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RESUMEN

El derecho de propiedad intelectual, como rama juridica en general, se divide en dos
grandes instituciones: la propiedad intelectual per se y la propiedad industrial. Esta
ultima, la propiedad industrial, constituye, al dia de hoy, una de las herramientas mas
importantes para lograr la proliferacion del comercio y el crecimiento del alcance del
mercado mundial; sobre todo gracias a las marcas, los nombres comerciales y las
patentes. Las marcas y los nombres comerciales, principalmente, se consideran como
signos distintivos, que permiten a los consumidores en el mercado elegir entre varias
opciones de los mismos bienes, servicios 0 actividades comerciales; protegiendo, a
su vez, los derechos de los ofertantes de los mismos y de la ciudadania en general. El
objeto del presente trabajo académico es revisar la doctrina existente; las
disposiciones de la derogada Ley de Propiedad Intelectual y del vigente Cddigo
Organico de la Economia Social de los Conocimientos, ademas de las disposiciones
regionales, a la hora de proteger los nombres comerciales; para, finalmente,

determinar si es que, en el Ecuador, se utiliza 0 no esta institucion como es debido.

PALABRAS CLAVE

Nombre comercial — Actividad econémica — Propiedad industrial

Signos distintivos — Mercados — Consumidores

Xi



ABSTRACT

Intellectual property law, as a general law branch, is divided in two great categories:
copyright and industrial property. The last one, industrial property, is, today, one of
the most powerful tools in order to reach the proliferation of commerce and the
growth of the real extension of the global market; mostly because of trademarks,
trade names and patents for inventions. Both, trademarks and trade names, are
considered distinguishing signs, that aloud all the consumers to choose between
numerous options of goods, services and commercial activities; protecting, in turn,
the rights of the bidders and the rights of the citizenship, considering these two actors
get to interact in the market. The main purpose of this academic study is to review
the different positions we can found among the existing doctrine; the provisions of
the Ley de Propiedad Intelectual (Intellectual Property Law), and the current Codigo
Organico de la Economia Social del Conocimiento, also known as Codigo Ingenios,
and other regional provisions, that protect trade names; in order to, finally, determine

if, in Ecuador, this figure is used or not as it should be applied.

Key words:

Trade name — Commercial activity — Industrial Property

Distinguishing signs — Markets — Consumers
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CAPITULO I - GENERALIDADES

1. De la propiedad industrial y los signos distintivos

El Derecho de propiedad intelectual, es una rama de la ciencia juridica que se divide
en tres grandes de instituciones: la propiedad intelectual, per se; la propiedad

industrial y las obtenciones vegetales.

Dentro del primer grupo, encontramos al derecho de autor, que busca proteger las
manifestaciones de creatividad del ser humano, en su forma de expresion, y los
derechos conexos, que permiten la explotacion econdémica de los derechos morales
nacientes del derecho de autor; en el segundo, hallamos las instituciones orientadas a
proteger los intereses de quienes intervienen en la libre oferta y demanda del
mercado; y, con las obtenciones vegetales se protegen la diversidad de géneros y

especies vegetales que se pueda hacer en el pais.

Siendo asi, encontramos en la propiedad industrial, entre otros, instituciones como
las marcas comerciales, que bien podrian ora de servicios ora de productos; los
nombres comerciales, sobre los que ahondaremos en el presente trabajo académico;

los disefios industriales; las patentes de invencion; los lemas comerciales; etc.

La propiedad industrial, especialmente las marcas comerciales y nombres
comerciales, gozan de una capacidad para diferenciar los productos, servicios o
actividades econémicas que identifican, por lo que se los considera como signos
distintivos. Los mencionados signos distintivos, tienen como requisito Unico, el que
deben gozar de “la aptitud diferenciadora, que permita distinguir e individualizar en
el mercado los bienes, empresarios o establecimientos a los que se le aplique el
signo” (BERCOVITZ, 2014, pag. 530).

Estos signos distintivos, por su capacidad diferenciadora de las ofertas que conviven
en el mercado, adquirieron una preponderancia enorme en el mundo del comercio,
pues, como veremos mas adelante, constituyen una herramienta para combatir el
comercio desleal; y, en un primer momento de estudio de la institucion, se
terminaron diferenciando “tres clases de signos distintivos (...): la marca, el nombre

comercial y el rotulo de establecimiento” (BERCOVITZ, 2014, pag. 526).

11



Sin embargo, esta triparticion de los signos distintivos, que, hasta cierto punto,
podria considerarse como una clasificacion tradicional de las mismas, ya no se
compadecen con la realidad, en razon de la evolucion constante de las actividades

comerciales y del derecho de propiedad industrial.

Lizarazu Montoya, autor de consulta, por su parte, desvirtua la triparticion aludida, e
indica que los signos distintivos permiten la individualizacion de un producto,
servicio, actividad comercial, comerciante o establecimiento, por lo que, al dia de
hoy, implican también “(...) las marcas, los lemas comerciales, los nombres
comerciales, los rotulos y las ensefias, las indicaciones geograficas, denominaciones
de origen e indicaciones de procedencia y los signos notoramiente conocidos”
(LIZARAZU, 2014, pag. 27).

I la clasificacion de Lizarazu, coincide plenamente con lo dispuesto en el andamiaje
juridico ecuatoriano, de conformidad con lo que estd dispuesto en el Cddigo
Orgénico de la Economia Social de los Conocimientos, norma rectora de la
propiedad intelectual en el pais, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.
899 del 09 de diciembre de 2016; y, con lo que dispone las normas andinas que
informan el sistema comunitario de la propiedad industrial, como la Decision No.
486 del Acuerdo de Cartagena, que fuera ratificado e incorporado a nuestro
ordenamiento juridico luego de su publicacion en el Registro Oficial No. 258 del 02
de febrero de 2001; normas a las que nos referiremos ampliamente en la segunda

parte del presente trabajo.

