra. El objetivo de estas comparaciones y este tipo de
estudio, es poder sefialar ciertas falencias que podamos encontrar en nuestra normativa y

también como podemos mejorar aquellos desaciertos que encontremos en nuestra ley.

En este caso, empezaremos a analizar la Ley Espafiola y las implicaciones sobre el nombre
comercial, como se desarrolla y cual es el proceso que debe seguirse en Espafia para poder
registrarlo. El nombre completo de esta ley es “Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”

y su Ultima actualizacion publicada fue en el afio 2018 por la Jefatura de Estado en Espafia.

La ley mencionada, esta exclusivamente destinada hacia el proceso y registro de marcas. Y
nos preguntamos, porqué dentro de esta ley podemos encontrar lo referente al nombre
comercial y la respuesta es sencilla, las leyes previstas sobre marcas, seran aplicadas de
manera “supletoria” a lo referente a nombres comerciales. De igual manera en el registro, se

ha previsto un proceso muy similar para ambos.

Lo referente a los nombres comerciales se encuentra en el Titulo X de la Ley, que va

solamente del articulo 87 al 91. Los cuales seran analizados a continuacion.

Empezaremos por el capitulo referente al concepto, y como habiamos analizado en nuestro
capitulo anterior, se mantiene lo siguiente: “1. Se entiende por nombre comercial todo signo
susceptible de representacion gréfica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y
que sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan actividades idénticas o
similares.” (Jefatura de Estado, 2001)
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Sin embargo, lo que llama la atencidn de este articulo, son los siguientes incisos, donde nos
explican exactamente qué pueden ser considerados como nombre comercial, y en la ley

espafola encontramos las siguientes posibilidades:

“a) Los nombres patronimicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas
juridicas.

b) Las denominaciones de fantasia.

c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.

d) Los anagramas y logotipos.

e) Las iméagenes, figuras y dibujos.

f) Cualquier combinacion de los signos que, con caracter enunciativo, se mencionan

en los apartados anteriores”.

Entonces, en el primer literal, tenemos los nombres patronimicos, que son los nombres
propios de los empresarios, es decir, lo que nosotros conocemos como nombre civil. En el
caso ecuatoriano, podemos poner varios ejemplos de grupos empresariales muy importantes,
cuyos nombres empezaron asi y se han mantenido durante el tiempo. Por ejemplo: Gerardo

Ortiz e hijos.

En el caso de las razones sociales, podemos definirlo como aquel nombre legal que tiene una
empresa para poder ser aprobado por la entidad competente, en el caso ecuatoriano, es la
Superintendencia de Compafiias. En esta entidad, se tienen que registrar todas las compafiias
que busquen empezar a funcionar dentro de nuestro pais. (Paz Rosales, 2016)

En este caso, la ley espafiola coincide con el Cddigo Ingenios, donde también se podria
registrar como nombre comercial, una razon social. Sin embargo, considero que en el caso
ecuatoriano, deberia ser importante realizar la diferenciacion, donde se deje claro que el

nombre comercial es distinto a la razon social (en el caso de inscripcion y registro).

En el literal c y d, se mencionan a las denominaciones de fantasia y aquellas que hagan
alusion al objeto de la actividad empresarial. En este caso las denominaciones de fantasia son

aquellas creadas por la imaginacién y creatividad de los seres humanos, no tienen
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necesariamente sentido alguno. En el literal d, podemos tomar como ejemplo cualquier
empresa que en su nombre tenga la actividad a la que se dedica.

En el literal d, se habla de “anagramas y logotipos” para lo cual buscaremos una definicion.
Un anagrama se refiere a aquel “procedimiento que consiste en crear una palabra a partir de
la reordenacion de las letras de otra palabra”. (Oxford Languages and Google, 2021)
Claramente, esto tendra mucho que ver con la imaginacién y creatividad de los empresarios

gue busquen crear o0 inventar un anagrama que vaya bien con su negocio.

Existen también personas que al formar comparfiias, ven en el éxito ajeno una
oportunidad de lograr el suyo, mediante la adopcion de  nombres
comerciales similares, y de esta manera la gente pueda asociarlos con las
comparfiias que gozan de la preferencia de las personas para que estas, mediante una
“asociacion por confusién” consuman bienes o servicios pensando que provienen de las

empresas que poseen una trayectoria de éxitos y la preferencia del mercado.

Continuando, en el articulo 88 podemos observar cuales son las prohibiciones de registro, en
el literal a, claramente se explica que no se podran registrar los nombres comerciales que no
cumplan con los requisitos minimos, Sin embargo, los incisos b y ¢, nos redireccionan a otros

articulos. Para comprender este articulo, revisaremos desde el articulo 5 al 10 de la misma

ley.

Entonces, en el articulo 5 se encuentran las prohibiciones absolutas, aquellos signos que no
pueden registrarse como marca, principalmente porque no cumplen con los criterios minimos
que la ley fija para que una marca o nombre comercial pueda ser registrado. (eDefense, 2021)
Y en este punto, nos referimos a marcas, puesto que, lo que se disponga para las mismas,
seran normas supletorias para los nombres comerciales. En este articulo se enumeran las
prohibiciones, las mismas que incluyen: aquellos que carezcan de caracter distintivo, los que

sean contrarios a la ley, etc...

En los siguientes articulos, se encuentran las prohibiciones relativas, es decir, aquellos signos

que podrian ser registrados, por no tener ninguna prohibicion absoluta. Sin embargo, el signo
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no se encuentra disponible porque existen derechos preexistentes de terceros, por lo tanto, no

podrian ser registrados sin causar perjuicios. (eDefense, 2021)

Dentro de las prohibiciones relativas, tenemos las siguientes: marcas anteriores, nombres
comerciales anteriores, marcas y nombres comerciales renombrados, otros derechos y por
altimo, marcas de agentes o representantes. Todos estos articulos hacen perfecto sentido,

puesto que la ley, busca hacer respetar los derechos de terceros.

Posteriormente, se explica cudl es el proceso que se debe seguir para registrar un nombre
comercial, y es muy similar al que tenemos en Ecuador. Se tiene que llenar una solicitud en
donde deberan especificarse cuales son las actividades que van a desarrollarse, y estas
actividades tendran que estar de acuerdo con la clasificacion internacional, dependiendo si
van a proporcionarse productos o servicios y claramente, se tienen que pagar ciertas tasas

para llevar a cabo el tramite.

En el articulo 90, encontramos los derechos que seran conferidos por el registro y sabemos
que, se otorga un derecho exclusivo para usar el nombre comercial dentro del trafico
mercantil. En el articulo 91 en cambio, se presenta lo que se denomina como “nulidad y

caducidad del nombre comercial”

En el primer numeral del articulo 91, se habla de que se declararéa la nulidad del nombre
comercial y se dispone que se realizara conforme a lo que se encuentra previsto para las
marcas y también cuando se incurra en alguna prohibicién que se encuentra en el articulo 88,
las mismas que analizamos anteriormente como “prohibiciones de registro”.

En el segundo numeral, nos habla de la caducidad del nombre comercial, y también nos

refiere a las normas previstas para las marcas.

En cuanto a la caducidad, sabemos que, el nombre comercial tiene una duracion de 10 afios
y puede ser renovado. En lo que respecta a marcas, en los articulos previos de esta ley,
podemos ver que hay varias razones por las cuales puede darse la caducidad, como por

ejemplo: caducidad por falta de renovacion o caducidad por falta de uso.
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2.2 Analisis del Manual de Marcas (Colombia)

Este Manual ha sido emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el 3 de marzo
de 2017. En el presente punto analizaremos todo lo correspondiente a la regulacion del
nombre comercial en Colombia, y esto incluye también el Codigo de Comercio donde esta

figura se encuentra regulada de manera general.

Es importante tomar en cuenta que en el Codigo de Comercio, en la seccion 1V se encuentra
todo lo que respecta a nombres comerciales y ensefias. Pero, ¢porqué dentro de esta seccion
se da el mismo tratamiento para estas dos figuras? ;Qué son las ensefias comerciales?
Decimos que este es un signo que es perceptible por el sentido de la vista y su principal
funcionalidad es identificar a un establecimiento de comercio. Puede consistir en varias
cosas, como por ejemplo, letras, nimeros, palabras, dibujos o una combinacién de éstos.

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2021)

En los articulos referentes al nombre comercial, podemos ver que se regula de la misma

manera el nombre comercial y las ensefias.

Primero, empezaremos tomando en cuenta que, el Codigo de Comercio Colombiano, en su
articulo 516, coloca al nombre comercial como un elemento integrante de un establecimiento
de comercio y le da el mismo tratamiento que la mercancia, el mobiliario, instalaciones, etc.
(Presidente de la Republica de Colombia, 1971)

Empezamos tomando en cuenta este articulo puesto que, es importante tener el antecedente
de que en Colombia el nombre comercial es igual de importante incluso que aquellos bienes

que son tangibles.

En el articulo 603 del Cddigo de Comercio, se explica claramente como se adquiere el
derecho y la verdad, no presenta novedad alguna. Como en todo nuestro analisis previo, este
cddigo sostiene que se adquiriran los derechos sobre el nombre comercial por su primer uso
sin la necesidad de registro. Sin embargo, lo que es notable en este articulo es que, puede

solicitarse el deposito del nombre comercial.
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Para comprender esto de manera més completa, nos direccionamos al Manual de Marcas,
donde en el numeral 3.5.7.8.3.1 se explica que el deposito es un mecanismo legal, el mismo
que “constituye un medio de prueba asociado a la fecha del primer uso, pero que no bastara,
por si solo, para dar por probado el uso del nombre comercial.” (Superintendencia de

Industria y Comercio, 2017)

Posteriormente, se trata el efecto juridico del depdsito y va en completa sincronia con lo que
afirma el Manual de Marcas, mencionado anteriormente. Y en el Cddigo de Comercio se
consolida que el depdsito no constituye por si solo un derecho sobre el nombre. Se presume
también, que el depositante, es decir, aquella persona que esta solicitando el derecho sobre

el nombre, empez0 a usar el nombre desde el dia en que realiza la solicitud.

En el Manual de Marcas, se completa la idea que tenemos sobre el derecho sobre un nombre
comercial y se conservan los requisitos que tendra que demostrarse que el comerciante o el
opositor ha utilizado este signo de una manera “personal, continua, real, efectiva y publica”

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)

En este punto desarrollaremos a qué es lo que se refiere con cada una de estas caracteristicas
dentro del Manual de marcas.
1. Personal: quien dice ser el opositor lo haya usado o se haya usado por un tercero
gue no ha tenido autorizacion para hacerlo.
2. Continua: que se ha venido usando por un periodo de tiempo sin interrupcion
alguna.
3. Real y efectivo: en este punto, se debe probar que el empresario o el opositor se
identifican en el comercio con dicho nombre comercial.
4. Pdblico: que el nombre comercial debe ser reconocido por los consumidores.

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2017)

Volviendo al Codigo de Comercio, se sostiene que no se podran usar denominaciones

contrarias a las buenas costumbres o al orden publico como nombre comercial. Por otro lado,
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se prohibe también, que se usen nombres comerciales que puedan llevar a confusiones a
terceros sobre las actividades que se llevan a cabo con ese nombre. (Presidente de la
Republica de Colombia, 1971) Por lo tanto, el nombre comercial tendra que ir directamente

relacionado con la actividad que se va a desarrollar dentro de la empresa.

Dentro de las prohibiciones que se afiaden dentro del Cddigo, también esta aquella que
consideramos mas comun: no se podra usar como nombre comercial una marca que se
encuentre previamente registrada y esté dentro del mismo sector de negocios.
Posteriormente, se procede a tratar la cesion del nombre comercial y en este Cddigo, se
prevee que la cesion del nombre comercial se realice como parte de la transferencia del
establecimiento de comercio, sin embargo, también es posible que aquella persona que

transfiere el establecimiento, se reserve el nombre comercial para si mismo.

