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COMPRAR ES PASEAR & LOGO (mixto)

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 0747-2017-TDCA-DQ del 16 de marzo de 2017, recibido fisicamente el
21 de marzo de 2017, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso
Administrativo de Quito de la Republica del Ecuador, solicita Interpretacion
Prejudicial de los Articulos 172, 190, 191y 276 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, asi como en relacidn con la aplicacion de los Articulos
227y 228 de la Ley de Propiedad Intelectual, a fin de resolver el Proceso Interno
17811-2016-01329, y;

El Auto de 14 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitié a tramite
la presente Interpretacion Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION
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Demandados: DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

MIEMBROS DE LA SEGUNDA SALA DEL
COMITE DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES
PROCURADOR DEL ESTADO

Tercero Interesado: CORPORACION EL ROSADO S.A.

ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revision de los documentos remitidos por el Tribunal consultante se
desprende que el asunto controvertido en el proceso interno es:

1. La nulidad del registro del nombre comercial EL PASEO y DISENO
(mixto), por la existencia del registro anterior de la marca EL PASEO
SHOPPING DONDE COMPRAR ES PASEAR & LOGO (mixta),
titularidad de CORPORACION EL ROSADO S.A.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita Interpretacion Prejudicial de los Articulos
172, 190, 191 y 276 de la Decisién 486* de la Comision de la Comunidad

Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.—

“Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier
persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese
concedido en contravencion con lo dispuesto en los Articulos 134 primer parrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad
relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion de lo dispuesto en
el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta accion prescribird a los cinco
afos contados desde la fecha de concesion del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectaran las que pudieran corresponder por dafios y perjuicios
conforme a la legislacion interna.

No podra declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser
aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad solo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para
los cuales la marca fue registrada, se declarara la nulidad Unicamente para esos productos o
servicios, y se eliminaran del registro de la marca.”

“Articulo 190.- Se entendera por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad
econdmica, 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 denominacion social, razon social u
otra designacion inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
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Andina, respecto de la aplicacion de los Articulos 227 y 228 de la Ley de
Propiedad Intelectual. Procede la interpretacion solicitada de los articulos
de la norma andina solicitados y se aclara al Tribunal consultante que este
Tribunal no se pronuncia sobre aspectos relativos a la norma nacional.

De oficio ademas se interpretaran los Articulos 193, 194 y 195 de la
Decision 4862 de la Comision de la Comunidad Andina.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION

El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccion.

Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La coexistencia.

El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre
comercial.

El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad
Industrial.

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

“Articulo 191 .- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en
el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del
establecimiento que lo usa.”

“Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decision,
seran regulados por las normas internas de los Paises Miembros”

Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.—

“Articulo 193.- Conforme a la legislacion interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre
comercial podra registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depdsito
tendra caracter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirird en los términos
previstos en el Articulo 191.

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

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

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

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

d) cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.
“Articulo 195.- Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinara si el nombre
comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior. Los Paises Miembros podran exigir la

prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podra ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificacion de productos y servicios
utilizadas para las marcas.”
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ANALISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION
El nombre comercial. Caracteristicas y su proteccién

En el presente caso se discute la nulidad del nombre comercial EL PASEO
y DISENO (mixto), por lo que en este acapite se revisara la figura del
nombre comercial.

El literal b) del Articulo 136 junto con las disposiciones contenidas en el
Titulo X de la Decision 486 regulan el registro o depdsito y la proteccién del
nombre comercial.®

El Articulo 190 de la Decision 486 entiende al nombre comercial como
“...cualquier signo que identifigue a una actividad econOmica, a una
empresa, 0 a un establecimiento mercantil.”

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

Caracteristicas del nombre comercial
Las principales caracteristicas del nombre comercial son las siguientes*:

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad
empresarial de un comerciante determinado.

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir,
identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos
nombres comerciales.