2. Desarrollo historico del nombre comercial

Haciendo un breve repaso por la historia, podemos ver que no existian las modernas
modalidades de sociedades que tenemos en la actualidad; en cambio, era comdn que
las actividades comerciales se reconozcan por el nombre de la persona natural que las
Ilevaba a cabo. Podriamos decir, grosso modo, que fue de esta manera, que surgio el
nombre comercial como institucion diferenciadora de las actividades econémicas

efectuadas por un individuo.

Con la aparicion del comercio internacional, se vio ampliamente favorecido, lo que

propicié su crecimiento precipitado y sostenido, brindandole cada vez mayor
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importancia a las marcas y nombres comerciales, que, junto a otras instituciones de la
propiedad industrial, permiten la diferenciacion de lo que se oferta en el mercado, en

base a la capacidad distintiva que poseen.

Siguiendo con el desarrollo histérico de la institucién, se colige del analisis que el
nombre comercial, en un principio ligado a la persona natural que ejercia actos de
comercio, termina siendo atado, de manera directa, con el establecimiento comercial
0 la empresa, entendida como actividad comercial; identificando ya no al ejecutante
de la actividad, si no al lugar donde se ejecutaba o a la actividad de comercio misma.
Punto que corroboran la doctrina, pues, en la actualidad, se entiende por nombre
comercial o designacion, al “signo distintivo correspondiente a una actividad, y no
un signo identificatorio de la persona que la lleva a cabo” (CABANELLAS DE LAS
CUEVAS & BERTONE, 2003, pags. 565-566).

Ahora, cabe aclarar, el concepto del nombre comercial, como signo distintivo, no es
nuevo, en la Grecia antigua, se utilizaba una denominacién cierta para identificar,
sobre todo, las producciones artisticas que de este lugar emanaban, especialmente,
productos de alfareria; esta forma de identificar sus productos, fue conocida como
sigilla. En cambio, los ciudadanos de Roma lo usaban en bienes iconicos como el
vino, quesos Yy ciertas materias primas para construccion; lo que estaba regulado, de
manera rudimentaria, existiendo normas que procuraban sancionar las infracciones
cometidas al respecto. Asi, la Ley Cornelia prohibia y sancionaba el uso de un

nombre falso para la identificacion de los productos romanos.

Sin embargo, el vertiginoso crecimiento y posicionamiento de los signos distintivos
se da en la Edad Media, como indican Cabanellas de las Cuevas y Bertone, quienes
vinculan el desarrollo de los mismos “especialmente con las corporaciones, las que
dieron frecuente caracter obligatorio al uso de tales signos” (CABANELLAS DE
LAS CUEVAS & BERTONE, 2003, pag. 129). El uso de los signos distintivos se
consideraba de caracter obligatorio, tenia varios propdsitos, como enlistan los autores

aludidos:

Identificar al artesano de forma de determinar si habia cumplido con las
normas de su oficio o arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo
de control de las mercaderias por los oficiales corporativos; impedir la

concurrencia y la importacion de las mercaderias de origen extranjero; v,
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asegurar y extender las fuentes de los tributos aplicables (CABANELLAS DE
LAS CUEVAS & BERTONE, 2003, pag. 129).

Como bien sintetizan los autores consultados, es en razon de las distintas
caracteristicas naturales de los signos distintivos que surgen consecuencias juridicas
valiosas, de las cuales algunas mantienen vigencia plena, como la de dotar de
distintividad un servicio, bien o una actividad comercial; o, salvaguardar los intereses

de los consumidores.

3. Alcance conceptual del nombre comercial

El nombre comercial es una institucion de la propiedad intelectual cuya existencia ha
sido materia de entredichos y controversias, en razon de su poca evolucion
conceptual, debido a falta de desarrollo legislativo en todo el planeta, y, ademas, a la

escasa produccién doctrinal que existio al respecto.

Como ya hemos en el primer acapite del presente trabajo academico, el objeto mismo
del nombre comercial ha estado sujeto a variaciones constantes desde su surgimiento
en el mundo del comercio; por lo que los aislados esfuerzos plasmados en normas o
doctrina, resultaban estériles, por lo difuminado que resultaba entender al nombre

comercial y, por ende, extenderse en su estudio y conocimiento a fondo.

Sin perjuicio de lo dicho, debido a la proliferacion y crecimiento de los mercados
globales, y luego de severos cambios en su estructura, los nombres comerciales se
posicionaron, por su naturaleza y caracteristicas intrinsecas, como las herramientas
mas eficaces y pertinentes, para lograr, la coexistencia armonica de varias ofertas
dentro de éstos y, a su vez, salvaguardar los derechos e intereses de la generalidad,

que, en este caso puntual, son los consumidores.

3.1 Posiciones doctrinales destacadas

Para abordar una institucion tan importante para el comercio como el nombre
comercial, resulta pertinente revisar las conceptualizaciones doctrinales, y asi ver el
alcance de su concepto y aplicacion; sin embargo, podria aventurarme, de manera
previa, a indicar que el nombre comercial es un término que permite individualizar y

distinguir un establecimiento de comercio de los demas.
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Baylos Corroza, tiene por el nombre comercial al término que “identifica a la propia
empresa, como entidad que actla en el trafico ofreciendo bienes y servicios”
(BAYLOS CORROZA, 1978, pag. 592), por lo que, se colige, que se refiere a la

actividad econdmica desarrollada por un actor en el mercado.