Llegando a la parte final de la regulacién sobre el nombre comercial, donde se tratan también
los derechos de aquellas personas que se sientan perjudicadas, al igual que en Ecuador, los
que se sientan afectados por el uso injustificado o cualquier otra razon, podran acudir ante

un juez para solicitar indemnizacion por sus perjuicios.

En cuanto al extincion de los derechos es bastante I6gica en este caso, puesto que, segun el

codigo de comercio, se extingue por tres “causales” que las enumeraremos a continuacion:

1. Retiro del comercio del titular

2. Terminacidn de la explotacion del ramo de negocios para que se destine.

3. Adopcion de otro ramo de negocios para la misma actividad. (Presidente de la
Republica de Colombia, 1971)

Como podemos ver, todas las causales son pertinentes y hacen mucho sentido en lo que
respecta al nombre comerccial, puesto que, este se utiliza para diferenciar a un comercio de
otros que puedan brindar servicios similares. Si en este caso, el negocio deja de funcionar,
no tendria sentido que el nombre comercial siga vigente, puesto que, no tendria ninguna

funcionalidad.

23



Ahora pasaremos a lo que se conoce como “prueba de uso” en el &mbito colombiano y segin
el Manual de Marcas, se indican tres maneras en las cuales se puede probar que se esta o
estuvo haciendo uso del nombre comercial. En nuestra legislacion no existe claridad en como
debe realizarse, sin embargo en el Manual de marcas se dan tres opciones para que pueda

probarse el uso de una manera real y efectiva.

La primera manera en la que puede probarse es mediante el deposito del nombre comercial,
en donde existe una presuncion de la fecha en la que se usé por primera vez el nombre
comercial. En segundo lugar, se presenta la posibilidad de presentar las facturas que se
otorgan en el establecimiento. Obviamente, en las mismas, debe constar de manera clara, el
nombre del establecimiento o del empresario, asi como la fecha en la que las mismas fueron
emitidas. Y, por ultimo, se explica que, certificaciones de la camara de comercio no son una
prueba contundente para demostrar que el nombre comercial esta siendo utilizado, sin

embargo, puede ser considerado un indicio claro de cuando empez06 a usarse.

Ninguna de las pruebas anteriormente mencionadas son pruebas que por si solas, podrian
traer un resultado favorable. Sin embargo, el momento en que las mismas se presentan juntas
y con otras pruebas adicionales, podria valorarse a las mismas como un todo y obtener un
resultado positivo en caso de registro u oposicion. En el caso de las ensefias comerciales, la
manera de probar su existencia es muy distinto, sin embargo, no es un tema que nos atarie en

este momento.

Como podemos ver, la legislacion colombiana es extensa en lo que respecta al nombre
comercial. EI Manual de marcas tiende a explicar y completar el codigo de comercio y
aquellos conceptos o articulos que pueden haber quedado incompletos o no sean faciles de

comprender para los administrados.
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2.3 Analisis de la Ley de Propiedad Intelectual (derogada)

En este punto, procederemos a analizar la Ley de Propiedad Intelectual, misma que se
encontraba vigente desde el afio 1998 hasta el 2016, cuando el Cddigo Organico de la
Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion la derogd. En la
mencionada ley, se empieza a regular el nombre comercial en el capitulo séptimo y solamente

constaban 6 articulos dentro del mismo.

La razon principal por la que hemos tomado en cuenta y hemos decidido analizar una ley que
ya se encuentra derogada, es porgue el tratamiento que se da al nombre comercial, a nuestro
criterio, es mucho mejor que la que se le brinda en el actual codigo y eso trataremos en el

siguiente cuadro comparativo.

Hemos usado las leyes que han regulado la propiedad intelectual en nuestro pais durante los
ultimos afos, y en este caso particular, lo relevante no serén los articulos ni su estructura,
sino las diferencias que podamos encontrar entre los dos. En tanto, que se han seleccionado
los articulos que tienen relacion entre si, ya que, el Codigo Ingenios tiene mas articulos en lo

que respecta al nombre comercial.

Tabla 1

Comparacion entre ley derogada y ley vigente.

Ley de Propiedad Intelectual Caddigo Ingenios

Art. 229. Se entendera por nombre comercial al signo o Articulo 415.- Definicion.- Se entenderd por nombre

denominacién que identifica un negocio o actividad comercial cualquier signo que sea apto para identificar a

econodmica de una persona natural o juridica. una persona o establecimiento mercantil en el ejercicio de
su actividad econdmica y distinguirla de las demas que
desarrollan actividades idénticas o similares.

Una persona o establecimiento mercantil podra tener mas
de un nombre comercial. Pueden constituir nombre
comercial, entre otros, una denominacién social, razén
social u otra designacion inscrita en un registro de personas
0 sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las
denominaciones o razones sociales de las personas
juridicas, pudiendo ambas coexistir.
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Anédlisis: en estos articulos, podemos ver que la definicion que trae la Ley de Propiedad intelectual, es mucho mas
reducida a la que se presenta en el Codigo Ingenios. Sin embargo, consideramos que cumple la funcién de poder explicar
a qué es el nombre comercial y cudl es su uso. Sin embargo, hay que destacar que en el articulo 415, en el inciso segundo,
se amplian las posibilidades de lo que puede ser considerado un nombre comercial y en el tercer inciso se analiza la
independencia de los nombres comerciales frente a otras figuras que sirven para identificar la empresas. Sin embargo, es
preciso indicar que de acuerdo a nuestra opinion, las distintas posibilidades de identificacién podian traer confusiones

para aquellas personas que no conocen la ley de una manera correcta.

Art. 230. El nombre comercial sera protegido sin
obligacion de registro.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace
de su uso publico y continuo y de buena fé en el comercio,
por al menos seis meses.

Los nombres comerciales podran registrarse en la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial, pero el
derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los
términos previstos en el inciso anterior.

Sin embargo, tal registro constituye una presuncion de

Articulo 416.- Registro declarativo del nombre
comercial.- El derecho exclusivo sobre un nombre
comercial se adquirird por su primer uso en el comercio,
publico, continuo, de buena fe y siempre que no vulnere
derechos prioritarios debidamente constituidos en el pais y
terminara cuando cese el uso del nombre comercial o cesen
las actividades de la persona o establecimiento comercial
que lo usa.

El titular del nombre comercial podra registrar ante la
autoridad nacional competente en materia de derechos
intelectuales, el registro tendra caracter declarativo. El

derecho al uso exclusivo de un nombre comercial
solamente se adquirird en los términos previstos en el
inciso anterior.

propiedad a favor de su titular.

En cualquier caso en que se alegue o se pretendiere
reconocer el derecho exclusivo sobre un nombre
comercial, se debera probar su uso publico, continuo y de
buena fe, al menos dentro de lo seis meses anteriores a
dicha alegacion o pretension. La prueba del uso
correspondera al titular del nombre comercial. A los
efectos previstos en este inciso, si el titular no fuere parte
en el respectivo procedimiento, se le notificara de oficio.

Analisis: Como podemos ver, el derecho sobre un nombre comercial se adquiere, en ambos casos, sin necesidad de
registrarlo. En ambos casos, podemos ver que se tienen que cumplir los mismos requisitos de publicidad, continuidad y
buena fé. Otra diferencia findamental, es que la autoridad competente para estos casos, solia ser la Direccion Nacional
de Propiedad Industrial, y no el IEPI como solia ser para el resto de figuras. En la actualidad, el SENADI es la autoridad
competente en materia de derechos intelectuales y no existe otra.

Sin embargo, la diferencia mas importante es que en en el Cédigo Ingenios, en el momento en que se busque reconocer
el derecho exclusivo sobre un nombre comercial, se tendra que probar el uso y el titular del mismo debera hacerlo. Sin
embargo, como podemos ver, no hay ninguna explicacion adicional sobre cual seria el proceso para probar el uso, ante
quién tendria que hacerse y los documentos que podrian servir para probarlo.

Art. 231. No podra adoptarse como nombre comercial un
signo o denominacion que sea confundible con otro
utilizado previamente por otra persona o con una marca
registrada.

Articulo 418.- Signos no protegibles ni registrables del
nombre comercial.- No se protegera ni podra registrarse
como nombre comercial un signo que esté comprendido en
alguno de los casos siguientes:

1. No pueda constituir nombre comercial conforme
al primer parrafo del articulo 415;

2. Cuando sea idéntico o0 se asemeje a un signo
distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo
de confusién o de asociacion;

3. Cuando consista en un signo que infrinja el
derecho de propiedad industrial o el derecho de
autor de un tercero, salvo que medie
consentimiento de éste;
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4. Cuando su uso sea susceptible de causar
confusion o engafio en los medios comerciales o
en el publico sobre la identidad, la naturaleza, las
actividades, el giro comercial o cualquier otro
aspecto de la persona que lo usa;

5. Cuando su uso sea susceptible de causar
confusion o engafio en los medios comerciales 0
en el pablico sobre la procedencia empresarial,
el origen u otras caracteristicas de los productos
0 servicios que la persona produzca o0
comercialice; y,

6. Cuando consista, total o parcialmente, en un
signo contrario a la ley, a la moral, al orden
publico o a las buenas costumbres.

Anélisis: En estos articulos se trata de las prohiciones que se tienen cuando se decida registrar un nombre comercial. En
el caso de la Ley de Propiedad intelectual, las prohibiciones son bastante concretas y sencillas, puesto que, simplemente
se prohibiria el registro de aquellos nombre comerciales que puedan ser confundibles con otras personas o marcas.
Inconveniente que podria solucionarse realizando una bisqueda fonética previa al registro. En este primer caso, a nuestro
criterio, la posibilidad de negar el registro era mucho mas amplia y estaba sujeta a la opinion subjetiva del funcionario
que se haga cargo del tramite.

Por otro lado, en el Codigo Ingenios, existe una lista de numerales que presentan prohibiciones de registro, que creemos
es taxativa, puesto que, consideramos que abarcan todas las posibilidades que podrian presentarse.

Art. 232. El tramite de registro de un nombre comercial
serd el establecido para el registro de marcas, pero el plazo
de duracién del registro tendra el caracter de indefinido.

Articulo 419.- Remisién.- El reglamento correspondiente
establecerd los requisitos, plazos y procedimientos, entre
otros, para el examen de la solicitud, su publicacion, la
presentacion de oposiciones, y la concesion o denegacion
de la solicitud. El tramite de registro de un nombre
comercial seré el establecido para el registro de marcas.

Avrticulo 420.- Vigencia del registro de nombre
comercial.- El registro de un nombre comercial tendra una
duracién de diez afios contados a partir de la fecha de su
concesion y podra renovarse, previo prueba de uso, por
periodos sucesivos de diez afios.

Andlisis: En este caso, las leyes concuerdan en que el trdmite previsto para el registro del nombre comercial, sera el
mismo que se encuentra establecido para las marcas. En la actualidad se tienen que seguir ciertos pasos, entre ellos
realizar una busqueda fonética y completar un formulario que se encuentra en la pagina web del SENADI. Claramente,
esta es una actividad técnica, que requiere de un profesional que haya estudidado y se haya especializado en esta materia
para poder realizar el registro de la manera mas eficaz. Por otro lado, encontramos que la duracién del registro sera
indefinido. Esta Ultima, parece poco conveniente, puesto que, puede existir la posibilidad que un comercio deje de
funcionar y por lo tanto, el nombre comercial seguiria vigente, quitdndole la posibilidad a marcas o nombres comerciales
similares de empezar un negocio y registrarlo.

Como podemos ver en el articulo 420 del Cédigo Ingenios, ya se establece un tiempo de duracion para el nombre
comercial, serdn 10 afios y podra renovarse “previo prueba de uso”. Sostenemos nuevamente la idea que la prueba de
uso podria traer varios problemas para los comerciantes, puesto que, en esta ocasion tampoco se prevé un proceso para
hacerlo ni los pasos a seguir. Pueden existir también, ciertas circunstancias externas, que no le permitan al duefio de un
negocio poder probar el uso del nombre, como, por ejemplo: una pandemia. En esos casos, podria ponerse en riesgo el
trabajo y esfuerzo de varios afos.