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona
natural o la razén social de la persona juridica, pudiendo coincidir con
ella; es decir, un comerciante puede tener una razon social y un
nombre comercial idéntico a esta, o tener una razén social y uno o
muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser mdltiple, mientras que la razon o
denominacion social es Unica; es decir, un comerciante puede tener
muchos nombres comerciales, pero solo una razon social.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 40-1P-2013 del 9 de junio de 2013.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 96-1P-2009 del 12 de noviembre de 2009.
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Proteccién del nombre comercial

Los Articulos 191, 192 y 193 de la Decision 486 establecen el sistema de
proteccion del nombre comercial. El Articulo 191 otorga el derecho al uso
exclusivo del nombre comercial a partir de su primer uso en el comercio,
uso que debera ser probado y, consecuentemente, este uso exclusivo
concluye cuando cesa el uso real y efectivo del nombre comercial. Por su
parte, el Articulo 193 de la Decision 486 precisa que el registro o el depdsito
del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un caracter
declarativo; sin embargo, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere
probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la proteccion del nombre comercial en
los términos siguientes: “Por tanto, la obligacion de acreditar un uso
efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar
la existencia y el derecho de proteccién del nombre en algun hecho
concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad juridica para los
competidores”.>

Este Tribunal también ha manifestado que:

“(...) la proteccion otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a
su uso real y efectivo con relacion al establecimiento o a la actividad
econdmica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide
como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente
que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo
libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas
dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para
acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades
econdémicas para las cuales se pretende el registro (...). Las pruebas
dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para
acreditar la identificacion efectiva de dicho nombre con las actividades

econémicas para las cuales se pretende el registro”.®

Conforme a las indicadas disposiciones, quien alegue el uso anterior del
nombre comercial debera probar por los medios procesales al alcance de la
justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ambito
jurisdiccional “‘que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...).
La simple alegacion del uso no habilita al poseedor del nombre comercial
para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede
provenir de un sistema de registro o de depdsito que, sin ser esenciales para
la proteccion, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del
usuario”.’

La persona que alegue tener un nombre comercial debera probar su uso
real y efectivo en el mercado de acuerdo con la legislacion de cada Pais

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 45-1P-98, publicada en la Gaceta Oficial N° 581
del 12 de julio de 2000.

Ibidem.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 3-1P-98 del 11 de marzo de 1998.
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Miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para
demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial se
encuentran las facturas comerciales, documentos contables, o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de
la comercializacién de los servicios identificados con el nombre comercial,
entre otros.

Asimismo, constituiran uso de un signo en el comercio, entre otros, los
siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o
distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar,
almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en
publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones
escritas u orales, independientemente del medio de comunicacion
empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen
aplicables.

Respecto a la prueba del uso constante del nombre comercial debemos
sefalar que la norma comunitaria no exige que se acredite el uso del
nombre comercial cada instante desde su primer uso, pero si que se
presenten pruebas que acrediten el uso del mismo desde esa fecha en el
mercado, debiendo ser un uso real y efectivo, considerando los productos
y servicios que distingue el signo.

Por lo antes expuesto, quien sustente una accion de nulidad en un nombre
comercial, previamente deberd haber probado el uso real, efectivo y
constante del mismo con relacion a las actividades econdémicas que
distingue, pues de esta forma acreditara los derechos sobre dicho signo
distintivo, pudiendo ser oponible a un registro de marca que presuntamente
se haya otorgado sin tener en cuenta el riesgo de confusion y/o asociacién
con tal nombre comercial.

Ambito territorial de proteccion del nombre comercial. La coexistencia

En razén a que en el presente caso se discute la nulidad del registro del
nombre comercial EL PASEO y DISENO (mixto) en virtud de la existencia
previa de la marca EL PASEO SHOPPING DONDE COMPRAR ES
PASEAR & LOGO (mixta), se desarrollara el presente acapite.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 191 de la Decision 486 el
derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer
uso y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la
empresa o del establecimiento que lo usa.

Es una realidad de los Paises Miembros de la Comunidad Andina que
excepcionalmente dos o0 mas empresas pequefias que operan en ambitos
geograficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin
gue haya riesgo de confusion o asociacién, lo que tiene que determinarse
caso por caso en funcion de la amplitud de las operaciones de las empresas
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respectivas.®

En efecto, es usual y frecuente en los Paises Miembros de la Comunidad
Andina que dos o mas empresas pequefias (restaurantes, bodegas,
bazares, bares, hostales, etc.) utilicen nombres comerciales idénticos o
similares, principalmente relacionados con los nombres y apellidos de
personas naturales, y que operan en ambitos geograficos distintos, lo cual
hace necesario dar una solucion a este tipo de situaciones que serian
excepcionales al principio general de proteccion de los signos en todo el
territorio nacional.