Breuer Moreno define al nombre comercial como el término bajo el que un
comerciante lleva a cabo actos propios de su profesion, que sirve, sobre todo, para
vincularse con su cartera de clientes y para distinguirse a si mismo o a un
establecimiento comercial; de igual manera, Chavanne y Burst, establecen por
nombre comercial al término que permite distinguir un fondo de comercio de otros
con actividades similares (CABANELLAS DE LAS CUEVAS & BERTONE, 2003,
pag. 564).

Cabanellas de las Cuevas y Bertone, al tratar el nombre comercial, conocido como
designaciones en la legislacion argentina, sobre la que extienden su estudio los
autores aludidos, establecen que éste “seria el nombre o signo con que se designa una
actividad, con o sin fin de lucro” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS &
BERTONE, 2003, pag. 594); sin dejar de lado el hecho de que, por la semejanza
entre las instituciones del nombre comercial y la marca, sea comercial o de servicios,
debe agregarse “el requisito adicional de que tal nombre o signo no se halle
registrado como marca, pues en tal caso recibiria esta ultima calificacion juridica”

(CABANELLAS DE LAS CUEVAS & BERTONE, 2003, pag. 594).

Pachon y Sanchez Avila, consideran al nombre comercial “como una denominacién
de fantasia”(PACHON & SANCHEZ AVILA, 1995, pag. 304); y, coinciden con
otros autores, respecto de la funcidon primordial de las mismas: “servir de signo
distintivo del establecimiento de comercio (empresa), independientemente de todos
los cambios en la titularidad del establecimiento de comercio” (PACHON &

SANCHEZ AVILA, 1995, pag. 304).

La doctrina europea, se ha referido también al tema, siendo del caso que Rotondi, al
tratar el nombre comercial, lo considera “como una denominacién impersonal y
objetiva de la organizacion hacendal” (ROTONDI, 1965, pag. 87); es decir, el
nombre comercial no esta ligado como tal al comerciante, si no que, mas bien, hace
amplia referencia al acto de comercio que se ejecuta o al establecimiento comercial

donde se lleva a cabo.
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4. Naturaleza del derecho al nombre comercial

Existen distintas tesis respecto de la naturaleza del derecho que recae los signos
distintivos conocidos como nombre comercial, muchas de las cuales han sido
superadas por el avance de la investigacion académica al respecto, pero que, a
efectos didacticos considero prudente nombrar y resefiar de manera breve en el

presente producto académico.

4.1 Teoria del derecho de la personalidad

Una de las primeras teorias que buscaban desentrafiar la naturaleza del derecho al
nombre comercial es la del derecho de la personalidad, que hace referencia a que
con el uso de la institucion ahora analizada, se procure la identificacién de un sujeto
determinado; cosa que no es lo que sucede en la actualidad, ya que el nombre
comercial no busca individualizar a un sujeto, sino que estd encaminada a
individualizar, identificar y distinguir ciertas actividades realizadas en el mercada,
cumpliendo un papel determinante para la identificacion de ofertas en el mercado y a

garantizar la libre competencia en éste.

Para Cabanellas y Bertone, los nombres comerciales “pueden ser compartidas por
diversos usuarios, ser objeto de actos de disposicion, modificarse y abandonarse,
caracteristicas todas ellas que no condicen con la existencia de un derecho de la
personalidad respecto de tales signos” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS &
BERTONE, 2003, pag. 574); dejando, de plano, a un lado la posibilidad de que sea
esta teoria del derecho de la personalidad la que explique el fendmeno del nombre

comercial.

4.2 Teoria del derecho de monopolio

Esta teoria, principalmente impulsada y defendida por Franceschelli, sugiere que las
normas entregan al titular de un nombre comercial un derecho exclusivo sobre el
mismo, que, haciendo una analogia, podria entenderse como una suerte de derecho

de monopolio sobre el mismo.

Sin embargo, la propiedad industrial, en general, y, particularmente, el nombre
comercial, no son concebidos, por la misma ley, como derecho de monopolio, por lo

que, resultaria escueto y nada profundo, el reducir el analisis del tema a la simple
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indicacion de que, por analogia, en razon de la exclusividad que otorgan la ley a los
titulares de los nombres comerciales, exista un monopolio instaurado, protegido e

incentivado por las normas.

4.3 Teoria del derecho intelectual

Esta idea, principalmente expuesta y propugnada por Picard, sostiene que los
nombres comerciales, junto a otras instituciones insignes del derecho de propiedad
industrial, deben ser protegidas en razon del mérito del intelecto que representa su
creacion y posterior uso. Mas alla de que la construccion conceptual de los derechos
intelectuales, planteadas como el autor aludido las presentaba, no tienen cabida en la

legislacion nacional, existe otra razon para que se desestime esta teoria.

| esta consiste en que, en la practica y por regla general, los nombres comerciales no
contienen un elemento de creacién intelectual; y, si los tuvieren, no es ese elemento
el que busca protegerse mediante la institucion del nombre comercial, sino que
pretende salvaguardar de poder usar el mismo, para distinguir las actividades

econdmicas de un individuo de las demas.

4.4 Teoria del derecho de propiedad industrial

En razon de lo previsto en el Convenio de Paris, que, al definir el contenido de la
propiedad industrial, incluye dentro de una aparente numeracion taxativa al nombre
comercial, nacié una teoria respecto de la naturaleza del derecho al nombre

comercial a partir de su contenido de propiedad industrial.

Sin perjuicio de lo estipulado en la norma, esta consideracion, podriamos decir,
resulta mas que nada sistematica, puesto que la propiedad industrial como categoria
normativa no ha sido realmente desarrollada y, por lo tanto, resulta insuficiente y
vaga, hasta cierto punto, limitarse a cefiir el amplio contenido del nombre comercial
en base a una definicion normativa que, si bien permitié cimentar la propiedad

intelectual, fue expedida hace mucho tiempo.