Art. 233. Los titulares de nombres comerciales tendran
derecho a impedir que terceros sin su consentimiento usen,
adopten o registren nombres comerciales, o signos

Articulo 421.- Derechos del titular.- El titular de un
nombre comercial podra impedir a cualquier tercero usar
en el comercio un signo distintivo idéntico o similar,
cuando ello pudiera causar un riesgo de confusion o de
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idénticos o0 semejantes que puedan provocar un riesgo de
confusién o asociacion.

asociaciéon con dicho nombre comercial o con sus
actividades.

En el caso de nombres comerciales declarados notorios, el
titular podra impedir a cualquier tercero usar en el
comercio un signo distintivo idéntico o similar cuando ello
pudiera causarle un dafio econémico o comercial injusto,
por razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario del nombre, o por razon del
aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o del
titular.

Andlisis: Cuando a estos dos articulos nos referimos, podemos ver que la similitud entre los primeros incisos es casi del
100%. Sin embargo, el Cddigo Ingenios, en el mismo articulo, trata sobre los nombres comerciales notorios. Se podra
considerar notorio, segun Marcelo (Vargas Mendoza, 2006) cuando “por su volumen de ventas, duracion, intensidad
o alcance geogréafico de su uso, valoracion o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,
sean generalmente conocidos por el sector pertinente del publico al que se destinan los productos, servicios o
actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.”

Art. 234. Las disposiciones de esta Ley sobre marcas seran
aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las
normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto

Articulo 423.- Aplicacion.- Serén aplicables a los nombres
comerciales, en lo que fuere pertinente, las disposiciones
del Capitulo VI de este Titulo.

renombre se aplicaran a nombres comerciales que gocen
de similar notoriedad o alto renombre.

Anélisis: En este articulo, podemos constatar, que también en la Ley de Propiedad Intelectual, se le daba un tratamiento
distinto a las marcas y nombres comerciales notoriamente conocidos, y es por eso que se aplicarian las normas de las
marcas que sean notoriamente conocidas. Al igual que en el Cédigo Ingenios, donde la falta de ley sera suplida por la
regulacion que se tiene para las marcas, que se encuentra en el capitulo VI.

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de documentos legales y autores.

Después de haber analizado diferentes legislaciones y aquellas que han quedado derogadas,
podemos encontrar varias similitudes y muchas diferencias en como se ejerce la propiedad
intelectual y la regulacién del nombre comercial en nuestro pais. Consideramos que, este
ejercicio de comparacion nos puede brindar mas ideas y mayor claridad en cuanto a las
recomendaciones que podriamos realizar a las autoridades, para que de esta manera, los

administrados puedan seguir protegiendo sus negocios de una manera satisfactoria.

De acuerdo a mi opinion personal, no considero que una legislacion nacional sea mejor que
otra, simplemente considero que hay unas que funcionan mejor. Todo dependera de ciertos
factores internos, como por ejemplo: contexto social, desarrollo de leyes junto a reglamentos,

cantidad de leyes comprensibles y practicas, calidad de funcionarios, etc.
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Sin embargo, creo que podemos mejorar mucho la calidad de nuestras leyes si tomamos en
cuenta aquellos aciertos que tienen otros paises y que pueden servir para hacer nuestras
normas ain mejor y de esta manera, como profesionales, poder brindar mejores servicios a

aquellas personas que lo requieran.

El beneficio que obtengan las personas que confien en nuestros servicios, dependera del nivel
de estudio y capacidad técnica para resolver aquellos problemas que se presentan a lo largo
de nuestro ejercicio profesional, pero este debe ir de la mano con leyes que sean practicas y
completas. EI momento en que uno de los codigos no estd completo, dejamos abierta la

posibilidad de un analisis subjetivo que pueda llegar a ser errado.
Es por eso que, en el siguiente capitulo analizaremos de manera exhaustiva cuales son, a

nuestro criterio, las dificultades que hemos encontrado después de analizar y comparar

nuestra normativa nacional.
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CAPITULO Il

3. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA
LEGISLACION ECUATORIANA RESPECTO DEL NOMBRE
COMERCIAL

3.1 Andlisis en lo que respecta a la prueba de uso
En este punto, procederemos a conocer todo a lo que se refiere la prueba de uso, en nuestro

pais y en otras legislaciones donde consideramos que se tiene una mayor claridad respecto
de como tiene que llevarse a cabo la prueba de uso del nombre comercial. Después de haber
investigado a profundidad el conglomerado de leyes de Colombia y Espafia, hemos podido
Ilegar a conocer que en estos dos paises incluso se presenta un Manual solamente para la esta

figura.

Considero plenamente que tener un Manual o Reglamento sobre la prueba de uso y mas
temas, podria traer certidumbre para que los administrados y para los abogados que ejercen
esta rama de la propiedad intelectual, ya que, al no contar con la informacion completa, se

puede inducir a errores que no podran ser solucionados en lo posterior.

En el caso ecuatoriano, se menciona a la prueba de uso sin si quiera definirlo ni explicar
como deberia realizarse, sin embargo, eso es lo que analizaremos en el presente punto
tomando en cuenta definiciones y analisis de autores y otras normativas en la que podamos

basarnos para completar ese mapa legal que necesitamos.

En nuestro Cddigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovacion, se menciona a la prueba de uso solamente en dos ocasiones: primero en el
articulo 366 que habla sobre la renovacion del registro de marca, en donde se sostiene que
“no se exigira prueba de uso de la marca” y solamente debera presentarse la solicitud de
renovacion, la misma que serd otorgada en los mismos términos del registro original.
(Asamblea Nacional, 2016)

Y en segundo lugar, lo encontramos en el articulo 420 en donde trata sobre la vigencia del

registro del nombre comercial, y se dice que el registro durard diez afios (...) y podra
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renovarse previo prueba de uso por periodos sucesivos de diez afios. (Asamblea Nacional,
2016) Entonces, vemos que el tratamiento de la figura es bastante limitada para ser tan

importante dentro del contexto ecuatoriano.

En este momento, consideramos pertinente comprender de manera clara y completa que es
la prueba de uso, y en ciertos casos, esta figura se utiliza también en lo que respecta a marcas.
Tomando en cuenta que estas dos figuras suelen ser tratadas de una manera muy similar, no
es algo que sorprende. Sin embargo, la prueba de uso, puede usarse en varios procesos, en la
oposicion, nulidad y caducidad, y consiste en solicitar a la parte contratria que demuestre que

usa todas las marcas o nombres comerciales de los que es titular. (Nogales Martinez, 2021)

En Espafia, el Manual Informativo sobre Prueba de Uso fue emitido en el afio 2019 por la
Oficina Espafola de Patentes y Marcas y en su introduccion, se explica el porqué de este
Manual y en realidad hace mucho sentido. La primera, es que, mediante la prueba de uso se
evitara que el mercado se llene de “marcas muertas™ es decir, que no se encuentran en uso y
estan impidiendo que otras sean registradas. El segundo caso, es que, en Espafia, podran
resolverse ciertas cuestiones mendiante la via administrativa y no tener que acudir a la via
judicial. (Gil Celedonio, 2021)

Tomando en cuenta las razones por las cuales se ha realizado este Manual, nuevamente se
presenta una definicion que confirma lo mencionado anteriormente sobre las diferencias con
la legislacion ecuatoriana. En esta definicion se dice que es un tramite y un “nuevo medio de
defensa” que acompana a aquella persona que busca registrar una marca o un nombre
comercial y el titular de una marca o nombre comercial se hayan opuesto al mismo. (Oficina
Espafiola de Marcas y Patentes, 2021) Claramente, si el titular que se ha opuesto al registro,

no puede probar el uso, la oposicion no se tendra en cuenta.

Es importante recalcar, que la autoridad competente no puede comprobar de oficio si lamarca
esta siendo usada y tampoco puede presentar a la otra parte la posibilidad de pedir la prueba
de uso. Esta aclaracion es muy importante puesto que, refleja esa posicion imparcial que

deben mantener las autoridades dentro de este tipo de tramites, lo cudl, brinda certidumbre a
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los administrados y sobre todo descarga la responsabilidad de dar el seguimiento suficiente

a las marcas de sus clientes.

En este Manual, también se le brinda la posibilidad al solicitante de pedir la prueba de uso a
uno o a todos los que se han opuesto al registro de su marca o nombre comercial, incluso a
ciertos productos o servicios para los cuéles se han registrado las marcas. De acuerdo a mi
opinion, esta medida es muy acertada, puesto que, puede existir el caso que hayan dos marcas
que han decidido coexistir pacificamente dentro del mercado, sin embargo, ninguna de ellas
se encuentre en uso y puedan frenar la posibilidad de obtener el registro de un nombre
comercial por separado. Por otro lado, considero que en el caso de marcas podria llevarse a
cabo de la misma manera, puesto que, aquellas que no se encuentren en uso, van a impedir

que otras similares sean registradas.

Ahora, hay ciertos signos que la ley establece que no estan obligados a probar su uso, y seran
aquellos que tengan menos de cinco afios de haberse registrado. Por lo tanto, los oponentes
tendran que probar el uso de sus marcas o nombres comerciales siempre y cuando tengan
mas de cinco afios de registro. Este argumento es completamente acertado, puesto que, no
tendria sentido registrar una marca o un nombre comercial para no usarlo. Es méas probable
que suceda que, se haya registrado una marca o un nombre comercial sin embargo, el negocio

no haya funcionado y haya dejado de usarse.

Aungue, es importante resaltar que pueden existir ciertos casos en los que, se registre primero
el nombre comercial o la marca, pero esto tenga como finalidad cunplir primero con este
proceso y después empezar a comercializar los productos. Esto ayudara a tener una mayor
proteccion el momento en que los productos o servicios entren al mercado. Todo esto obedece
a un plan de expansion que suelen tener las empresas cuando se insertan en un mercado

internacional.

Claramente, el Manual prevé varias maneras de calcular si el signo lleva mas de 5 afios
registrado, pero dependera de qué tipo de signo es. Por ejemplo si se trata de marcas o

nombres comerciales registrados en Espafia, se contardn los 5 afios desde que el registro
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queda en “firme” es decir, cuando no se puede interponer ningun tipo de recurso contra el
mismo. Por otro lado, en marcas y nombres comerciales registrados en la Unidn Europea, se
computa el plazo desde su registro. (Oficina Espafiola de Marcas y Patentes, 2021) ElI Manual
también analiza otras posibilidades pero son de legislacién internacional que no trataremos

en este momento.

Es importante tomar en cuenta que, este Manual se refiere mayoritariamente a las marcas, sin
embargo, como se ha mencionado en distintas ocasiones en el presente trabajo, tomamos
como ‘“‘supletorias” las disposiciones de marcas para los nombres comerciales. En los
siguientes puntos analizaremos cuestiones que consideramos de suma importancia para
completar el esquema de la prueba de uso y que se pueden tomar como accesorias para el

nombre comercial.

Para comenzar, trataremos lo que se conoce como “uso efectivo”, y forma parte fundamental
de la prueba de uso, puesto que, uno de los requisitos para que esta resulte favorable, es poder
demostrar que se estd haciendo “uso efectivo” de una marca o nombre comercial. Pero, ;a
qué se refiere? El Manual Informativo sostiene que este uso debe ser suficiente para cumplir
con su funcién, es decir: distinguir productos o servicios para los que se le fue concedido,
por lo tanto, el “uso aparente” no sera suficiente para mantener la marca y/o nombre
comercial, es decir, cuando los mismos se usen solamente en situaciones aisladas. (Oficina

Espafiola de Marcas y Patentes, 2021)

Consecuentemente, para probar su uso, se deberan considerar 4 factores esenciales: lugar,
tiempo, alcance y naturaleza. Con lugar, se refiere a que la marca se esté usando en el
territorio en el cudl se encuentra tutelado. En cuanto al tiempo, se comprobara que la marca
haya sido utilizada en los cinco afios previos a la solicitud de marca o nombre comercial.
Claramente, el uso debe haber sido constante y no debe haberse interrumpido por més de 5

anos.