Por tal razén, este Tribunal, considera que, de manera excepcional y con
relacion a los signos distintivos que ya operan en el mercado, se podra
establecer la coexistencia de los signos en conflicto, analizando caso por
caso, sobre la base de los siguientes criterios®:

a) Que los titulares de los signos distintivos en conflicto hayan actuado
de buena fe y sin generar actos de competencia desleal al momento
de obtener el registro o el primer uso.

b) Que los signos en conflicto identifiquen productos o servicios del
mismo rubro o actividad econdémica, sin importar si dicha actividad
se realiza a través del comercio tradicional o mediante canales
virtuales.

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

d) Que los titulares de los signos en conflicto se encuentren operando
en ambitos geogréficos distintos y no exista riesgo de confusion o
asociacion en el publico consumidor, teniendo en cuenta el grado de
conocimiento de los signos en conflicto y la percepcién del publico

8

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI menciona lo siguiente:

“A diferencia de las marcas, que se aplican a productos que pueden circular dentro de un
territorio e incluso exceder de las fronteras de un pais, los nombres comerciales a menudo
distinguen a empresas cuyas actividades estan limitadas a cierto territorio. En estos casos
seria_permisible, por ejemplo, que dos empresas pequeias gue operan en ambitos
geograficos diferentes puedan usar nombres comerciales o similares, pues no habria riesgo
de interferencia ni de confusién. Esto tendra necesariamente gue apreciarse caso por caso
en funcién de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.”

(Subrayado agregado)

Taller de la OMPI sobre Signos distintivos y Denominaciones de origen para funcionarios de las
Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises Andinos. Caracas, 17 y 18 de junio de 1997.
Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI: OMPI/MAO/CCS/97/1, p. 20.

En: http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS _97/OMPI_MAO _CCS 97 1 E.pdf
(Consulta: 30 de mayo de 2017).

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


http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_MAO_CCS_97/OMPI_MAO_CCS_97_1_E.pdf
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consumidor.10

Se entiende por ambito geogréafico distinto el hecho de que los locales
comerciales o industriales estén ubicados en diferentes provincias,
departamentos o regiones dentro de un mismo pais. Es importante precisar
gue la sola lejania no es garantia de ausencia de riesgo de confusion, por
lo que se deberd tener en consideracion el nivel de afluencia de
consumidores locales y turistas, los canales fisicos o virtuales para
comercializar los productos o servicios y el nivel de publicidad en medios
masivos de comunicaciéon de los productos o servicios.

Dentro de un mismo ambito geografico (barrio, localidad, parroquia, distrito,
canton, municipalidad) no pueden coexistir dos 0 mas nombres comerciales
idénticos o similares que induzcan a riesgo de confusion en los
consumidores.

10

El grado de conocimiento de los signos en conflicto para establecer si tienen un nivel bajo, medio
o alto de impacto en el consumidor. Asi, se pueden aplicar, entre otros, los siguientes criterios:

- Nivel de afluencia de consumidores locales y turistas en el ambito geografico en que se
desenvuelven los signos en conflicto. Entre mayor afluencia mayor nivel de impacto.

- Utilizacién de canales fisicos o virtuales para comercializar los productos o servicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor presencia virtual mayor nivel de impacto.

- Nivel de publicidad en medios masivos de comunicacion de los productos o servicios que
identifican los signos en conflicto. Entre mayor de publicidad en medios masivos mayor nivel
de impacto.

La percepcion del publico consumidor para determinar la posibilidad de error en su eleccion, de
conformidad con lo siguiente:

- Criterio del consumidor medio: si estamos frente a productos y/o servicios de consumo
masivo, el criterio del consumidor medio podria ser el soporte del analisis de confundibilidad.
De acuerdo con las méaximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume
normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepcion es variable en
relacion con la categoria de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por
la autoridad nacional competente.

El grado de atencion del consumidor medio es un pardmetro importante para el andlisis de
confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el
entendido de que puede variar o graduarse segun el tipo de producto del cual se trate, pues
por via de ejemplo no se presta el mismo nivel de atencion al adquirir productos cosméticos
que al comprar pasabocas para fiestas.

- Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor mas informado y atento que el
consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parametros especificos de
calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las
caracteristicas y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles
estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la poblacién no sabria. Por ejemplo,
el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente de que el servicio que
prestan, pues sabe datos de su atencion al cliente, costo de los platos, manejo publicitario,
promociones, etc.

- Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado
y atento sobre las caracteristicas técnicas, funcionales o practicas de los productos o
servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instruccidon técnica o
profesional. Dicho consumidor hace una evaluacién mas prolija del bien o servicios que
desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al
realizar el respectivo analisis de confundibilidad.
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No cabe la posibilidad de coexistencia si el nombre comercial usado por
primera vez ha sido inscrito en el registro de propiedad industrial al mismo
tiempo que su primer uso, como tampoco si uno de los signos en conflicto
es notorio.

Ahora bien, es importante aclarar que la coexistencia de dos signos
distintivos (que se encuentran operando en ambitos territoriales distintos)
no se puede interpretar como un impedimento para que los titulares de
dichos signos puedan ampliar o expandir sus actividades econdmicas,
siempre que actien de buena fe y se mantengan todas las demas
condiciones que dieron lugar a su coexistencia; y, en el evento de que los
titulares de dichos signos o uno de ellos inicie su expansion territorial
llegando o pudiendo llegar a tener presencia en el ambito de influencia
territorial del otro, estos pueden suscribir un acuerdo de coexistencia, en el
que se deberan incluir clausulas que permitan diferenciar claramente los
signos en conflicto, acuerdo que debera ser puesto en conocimiento de la
autoridad competente a fin de que esta lo apruebe o rechace, observando
los pardmetros que sobre el particular ha establecido este Tribunal.

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

El registro de una marca confiere proteccion a este signo distintivo en todo
el territorio del pais miembro, aunque sea usado solo en una fraccion de
dicho territorio.

El nombre comercial se protege por su uso y la Decisién 486 no establece
si dicha proteccion es a nivel nacional o solo en el ambito territorial de
difusion, influencia o conocimiento del nombre comercial. Si el nombre
comercial se registrara no habria discusion alguna de que su proteccién
tendria que ser, al igual que la marca registrada, en todo el territorio del
pais miembro.

En parrafos anteriores, se explica lo referido al dmbito de proteccion
territorial del nombre comercial no registrado!! y ademas se establecen los
criterios aplicables al conflicto entre un nombre comercial no registrado y
una marca registrada. A partir de dichos criterios es posible extraer las
siguientes conclusiones:

a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de
que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial)
desconocia la existencia del uso previo de un nombre comercial no
registrado susceptible de generar riesgo de confusion con la referida
marca'?, debido a que dicho nombre comercial no era conocido en
todo o en un gran porcentaje del ambito del territorio de un pais

11

12

Tratandose del nombre comercial registrado, reiteramos, no cabe duda que la proteccion es en todo
el territorio del pais miembro.

Es decir, que el nombre comercial es idéntico o similar a la marca registrada y hay conexién entre
los respectivos bienes o servicios.
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miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos
(por ejemplo, un barrio), el referido nombre comercial —pese a que su
uso fue antes del registro de la marca— no puede anular el
mencionado registro marcario.

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

c) Un nombre comercial y una marca registrada pueden coexistir si los
titulares respectivos se encuentran operando en ambitos geograficos
distintos y no hay riesgo de confusion entre ambos signos distintivos.
En caso de expansion territorial de las respectivas actividades
econdémicas, los mencionados titulares pueden suscribir un acuerdo
de coexistencia, el cual debe prever la inclusion de clausulas que
permitan diferenciar claramente los signos en conflicto.

El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre
comercial

En el presente caso CORPORACION EL ROSADO S.A solicitd la nulidad
del registro del nombre comercial EL PASEO y DISENO (mixto), por la
existencia del registro anterior de la marca EL PASEO SHOPPING DONDE
COMPRAR ES PASEAR & LOGO (mixta); en consecuencia, resulta
pertinente analizar las condiciones para el registro de un nombre comercial
y la posibilidad de anular el mismo.

El registro del nombre comercial

En la practica las oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros
de la subregion andina y en virtud de lo establecido en el Articulo 193 de la
Decision 486 optan por proteger al nombre comercial a través de un registro
0 deposito. Esta facultad administrativa de las oficinas nacionales debe
estar acorde a la naturaleza del derecho exclusivo del nombre comercial
gue radica en los dos siguientes aspectos:

)] Que el registro o depdsito tendra un caracter declarativo
1)) Que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial se adquiere
a partir del primer uso en el comercio.