4.5 Teoria de las cosas incorporales

El Cddigo Civil, dentro de su definicion y clasificacion de los bienes, establece una
diferencia entre las cosas corporales y las incorporales. En su articulo 583, la norma

antedicha, indica que son corporales aquellas que tienen un ser real y pueden ser
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percibidas por los sentidos; mientras que las incorporales consisten en meros

derechos.

Extendiéndose en la definicion de los bienes incorporales, el articulo 594 indica que
éstos, pueden consistir en derechos reales o personales; siendo los primeros aquellos
que recaen sobre una cosa, sin respecto a terceros; y, los segundos, también llamados
créditos, solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por su voluntad o mandato

legal, han contraido obligaciones con la contraparte.

Ateniéndose a lo expresado, surgié en determinado momento la idea de que debia
considerarse a los nombres comerciales como bienes de caracter incorporal y, por
tanto, otorgar a éstos todos los efectos juridicos dispuestos para este tipo de bienes;
sin embargo, el Cddigo Civil determina claramente de qué tipo de bienes componen
los de caracter inmaterial, hablando de los derechos reales o personales, siendo del
caso que los nombres comerciales, y el derecho que se tiene sobre estos, no puede ser
considerado como ninguno de los dos grupos nombrados, dejando sin bases esta

consideracion.

4.6 Teoria del derecho de propiedad

Con el desarrollo de la doctrina, se logro resolver, finalmente, cual era la
consideracion juridica mas proxima a la naturaleza de los nombres comerciales,
siendo ésta la de considerarla como un bien objeto del derecho de propiedad. Sin
embargo, es necesario determinar en qué sentido se aplica esta primera idea que he

indicado.

Para Cabanellas de las Cuevas y Bertone, “el concepto de propiedad puede aplicarse
a todo tipo de derecho erga omnes que se ejerce respecto de un objeto determinado,
al derecho de dominio regulado por el Cddigo Civil, a los distintos derechos
derivados del régimen de propiedad industrial, al patrimonio de una persona y a los
derechos susceptibles de apreciacion pecuniaria” (CABANELLAS DE LAS
CUEVAS & BERTONE, 2003, pag. 577).

Podriamos decir, que, de lo indicado, el nombre comercial se encuadra con casi todas
las descripciones, exceptuando la acepcion del concepto de propiedad como el
derecho de dominio, pues este debe recaer sobre un objeto material, para poder ser. A
pesar de que falte un objeto concreto que pueda ser sujeto del objeto de dominio, el
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derecho al nombre comercial y su uso exclusivo es erga omnes respecto del uso de
tal nombre; integra el patrimonio de su titular y, ademaés, es susceptible de

apreciacion pecuniaria

CAPITULO Il — APLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL

5. De la propiedad intelectual como institucion normativa extensa

En el estudio de la propiedad intelectual, resulta interesante encontrarse con la
diversidad de Tratados y Convenios de carécter internacional que informan y rigen la
materia y sus instituciones. La riqueza normativa propia del derecho de propiedad
intelectual, surge del sinnimero de Tratados y Convenios que han existido a lo largo
de la historia y, de igual manera, en razon del gran nimero de dichas producciones

normativas cuya vigencia se mantiene.

Entre dichos tratados tenemos, entre ratificados y no por el Ecuador, los siguientes:
el Convenio de Paris, para proteccion de la propiedad industrial; la Convencion de
Roma; el Convenio de Berna; el Acuerdo sobre los ADPIC, que se refiere al Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio, que es un Anexo al Tratado de la Organizacion Mundial de Comercio; el
Tratado de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual respecto del Derecho
de autor; el Tratado de Beijing; las Decisiones No. 351 y 486 de la Comunidad

Andina de Naciones; etc.

En razon de la abrumadora cantidad de normas existentes respecto de la propiedad
intelectual, mal podria pensarse que existe una disconformidad respecto del alcance y
aplicacion real de las instituciones que lo componen; siendo parte de la realidad el
hecho de que estos productos normativos gozan de un alto nivel de uniformidad, no
solo a nivel regional, sino mundial, y muchas de sus disposiciones se ven replicadas

en los ordenamientos juridicos de cada nacion.

Esto se debe a que, debido al asentamiento de la globalizacion como concepto
econdémico y a los efectos que trae a colacion en la practica, hemos pasado de hablar
de un mercado nacional o regional a referirnos a la existencia de un mercado

mundial, donde se necesita de la propiedad intelectual para su desarrollo en armonia;
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ya hemos discutido, en la primera parte de este trabajo, el peso que tienen para el

comercio y la economia la propiedad intelectual, sobre todo, los signos distintivos.

I, siguiendo esta idea, han surgido también esfuerzos de caracter comunitario, que
incluyen a nuestro pais, que buscan la unificacién de la normativa existente en
diversas materias que influyen en el ambito comercial y econémico, tales como la
propiedad intelectual, las importaciones y exportaciones, inversiones y otras, con la
finalidad de procurar las condiciones ideales para lograr el progreso de las naciones
intervinientes. Sobre este tema, vamos a referirnos, de manera detallada, mas

adelante.

6. Aplicacion de la propiedad intelectual en el Ecuador

Una vez que hemos revisado los aspectos generales que informan la institucion del
nombre comercial, cabe que nos ocupemos del analisis de como esta figura se aplica,
en la practica, dentro de la realidad nacional. A manera de preambulo, es necesario
dejar en claro que el manejo de la propiedad intelectual en el Ecuador es de
aplicacion normativa sui géneris, puesto que, ademas de la normativa nacional,
existen disposiciones de caracter comunitario que deben aplicarse de manera directa,
de acuerdo con ciertos principios que lo rigen y que mencionaremos en el momento

oportuno.