A continuacion, con alcance, se tomara en consideracion “la magnitud del uso de la marca”

y este también incluye otros factores, como por ejemplo: volumen de ventas o la intensidad
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del uso. Es por eso que, segun mi criterio, cuan mayor sea el volumen e intensidad, mas
probable es que se esté usando de manera efectiva y correcta una marca y sera mas sencillo

probarlo.

En cuanto a la naturaleza, se hace alusién a que se debe estar utilizando la misma para
identificar los mismos productos o servicios que fueron enumerados en el registro. Dentro de
esta caracteristica, se debe acreditar que se haya usado de manera publica y externa, por lo
tanto, no podra considerarse efectivamente usada si este no se ha dirigido al mercado o se ha

usado de manera privada.

Como habiamos puntualizado anteriormente, este Manual se refiere casi en su totalidad a
marcas y se dan a conocer varias circunstancias y como resolverlas, por lo tanto analizaremos
solamente aquellos incisos que consideramos que se pueden adaptar de una manera correcta

a la figura de nombre comercial.

Continuaremos analizando la posibilidad que el nombre comercial sea usado por terceras
personas. Claramente, es ideal que la marca o el nombre comercial sean utilizados
directamente por el titular. Sin embargo, existe la posibilidad que el nombre comercial sea
usado por terceros, siempre y cuando exista el consentimiento del titular y haya sido otorgado
anteriormente. Si existe duda por parte de la autoridad competente, debera demostrarse la
relacion contractual, caso contrario, no serd necesario. (Oficina Espafiola de Marcas y
Patentes, 2021).

En este caso, existen varias posibilidades para que el titular del nombre comercial permita
que el mismo sea usado por terceros. Podria darse mediante un contrato de licencia o un
contrato de cesion. La diferencia radica en que el contrato de licencia simplemente permite
el uso del nombre comercial, empero, la titularidad se mantiene. Y por otro lado, el contrato
de cesion transmite la titularidad del mismo. Estos contratos se encuentran sujetos a lo que
manda la Ley 17/2001, de 8 de diciembre. (Wonderlegal Esparia, 2021)

Ahora continuaremos con las consecuencias en caso que se demuestre la falta de uso de una

marca o un nombre comercial y tomar en cuenta si las mismas son justificadas o no. Qué es
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lo que puede justificarse y qué es injustificable también. En el 2020, por la pandemia, muchos
negocios cerraron o no podian brindar atencion, en estos casos, ¢se podria justificar el no uso

de la marca o nombre comercial? Eso lo veremos a continuacion.

El oponente podra demostrar que existen causas que justifican la falta de uso de la marca y
estas causas tienen que ser extrafias a la voluntad del titular. Las causas deben acreditar las
siguientes tres caracteristicas:
- “guardar relacion directa con la marca;
- hacer imposible 0 no razonable el uso de la marca;
-y ser independientes de la voluntad de su titular.” (Oficina Espafiola de Marcas y
Patentes, 2021)

Tomando en cuenta que el uso debe probarse dentro de los cinco afios, las causas deben
haberse llevado a cabo dentro de este lapso de tiempo y se debera probar que se ha llevado a
cabo durante los cinco afios 0 durante pocos afios y demostrar que el resto de tiempo si se

hizo uso.

Es fundamental conocer cuales son los motivos que pueden justificar la falta de uso segun el
Manual de Marcas y son textualmente las siguientes:
e “Las restricciones a la importacion y otros requisitos oficiales impuestos a los
productos y/o servicios para los cuales se encuentre registrada;
e la posibilidad que el Estado pueda impedir la venta, por motivos de salud o defensa
nacional, de cualquier producto;
e posibles monopolios estatales; y
e causas de fuerza mayor reguladas en el Codigo Civil.” (Oficina Espafiola de Marcas
y Patentes, 2021)

Todas estas causales tienen ldgica, puesto que impiden de manera tajante la posibilidad de
usar la marca o nombre comercial de manera correcta. En el primer caso, existe la
probabilidad que el producto no pueda conseguirse y por lo tanto, no pueda venderse y deje

de usarse la marca. En el segundo caso, puede darse la eventualidad que el estado no permita
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la comercializacion de dichos productos. Por otro lado, puede suceder que existan
monopolios y por lo tanto, los articulos no se vendan y en dltimo caso, estan las causas de
fuerza mayor, en donde considero encajaria perfectamente el ejemplo de la imposibilidad de

abrir negocios y brindar atencion durante una pandemia.

Antagonicamente, también existen motivos que no justifican la falta de uso y también se
encuentran previstas en el Manual, sin embargo, faltaria una explicacion que nos permita
saber si las causales presentadas para todas las situaciones son o no taxativas, esto, brindaria

incluso mas claridad a los administrados.

Entonces dentro de las causas que no justifican la falta de uso se encuentran algunas como
las siguientes: problemas econdmicos o financieros, no contar con el tiempo necesario para
proceder al lanzamiento del producto, negociaciones para ceder el signo a un tercero y la
interposicion de nulidad de marca. (Oficina Espafiola de Marcas y Patentes, 2021) Como
comentamos anteriormente, no tenemos conocimiento si estas son las Unicas causales que no
lo justifican, por lo tanto, sera el funcionario competente el que tendra que decidir si las

razones presentadas encajan dentro de alguna de las causales contenidas en el Manual.

Continuaremos con el proceso que debe seguirse para solicitar la prueba de uso. En este caso,
el legislador espafiol, ha previsto que el solicitante puede requerir que el oponente presente
pruebas que acrediten que se estd usando la marca. Se tendré el plazo de un mes para
presentarla desde que se publica “el suspenso de fondo” de su solicitud en el Boletin Oficial

de la Propiedad Industrial.

Es importante conocer qué es a lo que se refiere el Manual con “suspenso de fondo”, y la
Oficina Espafiola de Patentes y Marcas sostiene que es un acto administrativo que informa al
solicitante de un signo que su solicitud tiene ciertos defectos que no permiten que se tramite
su solicitud de una manera normal. (Contestacion al Suspenso de Fondo con Peticion de
Prueba de Uso, 2022)
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Por otro lado, al oponente al que se le haya solicitado presentar la debida prueba de uso,
tendra que hacerlo en el plazo de un mes desde que se publica la peticion en el Boletin Oficial

de la Propiedad Industrial.

Las pruebas que puede presentar el oponente tendran que incluir todo lo relativo al lugar,
tiempo, naturaleza y alcance, que son los requisitos que habiamos analizado previamente.
Adicionalmente, se hacen recomendaciones de lo que podria admitirse como prueba, y entre
ellos se encuentran: “facturas, catalogos, listas de precios, declaraciones escritas y anuncios”
y para identificar la relacion directa con los productos, podrian aportarse fotografias, envases

y etiquetas. (Oficina Espafiola de Marcas y Patentes, 2021)

Posteriormente, existen varias circunstancias que podrian desarrollarse dentro del proceso, y
el Manual ha previsto varias de ellas y otorga una solucion y explicacion a aquellas. Sin
embargo, no nos compete analizarlas todas, puesto que no forma parte de los objetivos del
presente trabajo. No obstante, lo que si podemos tomar en cuenta es que, posterior a todos
los plazos, presentacién de pruebas y documentos, la autoridad competente decidira si se

concede parcial o totalmente o se niega el registro.

Ahora gue hemos examinado de una manera mas profunda la manera en la que se tiene que
seguir el proceso de la prueba de uso en Espafia, puedo afirmar que de acuerdo a mi punto de
vista, una de las soluciones que se podrian proponer al legislador, es poder regular el nombre
comercial y las marcas desde el Cdodigo Ingenios y adicionalmente crear un reglamento que
pueda dar las directrices que deben seguirse para poder contar con la seguridad que el nombre

comercial esta siendo protegido de manera correcta.

Considerando que en nuestro pais, el momento en el que se da la accidn de cancelacion por
falta de uso, la prueba es inversa, es decir, que a aquella persona a la que se le ha accionado,
tendra que ser la que pruebe que si estuvo haciendo uso de la marca. Sin embargo, podemos
destacar que, en Espafia, un tercero puede pedir la prueba de uso a una marca que considere

gue no esta siendo usada y de esta manera poder empezar el registro de la suya propia. Esto
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no da la seguridad que la marca me vaya a ser otorgada pero es una via para conseguir el

registro de una marca que sera efectivamente usada.

Ahora, analizaremos la reglamentacion colombiana, la misma que hace mencién a la prueba
de uso en el Instructivo de Signos Distintivos, que aclara mucho mas la manera en la que se
ejerce la propiedad intelectual, brindando criterios de autores y doctrina en general para poder

resolver las coyunturas que vayan presentandose a lo largo de los procesos.

En el numeral 3.5.7.8.3.4 corresponde a “Pruebas de uso de Nombre o Ensefia Comercial” y
se empieza haciendo una importante diferenciacion entre la marca de servicio y un nombre
comercial. Lo cual es completamente valido tomando en cuenta que en partes previas de este
trabajo, la legislacion espafiola hablaba casi en su totalidad de marcas y podria llegar a
infundir a errores. Si bien las normas que se encuentran previstas para las marcas, pueden
tomarse como supletorias para los nombres comerciales, consideramos que es incluso mas
adecuada la postura que toma el legislador colombiano en donde empieza diferenciando a

estos signos que pueden tomarse como iguales y confundirse.

Tomando en cuenta el parrafo precedente, el instructivo hace la diferenciaciéon de una manera
bastante sencilla: “ el nombre comercial distingue al empresario y la marca de servicios al
servicio mismo” (Superintendencia de Industria y Comercio, 2016) y sabemos que pueden
existir casos en los que ambas coincidan pero la misma prueba de uso debera realizarse de

distinta manera puesto que la una no sirve necesariamente para probar la otra.

Por lo tanto, en esta parte nos enfocaremos solamente a lo que se refiera al nombre comercial
y en los siguientes parrafos se hace una importante puntualizacion que indica que es
importante tomar en cuenta el modelo de negocio de cada caso concreto. Consecuentemente,
si un empresario ofrece productos de primera necesidad, claramente el uso del nombre
comercial va a ser mayor en comparacion a aquellos que tengan negocios con productos de
uso esporadico o mas especializados. Todo esto hace directa alusion a la continuidad que

tiene el nombre comercial en el mercado.
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Dentro del instructivo hay tres consideraciones que deben apreciar para poder emitir
resoluciones y estas se dan como recomendaciones para los funcionarios competentes dentro
de las resoluciones sobre nombre comercial. La primera circunstancia que se presenta es que,
las pruebas de uso del nombre comercial deberdn ser anteriores a la solicitud de marca, es
decir, ya debe haberse comprobado que el mismo se encontraba en uso. En segundo lugar,
las pruebas aportadas deberan probar que el uso del nombre comercial se estaba llevando a
cabo de manera continua. Y tercero, las pruebas que se aporten deberan permitir deducir que
el nombre comercial se estaba usando de manera publica y evidente. (Superintendencia de

Industria y Comercio, 2016)

Por otro lado, también se considera la posibilidad que el titular de un nombre comercial,
quiera registrar su marca, pero esto no es un presupuesto que asegure en un 100% que la
marca va a ser otorgada, asi el nombre comercial sea idéntico a la marca. Sin embargo,
considero que seria mas conveniente que la marca se otorgase al titular de un nombre
comercial idéntico, en tanto, precautelariamos ciertos derechos y conflictos que podrian darse
entre partes. Claramente, la marca que busque registrarse, debera seguir todos los pasos
pertintentes y cumplir con las demas exigencias que tenga la ley para que una marca sea

registrada.

Es importante tomar en cuenta estas consideraciones, puesto que, los nombres comerciales
registrados son un impedimento gigante para aquellas personas que buscan registrar su
marca, incluso cuando el uso no ha sido probado de una manera satisfactoria, de esta manera
se impiden registros de marcas que van a ser efectivamente usadas por los titulares de las

mismas en el desarrollo de sus negocios.