Tomando en cuenta lo anterior, la norma andina respecto de esta facultad
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administrativa, también prevé una especie de condiciones de registrabilidad
gue deberan considerarse si se procede a realizar el registro de un nombre
comercial; asi el Articulo 194 de la Decision 486 sefiala que no podra
registrarse como nombre comercial un signo que esté comprendido dentro
de las siguientes causales:

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

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

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

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

El Articulo 195 de la norma precitada, establece también que estas
condiciones deberan ser examinadas por la oficina nacional competente de
forma obligatoria.

Partiendo de esta posibilidad normativa establecida en la Decision 486, las
oficinas nacionales competentes pueden otorgar un registro de nombre
comercial que asimismo puede ser objeto de una de las formas de extincién
de registro establecidas para las marcas, asi por ejemplo una forma de
extincion del derecho sobre un nombre comercial, a pesar de no estar
regulado de manera taxativa, es la accién de nulidad, la cual puede
invocarse a través de los recursos administrativos en fase nacional y
supletoriamente en las disposiciones aplicables a las marcas.

La nulidad de registro de un nombre comercial

La norma andina, en materia de signos distintivos plantea las distintas
modalidades a través de las cuales podria extinguirse un derecho de
propiedad industrial y entre estas se encuentran la accion de cancelacion,
la renuncia, la nulidad y la caducidad del registro. Este Tribunal sobre estas
figuras juridicas ha planteado la respectiva interpretacion y en virtud del
presente caso corresponde analizar la figura de la nulidad del registro
vinculado a un nombre comercial.

Respecto de la nulidad del registro, partiendo de la naturaleza
procedimental para la concesion de un signo distintivo registrado como
marca, el Capitulo VIl de la Decision 486 establece claramente cuéles son
las condiciones para nulidad absoluta o relativa de un registro.

Haciendo un analisis teleoldgico de la norma andina de propiedad
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industrial, ésta busca establecer ciertos pardmetros comunes para todos
los tipos de signos distintivos'3, haciendo las respectivas consideraciones
para cada tipo de acuerdo a su naturaleza. Sin embargo es importante
sefalar que la normativa andina si prevé de forma mas amplia los aspectos
procedimentales en el Titulo VI destinado a las marcas y para los otros tipos
de signos distintivos se establecen las remisiones pertinentes sobre
aspectos procedimentales.

Si bien no se ha establecido de forma taxativa en el Titulo X de la Decision
486 la nulidad de un nombre comercial, es un hecho cierto que si se otorga
un registro de nombre comercial es probable que se llegue anular el mismo
por la posible violacion de un aspecto normativo, partiendo del hecho que
el registro de un signo distintivo, cualquiera que este fuere, es un acto
administrativo que puede ser objeto de los recursos administrativos
pertinentes que cada legislacion nacional establezca.

Siendo ello asi, ¢Cudl seria la motivacion para anular el registro de un
nombre comercial? En principio y tal como se sefialé en parrafos
precedentes, el derecho de un nombre comercial nace a partir de su primer
uso en el mercado y termina cuando cesa el uso del mismo o cesan las
actividades identificadas por el nombre comercial. Sin embargo, si en un
Pais Miembro, en virtud de lo establecido en el Articulo 193 de la Decision
486, decide adoptar la modalidad de registro, la autoridad nacional
competente debe seguir el examen pertinente establecido en los Articulos
194 y 195 de la Decisién 486. Por lo tanto, si se otorgd el registro de un
nombre comercial*4, sin considerar las condiciones de registrabilidad
establecidas en la norma andina, dicho registro puede ser objeto de
nulidad.

En definitiva, para evaluar una solicitud de nulidad del registro de un
nombre comercial la Oficina Nacional competente debe aplicar lo
establecido en los Articulos 194 y 195 de la Decisién 486, asi como su
articulo 172> en lo que fuera pertinente de acuerdo a la naturaleza del

13

14

15

Nombres comerciales, marcas colectivas, de certificacion, indicaciones geogréficas, lemas
comerciales, etc.

Que otorga una proteccion en el &mbito nacional del Pais Miembro en cual se solicitd.
El Articulo 172 de la Decision 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro:

- La nulidad absoluta, como la norma lo indica, estd concebida para la proteccién del
ordenamiento juridico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida
por cualquier personay en cualquier momento. Para que se configure esta nulidad, el registro
debe haberse concedido en contravencién de alguna de las causales establecidas en el primer
parrafo del Articulo 134 o del Articulo 135 de la Decision 486.