Esto se debe a que Ecuador, junto a Colombia, Pert y Bolivia, es parte de la
Comunidad Andina de Naciones, que es un organismo regional que busca un
desarrollo integral, equilibrado y autébnomo de la region andina, sudamericana e
hispanoamericana; al que nos adherimos en razon de la suscripcion del Acuerdo de

Cartagena el 26 de mayo de 19609.

Con la suscripcion de dicho Acuerdo, dentro de los compromisos que adquirian las
naciones intervinientes, se encontraba la unificacion de la regulacion de la propiedad
intelectual, para procurar la imposicion de un régimen legal unificado comunitario,
gue determine normas iguales para que el comercio dentro de la zona comunitaria se

vea ampliamente beneficiado.

En este sentido, la Comunidad Andina de Naciones, haciendo plena conciencia de la
importancia de lo indicado en el parrafo que antecede, expidid, mediante sendas
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Decisiones, normas de cumplimiento obligatorio e inmediato respecto de las
instituciones de la propiedad industrial. Las Decisiones expedidas, en orden
cronologico, son las namero 85, 311, 313, 344 y, la que se encuentra vigente de

momento, la 486.

Esta Ultima, que serd materia de estudio en este producto académico, representa, en
la materia los nombres comerciales, marca una diferencia sustancial con lo
estipulado en la decision que la antecede, puesto que otorga a los nombres
comerciales un tratamiento exclusivo y diferenciado respecto de las distintas
instituciones de la propiedad industrial; a diferencia de lo que sucedia en la 344,
donde las normas aplicadas para las marcas, de servicio o bienes, eran las que regian

a los nombres comerciales.

Antes de adentrarnos en el régimen legal, tanto nacional como comunitario,
pertinente al nombre comercial, considero necesario que analicemos tres puntos
vitales para entender la aplicabilidad de estas normas: primero, la supremacia
constitucional; y, segundo, la aplicabilidad directa de la normativa andina, donde
revisaremos respecto de la obligatoriedad o no de publicacidn de las Decisiones en el

Registro Oficial, para que surtan plenos efectos.

6.1 La supremacia constitucional

Es usual escuchar en el argot juridico ecuatoriano, que existe contemplado en nuestro
sistema normativo, una excepcion a la supremacia constitucional: los tratados
internacionales, que, en el caso de nuestro interes, incluye a las Decisiones de la

Comunidad Andina de Naciones.

Esto a raiz de manifestaciones doctrinales que sostienen que las normas comunitarias
prevalecen sobre las deméas de los sistemas juridicos nacionales de los paises
miembros; criterios que no solo se han quedado en la doctrina, sino que, inclusive, ha
sido objeto de ponencias de los magistrados del Tribunal Andino de Justicia. Pero, en
nuestro pais, este escenario no esta permitido por disposiciones normativas expresas,

que analizaremos.

La Constitucion de la Republica del Ecuador, en el primer inciso de su articulo 424,
determina de manera expresa que la misma es la norma suprema y que prevalecera

sobre cualquier otra del andamiaje juridico nacional; razon por la cual, todos los
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actos y normas expedidas por el poder publico deberan mantener conformidad y

armonia con los preceptos contemplados en la Carta Magna.

La confusion a la que se hizo alusion en el primer parrafo del presente acépite, surge
de lo contemplado en el segundo inciso de dicho articulo, donde se menciona que
tanto la Constituciébn como los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por el Estado, prevaleceran sobre las demas normas o actos del poder
publico.

Del analisis exegético de la norma, se colige que la Constitucién otorga a los tratados
internacionales sobre derechos humanos una misma posicion jerarquica que ella
posee. Mas, establece el articulo que deben cumplirse con dos requisitos: el primero,
que el tratado internacional haya sido ratificado por el Estado; y, segundo, que

reconozca derechos mas favorables a los contenidos en la Constitucion.

Por su parte, el articulo 425 ibidem, determina, de manera expresa, cual es el orden
jerarquico de aplicacion de las normas, estableciendo la jerarquia, por decir lo
menos, que goza cada uno de los tipos de leyes existentes en nuestro pais;

transcribiremos la parte pertinente, para mejor entendimiento:

Art. 425.- El orden jerarquico de aplicacion de las normas sera el siguiente: La
Constitucion; los tratados y convenios internacionales; las leyes organicas; las
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y
reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demas actos y
decisiones de los poderes puablicos (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
DEL ECUADOR, 2008).

Podriamos decir, en un afan ejemplificativo, que estas dos normas permiten construir
la llamada piramide de Kelsen del ordenamiento juridico ecuatoriano, partiendo de
una premisa concreta e inamovible: la Constitucion es la norma juridica suprema, y
solo se equiparan, en su jerarquia, los tratados internacionales que cumplan con los
requisitos antes anotados. I, analizando de manera objetiva el contenido de los
tratados que nos interesan, los referentes a la materia de propiedad intelectual, es
evidente que éstos no pueden ser considerados como normas superiores a la

Constitucion.
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Lo anterior se indica sin perjuicio de que exista, en la Decisién 472 de la Comunidad
Andina de Naciones, precisamente en su articulo 4, una norma que dispine que los
paises miembros deben materializar las medidas requeridas para asegurar el
cumplimiento cabal de las normas comunitarias; pero el alcance de este imperativo
no puede alcanzar a nuestra Constitucion en razén de la estructura del ordenaimiento

juridico nacional. Al respecto, indica Pazmifio Ycaza:

Esta disposicion no puede ser valida para nuestra Constitucion. Si, para leyes y
normas de inferior jerarquia, y, de darse el caso, el Ecuador podria ser objeto de
una accion de incumplimiento por parte de la Secretaria General de la CAN o de
un Pais Miembro (PAZMINO YCAZA, 2016, pag. 9).