Es imperativo destacar que, para que un nombre comercial pueda oponerse exitosamente a
una marca, debe haber sido utilizado previo a la marca. Sin embargo, si la utilizacion del
nombre comercial de una manera puablica, ha sido posterior al otorgamiento de los derechos
sobre la marca, prevaleceran los derechos del titular de la marca sobre el uso del nombre
comercial. (PROCESO 111-1P-2007, 2007)
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Con el fin de completar la informacion sobre el nombre comercial, procederemos a analizar
el acuerdo de Cartagena, donde se expide la Decision Andina 344y se crea un régimen comdn
sobre Propiedad Industrial. En el mismo estan contenidas ciertas normas que corresponden

al nombre comercial.

Empezamos en el articulo 83, donde se detallan las prohibiciones para registro de marcas, y
en el literal b, dice textualmente lo siguiente: “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Paises Miembros,
siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al publico a error” (Comunidad
Andina de Naciones, 1993)

Dentro de este literal, se afiade una consideracién especial, que es la de inducir al publico a
error, puede darse la posibilidad que la marcay el nombre comercial identifiquen a productos
0 servicios completamente diferentes, en donde sea imposible confundirse, entonces
considero que podria llegarse a un acuerdo donde las marcas coexistan dentro del mercado.

Sin embargo, esta posibilidad debe ser analizada por el funcionario competente.

Luego, tenemos el capitulo VI que trata sobre el nombre comercial y solo consta un articulo,
que manda lo siguiente “128. El nombre comercial sera protegido por los Paises
Miembros sin obligacién de dep6sito o de registro. En caso de que la legislacién interna
contemple un sistema de registro se aplicaran las normas pertinentes del Capitulo sobre
Marcas de la presente Decision, asi como la reglamentacion que para tal efecto establezca
el respectivo Pais Miembro.” (Comunidad Andina de Naciones, 1993)

En otras palabras, lo que esta norma nos dice es que, se protegera el nombre comercial dentro
de los paises miembros y nuevamente se fusiona al registro de marca con el de nombre

comercial, sin otorgar diferenciacion alguna al registro de estas dos figuras.

Considero plenamente que gran parte de la confusion que se da hoy en dia para aquellas
personas que no conocen de manera profunda la ley, entre marcas y nombres comerciales es
la poca diferenciacion que se le otorga a estos dos simbolos en el Iéxico comUn. Si dentro de

las leyes se explicara de mejor manera la funcionalidad de ambas y se creara un proceso

40



distinto para su registro y oposicion, se eliminaria gran parte de la complejidad que existe

entre ambas por su evidente similitud.

Es preciso sefialar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en
varias ocasiones sobre la proteccién del nombre comercial y se hace el siguiente analisis
respecto del registro: sabemos que el nombre comercial se encuentra protegido sin necesidad
de deposito o registro, en las legislaciones en las que exista un proceso para registrarlo, los
titulares de los nombres comerciales, tendran derecho sobre los mismos sin la necesidad que

se encuentren registrados. (Proceso 111-1P-2007, 2007)

Como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones las dos vias para proteger al nombre
comercial: la del uso y la del registro. Ambas son validas y funcionan bien. Claramente,
tendra que probarse el uso por aquella parte que alegue que existe el derecho. Sin embargo,
nuevamente el Tribunal se ha pronunciado sobre este particular y sostiene que “(...) 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 comercial y si este no
existiese, no habria seguridad juridica para los competidores”. (PROCESO 111-IP-2007,
2007)

Entonces, creo firmemente que el Tribunal ha acertado en sus criterios e interpretaciones, las
mismas, se han realizado de una manera correcta y clara, que es comprensible para todos,
proporciona un material que puede ser usado en muchos casos y procesos dentro de la

propiedad intelectual.

En conclusion, considero plenamente que la prueba de uso es un mecanismo efectivo que
permite continuar en uso o registrar la marca o nombre comercial que queramos siempre que
se cumpla con los requisitos que la ley establece. Sin embargo, después de haber analizado a
profundidad otras legislaciones, considero que las mismas estan mucho mas completas y
permiten tener la claridad necesaria para solicitar la prueba de uso, presentarla, documentos
y el proceso que debe seguirse. Los Manuales y reglamentos son una herramienta importante

y sobre todo necesaria para poder hacer de esta figura algo sencillo de aplicar en nuestro pais.
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3.2 Andlisis de dificultades practicas por deficiente legislacion

Para empezar este punto, es importante destacar que este punto es vital para reconocer y
aterrizar aquellos puntos que hemos venido tratando y desarrollando a lo largo de todo este
trabajo de titulacion. A pesar que hay muchos que se han presentado desde la expedicién del
Cddigo Ingenios, hay muchos problemas relativamente nuevos que se han presentado como

consecuencia del paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades.

A menudo se escucha la expresion “dificultades o problemas practicos” sin embargo no se
sabe a ciencia cierta qué es lo que realmente abarca esta expresion. Para esto, (Espinoza
Freire, 2018) nos dice textualmente que significa lo siguiente: “Los problemas practicos son
dificultades, anomalias, situaciones negativas o diferencias entre lo que es y lo que debe ser.
Estos requieren de una accion para su solucion y pueden ser de caracter econémico, social,

educativo, gerencial, de salud individual o colectiva”.

Después de esto, conocemos que estos problemas se presentan puesto que, ya tenemos una
regulacion, es decir, el Codigo de Ingenios (lo que es) sin embargo, consideramos que tiene
errores y profundas deficiencias que deben ser corregidas para llegar a ser lo que debe ser.
Asi es como he definido el proposito del presente punto dentro del capitulo. Ademas,
sabemos que desde nuestra posicién no hay un cambio estructural que pueda ser hecho, sin
embargo, podemos aportar ciertas opiniones y datos para que los encargados puedan resolver

estas dificultades en pro de la sociedad.

Considero que una de las primeras dificultades que podemos tomar es: el no registro de un
nombre comercial. Es bastante comin que hoy en dia encontremos muchos nombres
comerciales en el mercado que no han sido registradas. Anteriormente, en nuestro pais no se
le daba tanta importancia como hoy en dia, y es por eso, que podrian darse varios problemas
cuando no se ha registrado. Todos sabemos que tenemos la posibilidad de oponernos al
registro de una marca o nombre comercial y tenemos un tiempo limite para hacerlo. Pero,

¢Qué pasa si no lo hacemos? ;Qué pasa si no se cumple dentro del término establecido?
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Para las preguntas que nos realizamos en el parrafo precedente, considero que es importante
conocer un problema préactico dentro del ejercicio de la Propiedad Intelectual y es aquello
que se conoce como ‘“nulidad relativa”. En términos generales, sabemos que lo que no
siempre llega a ser una nulidad absoluta, puede ser relativa, puesto que, esta nulidad puede
ser subsanada, mientras que la nulidad absoluta, no. Pero en términos méas especificos y

técnicos analizaremos la normativa interna e internacional para tenerlo més claro.

En el Cddigo de la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacion,
sostiene que aquellos vicios que no llegaren a producir una nulidad absoluta, quedaran
afectados de nulidad relativa, y esta nulidad tendré que ser declarada por la autoridad nacional
competente en el periodo de 5 afios contados desde la fecha de concesion. (Asamblea
Nacional, 2016)

Después de esto, pasaremos a analizar las causales que provocan la nulidad relativa de una
marca y en este caso nos referimos a “marca” puesto que, los articulos sobre el nombre
comercial son muy limitados y la normativa sobre marcas se toma como supletoria. En este

sentido, las causales son las siguientes:

1. Cuando la adquisicion hubiese sido concedida en contravencion del articulo 361;

2. Cuando la adquisicion hubiese sido efectuada de mala fe; o,

3. Cuando la adquisicion hubiese sido efectuada para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal.

Esta accion prescribird a los cinco afios desde la fecha de concesion del registro.

En el articulo 361 se encuentran las prohibiciones relativas, sin embargo, o que en este
momento nos atafie es el numeral 2, que dice textualmente lo siguiente: “2. Sean idénticos o
se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo o ensefia, siempre

que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusion o de asociacioén”

En este sentido, es muy sencillo si el nombre comercial es relativamente nuevo y se esta

registrando y se asemeja a una marca ya registrada. Claramente, no se dara paso al registro
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del nombre comercial y se solucionaria de una manera relativamente facil. El titular del
nombre comercial que buscaba registrarse, tendrd que ajustarlo dependiendo de las

observaciones que hayan sido realizadas por parte de la autoridad competente.

Empero, es importante considerar que podrian presentarse casos donde el nombre comercial
exista desde hace mucho tiempo pero no haya sido registrado. En ese momento, se crea una
enorme dificultad, puesto que, considero que existen dos posturas sobre este asunto. La
primera, brinda una solucién mas ventajosa hacia el nombre comercial no registrado, puesto
que, podria presentarse una accion de nulidad relativa en contra de una marca reciente que
esté en proceso de registro, tomando en cuenta que el nombre comercial va més tiempo en el
mercado y su proteccion se otorga con seis meses de uso pacifico. En este sentido, seria el
titular de la solicitud de marca el que deberia cambiarla para no crear confusion con el nombre

comercial.

La segunda postura, es aquella en la que se otorga la razon a aquella persona que tiene la
marca que es similar al nombre comercial, y como el mismo no ha sido registrado, ha podido
tener acceso a un registro. Sin embargo, en este particular, no podemos comprobar si el actuar
del titular de la marca ha sido de buena fe y trataba de registrar una marca que provino de su
ingenio o si su actuar fue de mala fe y solo buscaba tener una ventaja al “elegir” una marca
0 nombre comercial que ya se encontraba presente en el mercado pero sin registro.

Claramente si se sostiene que existe mala fe tendra que ser probado por quien lo alegue.

Entonces, en el intento de buscar una solucion a este inconveniente, estimo necesario cambiar
nuestra normativa, en donde, sea imperativo que todos los nombres comerciales sean
registrados, al igual que las marcas, para que puedan ser protegidas y tener el uso exclusivo
de los mismos. Y por otro lado, podria mantenerse la posibilidad que se protega el nombre
comercial con el primer uso, pero seria acertado que se elimine la posibilidad de proponer

una accién de nulidad relativa dentro de un tiempo tan extendido como lo son 5 afios.

Consecuentemente, una vez que se cumplan los 5 afios que la ley otorga, el registro marcario

no podra ser sometido a ningln otro tipo de recurso bajo el argumento de estar causando
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i acti istro quedaria “inmune” a acciones de nulida
detrimento a un tercero y practicamente su registro quedaria de nulidad

relativa. (Interpretacion Prejudicial, 2019)

Por otro lado, en la Decision 486, en el capitulo VII, se trata de la nulidad del registro y en
el articulo 172 en el inciso segundo, nos dice textualmente lo siguiente: “La autoridad
nacional competente decretard de oficio o0 a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravenciéon de lo
dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion
prescribira a los cinco afios contados desde la fecha de concesion del registro impugnado”

(Comisién de la Comunidad Andina, 2000)

Es fundamental tomar en cuenta que en este inciso se hace una apreciaciéon sumamente
importante, y es que se afiade la mala fe dentro de las particularidades que pueden cumplirse
para que pueda darse paso a la accion de nulidad relativa, todo esto, segin lo que establece
la Comunidad Andina, sin embargo, segun lo que establece nuestro Cédigo, se termina dando
el mismo resultado a ambas, es decir, las dos terminan tratindose como nulidades absolutas.
Estimo, que este requerimiento, podria ser otra de las soluciones que deberian implementarse
dentro de nuestra legislacién. La intencién de causar dafio de manera direccionada es una
situacion que cambia por completo el panorama e incita a brindar proteccion a la parte que

puede verse perjudicada con el registro.