- La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque
puede ser ejercida por cualquier persona. Para que se configure esta nulidad, el registro debe
haberse concedido en contravencién de alguna de las causales establecidas en el Articulo 136
de la Decision 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo
de prescripcién de la accion es de 5 afios, contados desde la fecha de concesion del registro
impugnado.
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nombre comercial, sin perjuicio de que los aspectos procedimentales del
tramite de nulidad se encuentren regulados por la legislaciéon interna en
virtud del principio de complemento indispensable.

3.11.De acuerdo a lo expuesto, se deberd analizar si el acto administrativo que

4.1.

4.2.

4.3.

concedio el registro del nombre comercial EL PASEO y DISENO (mixto)
incurre en la causal de nulidad absoluta o relativa, segun lo sefialado en el
presente acapite.

El principio de complemento indispensable sobre asuntos de
Propiedad Industrial

En el proceso interno, el Tribunal consultante ha requerido la interpretacion
del Articulo 276 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
norma que preve lo siguiente:

“Articulo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en
la presente Decision, seran regulados por las normas internas de los Paises
Miembros.”

Esta disposicion regula lo denominado como el principio de complemento
indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos
tratadistas denominan “norma de clausura”®, sequn la cual se deja a la
legislacion de los Paises Miembros la solucion legislativa de situaciones no
contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no
prevea todos los casos susceptibles de regulacién juridica.

Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

“(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan
aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento
indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones
normativas de derecho interno, anotando que sélo serian legitimas aquellas
complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la
ejecucién de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicacién
y que de ningun modo la entraben o desvirtien’ (...) advirtié la inaplicabilidad
del derecho interno que sea contrario al ordenamiento juridico comunitario,
debiendo gquedar substraidos de la competencia legislativa interna los
asuntos requlados por la legislacion comunitaria. De esta manera, ‘la norma
interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algiin modo la

16

Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden decretar de oficio por la autoridad nacional
competente. Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un
proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso.

Tal como lo prevé el tercer parrafo del Articulo 172 de la Decisiéon 486, las acciones de nulidad
absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de
resarcimiento de dafios y perjuicios conforme lo contemple la legislacion nacional de cada Pais
Miembro

NAVARRO, Pablo E. Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos. En: Instituto
Tecnoldgico Auténomo de México (ITAM). ISONOMIA - Revista de Teoria y Filosofia del Derecho.
Numero 34, 2011, pp. 109 -139. En: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf
(Consulta: 21 de febrero de 2017).
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contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda
propiamente derogada, dejara de aplicarse automaticamente, bien sea
anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista”.*’

En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho
interno que sean contrarias al ordenamiento juridico comunitario, debiendo
quedar substraidos de la competencia legislativa interna los asuntos
regulados por la legislacion comunitaria andina.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que “no es posible la
expedicion de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean
necesarias para la correcta aplicacién de aquellas”.'®

Es decir, los Paises Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos
regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su
correcta ejecucion y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de
reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u
obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas
comunitarias.

No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la
responsabilidad de los Paises Miembros la implementacion o desarrollo de
aspectos no regulados por aquella, en aplicacion del principio de
complemento indispensable, les corresponde a esos paises llevar a cabo
tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego,
exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una
u_otra_manera_ afecten el derecho comunitario 0, restrinjan_aspectos
esenciales por él reqgulados de manera gue signifiguen, por ejemplo, una
menor proteccién a los derechos consagrados por la norma comunitaria.®

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja
consignada la presente Interpretacidon Prejudicial para ser aplicada por el
Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2016-01329, la que
deberad adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creacion del Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 parrafo tercero de su
Estatuto.

La presente Interpretacion Prejudicial se firma por los Magistrados que
participaron de su adopcién de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del
Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

17

18

19

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 129-1P-2012 del 25 de abril de 2013, que cita la
Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 121-1P-2004 del 6 de octubre de 2004.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 111-IP-2014 del 23 de septiembre de 2014.

Ver Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 e
Interpretacion Prejudicial recaida en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo de 2013.
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Cecilia Luisa Ayllén Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADA MAGISTRADO
Hernan Rodrigo Romero Zambrano Hugo Ramiro Gémez Apac
MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la
presente Interpretacion Prejudicial el Presidente y el Secretario (E).

Luis Rafael Vergara Quintero Eduardo Almeida Jaramillo
PRESIDENTE SECRETARIO (E)

Notifiguese al Tribunal consultante y remitase copia de la presente Interpretacion
Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicacion
en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
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