6.2 Aplicabilidad directa de la normativa andina

En razén de la inmersion del Ecuador en el derecho comunitario, que, en nuestro
caso particular, se refiere a la Comunidad Andina de Naciones, se ha convertido en
prioridad la implementacion de politicas versatiles que faciliten la proliferacion del
comercio; por lo que, en ciertos &mbitos, como propiedad intelectual, aranceles,
comercio exterior y andlogos, las normas que rigen el andar nacional, tienen relacion

directa con las expedidas por 6rganos comunitarios.

Asi, la vigencia y expedicion de normas, deja de ser parte de las funciones de un
organo interno del Ecuador, que en este caso es la Asamblea Nacional, y se radica en
un 6rgano legislativo de la Comunidad Andina de Naciones, que es La Comision. Sin
embargo, surge la duda de desde qué momento empieza a tener vigencia los

productos normativos de este 6rgano de integracion.

La regla general, respecto de la promulgacion de normas en el Ecuador, esta
determinada por la disposicion del articulo 6 del Codigo Civil que indica, en su parte
pertinente, que solo entra en vigencia una norma desde que se promulga y publica en
el Registro Oficial. Debido al principio de publicidad, desde que se publica una ley
en el Registro Oficial, se presume conocida por todos y se torna obligatoria para
todos los ciudadanos del pais, a menos de que se haya establecido un periodo
determinado de espera hasta que entre en vigencia la norma, denominada vacatio

legis.
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De igual forma, respecto de los tratados internacionales, lo usual, para su
incorporacion al ordenamiento juridico ecuatoriano, existe un proceso a seguir: debe
haber un dictamen de la Corte Constitucional, aprobacion de la Asamblea Nacional
y, finalmente, se debe cumplir con lo referido en el parrafo anterior, esto es, con la

publicacién en el Registro Oficial.

Sin embargo, las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, sobre todo en
materia de propiedad intelectual, no requieren de dictamen de constitucionalidad,
aprobacidn del legislativo, ni publicacion en el Registro Oficial. ¢Por qué? Debido al
principio de aplicabilidad directa, que se encuentra consagrado en los articulos 2 'y 3

de la Decision No. 472 de la Comunidad Andina de Naciones.

Los articulos antedichos, establecen que las Decisiones obligan a los Paises
Miembros desde que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros o la
Comision; y, que las mismas son directamente aplicables luego de su publicacién en

la Gaceta Oficial del Acuerdo. Al respecto, Pazmifio Ycaza, sefiala:

En virtud de este principio, no se requiere que una Decisién de la CAN por
ejemplo pase por la Asamblea, ya que, dicho acto normativo, emana ya de un
6rgano legislativo y mal podria ser necesario que vaya nuevamente a otro érgano
legislativo como la Asamblea (PAZMINO YCAZA, 2016, pag. 21).

7. Régimen legal pertinente

7.1 Normas nacionales: Cédigo Ingenios

El 09 de diciembre de 2016, en el Suplemento del Registro Oficial No. 899, se
publicé el Cédigo Organico de la Economia Social de los Conocimientos, conocido
también como Cadigo Ingenios (manera en que lo denominaremos en lo sucesivo,
para efectos del presente producto académico); que derogé a la anterior Ley de
Propiedad Intelectual, para posicionarse como la norma rectora en la materia en el

pais.

Esta actualizacion normativa, se hizo, en primera instancia, para procurar la
adecuacion completa de las normas nacionales a las disposiciones comunitarias

existentes al respecto; y, para conseguir, concomitantemente, la introduccion de un
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cumulo de contenidos de caracter dogmatico, eminentemente sociales, como el

nombre mismo de la norma permite entrever.

El Tercer Titulo que compone el Cddigo Ingenios, contiene las disposiciones
pertinentes al manejo de las instituciones que componen el mundo de la propiedad
industrial, incluyendo, claro esta, las normas que determinan el alcance del nombre
comercial en el pais. La institucion materia de estudio, ha sido tratada por la ley
antedicha en el Capitulo X del titulo al que nos referimos en el parrafo que antecede;
desde el articulo 415 al 423; ahora, sin animo de transcribir lo dispuesto en la ley,

procederemos a analizar el alcance normativo de dicha institucion.

El concepto que la norma esgrime para el nombre comercial, en su articulo 415,
indica que es cualquier signo que identifique a una persona o establecimiento
mercantil en el ejercicio de sus actividades economicas, y que permita distinguirlas
de las que desarrollan actividades analogas o idénticas. De igual manera, indica esta
disposicion que una persona o establecimiento mercantil podra tener mas de un
nombre comercial; y, que podra constituir nombre comercial, una denominacion

social, razon social u otra designacion inscrita.

A diferencia de las marcas, el nombre comercial no requiere de su registro ante una
institucién publica para adquirir su derecho al uso exclusivo; puesto que el articulo
416 del Codigo Ingenios, determina ciertos requisitos para obtener este derecho:
primero, se adquirira por su primer uso en el comercio; segundo, el uso al que nos
referimos anteriormente, debe ser publico, continuo y de buena fe; y, por Gltimo, el
uso de este nombre comercial no debe vulnerar derechos prioritarios constituidos en

el pais.

El mismo articulo determina que la persona o establecimiento mercantil que use un
nombre comercial, puede, facultativamente, disponer del registro del mismo ante la
autoridad nacional competente, que es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad
Intelectual, y que ese registro tendra caracter declarativo. Con caracter declarativo, se
hace referencia a que el registro dara como resultado la expedicion de una resolucién
administrativa que reconoceré el derecho que ya se ha adquirido con anterioridad,
como en el caso del derecho de autor o del nombre comercial; lo que difiere de los

registros que se consideran atributivos, puesto que las resoluciones que son
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producidas en razén de estas solicitudes son las que atribuyen a los solicitantes los

derechos y acciones que les corresponden, como en el caso de las marcas.