Es importante conocer cuando un nombre comercial puede causar confusion o puede
asociarse con el propio. No obstante, en nuestra ley no se hace ninguna diferenciacion de los
mismos, y a mi parecer, son tratados de la misma manera. En el caso Pelican vs. Pelikan
(Interpretacion Prejudicial, 2021) el Tribunal de la Comunidad Andina hace una
interpretacion que arroja lo siguiente: el riesgo de confusion, se subdivide en riesgo de

confusion directo e indirecto y luego tenemos al riesgo de asociacion.

El riesgo de confusion directo es aquel que causa confusion en el consumidor, que adquiere
un producto pensando que es otro. Por otro lado, el riesgo de confusién indirecto le atribuye

un origen empresarial erroneo al producto que esta adquiriendo. Por Gltimo, el riesgo de
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asociacion, hace que el consumidor asocie las dos marcas, pensando que tienen una relacion

econdmica a pesar de diferenciar las dos. (Interpretacion Prejudicial, 2021)

Teniendo en cuenta y comprendiendo mas sobre la diferencia de estos términos, considero
gue tenemos mas herramientas para poder presentar un reclamo ante la autoridad competente
cuando comprobemos que nuestros derechos estan sufriendo un detrimento. Entonces, este
“problema” puede ser facilmente resuelto con un reglamento. En este caso, hemos propuesto
una Interpretacion Prejudicial por parte del Tribunal de la Comunidad Andina, que es
bastante claro y didactico, sin embargo, podriamos tratarlo solamente como una consulta

Unica, puesto que, hacerlo en todos los casos podria tomar demasiado tiempo.

Abiertamente podemos decir que el problema principal no es como tal que no se hayan
diferenciado las dos expresiones, sino a mi parecer, la dificultad real se presenta cuando a
causa de uno de estos dos errores, el titular empieza a perder clientes y posibles ventas por
equivocaciones. Entonces, no podriamos ni siquiera llegar a calcular la pérdida de recursos
que podria llegar a darse si no se regulan correctamente estas situaciones, por lo tanto,

considero que este es el principal problema.

Dando continuidad a las dificultades por la regulacion deficiente, la tercera que he tomado
por importante, es la falta de actualizacion que tiene nuestro cddigo, la globalizacion y la
conectividad, hacen que sea imperativo que este particular sea regulado también. La
posibilidad de no registrar el nombre comercial hoy en dia, es algo imprudente por la enorme
cantidad de publicidad que consumimos hoy en dia a través de redes sociales y otras

plataformas digitales de las cuales casi el 100% de la poblacion es usuaria.

Tomando en cuenta lo establecido en el parrafo precedente, considero vital que dentro de un
reglamento se pueda tomar en cuenta las redes sociales como un factor que puede determinar
la confusién o asociacién que puede tener un consumidor con otro comercio o0 marca. Incluso
de esta manera, podria verificarse la cantidad de potenciales cuentas, perfiles y negocios que

llegarian a inducir a errores a los consumidores.
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Por otro lado, se deberia establecer y otorgar un valor probatorio a las cuentas presentes en
diferentes plataformas. A mi parecer, deberian incluso establecerse ciertos requisitos para
poder tomar una cuenta de Instagram o Facebook como un documento adicional que pueda
evidenciar el uso de un nombre comercial y por lo tanto, pueda usarse como medio probatorio
para el registro o la renovacion. Es dificil decir con exactitud qué cantidad de emprendedores
usan redes sociales para publicitar sus productos o servicios, y de esta manera, realizar ventas,
empero, me atreveria a afirmar que al menos el 95% de los negocios tienen perfiles en redes

sociales. Y no solo negocios, incluso Estudios Juridicos y Empresas Publicas.

Es I6gico que en la era de la globalizacion, el momento en el que se decide empezar un nuevo
negocio o empresa e inmediatamente se cree un perfil de Instagram o Facebook, ¢seria este
un medio idéneo para comprobar la fecha de la utilizacion del nombre comercial? Por otro
lado, también existe la posibilidad de comprobar que no se esta dando el debido uso al mismo,
mediante la comprobacion del abandono de las redes sociales creadas para la empresa. Si
bien, no es un factor 100% determinante y tendran que aportarse mas pruebas contundentes
pero confio en que puede tomarse enteramente como un elemento diferenciador para obtener

un beneficio adicional.

A primera vista, esto puede sonar un poco futurista, sin embargo, se conoce que incluso
dentro de procesos administrativos y judiciales, se han aceptado mensajes, publicaciones e
incluso tweets para poder demostrar o avalar la tesis de alguna de las partes como pruebas
adicionales. Consecuentemente, pienso que es algo sumamente légico y realizable, siempre
y cuando se sigan las formalidades que sean exigidas por las autoridades competentes. Por lo
tanto, el primer paso seria implementar los preceptos necesarios para desarrollar este tipo de
innovaciones dentro de nuestro pais, empezando con el Cddigo Orgénico General de

Procesos, siguiendo por reglamentos y/o Manual es de Propiedad Intelectual.

A continuacion analizaremos brevemente la posibilidad de incluirlo como prueba, tomando
en cuenta que en el articulo 202 inciso tercero del COGEP (Asamblea Nacional, 2016), se
establece textualmente lo siguiente: “Podra admitirse como medio de prueba todo

contenido digital conforme con las normas de este Codigo”. Pero tal cual como habiamos
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mencionado anteriormente, no existe mayor informacion sobre el proceso que debe seguirse.

Es asi que notamos una falla enorme en nuestro COGEP también.

Claramente, hay distintos tipos de contenido digital que podrian incluirse dentro de los las
pruebas electronicas. El primero, es el documento informatico, los cuéles pueden ser: mails,
sms y mensajes por aplicaciones de mensajeria instantanea, como por ejemplo, WhatsApp.
(Procel Alarcon, 2019) Asimismo, segun (Jaime Martinez, 2016) este documento
informatico, tendrd que cumplir ciertos requisitos para que cumpla con su valor probatorio,
y sefiala 5 literales, a continuacion: A) Inteligibilidad: es decir, que pueda ser entendido.
(Real Academia Esparfiola, 2022) B) Forma: que se transmitan de forma electrénica. C)
Imputabilidad: que se le pueda atribuir a una persona. D) Accesibilidad: que se pueda
consultar posteriormente. E) Conservacion: que se conserve en el formato en el que se genero

y gque se mantenga cualquier dato que permita determinar el origen.

Visto que, esta informacion no puede ser encontrada en ningun documento legal de nuestro
pais, es que debemos acudir a articulos y posiciones doctrinarias que puedan respaldar el uso
de este tipo de documentos dentro de procesos judiciales y administrativos. Sobre todo,
traeria enormes beneficios y avances para la cultura legal de nuestro pais como pruebas

adicionales y complementarias.

La siguiente dificultad que hemos encontrado estd de cierta manera ligada a la anterior a
causa de la falta de regulacion. La prueba de uso es un instrumento muy Util cuando se cuenta
con la informacién necesaria, por ejemplo: cuando se debe solicitar, como es el tramite,
cuéles son los documentos que tendran que presentar, cual es el plazo, etc. No obstante,
ninguna de estas preguntas se encuentra respondida en nuestra ley. Por lo tanto, quedara a
decision total y completamente subjetiva del funcionario encargado del tramite, lo cual,

genera inseguridad juridica para los ciudadanos.

Tomando en cuenta ese antecedente, sostengo que es comprensible que emprendedores y

comerciantes decidan no realizar el registro de su nombre comercial, dado que, el proceso es
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complicado y adn un tanto desconocido, puesto que, la informacidn sobre ciertos temas es

escasa y provoca incertidumbre.

Continuando con las complicaciones que podemos encontrar, estimo necesario tomar en
cuenta otras posibilidades que no estan contmpladas en la normativa pero podrian traer
soluciones viables a los comerciantes, pero nuevamente no se encuentran definidos ni
delimitados dentro de las disposiciones legales. En especifico, nos referimos a los acuerdos
de coexistencia. A continuacién podremos definir a estos acuerdos como una situacion en la
que dos empresas distintas tienen una marca igual para ofrecer productos o servicios sin que
esto les afecte mutuamente. Para este tipo de acuerdos, es vital tomar en cuenta que
normalmente este tipo de acuerdos son utilizados por marcas pequefias en una determinada
zona geografica. Después de un tiempo, podrian darse inconvenientes cuando la una empieza
a entrar en la zona de la otra cuando empiezan a expandirse. (Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, 2006)

Dentro de estos documentos, las empresas reconocen que ambas tienen derechos sobre la
marca y aceptan los términos en los que ambas van a coexistir. Las dos empresas tedran que
amoldarse y respetar los preceptos establecidos. Adicionalmente, una cuestion importante
que debe tomarse en cuenta es: el interés publico. En el documento de La Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, se pone un ejemplo muy claro, y se sostiene que el
interés publico se veria afectado por ejemplo si dos productos médicos distintos, llevan la
misma marca (Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, 2006), esto podria afectar

directamente a los consumidores de los mismos causando perjuicios incluso a la salud.

Otra de los puntos a los que se debe tomar en cuenta, son las medidas antitrust. Estas medidas
estan “dirigidas a asegurar la competencia de los mercados”. (Diccionario Panhispanico del
Espafiol Juridico, 2020) Puesto que, la confusion entre dos productos similares, podria traer

dificultades a la competencia dentro del mercado.

Esto quiere decir que, podriamos obtener soluciones viables sin llegar a instancias que

puedan llegar a ser mas desgastantes, engorrosas y costosas para las partes, como lo es la via
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judicial. Es indispensable tener en cuenta este tipo de acuerdos en caso que se tome la
decisién de no registrar un nombre comercial, siempre y cuando el otro comercio no afecte
con el rédito econdmico de la empresa. Por lo mencionado, es totalmente recomendable el
registro, que otorga mayores prerrogativas a los titulares y previene incinvenientes

posteriores.

Después de haber analizado varias dificultades préacticas, ain sostengo que la gran mayoria
de estos problemas serian resueltos si se llega a rectificar la normativa interna de nuestro
pais, tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos, teniendo en cuenta datos y
referencias de la cantidad de registros que se realicen en los distintos afios. Inferimos que si
en los Ultimos afios la cantidad de registros ha bajado, sabemos que puede tratarse de la
inconformidad que tienen los emprendedores y comerciantes con las leyes actuales. Saber
que el registro es una proteccion y desde el Estado se puede apoyar a nuevos negocios,
deberia ser la principal prioridad y proposito del legislador cuando se trata de la toma de

decisiones y creacion de leyes.

3.3. Analisis sobre la confusion entre marca y nombre comercial

Para empezar, tenemos que aclarar que la confusién entre estas dos figuras se da muy a
menudo, puesto que, las personas no conocen a fondo la funcionalidad de una u otra. Por
otro lado, el proceso de registro es muy similar y muy poco se conoce sobre el nombre
comercial. Constantemente, observamos que es mas comun que se registre la marca antes
que el nombre comercial, puesto que, la regulacion es mucho mas extensa para esta figura

y en general, se tiene mas confianza en ella.

Empezaremos observando la definicion de marca en el Codigo Orgéanico de la Economia
Social de los conocimientos, Creatividad e Innovacion. La misma se encuentra en el
Capitulo VI denominado “De las Marcas™ y en el articulo 359 se manifiesta lo siguiente:
“Se entendera por marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios
en el mercado. Podran registrarse como marcas los signos que sean susceptibles de

representacion grafica”. (Asamblea Nacional, 2016)
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Como se puede desprender de la definicibn mencionada, la marca sirve para identificar
productos o servicios y por otro lado, el nombre comercial sirve para identificar al
comerciante o al establecimiento mercantil mientras ejerce su actividad econémicay poder
distinguirla frente a los demas. Para comprender de mejor manera, lo ejemplificaremos de
la siguiente manera: Corporacion Favorita C.A., es el nombre societario, y tienen varios
nombres comerciales, como por ejemplo: Supermaxi, Megamaxi, Gran AKI y, adicional,
se encuentra Supermaxi como marca para identificar ciertos productos y servicios dentro

del mercado.