El registro del nombre comercial, de conformidad con lo indicado en el articulo 420
del Cédigo Ingenios, goza de un periodo de proteccidn idéntico al que la ley confiere
para las marcas, esto es, diez afios contados a partir de la fecha de su concesion y se

puede renovar, de manera indefinida por periodos idénticos.

Dentro de los derechos que la ley confiere al titular del nombre comercial, se
encuentra el de impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo igual o
parecido, siempre que esto pueda provocar un riesgo de confusion o asociacion en el

mercado, como determina el articulo 421 del Cddigo Ingenios.
7.1.3 Prueba del uso del nombre comercial

En todo esquema procesal, la prueba constituye una de las instituciones més
importantes, puesto que son aquellas que permiten a las partes hacer conocer al juez
con certeza de la existencia de ciertos hechos. Recordemos que son los hechos
debidamente probados los que conforman la verdad procesal y seran éstos los que

determinen el campo de accidn que tiene el juez para poder resolver.

Al respecto, Couture, definiendo la prueba como “la accion y el efecto de probar; y
probar es demostrar de algin modo la certeza de un hecho o la verdad de una
afirmacion” (COUTURE, 1981, pag. 215). Asi se afirma la premisa de que es la
prueba la herramienta mas efectiva para lograr acreditar como realidad lo que se

afirma en los hechos anunciados en el proceso.

Por demostrar la veracidad de lo que se afirma, la prueba también se concibe como
“la actividad desarrollada por las partes en el proceso, encaminada al convencimiento
psicoldgico del juzgador sobre la realidad de aquellos datos en los que ha de fundar
su resolucion” (BARRERO, 2006, pag. 51). | es que se el juzgador no tiene
conocimiento pleno de como se han desarrollado los hechos en la realidad, por lo que

necesita de las pruebas para formar su criterio previo a indicar su dictamen.

Al respecto, cabe indicar que en aras de probar el uso de un nombre comercial en el
mercado, una persona, natural o juridica, puede valerse de todos los medios de

prueba que las normas de caracter adjetivo determinan. Para esto, debemos revisar lo
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gue se dispone en el Cédigo Organico General de Procesos, que es la norma rectora
en materia procesal; y, lo que establece el Cddigo Ingenios, respecto de la
competencia y la determinacion de la via procesal pertinente en materia de propiedad

intelectual.

Al respecto, el Codigo Ingenios, establece en su articulo 549, que el conocimiento de
los procedimientos judiciales en materia de propiedad intelectual, deben seguir las
reglas generales del Codigo Organico General de Procesos, respecto de la
competencia. De igual manera, establece, en su segundo inciso, que los actos
administrativos que emanen de la autoridad nacional competente, el Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en nuestro caso, puede tramitarse por la via

contenciosa administrativa.

El mismo articulo, ademas de indicar cuando es viable el procedimiento contencioso
administrativo, determina que se puede acudir a éste, sin necesidad de haber agotado
la via administrativa, en razén al principio de dualidad de vias en el derecho
administrativo, que admite la impugnacion de actos del poder publico tanto en sede

administrativa como en sede judicial.

Ahora, el articulo 310 del Codigo Organico General de Procesos, que regula la
actividad probatoria en el contencioso administrativo, determina claramente cuéles
son los medios de prueba aplicables: resulta que, son admisibles todos los medios de
prueba, exceptuando la declaracion de servidores publicos. De lo que se colige que
tienen cabida y capacidad probatoria plena las pruebas documentales, los
reconocimientos 0 inspecciones judiciales, la confesién judicial, los

pronunciamientos periciales y, considero, hasta los testimonios de terceros.

Debido a la particularidad del nombre comercial, que radica en que no existe
necesidad de registro del mismo para lograr obtener los derechos y acciones que la
ley confiere por su uso publico y de buena fe en el comercio, resulta necesario para
precautelar los derechos del titular de uno de éstos, tener capacidad probatoria plena
que le permita, en caso de un eventual litigio o controversia, corroborar eficazmente

el hecho de que ha cumplido con las disposiciones normativas.

Al respecto, en la practica, es usual ver que se pueda declarar, ante algunas

autoridades administrativas, que se estd utilizando un nombre comercial para
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identificar una actividad econdmica determinada. Asi, por ejemplo, tenemos los
siguientes casos: la Superintendencia de Compafias, en su formulario de
actualizacion de datos de sociedades, permite al usuario disponer, ademas de la razon
social de la empresa, un nombre comercial, en caso de existir, lo que permitiria tener
una prueba documental eficaz. Otro caso, es el que se da con el Servicio de Rentas
Internas, donde el titular puede disponer, al solicitar el registro Unico de
contribuyentes, que se incluya el nombre comercial que se utiliza, procurandose asi
otra prueba documental. Lo mismo podria suceder, si se incluye en las facturas del

titular el nombre comercial.

7.2 Normativa andina, Decision No. 486

Como abordamos brevemente con anterioridad, en materia de propiedad intelectual,
el ordenamiento juridico ecuatoriano presenta un panorama sui géneris, en razon de
la aplicacion de normas de integracion, emanadas de la Comunidad Andina de
Naciones. Se hizo referencia también a que estas normas comunitarias informaban el
alcance de instituciones del derecho de autor y de la propiedad industrial; siendo que

respecto de éste Ultimo grupo, existe una norma rectora, que es la Decision No. 486.

De igual forma, tratamos, de manera sucinta, el cambio de paradigma que supuso la
llegada de la Decisién No. 486, para los nombres comerciales: se cred un tratamiento
juridico especial para esta institucion, que, hasta la norma anterior, la Decision 344,
tenian el mismo trato que las marcas comerciales. Se hizo evidente que los nombres
comerciales requerian de un trato diferenciado en razén de su importancia, y esto se

vio plasmado en el entramado de normas comunitario.

Estas normas comunitarias, por ser de obligatorio cumplimiento para los Paises
Miembros, provocaron la variacion de las normas de propiedad intelectual en los
mismos. Sin embargo, estos esfuerzos, no se limitan solo a esta materia, sino que
abordan muchas otras en aras de lograr un mercado comdn; asi como lo sostiene
Castro Bernieri, en su articulo La Propiedad Intelectual en los Procesos de
Integracion de la Comunidad Andina, publicado en una obra compilatoria de la
Universidad de Margarita:

Vista de esta manera, la existencia de un régimen comudn de propiedad

intelectual, junto con la de otros regimenes comunitarios tales como el
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relativo a las inversiones, los mecanismos de alivio comercial, el régimen
sobre normalizacion y reglamentos técnicos y sobre sanidad agropecuaria,
son la manifestacion de un bloque regional que no se limita a la apertura
comercial entre sus paises integrantes, sino que se proyecta como un mercado
comun (UNIVERSIDAD DE MARGARITA, 2004).

El Décimo Titulo de la Decision a estudiar, esto es la No. 486, es la que se encarga
de regular el alcance del nombre comercial, en la legislacion andina. Destaca el
concepto que se le da a esta institucidn: pues constituird nombre comercial, segun lo
prescrito, cualquier signo que permita identificar a una actividad econdémica, empresa

0 establecimiento mercantil.

Igual que en el caso de la legislacion nacional, la Decision establece que el derecho
al uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el
comercio; y, se termina, cuando cesa el uso del mismo o terminan las actividades de
quien lo utiliza. Es decir, se mantiene la no obligatoriedad de registrar el nombre
comercial para gozar de la proteccion de la norma; puesto que el depdsito o registro

ante la oficina competente seré solo con caracter declaratorio.

Entre otras determinaciones, la norma comunitaria establece que el registro tiene una
duracion de diez afios renovables; para el registro del mismo se podra requerir prueba
del uso del mismo, si lo requiriese la entidad competente; y, son de caracter

transferibles.

Como se colige del analisis de las normas nacionales y comunitarias, vemos que
existe una evidente identidad de las disposiciones, puesto que, como hemos revisado
en la parte pertinente del presente trabajo, existe un compromiso de parte de los
paises miembros de la Comunidad Andina de Naciones de ajustar la normativa

interna a la expedida por los érganos legislativos del ente de integracion.

8. El nombre comercial en la realidad ecuatoriana

En nuestro pais, como en cualquier otro pais del mundo, se utiliza, de manera
abundante, la figura del nombre comercial. Se ven por las calles un sinnimero de
negocios que poseen determinados nombres comerciales, que les han permitido
adquirir notoriedad en el mercado a través de los afios.
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Aln a pesar de la proliferacion de su uso, no se tiene claro que existe dicha
institucion y el alcance completo de la misma. Muy pocas personas tienen idea cierta
de qué es el nombre comercial, y, mas bien, existe una arraigada cultura marcaria en
el pais, por lo que es mas que frecuente ser testigos de que las personas confundan un

nombre comercial con una marca.

Es asi que, usualmente, las personas que poseen un nombre comercial, adquirido de
conformidad con las normas pertinentes, no sepan que gozan de ciertos derechos; v,
en un afan de proteger sus intereses, toman la decisién de registrar como marca, sea

de productos o de servicios, su nombre comercial.

Asi, como en su momento se indico, el nombre comercial pasa a considerarse como
una marca, pues en razon de la solicitud de registro y su posterior aprobacion, el
primero pasa de tener el tratamiento juridico de los nombres comerciales para ser
tratado como una marca. Esto se debe, en gran parte, a la falta de difusion de los
beneficios y derechos que concede el nombre comercial para los intervinientes en

actividades econémicas en el mercado.
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CONCLUSIONES

Como hemos podido notar en el desarrollo del presente trabajo académico, el
nombre comercial constituye una figura e institucion de la propiedad
industrial bastante compleja y poco estudiada, que, normativamente
hablando, esta regida por el Codigo Ingenios y la Decision No. 486 de la

Comunidad Andina de Naciones.

Hemos revisado el hecho de que para que una persona tenga derecho al uso
exclusivo de un nombre comercial, es necesario que cumpla con el uso
publico, continuo y de buena fe en el mercado, eximiéndolo de la obligacion
de registro para el otorgamiento del mismo, como ocurre con las marcas, por

ejemplo.

Ademaés de este particular, existen sendos vacios, tanto en la norma andina
como nacional, los que, podriamos decir, derivan en la inseguridad juridica.
¢Por quée? Porque existen deficiencias marcadas en el sistema que rigen los
nombres comerciales que podrian derivar en situaciones donde un justo
derecho podria no ser acreditado en suficiente forma ante un operador
juridico, sea administrativo o judicial, y asi, afectar de manera notoria

derechos de los titulares.

Recordemos que, debido a la falta de esparcimiento de informacion respecto
de dicha institucion, los titulares no se procuran pruebas suficientes para tener

soporte ante cualquier eventualidad.

Ante esto, resulta imperante, en aras de hacer de la propiedad industrial, y del
nombre comercial, en el caso de nuestro interés en particular, crear méetodos
que permitan dar a conocer a la ciudadania cuales son los beneficios que se
pueden procurar si ya gozan de uno, incentivando a los comerciantes a que lo

utilicen en sus actividades econémicas.

La difusion del uso del nombre comercial solo podria otorgar mayor
dinamismo al mercado ecuatoriano, puesto que, por regla general, para los
emprendimientos econémicos el primer gran obstaculo radica en los gastos en
que se incurre, sobre todo aquellos que podrian ser evitados como, a manera
de ejemplo, inscribir como marca, un nombre comercial.
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