A pesar que los signos distintivos son muy parecidos cuando se trata del proceso de registro
y normas que pueden ser tomadas como supletorias cuando se trata del nombre comercial
y la marca. Sin embargo, podemos enumerar algunas diferencias entre estos dos signos.
Para empezar, tenemos que mencionar que para adquirir derechos exclusivos y proteccion
sobre una marca, es imperativo que la misma sea registrada, (Gonzélez - Mogena, 2021)
por lo que su registro es constitutivo. Sin embargo, cuando se trata del nombre comercial,
la proteccion se da con el primer uso del nombre dentro del comercio luego de seis meses
y su registro es declarativo, no obstante, no constara dentro de la base de datos del SENADI
y es muy probable que se desarrollen nombres comerciales similares y exista un

desconocimiento sobre este particular.

Para continuar, podemos decir que el registro marcario puede internacionalizarse, en tanto
que, aplicando tratados internacionales, podria extenderse la proteccién a otros paises en
los que se encuentre presente la marca. Antagonicamente, el nombre comercial debera
pasar “obligatoriamente” por un proceso de registro del mismo (Gonzélez - Mogena, 2021)
puesto que, no se tiene conocimiento si el mismo ya existe dentro del pais en el que se

busca iniciar un negocio.

Otra de las diferencias fundamentales es que, un nombre comercial no necesariamente tiene
que ser distintivo y puede, en ciertos casos, estar compuesto de términos descriptivos o

genéricos, que se refieran al giro comercial del negocio, objeto o localidad. Lo que si se
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requiere es que el nombre comercial sea distinto a otros para evitar riesgo de confusién o
asociacion. (Resolucion 676-2004/TPI, 2004)

En este punto, es importante aclarar que no hay signo que sea mejor que otro, lo
fundamental es poder hacer un andlisis con un experto de lo que es necesario para cada
negocio. Por otro lado, antes de registrarlo es importante asesorarse con un especialista en
Propiedad Intelectual y hacer una busqueda completamente exhaustiva para evitar

inconvenientes a futuro que podrian traer graves consecuencias para las partes.

Dentro de la confusion que podria llegarse a dar entre signos distintivos, habria que realizar
una valoracion para constatar si es posible que realmente lleguen a confundirse y a
afectarse el uno al otro. Por ejemplo, si un nombre comercial se usa para la venta de zapatos
y la otra para la venta de alimentos, considero que la afectacion que llegara a darse, podria
ser casi nula, puesto que, los dos productos o servicios que se encuentran distinguidos por

los signos distintivos, son casi inconfundibles.

Por lo consiguiente, no seria indispensable que se tomen acciones contra la otra parte. Para
esto, es recomendable que las personas que pretendan solicitar el registro de su nombre
comercial también procedan a hacer la busqueda de antecedentes fonéticos para constatar
si alguna marca previamente registrada no se asemeja al nombre comercial que quiere
registrarse. (Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas,
2013)

Con estos signos distintivos, pueden darse varios acontecimientos que analizaremos a
continuacion tomando como base el proceso (625-2012/TP1, 2012) que se llevo a cabo en

Per( y observamos las siguientes posibilidades:

e Conflicto entre un nombre comecial anteriormente utilizado y la solicitud de
registro de marca: En Per(, el nombre comercial podra oponerse al registro de una

marca cuando la misma esté dentro de su zona geogréfica de relevancia. Entonces,
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los nombres comercales que no tienen trascendencia geografica, ain cuando hayan

demostrado el uso anterior, no podran lograr la negativa de registo.

e Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial
registrado: En este punto, es importante tener en cuenta que el haber usado el
nombre comercial, no asegura el otorgamiento del titulo. El registro solamente
podra llevarse a cabo cuando no se afecten a derechos previos de terceros.

Claramente si se permite el registro, la posibilidad de confusiones sera muy alta.

e Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado
con anteriordad a la solicitud de registro: En este particular debera atenderse a la
antiguedad de los signos. Entonces, si el solicitante demuestra que su uso es anterior
al del opositor, tendrd mayores posibilidades de obtener el registro. Por otro lado,
si el nombre comercial del opositor es mas antiguo, solo podra lograr la negativa

del registro si demuestra que tiene gran influencia en el territorio del pais.

Por otro lado, en el proceso Ceramicas Seminario E.I.R.LTDA vs. CAISEM E.I.R.L
(RESOLUCION N°2868-2016/CSD-INDECOPI, 2016) que se llevo a cabo, se hace una
apreciacion sumamente importante y considero que brinda mayor claridad para poder
separar la una de la otra y se dice que: “para determinar si dos signos son confundibles,
debe partirse de la impresion de conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el pablico
consumidor”. Entonces, tendrda que tomarse en cuenta principalmente aquellas

caracteristicas que se permanezcan en la mente del consumidor.

Tomando en cuenta esto, se debera disponer qué tipo de semejanza se tiene entre dos
signos, las mismas pueden ser: grafico-fonéticas, semejanzas conceptuales y si un signo
contiene palabras genéricas o descriptivas, tendra que tomarse en cuenta principalmente la
o las palabras con mayor distintividad. (RESOLUCION N°2868-2016/CSD-INDECOPI,
2016)

Es elemental que la comparacion entre dos signos se realice sin descomponer los elementos
que conforman el conjunto de los signos, sino que los mismos sean analizados como un
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conjunto, una unidad y tomar en cuenta todos sus componentes. En esta comparacion se
tendrén que destacar las semejanzas y no las diferencias. Puesto que, las semejanzas son

las que llevan a equivocaciones. (Interpretacion Prejudicial, 2020)

Para este cotejo, la (Interpretacion Prejudicial, 2020) del Proceso 226-1P-2020 se sostiene
en la percepcion que tenga el consumidor sobre los signos. Para esto, tenemos que observar

que existen varios tipos de consumidores y por lo tanto, criterios.

- Criterio del consumidor medio: EI consumidor medio es aquel que normalmente se
encuentra informado y atento. Obviamente su atencién variara dependiendo del tipo
de bienes de los que se trate.

- Criterio del consumidor selectivo: Aquel que se encuentra mas informado y atento.
Este consumidor elige productos que se encuentren bajo ciertos parametros
especificos.

- Criterio del consumidor especializado: Consumidor totalmente informado y atento

sobre caracteristicas incluso técnicas de los productos o servicios que consume.

Una vez que hemos conocido mas a fondo los tipos de consumidores y criterios, sera deber
del funcionario encargado el analizar de una manera correcta el tipo de consumidor del
producto o servicio que se encuentra en conflicto para de esta manera poder tomar en
cuenta el criterio correcto. Puesto que, si se tratan de bienes muy especificos, es muy

probable que, por ejemplo, el consumidor medio ni siquiera lo conozca.

Ahora continuaremos con otra visible dificultad entre estos signos y es que, a pesar de lo
similares que pueden ser los mismos, los nombres comerciales también pueden conducir a
problemas grandes a las marcas. Puesto que segiin hemos podido constatar, sera negada la
solicitud de registro de marcas que sean iguales a nombres comerciales registrados.
Empero, el SENADI, no solicita la prueba de uso a los titulares de nhombres comerciales
previo a la negativa de registro de marca. (Gonzalez, 2020) Entonces, las marcas son

negadas sin siquiera comprobar que el nombre comercial similar se encuentra en uso.
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Tomando en cuenta esto, segun la autora Katherine (Gonzalez, 2020) explica que segln la
base de datos del SENADI, se conoce que en nuestro pais, existen aproximadamente treinta
mil nombres comerciales registrados, los mismos, que podrian ser tomados como un
impedimento para aquellas marcas que realmente necesitan ser registradas, sin saber si al
menos la mitad de estos nombres comerciales se encuentra en efectivo uso. Es por esto
que, considero que es importante realizar la diferenciacion de los mismos y buscar

soluciones a este particular.

Por lo tanto, una de las soluciones que los abogados han podido encontrar, es la cancelacion
por falta de uso. Sin embargo, este particular no se adaptaba a lo que como tal implicaba
el nombre comercial puesto que, su registro es meramente declarativo, por lo cuél no se le
podia aplica la accion de cancelacién. No obstante esta situacion, después de una
Interpretacion Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se dejan
establecidos nuevos preceptos para esta situacion en especifico y en Ecuador, cuando se
aceptd un recurso de reposicion contra una resolucion en la que no se admitié una accién

de cancelacion contra un nombre comercial. (Gonzalez, Lex Latin, 2020)

En primer lugar, se dice que la falta de uso dejaria sin efecto el nombre comercial, la
cancelacion del registro seria posterior y se buscaria dejar sin efecto el registro concedido,
en este caso, podrian verse beneficiadas marcas similares en proceso de registro. En
segundo lugar, se dice que para que sea procedente, no se tendran que cumplir los tres afios,
como lo es dentro de la cancelacion de marcas. Por Gltimo, se sostiene que aquella persona
que haya logrado la cancelacion del nombre comercial, no se haré acreedor a un derecho

preferente para su registro. (Gonzalez, Lex Latin, 2020)

Sobre la cancelacion, el Codigo Ingenios, sostiene lo siguiente: “Articulo 378.- Se
cancelard el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando, sin
motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado por su titular, por su licenciatario o por
otra persona autorizada para ello, durante los tres afios consecutivos precedentes a la fecha

en que se inicie la accién de cancelacion. La cancelacion de un registro por falta de uso de
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la marca también podrad solicitarse como defensa en un procedimiento de oposicion

interpuesto con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior, no podré iniciarse la accién de cancelacion
antes de transcurridos tres afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resolucion
que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa”.
(Asamblea Nacional, 2016)

Nuevamente podemos observar que para lo que respecta a marcas, la normativa es bastante
clara. Pero por otra parte, si bien ya conocemos que existe la posibilidad de una accion de
cancelacion para nombres comerciales, no se conoce con exactitud que proceso debe
seguirse cuando se trata de este signo. Nuevamente, se produce inseguridad y
desinformacion. Y no solamente podria traer beneficios a quellos que buscan registrar una

marca, sino adicionalmente a aquellos que tienen un nombre comercial similar.

Para terminar, después de todo lo que hemos analizado durante este punto del presente
trabajo de titulacién, considero que es importante atender y profundizar mas en la
legislacién sobre el nombre comercial y de esta manera podrian evitarse confusiones y
asociaciones innecesarias entre estas dos figuras. Pienso que es importante considerar
ciertos cambios en el proceso, mejoras en la prueba de uso e incluso poder emitir un
comunicado oficial que presentte los lineamientos necesarios en caso de requerirse
cancelaciones de nombres comerciales, puesto que, si nos sefiimos solamente a la
Interpretacion Prejudicial, sabemos que se puede llevar a cabo, empero, no tenemos

conocimiento de cémo llevarlo a cabo, que es la parte mas importante.

56



CONCLUSIONES

Solo después de haber analizado y comparado con otras legislaciones la propia nuestra es
gue nos podemos llegar a dar cuenta de las grandes falencias a las que nos encontramos
sometidos los administrados. A mi parecer, se ha dado al nombre comercial un tratamiento
un tanto superficial, sin tomar en cuenta lo importante que ha sido esta figura durante los
afios y sobre todo para el desarrollo de empresas, comercio y riqueza dentro de nuestro

pais.

Creo firmemente que a nuestra normativa le hacen falta grandes cambios que vengan
liderados de expertos en la materia, que dia a dia visualicen la necesidades y problemas de
sus clientes y nuevos empresarios que buscan formalizar sus negocios en el pais. EI Codigo
actual solamente ha traido confusion e inseguridad a aquellas personas que realmente
requieren tutela de derechos y sobre todo tener la seguridad que el fruto de su trabajo va a

ser protegido de la manera correcta.

Por el momento, aparte de los cambios, también sostengo que hace falta emitir reglamentos
0 Manuales que coadyuven a los profesionales del derecho, expertos en la materia,
autoridades y ciudadanos en general a entender de una manera mas clara y completa a la
normativa actual, puesto que, he podido constatar que, dentro de nuestras normas hay
vacios legales que tienen que ser analizados y llenados de una manera subjetiva por parte
de los funcionarios encargados, lo cuél, nuevamente provoca incertidumbre y podria traer

menoscabos a los derechos.

Es fundamental tomar en cuenta que, los ciudadanos dependemos de la normativa que se
crea en nuestro pais y el Estado es el encargado de salvaguardar nuestros derechos y
mantener el orden. No obstante, muchas veces la falta de ley, la interpretacion subjetiva y
las leyes no actualizadas hacen que los habitantes de este pais y nuestros derechos se vean
afectados y esta afeccion viene de aquella institucion que deberia protegerlos vy

salvaguardarlos.
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RECOMENDACIONES

Dentro de las recomendaciones que estimo necesarias, importantes y sustanciales en lo

relativo al nombre comercial, se encuentran las siguientes:

1. Reforma al Cédigo de Ingenios, en donde se pueda hacer una diferenciacion dentro
del proceso de registro de marca y nombres comerciales. Es fundamental que se
creen caracteristicas propias para cada uno, de esta manera evitariamos confusiones
entre las dos y se verificaria la importancia que tiene el nombre comercial para un
negocio.

Adicionalmente, opino que la Ley deberia modificarse, a tal punto en donde la
prueba de uso pueda ser solicitada por un tercero que busca registrar un nombre
comercial o marca similar a uno que ya se encuentra registrado. Por otro lado,
considero que dentro de la reforma deberia incluirse también normativa referente a

la cancelacién de nombres comerciales.

2. Creacion de un Manual o Reglamento en el cual, se pueda profundizar temas que
no estan del todo claros dentro del Codigo Orgénico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion, como por ejemplo: la prueba de uso.
Este particular que solamente se solicita en el caso del nombre comercial,
simplemente se menciona dentro de la ley. Empero, no se profundiza ni se
desarrollan cuestiones sumamente importantes, como: documentos que deben
presentarse, proceso que debe seguirse, formalidades, autoridad competente, etc.
Que son los factores mas sustanciales dentro de esta disposicion y muchas otras

que tienen estas falencias.

3. Reforma del Codigo Organico General de Procesos, al ser este Cadigo la normativa
maxima que rige todos los procesos de nuestro pais, considero firmemente que este
debe ser constantemente reformado, ya que, por el momento, a mi parecer, se

encuentra desactualizado. En el presente trabajo de titulacion he podido
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cerciorarme que al menos, en materia de prueba, hace falta mucha informacién y
posibilidades de prueba. No se tienen referencias legales y oficiales sobre como
tienen que presentarse y actuarse las pruebas que provienen de artefactos y
aplicaciones electronicas, lo cudl, en la era de la tecnologia, el desarrollo y la

innovacion, es inaceptable.

59



BIBLIOGRAFIA

Asamblea Nacional. (2016). Codigo Organico de la Economia Social de los
Conocimientos, Creatividad e Innovacion. Quito.

Ham Juarez, J. A. (Marzo de 2014). Nombre Comercial: Coordinacion Normativa y
Registral con la Denominacion Social. Su transito hacia la Marca de Servicio.
Barcelona, Espafia.

Lastiri Santiago, M. (2017). Nombres comerciales y rétulos de establecimiento. En
Derecho de la propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial
(pags. 653 - 673). Valencia: Tirant lo Blanch.

Rengifo Garcia, E. (2013). El Nombre Comercial. Revista La Propiedad Inmaterial No.17,
187-203.

Robleto Arana, C. A. (2005). Proteccion Juridica del Nombre Comercial y Rotulos de
Establecimientos. Revista de Derecho, 195-204.

Bercovitz Rodriguez-Cano, R. (2001). Apuntes de Derecho Mercantil.

Jaramillo Londofio, P. (1962). EI Nombre Comercial. Revista Facultad de Derecho y
Ciencias Politicas, 52-72.

Jefatura de Estado. (2001). Ley de Marcas.

Casado Navarro, A. (2016). MARCA DE SERVICIO O NOMBRE COMERCIAL: UNA
ELECCION DEL EMPRESARIO TURISTICO. International Journal of Scientific
Management and Tourism, Vol.2, pags. 41-54.

Diaz Gomez, M. A. (1989). El derecho al nombre comercial. Espafia.

Ham Juarez, J., & Arteaga Alvarado, M. (2019). Nombre Comercial. En R. Contreras
Bustamante, & J. Rodriguez, Diccionario Juridico. Tirant lo Blanch.

Antequera Parilli, R. (14 de 11 de 2002). Caracter declarativo. Marco conceptual.
Colombia.

Elizalde, R. (Febrero de 2018). Manual de Integracion de pruebas de uso y preparacion para
procedimientos contencioso administrativos de propiedad intelectual. Ciudad de
México, México.

Casado, A. (2019). La proteccién internacional del nombre comercial a través del articulo 8
del Convenio de la Union de Paris: experiencias nacional y comparada. Cuadernos
de Derecho Transnacional, 139-170.

Téllez, H. (04 de Abril de 2018). PONS IP. Obtenido de Registro de la Propiedad
Intelectual o Deposito Notarial: ;qué opcion me conviene?:
https://www.ponsip.com/es/blog/registro-de-la-propiedad-intelectual-o-deposito-
notarial-que-opcion-me-conviene

Superintendencia de Industria y Comercio. (2021). Propiedad Industrial. Obtenido de ¢Qué
son los nombres y ensefias comerciales?: https://www.sic.gov.co/nombres-y-
ensenas-comerciales/antes-de-solicitar

Camara de Diputados del H. Congreso de la Unién. (1 de Julio de 2020). Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial. Ley Federal de Proteccién a la Propiedad
Industrial. México. Obtenido de Ley Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial: http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/mexico/lipmexsa.asp

World Intellectual Property Organization. (2021). Obtenido de Base de datos de marcas
global: https://www.wipo.int/reference/en/branddb/

60



eDefense. (2021). Obtenido de ¢Cuéles son las prohibiciones al registro de una marca? :
https://edefense.es/cuales-son-las-prohibiciones-al-registro-de-una-marca-ii/

Presidente de la Republica de Colombia. (1971). Codigo de Comercio. Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2017). Manual de Marcas. Colombia.

Superintendencia de Industria y Comercio. (2021). ¢ Qué son los nombres y ensefias
comerciales? Obtenido de https://www.sic.gov.co/node/61

Congreso Nacional. (1998). Ley de Propiedad Intelectual. Quito.

Vargas Mendoza, M. (2006). La marca renombrada en el actual régimen comunitario
andino de propiedad intelectual. Foro Revista de derecho, 301-310.

Nogales Martinez, M. (7 de Mayo de 2021). Garrido y Dofiaque Abogados. Obtenido de
Prueba de uso en el derecho de marcas: https://www.garridoydonaque.com/prueba-
uso-derecho-marcas-que-es/

Gil Celedonio, J. A. (2021). Introduccién. En O. E. Marcas, Manual Informativo sobre
Prueba de Uso (pags. 3-4). Madrid.

Oficina Espafola de Marcas y Patentes. (2021). Manual Informativo sobre Prueba de Uso.
Madrid.

Contestacion al Suspenso de Fondo con Peticidn de Prueba de Uso. (2022). SIGNOS
DISTINTIVOS CONTESTACION AL SUSPENSO DE FONDO CON PETICION DE
PRUEBA DE USO. Obtenido de Oficina Espafiola de Patentes y Marcas: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F
%2Fsede.oepm.gob.es%2FeSede%2Fcomun%2FFormularios_web%2F4107.pdf&cl
en=902953

Superintendencia de Industria y Comercio. (2016). Instructivo para examen de
registrabilidad de marcas. Colombia.

PROCESO 111-1P-2007. (2007). Obtenido de Tribunal Andino : chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F
%2Fwww.tribunalandino.org.ec%2Fips%2FPr111ip07.pdf&clen=143450&chunk=t
rue

Comunidad Andina de Naciones. (1993). Decision 344 — Reégimen Comun sobre
Propiedad Industrial (de 21 de octubre de 1993). Cartagena.

Proceso 111-1P-2007, Proceso 111-1P-2007 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
17 de Octubre de 2007).

Espinoza Freire, E. E. (04 de Febrero de 2018). EL PROBLEMA DE INVESTIGACION.
Obtenido de Scielo: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-
86442018000400022

Interpretacion Prejudicial, 256-1P-2018 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 28
de Junio de 2019).

Comision de la Comunidad Andina. (2000). Decision 486 REGIMEN COMUN SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Interpretacion Prejudicial, 88-1P-2021 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 25 de
Agosto de 2021).

Procel Alarcon, C. A. (26 de Junio de 2019). La utilizacion de herramientas tecnoldgicas
como medio probatorio en procesos laborales. La utilizacion de herramientas
tecnoldgicas como medio probatorio en procesos laborales. Quito, Pichincha,
Ecuador: Universidad Andina Simon Bolivar.

Asamblea Nacional. (2016). Codigo Organico General de Procesos . Quito.

61



Jaime Martinez, H. A. (2016). La prueba electrénica en el proceso laboral. Revista Gaceta
Laboral.

Real Academia Espafiola. (24 de Febrero de 2022). Diccionario de la Lengua Espafiola.
Obtenido de https://dle.rae.es/inteligible

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. (2006). La P.1. y las empresas: La
coexistencia de marcas. Revista de la OMPI.

Diccionario Panhispanico del Espafiol Juridico. (2020). Real Academia Espafiola. Obtenido
de Diccionario Panhispanico del Espafiol Juridico: https://dpej.rae.es/lema/antitrust

Gonzélez - Mogena, I. (12 de 01 de 2021). Universidad Internacional de la Rioja. Obtenido
de Como diferenciar el nombre comercial de la marca y la importancia que tiene su
registro: https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/como-diferenciar-el-nombre-
comercial-de-la-marca/

Gonzélez, K. (16 de Marzo de 2020). Corral Rosales. Obtenido de Ecuador: La
problematica actual de los nombres comerciales registrados que no estan en uso:
https://www.mondag.com/trademark/903902/la-problemtica-actual-de-los-nombres-
comerciales-registrados-que-no-estn-en-uso

Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas. (2013).
Plataforma Iberoamericana de Propiedad Intelectual dirigida a Empresas.
Obtenido de Signos Distintivos:
https://lwww.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-
industrial/Signos-Distintivos-Marcas-y-Nombres-Comerciales/

RESOLUCION N°2868-2016/CSD-INDECOPI, N°2868-2016 (COMISION DE SIGNOS
DISTINTIVOS 21 de Octubre de 2016).

Interpretacion Prejudicial, 226-1P-2020 (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 4 de
Marzo de 2020).

Resolucion 676-2004/TPI, 676-2004/TP1 (Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual 3 de Agosto de 2004).

625-2012/TPI, 430953-2010/DSD (Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad
Intelectual 18 de Abril de 2012).

Gonzalez, K. (05 de Agosto de 2020). Lex Latin. Obtenido de Ya es posible cancelar
nombres comerciales por falta de uso en Ecuador:
https://lexlatin.com/opinion/posible-cancelar-nombres-comerciales-falta-de-uso-en-
ecuador

62



	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ÍNDICE
	CAPÍTULO I
	EL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA
	1.1 Diferentes definiciones del nombre comercial según la doctrina
	1.2 Protección del nombre comercial
	1.3 Análisis de la normativa del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación en torno al nombre comercial.


	CAPÍTULO II
	2.1 Análisis de la Ley de Marcas (España)
	2.2 Análisis del Manual de Marcas (Colombia)
	2.3 Análisis de la Ley de Propiedad Intelectual (derogada)

	CAPÍTULO III
	3. PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA RESPECTO DEL NOMBRE COMERCIAL
	3.1 Análisis en lo que respecta a la prueba de uso
	3.2 Análisis de dificultades prácticas por deficiente legislación
	3.3. Análisis sobre la confusión entre marca y nombre comercial

	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA

