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Resumen: El art. 8 CUP ha generado desde sus origenes muchas dudas y controversias. Este tra-
bajo persigue arrojar algo de luz sobre su interpretacion. Con tal fin se analizan en él algunos asuntos de
relevancia. Entre ellos destacan los siguientes: en primer lugar, el alcance de cada una de las previsiones
recogidas en la norma; en segundo lugar, la tutela que puede recibir el nombre comercial espafiol en
algunos paises de nuestro entorno; y, por ultimo, la proteccion que el ordenamiento espafiol brinda al
nombre comercial unionista. El analisis finaliza con la formulacién de algunas conclusiones de interés
acerca de la aplicacion del art. 8 CUP en nuestro ordenamiento, tomando como referencia algunas solu-
ciones seguidas en el Derecho comparado.
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Abstract: The art. 8§ CUP has generated many doubts and controversies since its origins. This work
pursues to shed light on its interpretation. To this end, some relevant issues are analyzed. Among these
stand out the following: first, the scope of each of the statements included in the rule; secondly, the pro-
tection that can receive the Spanish trade name in some countries around us; and, finally, the protection
provided by the Spanish legal system to the unionist trade name. The analysis ends with the formulation
of some conclusions of interest about the application of art. 8 CUP in our order, taking as reference some
solutions followed in Comparative law.
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beneficiario de la tutela unionista. 3. Alcance de la proteccion concedida por el art. 8 CUP. 4. Protec-
cion sin obligacion de deposito o de registro. 5. Proteccion del nombre comercial con independencia
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* Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto de Investigacion de Excelencia del Ministerio de Economia, Industria y
Competitividad intitulado “Desafios de regulador mercantil en materia de contratacion y competencia empresarial: diagnostico
y propuestas de solucion” (Ref. DER2017-85652-P), del que son Investigadores Principales los Profs. Drs. Luis Maria MI-
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uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en el Estado en el que se reclama la tu-
tela. III. La proteccion unionista del nombre comercial en el Derecho comparado. 1. Planteamiento.
2. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho francés. 3. La proteccion del nombre
comercial unionista en el Derecho italiano. 4. La proteccion del nombre comercial unionista en el
Derecho inglés. 5. Recapitulacion. I'V. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho
espafiol. 1. Planteamiento. 2. La proteccion del nombre comercial unionista bajo la vigencia del Es-
tatuto de la Propiedad Industrial. 3. La proteccion del nombre comercial unionista bajo la vigencia
de la Ley de Marcas de 1988. 4. La proteccion del nombre comercial unionista en la vigente Ley de
Marcas. A) Planteamiento. B) La nocién de nombre comercial a los efectos de la proteccion otorga-
da por el art. 9.1.d) LM. C) Los requisitos de la proteccion del nombre comercial unionista ex art.
9.1.d) LM. D) El alcance de la proteccion concedida por el art. 9.1.d) LM. V. Conclusiones.

1. Introduccion

1. En la actualidad los signos distintivos han alcanzado una importancia destacada como conse-
cuencia, entre otros motivos, de la enorme expansion de los mercados y de su incesante tendencia a la
internacionalizacion. En efecto, en un comercio internacionalizado es practica comun que las empresas
busquen nuevos clientes en otros paises a través de su expansion comercial. Esta situacion ha conducido
a un inevitable distanciamiento entre el empresario y el consumidor final. De ahi que los signos distin-
tivos hayan adquirido una importancia capital en la politica empresarial como mecanismos de canaliza-
cion de las decisiones de mercado'.

No sorprende asi que una de las principales caracteristicas de los derechos de propiedad indus-
trial sea su innegable vocacion internacional®. Esta se manifiesta desde el momento en el que los empre-
sarios tratan de extender su ambito comercial a mercados extranjeros. Por este motivo, el Derecho de
la propiedad industrial se ha valido, desde antiguo, de instrumentos juridicos que tratan de superar los
inconvenientes que, para la actuacion de los empresarios en el mercado internacional, implica el clasico
principio de territorialidad.

2. En sede de nombre comercial esta tendencia se acentla, en la medida en que su institucionali-
zacion y universalizacion a nivel internacional es fruto de su prevision en un convenio internacional: el
Convenio de la Unién de Paris de 1883 (en lo sucesivo, CUP)*. Hasta la promulgacion de este Convenio,
eran pocas las jurisdicciones que preveian una tutela especifica de los nombres comerciales. A través del
art. 8 CUP se consagra la proteccion del nombre comercial en todos los paises de la Union, mediante
el establecimiento de una regla de caracter internacional que, a modo de principio general, obliga a los
distintos Estados signatarios a proteger en sus respectivos ambitos territoriales los nombres comerciales
extranjeros de aquellas empresas que puedan beneficiarse de la proteccion conferida por este Convenio.
Sin embargo, como tendra ocasion de comprobarse a continuacion, esta proteccion del nombre comer-
cial extranjero no esta exenta de problemas y dificultades.

3. La problematica en torno a la proteccion internacional del nombre comercial ex art. § CUP
deriva de distintas razones. Entre ellas destacan principalmente las siguientes: En primer lugar, el he-
cho de que en la mayoria de los paises de la Union el nombre comercial se inserta en la terminologia
juridica de forma coyuntural®, esto es, sin base en una teoria unitaria estructurada al respecto, lo que es

' E. FERNANDEZ MasiA, “La proteccion internacional de las marcas notorias y renombradas”, Revista Electrénica de Estu-
dios Internacionales, n® 2, 2001, p. 1.

2 J. M. Otero LasTrES, “Introduccion”, en C. FERNANDEZ-NOvoA, J. M. OTErRO LAsTRES y M. BoTANA AGRA, Manual de
propiedad industrial, 3* ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 71 y ss.; y M. Botana AGRa, “La proteccion de las marcas inter-
nacionales en Espafia”, Actas de Derecho Industrial, t. 5, 1978, p. 401.

3 En esta linea, CALLMANN afirma que “on peut dire que c’est essentiellement grace a I’art. 8 de la Convention de Paris que
les Tribunaux nationaux ont de plus en plus développé la protection du nom de commerce” (Cft. “Protection du nom commer-
cial aux U.S.A.”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, n° 49, 1962, p. 161).

4 Tal es el caso de Espaiia. En este sentido, B. PELLISE PrATS, “Voz nombre comercial”, en AA.VV., Nueva Enciclopedia
Juridica, t. XVII, Barcelona, Francisco Seix, S. A., 1982, p. 431.
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consecuencia de la inexistencia de una proteccion sistematica del nombre comercial previa al CUP°. En
segundo lugar, la indefinicion de esta figura en el propio Convenio, lo que ha conducido a que entre las
legislaciones de los distintos Estados signatarios existan importantes diferencias de reglamentacion®.
Finalmente, no puede dejar de invocarse la laxitud del precepto unionista, que abre la puerta a interpre-
taciones muy variopintas en relacion con los distintos extremos de su diccion.

4. La tutela unionista del nombre comercial se caracteriza fundamentalmente por su falta de
concrecion global. De ahi que el alcance de dicha proteccion deba ser fijado por las respectivas legis-
laciones nacionales o, en su defecto, por la jurisprudencia. Esto ha dado pie a una gran diversidad de
interpretaciones con discrepancias sensibles que no solo afectan al alcance de la proteccion que debe
otorgarse al nombre comercial extranjero, sino también a la determinacion de los signos distintivos que
puedan ampararse en concepto de nombres comerciales y a los presupuestos de hecho que deben condi-
cionar el disfrute de esta proteccion’.

5. No obstante, lo que si parece estar claro es el objetivo que se persiguid con la institucionaliza-
cion de esta regla de caracter internacional que obliga a proteger el nombre comercial extranjero en los
distintos Estados signatarios del CUP. Y ésta no es cuestion baladi. La finalidad perseguida por la norma
se erige como un importante mecanismo de interpretacion, que permite valorar cual es el alcance de la
proteccion que dispensa. En este sentido, se viene afirmando que el proposito del art. 8 CUP consistid
exclusivamente en garantizar a las empresas de los distintos Estados miembros de la Unidn la proteccion
de sus nombres comerciales, incluso en aquellos paises donde tal proteccidon no estaba inicialmente pre-
vista o donde se encontraba sometida al cumplimiento de distintas condiciones y formalidades®. E1 CUP
trata de proteger el derecho que el empresario ostenta sobre el nombre comercial, permitiéndole seguir
actuando en el trafico mercantil con el distintivo que identifica su actividad empresarial y que aglutina
todos los valores que la clientela asocia a su explotacion. De esta forma, se reconoce el caracter procom-
petitivo del nombre comercial. Y, a tal efecto, se institucionaliza su proteccion a nivel internacional con
el fin de facilitar a las empresas la posibilidad de extender su actividad a los demas paises de la Union,
sirviéndose para ello de sus nombres comerciales y sin necesidad de cumplir las formalidades previstas
en cada una de las legislaciones de los Estados signatarios.

I1. Significado y alcance del art. 8 del Convenio de la Unidn de Paris: soluciones interpretativas

1. Generalidades

6. El art. 8 CUP establece que “(e¢)l nombre comercial sera protegido en todos los paises de la
Unidn sin obligacion de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”.

5 J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, “A aplicag@o do art. 8° da Convengdo da Unido de Paris nos paises que sujeitam a registro
o nome comercial”, Revista da Ordem dos Advogados, n° 56, 11, 1996, p. 446. Esta situacién puede comprobarse atendiendo
al cuadro legislativo internacional recogido en C. CoMmTE, “La protection du nom commercial et I’article 8 de la Convention
d’Union”, La Propriété Industrielle, 1931, pp. 202 y ss.

¢ L. M. MIRANDA SERRANO, Denominacion social y nombre comercial. Funciones y disfunciones, Madrid, Marcial Pons,
1997, pp. 38 y 39. Sobre las diferencias normativas existentes en materia de nombre comercial en los distintos Estados de la
Unién de Paris, vid., entre otros, AA.VV., “Protection du nom commercial”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle
et Artistique, n° 49, 1962, pp. 144 y ss. De esta circunstancia y de la problematica que ello genera se ha hecho eco la practica
totalidad de los autores que se han ocupado del estudio del nombre comercial. Vid., entre otros, M. CARTELLA, “La protection
du nom commercial etranger”, Rivista di Diritto Industriale, IV, 1977, pp. 510 y ss.; M. PELLETIER y E. VipaL NAQUET, La Con-
vention d’Union pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 et les conférences de revision posterieures,
Paris, L. Larose, 1902, pp. 251 y ss.; P. ROUBIER, Le Droit de la Propriété Industrielle, t. 11, Paris, Recueil Sirey, 1954, p. 739;
y S. P. Lapas, Patents, trademarks and related rights. National and international protection, t. 111, 1* ed., Cambridge, Harvard
University Press, 1975, pp. 1550 y ss.

7 B. PeLLISE PrATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476.

8 M. CARTELLA, La ditta, Milano, Giuffre, 1996, p. 555; S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1546; C. CoMmTE, “La
protection...”, cit., p. 201; y J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, “A aplicagdo...”, cit., p. 446.

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 11, N° 1, pp. 139-170 141
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617


https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617

ANTONIO CASADO NAVARRO La proteccidn internacional del nombre comercial a través del articulo 8 del convenio...

Como puede observarse, la vaguedad e inconcrecion del mandato previsto en la norma es patente. De
ahi que haya generado multiples problemas interpretativos y de aplicacion en los distintos paises signa-
tarios del Convenio®. Esta situacion ha determinado que hayan sido varias las ocasiones en las que se ha
propuesto una modificacion del precepto'®. Dichas propuestas han estado encaminadas a concretar los
términos de la proteccion, tanto en lo relativo a la nocidon de nombre comercial, como en lo atinente a
las condiciones de proteccion y a las facultades concedidas al titular de un nombre comercial unionista.
Sin embargo, ninguna de ellas ha llegado a buen puerto. Razén por la cual la proteccion internacional
del nombre comercial sigue residiendo en el art. 8 CUP, segun la redaccion resultante de la Revision de
La Haya de 1925. Sigue en vigor, por tanto, el proposito que peso en el animo del legislador unionista a
la hora de prever la proteccion internacional del nombre comercial: el establecimiento de un principio
genérico en este ambito, mas alla del contenido concreto del derecho sobre el nombre comercial o de las
modalidades de proteccion'!.

7. Pese a esta falta de concrecion, se viene manteniendo que el art. § CUP se presenta como un
precepto autoejecutivo'?. Con ello quiere expresarse que en los paises de la Unidn que no concedan nin-
guna proteccion al nombre comercial o s6lo una proteccion que no alcance el limite minimo impuesto
por el CUP, se impondra el contenido de este Convenio'3. En cambio, cuando la proteccion nacional del
Estado en el que se reclama la proteccion sea mayor, ésta subsistird y se hara extensiva automaticamente
a los nombres comerciales extranjeros. No obstante, resulta indubitado que cualquier requisito de depo-
sito o registro impuesto por una legislacion nacional no es aplicable a los nombres comerciales de los
sujetos con derecho a beneficiarse del CUP', ya venga impuesto por la legislacion del Estado de origen,
ya esté recogido en la legislacion del Estado en el que se reclama la tutela's.

8. Al margen de esta ultima afirmacién —que ha sido acogida en la jurisdiccion de la practica
totalidad de los Estados miembros de la Unidon'>—, la proteccion internacional del nombre comercial
prevista en el art. 8 CUP plantea mas interrogantes que soluciones. En particular, las discusiones pivotan
sobre tres cuestiones de relevancia: 1*) la nocion de nombre comercial que debe ser acogida para que
pueda otorgarse la tutela recogida en el precepto; 2%) el alcance de la proteccion concedida; y 3%) los
presupuestos que deben concurrir para su aplicacion.

2. Objeto de la proteccion: el nombre comercial beneficiario de la tutela unionista

9. La cuestion relativa a qué debe entenderse por nombre comercial a efectos de la proteccion
prevista en el art. 8 del CUP ha sido objeto de un amplio debate. Las legislaciones de los Estados miem-

® M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 509 y 510; y C. FERNANDEZ-NOVOA, “En torno a la aplicacion del articulo 8.°

CUP por la jurisprudencia espaifiola”, Actas de Derecho Industrial, t. 1, 1974, p. 306.

10 Vid. S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., pp. 1571 y 1572. Entre las propuestas de reforma del art. 8 CUP, la mas
relevante ha sido la formulada por la AIPPI en 1971 (Anuario de la AIPPI 1971/, p. 53 y 54).

' Entre otros, M. Botana AGRra, “En torno al aprovechamiento del estatus juridico de la marca principal por las marcas de-
rivadas. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 9 de abril de 1992”, Cuadernos de Jurisprudencia
sobre Propiedad Industrial, n° 11, 1993, p. 32; C. FERNANDEZ-NOvOA, “En torno...”, cit., p. 305; A. BoGscH, “Primer centenario
del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial”, traduccion a cargo de J. A. GOMEZ SEGADE, Actas de Dere-
cho Industrial, t. 9, 1983, p. 36; G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para la aplicacion del Convenio de Paris para la proteccion de
la Propiedad Industrial, Ginebra, BIRPI, 1968, p. 133; M. CARTELLA, La protezione del nome commerciale straniero in Italia,
Milan, Giuftre, 1978, p. 83; P. ROUBIER, Le Droit..., cit., p. 740, y C. ComTE, “La protection...”, cit., p. 202.

12 1. QuintaNA CARLO y L. A. MARCO ARCALA, “Articulo 87. Concepto y normas aplicables”, en A. BErcoviTz RODRIGUEZ-
Cano (D1r.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2* ed., t. 1, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 1264.

13" En este sentido, B. PELLISE PrATS, “Voz nombre...”, cit., p. 477; M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 512; y M. PraAI-
SANT, Traité de Droit Conventionnel International concernant la Propriété Industrielle, Paris, Sirey, 1949, pp. 243 y 244.

14 S. P. LADAS, Patents, trademarks ..., cit., p. 1550.

15 A este respecto, BONDENHAUSEN afirma que “(a) trade name will be protected, according to the Article under consider-
ation, without any obligation of filing or registration, which means that, in the country where its protection is claimed, filing
or registration of the trade name may be required neither in that country nor in any other country, particularly in the country of
origin of the trade name, even if registration is mandatory there” (Cfr. Guia para..., cit., p. 134).

16 Vid. M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 534 y ss.
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bros muestran un panorama muy heterogéneo al respecto. En rigor, cabe afirmar que no existe consenso
ni sobre el concepto de nombre comercial, ni sobre los requisitos de composicion que ha de reunir para
ser objeto de proteccion. Asi, a la hora de determinar si un signo puede ser objeto de la tutela interna-
cional que brinda el art. 8 CUP, podemos encontrarnos ante situaciones complejas. Y es que lo que en
un Estado miembro es un nombre comercial, puede que no lo sea en otro o, aun siéndolo en abstracto,
puede que no sea considerado como tal por no cumplir las condiciones que en orden a su composicion se
establecen en el Estado en el que se reclama la tutela. Por ello, a la hora de delimitar la nocién de nombre
comercial a los efectos de la proteccion prevista en el art. 8 CUP, se presentan varias alternativas.

10. Una primera solucion pasaria por atribuir la competencia para determinar qué debemos en-
tender por nombre comercial a la legislacion del Estado de origen. De acuerdo con esta tesis, el nombre
comercial de un stbdito unionista sera protegido en un pais extranjero cuando sea conforme con la ley
nacional del nombre comercial’, esto es, con la legislacion del Estado en el que el derecho sobre el
nombre comercial ha sido adquirido para distinguir la actividad empresarial de su titular. Esta posicion
ha sido sostenida por la doctrina mayoritaria'®. El argumento de que se sirven estos autores consiste basi-
camente en entender que, como consecuencia de las importantes diferencias que en esta materia encon-
tramos en las distintas legislaciones nacionales, imponer el cumplimiento de las condiciones exigidas
en la normativa de cada Estado seria una carga desmesurada para las empresas que tengan la intencion
de extender su actividad a otros paises de la Union'®. Ahora bien, conforme a esta solucion, si el nombre
comercial no puede considerarse como tal en virtud de la legislacion del Estado de origen o no cumple
con las formalidades y requisitos establecidos en materia de composicion, no podra reclamarse su tutela
ex art. 8 CUP en el resto de paises de la Union. Son, por tanto, varias las dudas e incertidumbres que se
anudan a esta solucion.

En primer lugar, mantener esta posicion nos llevaria a reconocer el caracter accesorio de la
tutela concedida por el art. 8 CUP respecto de la legislacion nacional del signo distintivo®. En este es-
cenario, si un determinado ordenamiento requiriese determinadas formalidades —al margen del deposito
o registro— para la adquisicion del derecho sobre el nombre comercial, el CUP s6lo se aplicaria si se
ha cumplido con estas exigencias en el pais de origen?!. Sin embargo, el art. 8 CUP tiene un caracter
autoejecutivo, en el sentido de que se aplica de forma inmediata y sin necesidad de acudir a ninguna
legislacion nacional. De modo que el reenvio a la ley del Estado de origen no parece justificado®. En
segundo lugar, el hecho de subordinar la proteccion del nombre comercial extranjero al requisito de su
conformidad con la ley del Estado de origen implica la posibilidad de imponer al nombre comercial
extranjero un tratamiento mas gravoso que el previsto para los nombres comerciales en el Estado en el
que se reclama la tutela®. Esta situacion es en todo punto contraria al principio de trato nacional previsto

17" Asi, se ha afirmado que, si el titular del nombre comercial es una persona fisica, sera la ley nacional del sujeto la que de-

termine la nocion de nombre comercial. De igual modo, si el titular es una persona juridica, la ley nacional vendra determinada
por el lugar en el que ésta tenga su sede (C. CoMTE, “La protection...”, cit., p. 202). No obstante, puede ocurrir que el titular del
nombre comercial no sea nacional del Estado en el que éste se ha adquirido para distinguir la actividad empresarial, por lo que
esta solucion no puede ser acogida con caracter general.

18 Entre otros, S. P. LADAS, La protection international de la propriété industrielle, Paris, E. de Boccard, 1933, p. 720; M.
ARENDT, “Protection du nom commercial & Luxembourg”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, n° 49,
1962, p. 198; P. RouBiER, Le Droit..., cit., p. 739; C. ComTtE, “La protection...”, cit., p. 202; H. BayLos CorrozA, Tratado de
Derecho Industrial, Madrid, Civitas, 1978, p. 834; y B. PELLISE PraATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476.

19 En este sentido, C. TReENTINT, “Art. 8 della Convenzione di Parigi 20 marzo 1883. Arrangement dell’ Aja 6 novembre
1925 e priorita ex art. 2564 cod. civ.”, Rivista di Diritto Commerciale, 11, 1954, p. 473; y M. GHIrRON, Corso di Diritto Indu-
striale, 2* ed., vol. 1., Roma, Societa editrice del «Foro italiano», 1935, pp. 282 y 283.

2 Vid. F. K. BEIER, y H. P. Kunz-HALLSTEIN, “Zu den Voraussetzungen des Schutzes auslandischer Handelsnamen nach art.
2 und 8 der Pariserer Verbandsiibereinkunkt”, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil., H. 6, 1982,
pp. 362y ss.

21 M. A. LEMA DAPENA, “La proteccion del nombre comercial a través del articulo 8 del CUP”, Actas de Derecho Industrial,
t. 21, 2000, p. 351.

22 M. CARTELLA, “La tutela della ditta straniera in Italia”, en AA.VV., Problemi attuali del Diritto industriale, Giuffre,
Milano, 1977, p. 221.

2 F. OSTERTAG, “Du Regime International de la Propriété Industrielle”, La Propriété Industrielle, 1942, pp. 172 y ss.; y M.
CARTELLA, “La tutela...”, cit.., p. 221.
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en el art. 2 CUP?*, que equipara el trato de los stibditos unionistas al recibido por los nacionales de cada
Estado miembro. Y es que un sujeto nacional del Estado en el que se reclama la proteccion podra valerse
de las irregularidades en la formacion del nombre comercial derivadas de la legislacion de origen para
escapar de la sancion que debe venir impuesta en los casos en que su signo distintivo sea confundible
con un nombre comercial extranjero previamente adoptado y utilizado en el mercado. Finalmente, este
panorama plantea la problematica derivada de conciliar la aplicacion de la legislacion del pais de origen
con aquellas disposiciones del Estado de destino que sean imperativas o de orden ptblico®. No se pierda
de vista en este sentido que confiar la configuracion del nombre comercial a las previsiones de la legisla-
cion del pais de origen puede suponer un quebranto de aquellos preceptos que no pueden ser derogados
conforme a la legislacion del Estado en el que se reclama la proteccion.

11. Una segunda solucion propone hacer abstraccion de la ley del Estado de origen, para de-
terminar la nocidon de nombre comercial extranjero conforme a lo previsto en la legislacion del Estado
de destino. Desde este punto de vista, es la ley del pais en el que se reclama la proteccion la encargada
de determinar qué se entiende por nombre comercial y como se conforma?. A favor de esta posicion se
esgrime el principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, conforme al cual los extranjeros unio-
nistas pueden reivindicar en cualquier otro pais de la Union la aplicacion de la legislacion nacional de
propiedad industrial tal como se aplica a los nacionales, “siempre y cuando cumplan las condiciones y
formalidades impuestas a los nacionales”.

Esta posicion, empero, no ha estado exenta de critica. En particular, se le reprocha que es po-
sible que en el pais de destino no exista ninguna prevision relativa a la proteccion o a la formacion del
nombre comercial 0 que, en caso de que exista, ésta sea restrictiva®’. Sin embargo, la critica mas solida
es aquella que se apoya en el conflicto de intereses que surge cuando el titular de un nombre comercial
extranjero que se viene empleando en el comercio internacional se ve desprovisto de proteccion en el
pais de destino como consecuencia del incumplimiento de las exigencias y requisitos previstos en su
legislacion®®. El ordenamiento del Estado de destino puede manejar un concepto de nombre comercial
eventualmente diferente del previsto en otros ordenamientos o imponer unas condiciones en materia
de formacion especialmente taxativas. En esta situacion, el nombre comercial adoptado conforme a las
previsiones del Estado de origen y que esta siendo utilizado en el mercado podria encontrarse en el ex-
tranjero con limitaciones que impiden su proteccion®. De ahi que haya de concluirse que esta solucion,
aparentemente acorde con el principio de trato nacional, no pueda ser acogida con caracter general, ya
que puede dar lugar a situaciones inadmisibles desde el punto de vista de la finalidad perseguida por el
legislador unionista.

12. A nuestro juicio, a la hora de determinar qué debe entenderse por nombre comercial a efec-
tos de la proteccion concedida en el art. 8 CUP, es necesario acoger una interpretacion amplia, mas
acorde con los motivos que inspiraron la inclusion de este precepto en el CUP y con el caracter de

24 Sobre el principio de trato nacional, vid. G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para..., cit., pp. 27 y ss.; A. BocscH, “Primer
centenario...”, cit., pp. 20 y ss.; C. HEaTH, “National treatment under the Paris Convention”, en A. KAMPERMAN SANDERS (ED.),
The principle of National Treatment in International Economic Law. Trade, investment and intellectual property, Chelten-
ham-Northampton, Edward Elgar, 2014, pp. 223 y ss.; y A. KEREVER, “La régle du traitement national ou le principe de I'assim-
ilation”, Revue Internationale du Droit d’Auteur, n° 158, 1993, pp. 74 y ss.

2 M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 525 y ss.

26 Esta postura es la acogida por la mayoria de la doctrina nacional. Vid, entre otros, U. NiETo CARroL, “El nombre comercial
usado y el registrado: su régimen juridico”, Cuadernos de Derecho y Comercio, n° 21, 1996, pp. 110 y 111; y M. A. LEma Da-
PENA, “La proteccion...”, cit., p. 343. En la doctrina comparada, esta tesis es acogida, entre otros, por G. H. C. BONDENHAUSEN,
Guia para..., cit., p. 133; y J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, “A aplicacdo...”, cit., p. 451.

*7 En un sentido similar, S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1547.

2 En este sentido, M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 529 y ss.

% Piénsese por ejemplo en aquellos ordenamientos en los que rige el principio de veracidad del nombre comercial. Acoger
la interpretacion conforme a la cual el nombre comercial debe ser entendido de acuerdo con la normativa del Estado de destino
implicaria que el titular de un nombre comercial espafiol, distinto de su denominacion social, que viene utilizandolo en aquel
Estado, en el que incluso puede llegar a gozar de notoriedad, se veria privado de la proteccion unionista en tanto que este nom-
bre comercial no seria tal conforme a las normas imperantes en el Estado en el que se reclama la tutela.
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principio general que este mandato adopta. Entendemos asi que la tutela unionista del nombre comer-
cial debe concederse a cualquier distintivo bajo el que un sujeto con derecho a los beneficios del CUP
desarrolla su actividad en el comercio internacional y través del cual identifica y diferencia a su empresa
en el mercado®. De este modo, a efectos de su proteccion internacional, por nombre comercial habra
que entender cualquier signo que sea utilizado en el trafico economico a fin de distinguir la actividad
empresarial del sujeto que de ¢l se vale, al margen de si cumple o no las concretas exigencias previstas
en la legislacion de un Estado miembro, ya sea el de origen o el de destino. Sera, por tanto, el uso que
se haga del signo en el mercado lo que determinara su proteccion. De conformidad con esta interpreta-
cion amplia, la proteccion internacional prevista en el art. 8 CUP debe extenderse a las denominaciones
sociales®!, e incluso, a los nombres de dominio*, cuando unas y otros se empleen en el trafico mercantil
como nombres comerciales. Esto es, cuando su utilizacion en el mercado permita establecer a los ojos
del publico un vinculo asociativo entre el signo y la actividad desarrollada por la empresa.

Esta interpretacion encuentra su fundamento en la finalidad perseguida por el art. 8 CUP. El ob-
jetivo de este precepto no es otro que conferir proteccion a los nombres comerciales de los empresarios
en el trafico internacional, eximiendo a su titular del cumplimiento de cualquier formalidad requerida por
la legislacion de un Estado extranjero, posibilitando que puedan utilizar sus signos en el plano interna-
cional y evitando al mismo tiempo que los competidores locales se apropien indebidamente de ellos®. La
sumision de la proteccion internacional del nombre comercial al cumplimiento de los requisitos que una
legislacion nacional imponga en materia de formacion del signo supone una restriccion de tal proteccion
y da lugar a situaciones de desigualdad. Y es que el signo que pueda ser tutelado en ciertos Estados no
podra ser protegido en aquellos otros que impongan unas condiciones de configuraciéon mas gravosas.

Esta interpretacion amplia del objeto de la proteccion internacional prevista en el art. 8 CUP
parece también desprenderse del propio sistema establecido en el Convenio. En sede de marcas, el art.
6.1 CUP prevé expresamente que “(1)as condiciones de deposito y de registro de las marcas de fabrica
o de comercio seran determinadas en cada pais de la Union por su legislacion nacional”. En cambio, en
materia de nombre comercial no se fija una norma similar. Esta disparidad normativa revela que cuando
el CUP ha querido someter la formacion de un signo distintivo a una concreta legislacion nacional lo
ha hecho. Al no existir una norma en dicho sentido en sede de nombre comercial, habrd de concluirse
que su formacioén no estad sometida a ninguna ley nacional. En consecuencia, por nombre comercial no
debemos entender lo que disponga ninguna normativa estatal, sino la nocioén que se barajé en el CUP
para otorgar proteccion a esta modalidad de distintivo empresarial.

13. Ahora bien, esta interpretacion amplia de nombre comercial no ha de operar de forma indis-
criminada. Sobre todo, si se repara en que la proteccion que se concede al nombre comercial extranjero
viene dada por una especifica legislacion nacional. Por ello, los nombres comerciales extranjeros van
a encontrar una limitacion a su proteccion en las normas imperativas y de orden publico vigentes en la

30 En esta linea, S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1547.

31 La inclusion de la denominacidn social utilizada en el mercado como distintivo de las actividades empresariales en el
objeto de la proteccion prevista en el art. 8 CUP se viene acogiendo en la mayoria de las jurisdicciones de los Estados signata-
rios del CUP. En este sentido, vid., entre otros, M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 536 y ss.; Y. SAINT-GAL, “Protection
du nom commercial sur le plan international”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, n® 49, 1962, pp.
192 y ss.; S. P. LaDAS, Patents, trademarks..., cit., pp. 1547 y ss.; y L. MENEzEs LEITAo, “Nome e insignia de establecimento”,
en AA.VV,, Direito Industrial, vol. 1, Coimbra, Almedina, 2001, pp. 166 y ss. En Espaiia, resultan ilustrativas las SSTS 7 junio
2011 (RJ 2011/4393); 13 abril 2012 (RJ 2012/5256); y 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

32 La proteccion de los nombres de dominio a través del art. 8 CUP se intentd obtener en el caso resuelto por la STPI 10
de mayo de 2006, T-279/03, Galileo International Technology LLC y otros, ECLI:EU:T:2006:121. Sin embargo, el Tribunal
desech¢ tal proteccion sobre la base de que la redaccion abierta del art. 8 CUP permite a los legisladores nacionales establecer
diversos regimenes de proteccion, aunque “(a)l ser interrogadas por el Tribunal de Primera Instancia acerca de la proteccion
conferida por el articulo 8 del Convenio de Paris, las demandantes no invocaron ninguna normativa nacional especifica que les
otorgue una proteccion suficiente”.

3 A este respecto, PLAISANT afirma que “tout usurpation de nom par son emploi sur des envoleppes, prospectus, papiers
de commerce, et méme tout agissement déloyal comportant 1’usage du nom commercial exposent ses auteurs a des pousuites,
puisque la protection de 1’article 8 est sans conditions...” (Cfr. Traité de..., cit., p. 243).
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legislacion del Estado en el que se reclama la proteccion®. Quiere asi sostenerse que la proteccion del
nombre comercial extranjero puede ser negada en un Estado miembro cuando tal distintivo sea contra-
rio a las normas que, en materia de configuracion y formacion del nombre comercial, tengan caracter
imperativo o de orden publico. Tal es el caso, por ejemplo, de las normas estatales que impiden que un
nombre comercial venga conformado por los escudos o banderas de sus regiones, municipios, provin-
cias u otras entidades locales; o las referidas a determinadas actividades empresariales, como bancos,
entidades de seguros, etc.; o las relativas a indicaciones geograficas®.

3. Alcance de la proteccion concedida por el art. 8 CUP

14. El articulo bajo consideracion prescribe que “(¢)l nombre comercial ser protegido en todos los
paises de la Unién”. Sin embargo, no especifica en qué consiste dicha proteccion®. Se limita a imponer a los
Estados miembros de la Union la obligacion de proteger el nombre comercial. La inexistencia de una pre-
vision normativa que vaya mas alla de la mera obligacion de proteccion del nombre comercial impuesta a
todos los Estados signatarios del CUP nos conduce inevitablemente a cuestionarnos de donde procede é€sta.

15. En este extremo, la mayoria de la doctrina nacional y extranjera coincide en reconocer que
esta materia ha de ser regulada por la legislacion del Estado en el que se reclama la proteccion’’. Esta
solucion es la mas coherente con la finalidad perseguida por el precepto y la mas acorde con el sistema
de proteccion instaurado por el CUP. Los argumentos en los que se apoya esta tesis son los siguientes:

En primer lugar, el art. 8§ CUP obliga a los Estados miembros a conferir proteccion a los nombres
comerciales extranjeros. Pero no les impone la prevision de una tutela especifica. Ni les exige conferir
una proteccion que sea conforme con la establecida en el pais de origen, al cual —por cierto— no alude en
ningun momento. El alcance de la proteccion concedida al nombre comercial unionista debe venir de-
terminado por las normas contenidas en la legislacion del pais en el que se reclama la proteccion. Soélo a
través de una interpretacion en este sentido podria garantizarse la uniformidad de la proteccion otorgada
en cada Estado miembro. De no ser asi, el sujeto frente al que se reclama —que por regla general sera
nacional del Estado de destino— veria sometido su nombre comercial a una normativa diferente e im-
previsible, en funcidn de quién sea el titular del nombre comercial extranjero que reclama la proteccion.

En segundo lugar, el art. 2 CUP establece que “(l)os nacionales de cada uno de los paises de la
Unidn gozaran en todos los demas paises de la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad
industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales
(...). En consecuencia, aquéllos tendran la misma proteccion que éstos y el mismo recurso legal contra
cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas
a los nacionales™®. A la vista del principio de trato nacional recogido en el precepto mencionado, la

3 M. CARTELLA, La ditta... cit., p. 552; y F. OSTERTAG, “Du Regime...”, cit., p. 171. En un sentido similar, PELLISE PrATS

afirma que la efectividad de la proteccion del nombre comercial extranjero “vendra condicionada a los presupuestos de idoneidad
basica del signo, por lo menos en lo que afecta a su genericidad y, asimismo, a su licitud” (Cft. “Voz nombre...”, cit., p. 476).

3 En este sentido, Casapo CErRvINO afirma que el “articulo 8 del CUP establece que el nombre comercial de un nacional de
un pais unionista debe ser protegido en los otros paises de la Union sin obligacion de deposito o de registro, forme o no parte
de una marca, siempre, claro estd, que dicho nombre no esté incurso en las prohibiciones legales que se aplican a este signo
distintivo” (Cfr. “La nueva Ley espafiola de marcas, nombre comercial y rétulo de establecimiento. Razones para una reforma.
Concepto de marca. Signos”, Actualidad Civil, n° 40, 1990, p. 681).

3 @G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para..., cit., p. 133. La indefinicion de la proteccion que el art. 8 CUP otorga al nombre
comercial ha sido puesta de manifiesto por la préctica totalidad de la doctrina. Entre otros, A. BogscH, “Primer centenario...”,
cit., p. 36; S. RickestoN, The Paris Convention for the protection of industrial property. A comentary, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 2015, p. 597; Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 191; M. MonNTEAGUDO, “La tutela del nombre comercial no
registrado”, Actas de Derecho Industrial, t. 22, 2001, pp. 187 y 188; y I. QUINTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALA, “Articulo
87...7, cit., p. 1264.

37 Entre otros, M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 517 y ss.; C. ComTE, “La protection...”, cit., p. 202; Y. SAINT-GAL,
“Protection du...”, cit., p. 191; S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1561; S. Rickgston, The Paris..., cit., p. 598; M.
EBERsBACH, “Protection du nom commercial en Allemagne”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique, n°
49, 1962, p. 147; F. MosING, “Protection du nom commercial en Autriche”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et
Artistique, n° 49, 1962, p. 151; y C. FERNANDEZ-NOVOA, “En torno...”, cit., pp. 311 y ss.

3 TLa cursiva es nuestra.

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 11, N° 1, pp. 139-170 146
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617


https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617

ANTONIO CASADO NAVARRO La proteccion internacional del nombre comercial a través del articulo 8 del convenio...

proteccion otorgada a los nombres comerciales extranjeros debe ser la misma que se otorga a los nom-
bres comerciales nacionales —esto es, la proteccion establecida en la legislacion del Estado en el que se
reclama la tutela—>.

Finalmente, es necesario subrayar que, si las normas que disciplinan el conflicto entre nombres
comerciales tienen por finalidad proteger al ptblico frente al riesgo de confusion en el mercado, la eva-
luacion de tal riesgo de confusion deberd hacerse a través de los criterios establecidos por la legislacion
del Estado de destino. Sin duda, esta normativa es la que se encuentra en una mejor posicion para valorar
los intereses en juego y dar al conflicto la solucién mas apropiada®.

16. Ahora bien, pese a ser pacifico que la tutela otorgada al nombre comercial en virtud del art.
8 CUP ha de venir dada por la legislacion del Estado signatario en el que se reclama la proteccion, el
precepto objeto de estudio no determina en ningiin momento en qué debe consistir ésta. Cada Estado
signatario es libre para determinar el contenido concreto de la proteccion concedida al nombre comer-
cial unionista. No obstante, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 CUP, ésta habra de equiparase a la
otorgada a los nombres comerciales nacionales*. Los Estados miembros poseen, por tanto, una amplia
libertad a la hora de configurar el sistema de proteccion del nombre comercial unionista. Esta podra
venir canalizada a través de la legislacion marcaria*?, de la normativa sobre competencia desleal* o de
cualquier otra regulacion que sea apropiada al efecto*’. Asimismo, si un Estado garantiza a los nombres
comerciales diferentes niveles de proteccion en funcion de si éstos estan o no registrados, dicho Esta-
do no esta obligado a otorgar a los nombres comerciales unionistas meramente usados una proteccion
superior a la prevista en su legislacion para los nombres comerciales nacionales carentes de registro®.

4. Proteccion sin obligacion de depoésito o de registro

17. De acuerdo con el art. 8 CUP, el nombre comercial extranjero serd protegido en todos los
Estados de la Union “sin obligacion de deposito o de registro”. Esta afirmacion implica que el deposito
o el registro del nombre comercial no puede ser exigido ni en el pais en el que se reclama la proteccion
ni en ningun otro. En particular, la proteccion unionista del nombre comercial no puede quedar sometida
al depdsito o registro del nombre comercial en su Estado de origen, incluso en el caso de que el registro
se imponga como obligatorio*®. Si la legislacion de un Estado miembro somete la proteccion del nom-
bre comercial al requisito de registro, esta prevision ha de entenderse derogada en favor de la tutela del
nombre comercial extranjero®’.

Una interpretacion en otro sentido implicaria admitir el caracter accesorio de la proteccion pre-
vista en el art. § CUP respecto de la legislacion interna de los Estados miembros. Desde el momento en
que se somete la tutela del nombre comercial a su depoésito o registro en un Estado signatario del CUP,

3 Entre otros, M. PLAISANT, Traité de..., cit., p. 244; S. P. LADAS, Patents, trademarks..., cit., p. 1552; G. H. C. BONDENHAU-
SEN, Guia para..., cit., p. 134; B. PELLISE Prats, “Voz nombre...”, cit., p. 474; y U. Nieto CaroL, “El nombre...”, cit., p. 108.

40 M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 520.

4 Enesta linea, la STS 16 julio 2009 (RJ 2009/5493) afirma que “lo que no cabe, habida cuenta la norma unionista, es exigir
para la proteccion un registro, ni en el pais en que se pretende la proteccion, ni siquiera en el pais originario del nombre comer-
cial. Pero, fuera de tal alcance, el CUP no establece otra exigencia especial, y como del art. 2 del Convenio resulta la sujecion a
las leyes de cada pais, ha de observarse el principio del tratamiento nacional; es decir, la igualdad de trato del nombre comercial
extranjero con el del nombre comercial espafiol; sin que obste al distinto régimen que éste tenga segun haya o no registro”.

42 Tal es el caso, entre otros Estados, de Espafia, Portugal e Italia.

4 Asi, en Reino Unido, EE. UU. y Francia.

# G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para..., cit., p. 133; y S. RickesTON, The Paris..., cit., p. 597. En idéntico sentido se pro-
nuncia la STPI 10 de mayo de 2006, T-279/03, Galileo International Technology LLC y otros, ECLI:EU:T:2006:121, donde se
afirma que “...el articulo 8 del Convenio de Paris, dada su redaccion abierta, permite a los diferentes legisladores nacionales
instaurar diversos regimenes de proteccion...”.

4 G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para..., cit., p. 134; M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 548 y ss.; B. PELLISE PRATS,
“Voz nombre...”, cit., p. 478; y J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, “A aplicacdo...”, cit., p. 464.

4 G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para..., cit., p. 134; J. GOMEz MoNTERO, “Articulo 90. Derechos conferidos por el regis-
tro”, en C. GonzALEZ-BUENO (Coorb.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Madrid, Thomson-Civitas, 2003, p.
753; y U. Nieto Caror, “El nombre...”, cit., p. 108.

47 S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1549.
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dicha proteccion seria dependiente de los requisitos que para el nacimiento y adquisicion del derecho
se prevén en ese Estado. En tal caso, el mandato unionista quedaria sin efecto, toda vez que la tutela del
nombre comercial no derivaria del CUP, sino del concreto ordenamiento conforme al cual el derecho
ha sido adquirido*®. Sin embargo, como se ha puesto de relieve mas arriba, el art. 8 CUP es un precepto
autoejecutivo. Por esta razon, la tutela que en él se prevé no estd sometida a los requisitos y formalidades
que, en materia de adquisicion del nombre comercial, se recogen en las distintas normativas nacionales.
El CUP exige un contenido minimo para la proteccion del nombre comercial unionista que debe ser
respetado por todos los Estados signatarios. Cuando uno de estos Estados establezca unos requisitos de
proteccion més gravosos que los previstos en el CUP, dichas exigencias han de considerarse derogadas,
imponiéndose el contenido del art. § CUP.

18. Ahora bien, cuando hablamos de que la proteccion del nombre comercial extranjero no esta
sometida a los requisitos y exigencias impuestos por las legislaciones nacionales de los distintos Esta-
dos miembros en materia de nacimiento y adquisicion del derecho al nombre comercial, nos referimos
exclusivamente a los requisitos de caracter registral. Cuestion distinta es la relativa a la exigencia de
uso o de conocimiento notorio del nombre comercial en el Estado en el que se reclama la tutela. Esta
otra exigencia se enmarca en el &mbito de las condiciones que el Estado de destino puede exigir para
otorgar la proteccion del art. 8 CUP, en virtud de las competencias que tiene atribuidas en esta materia
(ex art. 8 en relacion con el art. 2 CUP). De esta forma, el nacimiento de la tutela del nombre comercial
extranjero dependera de las condiciones que, en materia de uso o de conocimiento notorio, imponga el
ordenamiento del Estado en el que se reclama la proteccion®.

El estudio de esta cuestion ha conducido a la mayoria de la doctrina a afirmar que el estableci-
miento de un sistema de registro de eficacia constitutiva esta en abierta contradiccion con el art. § CUP.
Y, en coherencia con lo anterior, que el uso debe considerarse como hecho constitutivo del derecho sobre
el nombre comercial®®. No obstante, este precepto no se opone a aquellos sistemas que, junto a la protec-
cion de los nombres comerciales registrados, confieren también proteccion a los nombres comerciales
carentes de registro, aunque ésta sea mas limitada’'.

5. Proteccion del nombre comercial con independencia de que forme o no parte de una marca de
fabrica o de comercio

19. El altimo inciso del art. 8 CUP establece que el nombre comercial unionista sera protegido
“forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio”. Esta prevision se introdujo en el texto del
precepto fruto de la preocupacion existente en ese momento en la jurisprudencia francesa en relacion
con los supuestos en que el nombre comercial estaba formado por elementos derivados de una marca
de fabrica que caia dentro del dominio publico®2. Estos casos se resolvieron en el sentido de declinar el
derecho sobre el nombre comercial, pues si la marca caia en el dominio publico, el nombre comercial
constituido por los mismos elementos debia seguir su misma suerte. La voluntad de distanciarse de esta
solucion y de evitar que el nombre comercial tuviera el mismo destino que la marca conformada por
elementos coincidentes es lo que explica la inclusion de esta prevision en el art. 8 CUP>3. De modo que

4 F. K. BeiEr y H. P. Kunz-HALLSTEIN, “Zu den Voraussetzungen...”, cit., pp. 362 y ss.

Entre otros, C. FERNANDEZ-NOvOA, “En torno...”, cit., pp. 305 y 306; B. PELLISE PraTs, “Voz nombre...”, cit., p. 477; Y.
SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., pp. 190 y ss.; M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 534 y ss.; y S. P. Lapas, Patents,
trademarks..., cit., pp. 1554 y ss.

0 Asi, M. A. LEMa DAPENA, “La proteccion...”, cit., p. 352; 1. Quintana CarLo y L. A. MARco ArcaLA “Articulo 87...7,
cit., pp. 1262 y ss.; S. RIcCKESTON, The Paris..., cit., p. 598; y A. Vanzerti y V. D1 CataLpo, Manuale di Diritto industriale, 7*
ed., Milano, Giuffré Editore, 2012, pp. 331 y 332.

51 En este sentido, M. REY-ALVITE VILLAR, ‘“Proteccién unionista del nombre comercial extranjero no registrado en Es-
pafia”, Actas de Derecho Industrial, t. 33, 2013, p. 535. Asimismo, la STS 2 octubre 2008 (RJ 2009/135), establece que “el
mandato que contiene el art. 8 del Convenio de la Unidn de Paris, respecto del nombre comercial no registrado se cumple en
nuestro ordenamiento vigente en la fecha de la interposicion de la demanda [similar al caso que se enjuicia] -al margen de la
prevision del art. 77 de la Ley 32/1.988- mediante los tipos correspondientes descritos en la Ley 3/1.991”.

32 S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1551.

3 C. CoMmrtk, “La protection...”, cit., p. 201; y Y. SaAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 190.

49
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si una marca configurada en términos similares a los de un nombre comercial es abandonada y cae en el
dominio publico, la proteccion del nombre comercial no se vera afectada™.

Sin embargo, esta afirmacion tiene unas implicaciones que van mas alla de lo que en un inicio
se buscd, al comportar que la proteccion del nombre comercial sea distinta y separada de aquella que
corresponde a la marca de la que pueda formar parte. La inclusidon del inciso “forme o no parte de una
marca de fabrica o de comercio” en el art. § CUP conlleva que la invalidacion o cancelacion de la marca
—ya sea como resultado de una accion del titular de la marca o de un tercero— no afecta al derecho sobre
el nombre comercial incluido en ella. Pero, ademas, esta afirmacion implica que la infraccion de dicha
marca permite recurrir a los mecanismos de proteccion que derivan de la contravencion de cualquiera
de los dos signos. Esto es, si un nombre comercial o su parte principal o caracteristica se utiliza también
como marca, su titular puede reclamar la proteccion dispuesta por la legislacion nacional para la tutela
de las marcas, asi como aquella que esta prevista para la proteccion de los nombres comerciales®. En
consecuencia, las empresas no pueden ver negada la proteccion de que gozan los nombres comerciales
por el hecho de que el signo o su parte caracteristica haya sido registrada como marca y goce asi de la
proteccion derivada de este derecho.

6. Presupuesto de la proteccion: el uso o conocimiento notorio del nombre comercial unionista en
el Estado en el que se reclama la tutela

20. La proteccion internacional del nombre comercial derivada del art. 8§ CUP deja en manos de
los distintos ordenamientos nacionales el alcance de la tutela que debe brindarse al nombre comercial
extranjero que reclama su proteccion en alguno de los Estados miembros de la Union. Con la finalidad
de garantizar una adecuada tutela del valor procompetitivo que los nombres comerciales tienen para el
empresario que los utiliza y de evitar que dicha proteccion dependa de las exigencias y formalidades
registrales que cada uno de los distintos ordenamientos nacionales dispone en orden a la adquisicion del
derecho sobre el nombre comercial, se exime a su titular del requisito del deposito o registro en el Esta-
do en que se solicita la proteccion. Asi, no sujetandose la proteccion del nombre comercial extranjero a
los requisitos registrales ni del Estado de origen ni del Estado de destino, queda, por tanto, determinar
cual es la normativa que regula el nacimiento de la tutela del nombre comercial extranjero, esto es, las
condiciones que debe reunir el nombre comercial unionista para ser protegido.

Con caracter general, el derecho sobre el nombre comercial se adquiere como consecuencia del
uso. Asi ocurre en Francia® o en Italia’’, donde el registro no aparece como elemento constitutivo del
derecho al nombre comercial. En Alemania® y en Austria®, por ejemplo, junto al simple uso, el registro
del nombre comercial estd previsto como modalidad complementaria de adquisicion. Y, en otros paises
como Espafa y Portugal®, la adquisicion del derecho al nombre comercial proviene tanto del registro
como del uso; aunque sélo los nombres comerciales registrados gozan de una tutela juridica plena. En
suma, el uso del nombre comercial se impone como modalidad de adquisicion del derecho sobre el nom-
bre comercial, incluso en aquellos Estados en los que el registro se prevé como obligatorio.

3 @G. H. C. BONDENHAUSEN, Guia para..., cit., p. 134,

3 S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1552.

%6 J. Passa, Droit de la propriété industrille, t. 1, 2* ed., Paris, LGDJ, 2009, pp. 832 y ss.; F. PoLLaup-DuLIaN, Propriété
Intellectuelle. La propriété Industrielle, Paris, ECONOMICA, 2011, pp. 667 y 668; J. Azima, y J. C. GaLLoux, Droit de la
propriété industrielle, 7* ed., Paris, Dalloz, 2012, pp. 948 y 949; y A. R. BERTRAND, Le Droit des marques, des signes distinctifs
et des noms de domaine, Paris, CEDAT, 2002, p. 546.

57 R. FRANCESCHELLI, “Protection du nom commercial en Italie”, Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Arti-
stique, 1942, p. 169; G. Capruzzi, “I segni distintivi”, en G. GHIDINI, y G. Cavani, (DIrs.), Lezioni di Diritto Industriale, Milano,
Giuffre Editore, 2014, p. 101; y M. Ricorr, “La ditta e gli altri segni distintivi”, en P. AUTERI, G. FLORIDA, V. MANGINL, G. OLI-
VIERIL, M. RicoLFL, y P. SpADA, Diritto Industriale, proprieta intellettuale e concorrenza, 4* ed., Torino, G. Giappichelli editore,
2012, pp. 165 y 166.

8 H. P. Kunz-HALLSTEN, “Protection du nom commercial en Allemagne”, Revue Internationale de la Propriété Industriel-
le et Artistique, 1971, pp. 277 y ss.; y M. EBERSBACH, “Protection du...”, cit., p. 149.

% F. MosING, “Protection du...”, cit., p. 154.

€ J. DE OLIVEIRA ASCENSAO, “A aplicaggo...”, cit., pp. 473 y ss.; y L. MeNEzES LEiTAo, “Nome e...”, cit., pp. 164 y 165.
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21. Sin embargo, nuestro propdsito no consiste en analizar los requisitos impuestos por las dis-
tintas leyes nacionales para determinar el nacimiento del derecho sobre el nombre comercial. De lo que
aqui se trata es de concretar el momento en el que surge la proteccion del nombre comercial unionista.
Ciertamente, el uso del nombre comercial se configura como el elemento determinante de la tutela que
esta figura recibe en las regulaciones de los distintos Estados de la Unién, de modo que hemos de pre-
guntarnos si la activacion de la proteccion unionista del nombre comercial exige algin tipo de uso.

22. La vaguedad y falta de concrecion del precepto unionista han conducido a la aparicion en el
Derecho comparado de dos tendencias bien diferenciadas. Estas encarnan las dos diferentes interpreta-
ciones que los 6rganos judiciales nacionales han realizado a la hora de concretar el momento en el que
surge la proteccion del nombre comercial extranjero®'.

23. La primera interpretacion mantiene que la proteccion unionista del nombre comercial pre-
vista en el art. 8 CUP puede ser invocada sin necesidad de que el signo haya sido usado en el Estado en el
que se reclama la tutela. De conformidad con ella, el nacimiento de la tutela unionista se hace depender
del uso del nombre comercial en el Estado de origen. Esta tesis, que podria denominarse amplia, supone
la extension automatica de la proteccion a todos los paises de la Union por el s6lo hecho de que el nom-
bre comercial sea usado en un Estado signatario®. Esta tendencia, claramente minoritaria, ha sido la que
se ha mantenido en Espafia hasta fechas recientes. No obstante, en relacion con este asunto hemos de
situarnos del lado de la doctrina mayoritaria, que entiende que esta interpretacion carece de fundamento
sobre la base de distintos argumentos.

En primer lugar, esta interpretacion no concuerda con el pensamiento de los autores del CUP,
que trataron de garantizar una proteccion eficaz del nombre comercial, incluso en aquellos Estados
donde no existia una tutela especifica de la institucidn, pero sin pretender establecer una proteccion ipso
facto del nombre comercial en todos los paises unionistas®. En segundo lugar, esta tesis desemboca
inevitablemente en el principio de universalidad del nombre comercial, lo que es inadmisible, ya que
supone exigir a los empresarios del Estado en el que se solicita la tutela el conocimiento de los signos
registrados o utilizados en todos y cada uno de los paises unionistas®. Finalmente, la interpretacion a la
que aqui nos referimos es contraria al principio de trato nacional previsto en el art. 2 CUP, que establece
que los stubditos unionistas tendran la misma proteccion que los nacionales del Estado en el que se recla-
ma la tutela “siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales”®.

24, La segunda interpretacion, mas estricta, condiciona la proteccion unionista a la acreditacion
de un uso del nombre comercial en el Estado en el que se reclama la proteccion. De acuerdo con esta
tesis, el extranjero unionista podra invocar la tutela prevista en el art. 8 CUP en un pais de la Unidn tan
solo cuando ha usado su nombre comercial en dicho Estado%. Esta interpretacion estricta es la que se im-
pone, con mayor o menor amplitud, en la jurisprudencia europea, que exige un cierto uso o proyeccion
del nombre comercial extranjero en el pais donde se pretende su proteccion para que ésta sea efectiva®’.

1 Sobre las distintas interpretaciones existentes en orden a determinar el momento de nacimiento de la proteccion del

nombre comercial extranjero, vid., entre otros, C. FERNANDEZ-NOvoa, “En torno...”, cit., pp. 306 y ss.; Y. SAINT-GAL, “Protec-
tion du...”, cit., pp. 190 y ss.; y M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 534 y ss.

2 B. PELLISE PrATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476.

Y. SANT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 191.

¢ C. FERNANDEZ-NOVOA, “En torno...”, cit., p. 310; B. PELLISE PrATS, “Voz nombre...”, cit., p. 476; T. DE Las Heras Lo-
RENZO, “El nombre comercial: Razon de ser y claves para su proteccion”, en AA.VV., XXIV Jornadas de estudio sobre Propie-
dad Industrial e Intelectual. Coleccion de conferencias con motivo de las Jornadas de Estudio celebradas el 17 y 18 de febrero
de 2009, L’Hospitalet de Llobregat, Grupo Espaiiol de la AIPPI, 2009, p. 80; y M. SACRISTAN REPRESA, “Proteccion en Espafia
del nombre comercial unionista”, Poder judicial, n° 8, 1987, p. 58.

¢ Entre otros, U. Nieto CaroL, “El nombre...”, cit., p. 111; T. DE Las HEras Lorenzo, “El nombre...”, cit., p. 80; y M. A.
LemA DaPeNa, “La proteccion...”, cit., p. 352.

% C. FERNANDEZ-NOVOA, “En torno...”, cit., p. 306.

7 B. PELLISE Prats, “Voz nombre...”, cit., p. 477; C. FERNANDEZ-NOVOA, “En torno...”, cit., p. 306; Y. SAINT-GAL, “Protec-
tion du...”, cit., pp. 190 y ss.; y M. CARTELLA, “La protection...”, cit., pp. 536 y ss.
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La razén del predominio de esta tendencia se encuentra en su mayor coherencia con los postula-
dos del CUP, tanto a nivel sistematico como teleologico. Esta interpretacion deriva del principio de trato
nacional previsto en el art. 2 CUP, que exige a los subditos unionistas el cumplimiento de los requisitos
y formalidades previstos en el Estado en el que se demanda la proteccion para disfrutar del trato dispen-
sado a los nacionales®. Al mismo tiempo, esta solucion interpretativa viene exigida por el sistema de
proteccion instaurado por el art. 8 CUP, en tanto que la tutela del valor procompetitivo de los nombres
comerciales exige que éstos hayan sido usados en el mercado y que la masa anonima de la clientela pueda
asociar el signo con las actividades identificadas®. Finalmente, esta tesis dota de seguridad y certidum-
bre al sistema, toda vez que los nacionales de los distintos Estados de la Unidn no tendran que efectuar
indagaciones acerca de los nombres comerciales registrados o utilizados en el resto de paises unionistas.

25. Junto a estas dos interpretaciones ha surgido una tendencia intermedia. En virtud de ella se
reconoce proteccion al nombre comercial extranjero cuando sea notoriamente conocido en el Estado en el
que se reclama la proteccion, aun cuando tal signo no haya sido utilizado directamente en dicho Estado™.
A nuestro juicio, esta tesis intermedia debe incluirse dentro de la interpretacion estricta, como un comple-
mento que permite adecuar la rigidez de esta interpretacion a los intereses derivados del grado de implanta-
cion de los signos en el mercado. No se pierda de vista, en este sentido, que generalmente la interpretacion
intermedia no aparece de forma auténoma, sino como aditamento de la tesis estricta, estableciéndose una
proteccion del nombre comercial extranjero condicionada al uso o al conocimiento notorio en el Estado en
el que se solicita la tutela’. Ademas, el requisito del conocimiento notorio, pese a no exigir un uso material
del signo en el Estado de destino, implica una cierta utilizacion del signo en su territorio, ya sea en forma
de publicidad, de comunicacion comercial o de uso a través de redes de comunicacion telematica.

26. Sentado lo anterior, podemos afirmar que sera la legislacion del Estado en el que se reclama
la proteccion la encargada de determinar las condiciones que debe reunir el nombre comercial extranjero
para hacerse acreedor de la tutela prevista en el art. 8§ CUP. Queda, por tanto, en la mano de dicha legis-
lacion la posibilidad de exigir o no —como presupuesto de la proteccion— el uso del signo, o incluso su
conocimiento notorio en el territorio del Estado. Ahora bien, la exigencia del uso del nombre comercial
en el Estado de destino, con la alternativa o no del conocimiento notorio, se presenta como la solucion
mas coherente tanto desde el punto de vista teleoldogico como sistematico. Muestra de ello es su implan-
tacion en la practica totalidad de los Estados signatarios del CUP.

II1. La proteccién unionista del nombre comercial en el Derecho comparado
1. Planteamiento

27. El art. 8 CUP supuso en la mayoria de los paises de nuestro entorno socio-politico el punto
de partida de la tutela del nombre comercial como signo distintivo de la empresa. Sin embargo, su con-
figuracién como principio general y la indefinicién conceptual de la figura dieron paso a una pluralidad
de sistemas de proteccion del nombre comercial articulados sobre mecanismos juridicos dispares y
sometidos a condiciones disimiles. El mandato unionista exige a los distintos Estados signatarios el es-
tablecimiento de unos cauces normativos que permitan la tutela del derecho sobre el nombre comercial,
otorgandoles una amplia libertad a la hora de elegir los mecanismos considerados mas idoneos para tal

% En este sentido, M. A. LEMa DaPENA, “La proteccion...”, cit., p. 353.

% En este punto, la STIUE 16 de noviembre de 2004, C-245/02, Anheuser-Busch Inc., ECLI:EU:C:2004:717, afirma que
“(a) este respecto, del articulo 8 del Convenio de Paris..., resulta que debe garantizarse la proteccion del nombre comercial sin
que pueda quedar supeditada a ninglin requisito de registro.- En cuanto a eventuales requisitos relativos a un uso minimo o a un
conocimiento minimo del nombre comercial, a los que, seglin el 6rgano jurisdiccional remitente, esta supeditada la existencia
de éste en virtud del Derecho finlandés, procede sefialar que, en principio, ni el articulo 16, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, ni
el articulo 8 del Convenio de Paris se oponen a tales requisitos”. En idéntico sentido se pronuncia la STPI 10 de mayo de 2006,
T-279/03, Galileo International Technology LLC y otros, ECLI:EU:T:2006:121.

0 Y. SAINT-GAL, “Protection du...”, cit., p. 197; y M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 535.

" Vid. art. 9.1.d) LM.
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fin. De ahi que sea conveniente analizar algunos de los sistemas juridicos instaurados en el Derecho
comparado para la proteccion del nombre comercial, con la finalidad de tener una idea aproximada
de las distintas soluciones que han sido adoptadas. Ello, ademas, nos sera de gran ayuda para valorar
globalmente la adecuacion del sistema de proteccion del nombre comercial previsto en la vigente LM.

2. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho francés

28. Junto a la marca, el ordenamiento juridico francés contempla una pluralidad de signos dis-
tintivos protegidos por la ley. Nos referimos, en particular, a la razéon o denominacion social (raison o
dénomination sociale), al nombre comercial (nom commercial) y al rétulo de establecimiento (enseig-
ne). Estos signos distintivos se benefician de la proteccion concedida por la normativa represora de la
competencia desleal. Y, en determinadas circunstancias, son susceptibles de constituir anterioridades
aptas para determinar la indisponibilidad de un signo utilizado a titulo de marca. Si bien, es cierto que
esta relacion de anterioridades no es taxativa, dado que puede englobar otros signos como los codigos
telematicos y los nombres de dominio™.

29. En el ordenamiento francés puede constatarse la ausencia de una definicion legal de nombre
comercial. En efecto, ni las disposiciones que regulan directamente esta figura, ni las que se refieren a
ella de una forma mas tangencial, proporcionan un concepto legal, mas alla de su configuracion como
elemento integrador del fondo de comercio’. Pese a ello, la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia
coinciden en definir el nombre comercial como la denominacion bajo la cual una persona fisica o juri-
dica designa la empresa o el fondo de comercio que explota, para identificarse en sus relaciones con la
clientela™; o si se prefiere, como la denominacion bajo la cual el empresario explota su fondo de comer-
cio y lo distingue de otros fondos de comercio similares”™. Segin estas definiciones, el nombre comer-
cial viene a designar una realidad especifica, que no es otra que la actividad mercantil ejercida por una
entidad determinada, denominada fondo de comercio, empresa o establecimiento. El nombre comercial
permite asi al empresario poder adoptar una denominacion juridicamente diferente a su propio nombre
a fin de identificar y diferenciar su actividad a los ojos la clientela’.

30. A diferencia de la marca y el rotulo de establecimiento, el nombre comercial debe estar cons-
tituido por un signo denominativo. Este puede consistir en un término de fantasia, en un nombre patro-
nimico’’, en una razoén o denominacion social, en el denominativo elegido por la empresa como rotulo o
como marca, o incluso en unas meras siglas’®. Sin embargo, a pesar de la amplia libertad que se prevé en
lo que atafie a la formacion de la figura, la ausencia de un estatus legal y de toda formalidad constitutiva
del derecho no permiten sostener que la eleccion de un nombre comercial no esté sujeta a ciertos requi-
sitos de validez”. Antes bien, el nombre comercial debe satisfacer ciertas exigencias para su validez que,
a priori, son idénticas a las previstas en sede de marcas. En concreto, el nombre comercial debe ser, en
todo caso, licito, distintivo y estar disponible, esto es, debe poseer un poder identificador de la empresa en
el mercado y no generar riesgo de confusion con los signos previamente adoptados por otras empresas®.

2 A. R. BERTRAND, Le Droit..., cit., p. 537.

3 En este sentido, se afirma que el nombre comercial es a la vez la denominacion del fondo de comercio y un elemento de
dicho fondo de comercio. Vid. A. MENDOzA, Les noms de [’entreprises, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 77.

" A. R. BERTRAND, Droit des marques. Signes distinctifs. Noms de domaine, 12* ed., Paris, Dalloz, 2005, p. 361; J. Azima
y J. C. GaLLoux, Droit de..., cit., p. 943; y J. ScHMIDT-SZALEWSK1 y J. L. PIERRE, Droit de la propriété industrielle, 3* ed., Paris,
Litec, 2003, p. 216. En esta linea, entre otras, las SSCA Paris 15 enero 1987 (Ritz /L ’Espadon); Paris 25 enero 1990 (Acor/
Acord); y Douai 16 marzo 1992 (SARL L'Oriental/SARL L'Orientale).

5 J. C. GaLLoux, Droit de la Propriété Industrielle, 2* ed., Paris, Dalloz, 2003, p. 534. En este sentido, la SCA Limoges,
de 12 de junio de 1978.
A. MENDOZA, Les noms..., cit., p. 81.
77 J. Azima y J. C. GaLLoux, Droit de..., cit., p. 943; y J. C. GaLrLoux, Droit de..., cit., p. 534.
8 F. PoLLAUD-DULIAN, Propriété Intellectuelle..., cit., p. 656.
7 J. Passa, Droit de..., cit., p. 634.
F. PoLLaup-DuLian, Propriété Intellectuelle..., cit., p. 656. En un sentido similar, J. Passa, Droit de..., cit., p. 684; A. R.
BERTRAND, Le Droit..., cit., pp. 548 y 549; y J. Azéma y J. C. GaLLoUX, Droit de..., cit., pp. 944 y ss.
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31. En cuanto a la adquisicioén del derecho sobre el nombre comercial, el Code de commerce
(arts. R. 123-38, R. 123-59 y R. 123-60) prescribe que éste ha de figurar entre los elementos que el
empresario debe declarar para su inmatriculacion en el Registro de comercio y sociedades (Registre du
commerce et des sociétés). Sin embargo, la inscripcion del nombre comercial en dicho Registro no cons-
tituye una condicion para su proteccion®'. Esta inscripcion solamente permite hacer efectivo el derecho
sobre el nombre comercial frente a terceros, a menos que éstos hayan tenido conocimiento personal del
nombre comercial por otros medios®?. De esta forma, una vez que el nombre comercial es utilizado, la
ausencia de su publicacién en el Registro no tiene incidencia sobre su proteccion, puesto que dicha ins-
cripcion no es constitutiva del derecho, ni una condicion exigida para su adquisicion®.

En este sentido, la jurisprudencia® y la doctrina® se apoyan en el art. 8§ CUP para descartar las
disposiciones del Code de commerce (arts. R. 123-38, R. 123-59 y R. 123-60) que prevén, en sustancia,
que el nombre comercial no es oponible a terceros si no se encuentra inscrito en el Registro de comercio y
sociedades®. Se sostiene asi que el derecho sobre el nombre comercial no nace de la creacion de la deno-
minacion, ni del cumplimiento de ciertas formalidades, sino de su primer uso®’. De ahi que en Francia el
derecho sobre el nombre comercial se haya configurado tradicionalmente como un derecho de ocupacion®®.

32. Pero la anterior no es la tnica consecuencia derivada de las disposiciones del CUP. La apli-
cacion del principio de trato nacional implica que la persona fisica o juridica nacional de un Estado sig-
natario del CUP adquiere el derecho sobre su nombre comercial desde el momento en que tal signo sea
explotado en Francia® y que se beneficia de la proteccion de su nombre comercial bajo las disposiciones
de la legislacion francesa®. Por consiguiente, la utilizacion del nombre comercial en el territorio fran-
cés determina la proteccion del nombre comercial unionista conforme a la normativa francesa, esto es,
aplicando los mismos mecanismos de proteccion que asisten al titular de un nombre comercial francés.

Esta situacion conduce a una completa asimilacion entre el nombre comercial unionista y el
nombre comercial francés, toda vez que este tltimo se adquiere con el primer uso efectivo y publico. De
igual forma, la aplicacion de la legislacion francesa a los nombres comerciales unionistas implica una
completa identidad entre los cauces de proteccion previstos para los nombres comerciales franceses y
extranjeros. Por este motivo, se ha manifestado por algiun autor que las disposiciones del CUP carecen
de toda utilidad en el ordenamiento juridico francés, dada la ausencia de cualquier especialidad prevista
para los nombres comerciales unionistas®'.

33. En efecto, al igual que sucede en materia de adquisicion del derecho sobre el nombre comer-
cial, los Tribunales franceses exigen el uso del nombre comercial unionista en Francia como condicion
de su proteccion. La tutela del nombre comercial extranjero se condiciona asi a su uso en Francia. Este
uso puede derivar de las relaciones comerciales entabladas con una empresa francesa, independiente-
mente de la intensidad de dicho uso®?. Al mismo tiempo, se entiende que el requisito del uso se satisface
con una explotacion publica en las relaciones con la clientela, lo que puede provenir del intercambio
de correspondencia, o del envio de muestras o de listas de precios®. Resulta, por tanto, que el nombre

81 A. BouveL, Principe de spécialité et signes distinctifs, Paris, LITEC, 2004, p. 60; A. R. BERTRAND, Le Droit..., cit., p.
543; J. C. GaLLoux, Droit de..., cit., p. 361; y F. PoLLauD-DuLIAN, Propriété Intellectuelle..., cit., p. 668.

82 J. C. GALLouX, Droit de..., cit., p. 543.

8 F. PoLLaup-DuLian, Propriété Intellectuelle. .., cit., p. 669.

8 SCA Montpellier 22 marzo 2005 (SARL Innovation et Développement Technologie IDT France/ Société Nihon Seimitsu
Sokki Kabushiki Kaisha).

8 Entre otros, F. PoLLAUD-DULIAN, Propriété Intellectuelle..., cit., p. 667; J. C. GALLOUX, Droit de..., cit., p. 542; y J. AzEMA
y J. C. GaLrLoux, Droit de..., cit., pp. 948 y 949.

8 J. Passa, Droit de..., cit., pp. 832 y 833.

87 J. C. GALLOUX, Droit de..., cit., p. 542.

8 F. PoLLauD-DuLIAN, Propriété Intellectuelle..., cit., p. 667.

8 SCCass, n°. 82-15.138, 17 julio 1984 (Pucci di Barsento).

% SCA Paris 3 junio 1993 (S4 Bir/ STE Levi Strauss et cie).

91 J. Passa, Droit de..., cit., pp. 833 y 834.

2 SCA Paris 1 marzo 1990 (TYF/ YT).

% A.R.BERTRAND, Droit des ..., cit., p. 362. En este sentido, la SCCAss., n° 91-16.752, 29 junio 1993 (STE Mauralest / STE
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comercial unionista sera protegido en Francia desde el momento de su primer uso publico y efectivo a
titulo de nombre comercial, lo que habra de ser probado por quien reclame la proteccion®.

34. Una vez probado el uso en el territorio francés, el nombre comercial unionista sera protegido
a través de los mismos mecanismos de tutela establecidos para los nombres comerciales franceses. En
consecuencia, el nombre comercial extranjero podra erigirse en motivo de oposicion al registro de marcas
confundibles posteriores®; aunque para ello debera acreditarse su aplicacion en el conjunto del territorio
francés” y la existencia de un riesgo de confusion en idénticos términos a los previstos para los nombres
comerciales franceses. En esta direccion, el art. L. 711-4 del Codigo de la Code de la propriété intellectue-
lle establece que no podra ser adoptado como marca el signo que vulnere un derecho anterior consistente
“particularmente” en “un nombre comercial conocido en el conjunto del territorio nacional, si existe un
riesgo de confusion a los ojos del publico”. Junto a ello, en los casos de usurpacion del nombre comercial
unionista usado en el territorio francés, su titular contard, en todo caso, con la posibilidad de ejercer la
accion de competencia desleal, lo que implicara tener en cuenta no sélo la existencia de un riesgo de con-
fusion a los ojos del publico, sino también el alcance geografico del uso del nombre comercial extranjero®”.

3. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho italiano

35. La exigencia de asegurar instrumentos juridicos de distincion de la empresa en el mercado no
se garantiza en el Derecho italiano inicamente a través de la marca. Junto a ella se regulan también otros
signos distintivos tipicos, como la ditta y la insegna, que se contraponen, a su vez, a los signos distintivos
atipicos®. Ademas, a este complejo entramado de signos distintivos debemos anadir las razones y denomi-
naciones sociales y los nombres de dominio, concebidos también como signos distintivos de la empresa.

36. Pese a sus particularidades, la diffa regulada en el Derecho italiano puede encuadrarse dentro
de la nocion de nombre comercial acogida por el art. 8 CUP®. Cierto es, no obstante, que, al igual que
ocurre en el texto unionista, el ordenamiento juridico italiano no ofrece una definicion legal de dicha fi-
gura'®. Empero, la doctrina mayoritaria coincide en definirla como el nombre bajo el cual el empresario
ejercita la empresa y la distingue de las demas empresas competidoras''. La ditta se configura, por tan-
to, como el signo distintivo de la empresa, entendida como realidad econémica compleja integrada por
una pluralidad de elementos, entre los que figuran el empresario y el conjunto patrimonial organizado a
través del cual se desarrolla la actividad empresarial'®2,

Gabicci PLC) afirma que “peu importe qu’une société soit étrangere des lors que 1’'usage du nom commercial a lieu publique-
ment sur le territoire francais, ce qui est le cas lorsque des fournisseurs frangais établissent des factures au nom de cette société
anglaise ou que des lettres lui sont adressées para une société frangaise, cette société étrangére a donc droit a la protection de
son nom en France”.

% A. R. BERTRAND, Le Droit..., cit., p. 547.

% A. R. BERTRAND, Le Droit..., cit., p. 548.

% Esto no quiere decir que el nombre comercial sea conocido por un amplio sector del ptblico, sino que basta con que haya
sido utilizado ampliamente en el territorio nacional, puesto que este requisito se configura como un criterio de uso geografico,
distinto de la notoriedad (Cfr. P. TREFIGNY, “Part. 1. Country reports: Chapter 6. France”, en P. LANGE (ED.), International Trade
Mark and Sings Protection, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 366; y Y. SAINT-GAL, “Nom commercial
et enseigne. Protection, transmission et perte du droit”, en Juris Classeur. Concurrence-consommation, Fasc. 151, 2015).

7 Acerca de esta cuestion, vid., entre otros, J. C. GALLOUX, Droit de..., cit., pp. 545 y ss.; A. R. BERTRAND, Droit des..., cit., pp.
367y 368;J. Azitma y J. C. GALLoUX, Droit de..., cit., pp. 951 y 952; y J. ScumIDT-SzaLEWSKI y J. L. PIERRE, Droit de..., cit., p. 217.

% Dentro de esta categoria se encuentran los esloganes, los emblemas y los signos usados en comun por empresas pertene-
cientes al mismo grupo. Sobre este extremo, vid. M. RicoLri, “La ditta...”, cit., pp. 172 y ss.; y V. D1 CaTaLDO, [ segni distintivi,
2% ed., Milano, Giuffre, 1993, pp. 194 y 195.

% A.Vanzerti y V. D1 CaraLpo, Manuale di..., cit., p. 343.

100 V. D1 CatALDO, [ segni..., cit., p. 173.

101 F. GaLGANoO, Diritto commerciale. L’imprenditore, 13" ed., Bologna, Zanichelli editore, 2013, p. 135. En un sentido
similar, V. MaNGINI, V., Manuale breve di Diritto Industriale, 3* ed., Padova, CEDAM, 2009, p. 116; A. VanzerTi, “Imprendi-
tore, azienda, impresa: La ditta come especifico segno distintivo”, Rivista di Diritto Industriale, 111, 2018, pp. 112y 113;y V.
D1 CaraLpo, [ segni..., cit., p. 173.

102 G. AuLetta y N. SaLanitro, Diritto Commerciale, 20* ed., Milano, Giuffre, 2015, p. 48.
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37. Segun la opinidén consolidada, para poder gozar de la tutela prevista en el ordenamiento
italiano, la ditta debe reunir una serie de requisitos, entre los que se encuentran la licitud'®, la capaci-
dad distintiva'™ y la novedad'®. Los signos adoptados como ditta son esencialmente denominativos,
aunque se admite la inclusion en ellos de peculiares configuraciones graficas'®. La normativa italiana
concede una relativa libertad en materia de formacion de la ditta, en el sentido de que, junto a la parte
obligatoria conformada por el apellido o las siglas del empresario, cabe introducir elementos expresi-
vos y de fantasia, e incluso términos descriptivos del objeto de la actividad!®’. El ordenamiento juridico
italiano exige al empresario persona fisica la inclusion de su apellido en la ditfa para identificarse frente
al publico. Sin embargo, este objetivo se encuentra comprometido por la eventualidad de conformar el
signo no con el apellido, sino con las siglas del empresario, lo que puede no tener ningtn significado
para el publico. Ademas, la posibilidad de identificar a la persona del empresario viene eliminada en
los supuestos de transmision de la ditta, dado que ésta contendra el apellido o las siglas del anterior
titular, no requiriendo la introduccion de los propios del adquirente y nuevo titular'®. Se explica asi
que tanto la jurisprudencia como la doctrina italianas vengan reconociendo plena proteccion a la ditta
irregular o de fantasia, esto es, no comprensiva del apellido o de las siglas del titular, equiparandola de
facto ala ditta regular'®.

38. Tradicionalmente, se ha entendido que el derecho sobre la ditta se adquiere como consecuencia
de su uso!'’. No obstante, los datos normativos sobre los que se ha mantenido esta solucion han cambiado
a partir de la instauracion del Registro de empresas (Registro delle Imprese). Las consecuencias que esta
novedad normativa ha originado en lo que respecta al derecho sobre la ditta no estan del todo claras'.

Una primera solucion consistiria en entender que, en caso de conflicto, deberia prevalecer la
ditta que haya sido inscrita en primer lugar, pese a haber sido usada en un momento posterior a la que
se inscribe con posterioridad. Una segunda opcion llevaria a reconocer que la inscripcion de la ditta
en el Registro de empresas no puede tener efectos mas radicales que los previstos el art. 2193.1 del
Codice civile, que disciplina la eficacia negativa de la inscripcion. De este modo, el titular de la ditta
previamente usada pero no registrada unicamente podria proteger su derecho cuando probara que el
tercero (primer titular registral) habia tenido conocimiento del uso previo de su ditta''?. Finalmente,
la tercera solucion estribaria en mantener que el conflicto entre signos distintivos ha de tomar como
referencia no tanto la inscripcion de la ditta en el Registro de empresas, sino el momento de su uso,
prevaleciendo la que haya sido previamente usada, con independencia del momento de la inscripcion
de una y otra!®®,

1% Alglin autor ha diferenciado entre el requisito de licitud y de veracidad, incluyendo dentro de este Gltimo requisito la
exigencia de que la ditta no sea engafiosa (Cfr. M. CARTELLA, “Principi e requisiti della ditta: liberta, liceita, novita, originalita,
verita”, Rivista di Diritto Industriale, 11, 1977, pp. 307 y ss.).

104 A, Vanzerti y V. Di CataLpo, Manuale di..., cit., pp. 328 y 329. Algunos autores se refieren a este requisito como ori-
ginalidad (entre otros, P. CRuGNoLA, “Originalita e liceita della ditta”, Rivista di Diritto Industriale, 1, 1977, pp. 583 y ss.; y M.
CARTELLA, “Principi e requisiti...”, cit., pp. 311 y ss.).

15 Sobre esta cuestion Vid., entre otros, F. MarTorRANO, “Gli elementi di identificazione dell’impresa”, en V. BUONOCORE
(Coorp.), Manuale di Diritto Commerciale, 13" ed., Torino, G. Giappichelli editore, 2016, p. 68, F. GaLGaNo, Diritto commer-
ciale..., cit., p. 135; V. D1 CATALDO, [ segni..., cit., p. 177; y M. CARTELLA, “Principi e requisiti...”, cit., p. 309.

106 A, VanzerTi y V. D1 CataLpo, Manuale di..., cit., p. 328.

107 V. MaNGINI, Manuale breve..., cit., p. 116.

108 V. D1 CatALDO, I segni..., cit., p. 178.

19 A. VanzerTi y V. D1 CataLpo, Manuale di..., cit., p. 328; F. MarTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 67; y M. Ricorri, “La
ditta...”, cit., p. 161.

110 Entre otros, G. SENA, “La tutela della ditta”, Rivista di Diritto Industriale, 1, 1956, pp. 503 y ss.; T. AsCARELLI, Teoria
della concorrenza e dei beni immateriali, 3* ed., Milano, Giuffre, 1960, p. 408; M. Rotonpi, M., Diritto industriale, 5* ed.,
Padova, CEDAM, 1965, p. 95; y M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 214.

1 M. Ricotrr, “La ditta...”, cit., pp. 164 y 165; y G. GuipINt y G. CavaNt, Lezioni di Diritto Industriale. Proprieta indus-
triale, intellettuale e concorrenza, Milano, Giuffre, 2014, p. 101.

12 En esta linea, F. FERRARA, Teoria giuridica dell’azienda, 2* ed., Firenze, Carlo Cya, 1948, pp. 169 y ss.; P. GrReco, /
diritti sui beni immateriali, Torino, G. Giappichelli editore, 1948, p. 50; y V. D1 CataLDO, [ segni..., cit., pp. 175 y 176.

113 Entre otros, F. Gioia, “Effetti dell’instituzione del Registro dell’Imprese sulla disciplina della ditta”, Rivista di Diritto In-
dustriale, V1, 1997, p. 260; A. VanzerTi y V. D1 CataLpo, Manuale di..., cit., p. 332; y F. MarTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 68.
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Esta ultima tesis es la acogida por la doctrina y la jurisprudencia italianas''*. A su favor se esgri-
men varios argumentos normativos. Por un lado, el art. 12.1 del Codice della proprieta industriale, que
prohibe registrar como marcas los signos idénticos o similares a una diffa anterior dotada de notoriedad
general, es decir, conocida en el conjunto del territorio nacional, aun cuando no haya sido registrada''>.
Por otro lado, el art. 22.1 del Codice della proprieta industriale, segin el cual la ditta inscrita en el Re-
gistro de empresas debe decaer frente a la marca no registrada que haya sido previamente usada.

39. El derecho sobre la ditta se adquiere, por tanto, con su adopcion y utilizacion en el mercado,
esto es, como consecuencia de su uso''S. Esto determinara asimismo la extension del propio derecho,
fijando tanto el sector del mercado en el que ha de protegerse como el ambito territorial de la tutela. Por
uso de la ditta ha de entenderse la utilizacion del signo como identificador de la empresa en las relaciones
de negocios, fundamentalmente en las actuaciones llevadas a cabo con otros empresarios'”. Asi, cabe
hablar de uso en concepto de diffa cuando se utiliza el signo en el encabezamiento de la correspondencia,
en la documentacion mercantil, en la publicidad y en toda la documentacion relativa a la empresa'’®. Se
trata, en definitiva, de un uso efectivo y dotado de trascendencia externa. Y es que dicho uso debe ser
capaz de determinar una implantacion del signo en un ambito territorial concreto, ya sea local, regional
o nacional'”®, de manera que el resto de empresarios tengan la posibilidad de conocer la existencia en el
mercado de un signo previo que pueda suponer un obstaculo a la adopcion de ciertos signos!?.

40. En lo que atafie a la proteccidon del nombre comercial unionista, tanto la doctrina como la
jurisprudencia vienen manteniendo que el art. 8 CUP se limita a equiparar la ditta unionista a la ditta
italiana, en el sentido de atribuirle la misma tutela en las mismas condiciones'?!. El nacimiento de la pro-
teccion del nombre comercial unionista en Italia esta sometido, por tanto, a las condiciones establecidas
en la normativa italiana. Asi las cosas, el titular del nombre comercial unionista sélo podra reclamar su
proteccion en Italia cuando haya sido utilizado en este territorio'?.

Respecto a las modalidades de uso del nombre comercial unionista en el territorio italiano, se
admite un amplio margen de utilizacion, al igual que sucede con el uso determinante del nacimiento
del derecho sobre la ditta. En consecuencia, la proteccion en Italia del nombre comercial unionista esta
condicionada a la existencia de su uso a titulo de nombre comercial, es decir, como signo identificador
de la empresa en el mercado, sin que sea admisible un uso del signo a titulo de marca'®, y sin requerirse
al signo extranjero la adquisicion de un determinado grado de notoriedad entre el piiblico'*.

41. En algunos casos, sin embargo, se ha venido admitiendo la tutela del nombre comercial
unionista no usado pero notoriamente conocido en el territorio italiano'**. Esta solucion encuentra su

14 Sentencia de la Corte di Cassazione, n. 971, 17 enero 2017.

115 M. Ricorr, “La ditta...”, cit., p. 165; A. VanzeTTi, “I segni distintivi non registrati nel progetto di «codice»”, Rivista di
Diritto Industriale, IV-V, 2004, p. 100; y G. SEna, “Confondibilita e confusione. I diritti non titolati nel Codice della Proprieta
Industriale”, Rivista di Diritto Industriale, 1, 2006, p. 21.

116 Entre otros, A. VaNzeTTI, “Imprenditore, azienda...”, cit., pp. 121 y ss.; G. AULETTA y N. SALANITRO, Diritto Commer-
ciale..., cit., p. 49; G. SENa, “Confondibilita e...”, cit., p. 21; y V. D1 CataLDO, [ segni..., cit., p. 175.

17 A. Vanzerti y V. D1 CataLpo, Manuale di..., cit., p. 332.

18 V. D1 CataLpo, I segni..., cit., p. 176.

19 A. Vanzertt y V. Di CataLpo, Manuale di..., cit., p. 332; y A. Vanzeri, “I segni...”, cit., p. 103.

120 En este sentido, A. VANzETTI, “Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprieta industriale”, Ri-
vista di Diritto Industriale, 1, 2006, p. 16.

121 A. Vanzerti y V. Di CataLpo, Manuale di..., cit., p. 342. En similares términos, P. AUTERI, “Recensioni a M. CARTELLA,
«La protezione del nome commerciale straniero in Italia (e cenni sulla sua protezione all’estero)», in Studi di diritto industriale
raccolti da Remo Franceschelli, Milano, 1978, Rivista di Diritto Industriale, 11, 1979, p. 251; y M. CARTELLA, La ditta..., cit.,
p. 556.

122 M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 216. Esta solucion es la seguida, con caracter general, por la jurisprudencia italia-
na. Entre otras, vid. las Sentencias del Tribunale di Milano 8 noviembre 1978; del Tribunale di Torino 5 noviembre 1984; del
Tribunale di Roma 20 marzo 1976; y del Tribunale di Bologna 4 agosto 1956.

123 M. CARTELLA, La ditta..., cit., p. 557.

124 M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 544.

125 F. Gioia, “Effetti dell’instituzione...”, cit., p. 260.
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fundamento en la nocién de lugar de ejercicio de la empresa que maneja el art. 2564 Codice civile
para dirimir el conflicto entre ditte idénticas o confundibles. Este precepto toma como referencia el
denominado mercato di sbocco, esto es, aquella zona donde la empresa desarrolla sus operaciones
productivas, promocionales, de venta y de aprovisionamiento, y cuya delimitacion esta condicionada
a la previsible capacidad de expansion de la empresa'?®. De esta forma, se admite la tutela del nombre
comercial unionista en Italia aun en ausencia de uso, cuando el signo confundible posterior pueda afec-
tar al mercado potencial de la empresa extranjera'?’. En este sentido, podra admitirse como prueba de
este extremo que el empresario extranjero haya solicitado una licencia de exportacion para Italia, que
haya estipulado contratos con agentes italianos dispuestos a distribuir sus productos, que haya llevado
a cabo estudios de mercado o campafias publicitarias en Italia, o que haya registrado su marca en el
Registro italiano'?.

42. Sentado lo anterior, el titular de un nombre comercial unionista sera tutelado en Italia en la
misma forma y medida que el titular de una ditta'®. Conforme al art. 2564 Codice civile, el titular del
nombre comercial unionista podra solicitar la modificacion o integracion de la ditta posterior confundi-
ble usada en los limites territoriales en los que el signo extranjero haya sido utilizado. Segun esta norma,
la tutela de este signo opera en presencia de la adopcidn de una ditta “igual o similar” por parte de otro
empresario, cuando ello sea susceptible de originar un “riesgo de confusion por el objeto de la empresa
y por el lugar en que ésta se ejercita”. Deben constatarse, por tanto, unas condiciones que, al igual que
sucede en materia de competencia desleal, presupongan en linea de principio una total o parcial super-
posicion de signos a nivel mercadologico y territorial'*. En consecuencia, el juicio de confundibilidad
se hace descansar no tanto sobre un parametro abstracto e hipotético, sino concreto y efectivo, al resultar
del concreto uso de la ditta que se haya hecho en el mercado'®!.

Asimismo, el titular del nombre comercial unionista podra ejercitar las acciones de compe-
tencia desleal’*?. El art. 2598.1 del Codice civile se refiere “al uso de signos distintivos idoneos para
producir confusion con los signos distintivos legitimamente usados por otros”, atribuyendo al titular
de éstos ultimos el derecho a excluir el uso por parte de un tercero de un signo confundible con el
propio, siempre que exista un riesgo de confusion a los ojos del publico en lo que concierne al origen
empresarial de los productos o actividades'**. El titular del nombre comercial unionista que haya visto
menoscabado su derecho por el uso del signo de un tercero podra pedir la cesacion del uso, la remocion
de los efectos, el resarcimiento de los dafios y perjuicios, y la publicacion de la sentencia (arts. 2599 y
ss. Codice civile)'**.

Por ultimo, el nombre comercial unionista previamente usado en Italia podra actuar como cau-
sa de nulidad del registro de una marca confundible posterior, cuando exista un riesgo de confusion o
asociacion en el publico y sea notoriamente conocido en el mercado [art. 12.1.b) Codice della proprieta
industriale]'®. Esta notoriedad debe entenderse como notoriedad general, es decir, no circunscrita a un
ambito local o regional. De modo que, a fin de determinar la nulidad del registro posterior de una marca,
el nombre comercial unionista debe ser conocido en una parte relevante del territorio!*®.

126 Sobre esta cuestion, vid. A. VanzeTTi y V. Di CataLpo, Manuale di..., cit., p. 335; M. Ricorri, “La ditta...”, cit., pp. 166
y 167; y A. VanzerT, “I segni...”, cit., p. 108.

127 M. CARTELLA, La ditta..., cit., p. 558.

128 M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 219.

129" M. CARTELLA, La ditta..., cit., p. 548.

130 A, Vanzerti y V. Di CataLpo, Manuale di..., cit., p. 333.

Bl A, Vanzerty, “Imprenditore, azienda...”, cit., p. 125; y M. Ricorrr, “La ditta...”, cit., p. 166.

132 Sobre esta cuestion, F. MarTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 70; A. VanzeTTI, “Osservazioni sulla...”, cit., p. 16; y M.
Ricotri, “La ditta...”, cit., p. 167.

13 @G. SENa, “Confondibilita e...”, cit., p. 18.

134 V. D1 CATALDO, I segni..., cit., p. 183; A. VanzeTT, “I segni...”, cit., p. 102; y F. MarTORANO, “Gli elementi...”, cit., p. 70.

135 F. Gioia, “Effetti dell’instituzione...”, cit., p. 259; G. Sena, “Confondibilita e...”, cit., p. 21; y A. Vanzerti y V. Di
CaTALDO, Manuale di..., cit., p. 342.

136 - G. Caruzz, “T segni...”, cit., p. 76.
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4. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho inglés

43. En Reino Unido, al margen de la proteccion concedida a las marcas registradas en virtud
de la Trade Mark Act 1994 (chapter 26), no existe una regulacion especifica encargada de tutelar los
signos distintivos de la empresa. El Derecho inglés, en la linea de otros ordenamientos de nuestro entor-
no, confina la proteccion de los signos distintivos no registrables al régimen de la competencia desleal.
Bien es cierto que este ordenamiento juridico no prevé un sistema tuitivo de la competencia desleal en
cuanto tal, sino un régimen que, haciendo las veces de norma de competencia desleal, se encarga de
proteger en el goodwill empresarial adquirido por las empresas en el mercado a los ojos de la clientela:
la passing off action'’.

En consecuencia, aquellos signos diferentes a las marcas registradas que emplean los empresa-
rios para identificarse y distinguir su actividad frente a la clientela no seran protegidos como tales, sino
solo en la medida en que incorporen un goodwill reconocido por el publico, puesto que la proteccion
brindada a través de la passing off action toma como eje central el goodwill que, sustentado en el uso
de tales signos, existe entre el empresario y su clientela!*®. La passing off action se configura, por tanto,
como el instrumento juridico encargado de proteger las marcas no registradas, los nombres comerciales,
las denominaciones sociales y los nombres de dominio'*.

44. En el ordenamiento juridico inglés, la figura del nombre comercial (trade name) se en-
cuentra escasamente regulada. La normativa societaria contenida en la Companies Act 2006 es la ini-
ca que recoge algunos articulos destinados a esta institucion (arts. 1192 y ss.). En rigor, dicha norma
se limita a reglamentar ciertas restricciones en cuanto a su formacion, pero sin ofrecer un concepto
legal de nombre comercial. Pese a ello, la doctrina coincide en definir esta figura como el nombre que
designa una empresa'“’ o como el nombre bajo el cual la empresa desarrolla su actividad'*!. En suma,
el nombre comercial se configura como el signo distintivo de la empresa en el mercado que, una vez
que incorpore el goodwill empresarial a los ojos de la clientela, adquirira el estatus de derecho de
propiedad industrial'#,

45. La ausencia de una regulacion especifica del nombre comercial y su proteccion a través
del régimen de la passing off action confluyen en el reconocimiento de una amplia libertad en cuanto a
su formacion. En esta linea, se permite que las empresas puedan actuar en el mercado bajo un nombre
comercial libremente escogido, distinto de su razén o denominacion social. Sin embargo, el nombre
comercial s6lo podra estar constituido por elementos denominativos, ya sea el propio nombre del em-
presario, individual o colectivo, ya sea una denominacion de fantasia.

Ahora bien, el régimen de libertad en el que se desenvuelve la configuracion del nombre comer-
cial encuentra una serie de limitaciones, derivadas fundamentalmente de exigencias de orden publico
y del sistema de proteccion establecido en el Derecho inglés. En concreto, habra de reunir una serie de

137 En este sentido, se afirma que “It is a generally accepted truth that the United Kingdom has neither a general statute
protecting traders against unfair competition nor has it developed a general tort of unfair competition. (...) In his judgement,
Lord Justice Aldous noted obiter that the «cause of action traditionally called passing off, (is) perhaps best referred to as unfair
competition»” [J. Davis, “Unfair Competition Law in the United Kingdom”, en R. M. HiLty y F. HENNING-BopEwIG (EDS.), Law
Against Unfair Competition: Towards a New Paradigm in Europe?, Munich, Springer, 2007, p. 183].

138 W. CornisH y D. LLEWELYN, Intellectual Property, 6* ed., Londres, Thomson-Sweet & Maxwell, 2007, pp. 627 y 628.

139 P. JounsoN, “Part. 1. Country reports: Chapter 14. United Kingdom”, en P. LANGE (ED.), International Trade Mark and
Sings Protection, Munich-Oxford-Portland, C.H. Beck-Hart-Nomos, 2010, p. 1225.

140 S, ManiaTis, S. y D. Bortis, Trade Marks in Europe. A practical jurisprudence, 2* ed., London, Sweet & Maxwell, 2010,
p- 520; y L. W. MELVILLE, Precedents on Intellectual Property and International Licensing, 2* ed., London, Sweet & Maxwell,
1972, p. 211.

41 H. Pearson, H. y C. MiLLer, Commercial exploitation of intellectual property, London, Blackstone Press Limited,
1990, p. 221; y P. MoLE, P. Harris y R. ABNETT, “Conflicts between Trademarks and Company and Bussines Names”, Report
Q 155, in the name of the United Kingdom Group, AIPPI, 2000 (disponible en http://aippi.org/wp-content/uploads/commit-
tees/155/ GR155united kingdom.pdf), p. 1.

142 P, Jounson, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1150.
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requisitos similares a los que se prevén, con caracter general, en la mayoria de los ordenamientos juridi-
cos de nuestro entorno: licitud'?, capacidad distintiva'** y novedad'.

46. Por otra parte, en Reino Unido no existe ninguna exigencia relativa al registro del nombre
comercial, ni se prevé el sometimiento a procedimiento alguno para la obtencion del derecho a utili-
zarlo. La capacidad de utilizar el nombre comercial unicamente esta sujeta a los derechos anteriores de
terceros'*. El régimen de la passing off action trata de proteger el goodwill que la empresa ostenta en el
mercado a los ojos del ptblico, encarnado en el nombre comercial'”’. En consecuencia, el nombre co-
mercial sera objeto de proteccion a través del sistema de la passing off action desde el momento en que
el publico reconozca en el signo el goodwill empresarial. De ahi que no podamos hablar propiamente
de adquisicion del derecho sobre el nombre comercial, sino mas bien de nacimiento de la proteccion
concedida por el ordenamiento juridico inglés. En cualquier caso, lo que resulta claro es que, para gozar
de tal proteccion, el nombre comercial debe haber sido utilizado en el mercado de cualquier forma que
permita a la clientela identificar a la empresa y otorgarle “los beneficios y ventajas de su buen nombre y
reputacion”'*®. A tales efectos, ha de estimarse relevante el uso publicitario'®.

Asi pues, el titular del signo debera probar que goza de una reputacion suficiente entre los miem-
bros del publico que reconocen a la empresa como origen empresarial de una determinada actividad'*®.
Con dicha finalidad podra valerse de la acreditacion del volumen de ventas, del gasto publicitario y de
cualquier otra evidencia que permita al publico atribuir caracteristicas distintivas a la empresa del titular
del signo''. Ha de considerarse suficiente el uso que permita a la clientela reconocer en el nombre co-
mercial el goodwill de la empresa a la que identifica, sin que sea necesario que tal uso se extienda a todo
el territorio de Reino Unido, ni que el signo goce de goodwill a nivel nacional'**.

47. La tutela del nombre comercial unionista en el ordenamiento juridico inglés es tributaria de
la proteccion que el nombre comercial recibe en esta jurisdiccion. En este sentido, se sostiene que la
aplicacion del régimen del passing off a los supuestos en que se conculca el goodwill empresarial con-
densado en un nombre comercial constituye el mecanismo a través del cual el Derecho inglés incorpora
la proteccion prevista en el art. 8 CUP'®. De modo que los nombres comerciales unionistas disfrutan en
Reino Unido de la misma proteccion que se reconoce a los nombres comerciales ingleses.

48. Igualmente, la proteccion que el ordenamiento juridico inglés confiere al nombre comercial
unionista esta sometida a los mismos requisitos que se imponen a nivel interno para la tutela del nombre
comercial. Aunque se ha afirmado que la proteccidén del nombre comercial unionista en Reino Unido
exige como condicion necesaria que el signo sea utilizado en el territorio inglés y que haya adquirido

143 P. Jounson, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1150.

144 El sistema de proteccion previsto en el ordenamiento juridico inglés se funda en el reconocimiento de una suerte de de-
recho de propiedad no tanto sobre el denominativo en si mismo, sino sobre el goodwill acumulado a través del uso del nombre
en conexion con el negocio del titular, lo que exige como logica consecuencia que el signo posea cierto caracter distintivo, de
modo que permita al publico reconocer a la empresa un concreto goodwill. En este sentido, C. WabLow, Law of passing-off:
unfair competition by misrepresentation, London, Sweet & Maxwell, 2006, pp. 576 y 577.

145 Sobre esta cuestion, P. MoLE, P. Harris y R. ABNETT, “Conflicts between...”, cit., p. 3; P. Jounson, “Part. 1. Country...”,
cit., p. 1187; y C. WabpLow, Law of..., cit.., p. 590 y ss.

146 P MoLE, P. HArris y R. ABNETT, “Conflicts between...”, cit., p. 2.

147 W. CornisH y D. LLEWELYN, Intellectual Property..., cit., p. 639.

148 En este sentido, el goodwill tradicionalmente ha sido definido como “the benefit and advantage of a good name, rep-
utation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom” [IRC v. Muller & Co's Margarine Ltd
(1901) AC 217, 223].

149 CornisH y LLEWELYN afirman que a través de la publicidad se puede alcanzar una reputacion suficiente a los efectos de la
passing off action, incluso antes de que el titular del signo empiece a desarrollar su actividad de forma efectiva (Cft. Intellectual
Property..., cit., p. 638 y 639).

150 P. Jonunson, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1170.

51 'W. CornisH y D. LLEWELYN, Intellectual Property..., cit., p. 630.

152 A. MIcHAELS, A practical approach to trade mark law, 4* ed., Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 182; y C.
WabLow, Law of..., cit., pp. 584 y 585.

133 P. Jounson, “Part 1. Country...”, cit., p. 1150, nota 3268.
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cierta notoriedad en el mercado'™, esta afirmacion debe ser matizada. La tutela otorgada al nombre
comercial se hace depender no tanto de su utilizaciéon y conocimiento en el mercado, sino del goodwill
empresarial que dicho signo ha alcanzado a los ojos de la clientela como consecuencia de su uso.

En efecto, las empresas extranjeras pueden ser conocidas en el Reino Unido por su nombre co-
mercial. Pero si no ejercen su actividad o no tienen clientes en dicho pais, solo tienen una reputacion, en
lugar de goodwill, toda vez que la clientela no podra asociar al signo una determinada fuerza atractiva'>.
El goodwill exigido para la proteccion del nombre comercial va mas alla de la mera reputacion, enten-
diéndose como los concretos beneficios y ventajas derivados de ésta'>. Por consiguiente, tener una re-
putacion en Reino Unido no es suficiente para fundar la passing off action'>’. Es necesario que el publico
identifique en el nombre comercial extranjero un determinado goodwill como consecuencia de su uso.

49. Existe un buen nimero de supuestos en los que los titulares de nombres comerciales ex-
tranjeros notoriamente conocidos en Reino Unido han obtenido la proteccion de su signo frente al uso
de denominativos idénticos o confundibles. No obstante, la solucion de estos casos ha dependido en
ultima instancia del uso de tales signos en el territorio inglés y, concretamente, del desarrollo de sus
actividades en dicho ambito territorial. Asi, cuando el titular del nombre comercial extranjero desarrolla
su actividad en Reino Unido a través de agentes o representantes, adquirira goodwill conforme al orde-
namiento juridico inglés, en tanto que la clientela puede asociar al signo una concreta fuerza atractiva,
y por tanto podra reclamar la proteccion de su nombre comercial a través de la passing off action'?. De
la misma forma, cuando el titular del nombre comercial extranjero no ha desarrollado su actividad en
Reino Unido y no tiene clientes en este territorio, no se ha reconocido la proteccion del signo, a pesar de
que éste era notoriamente conocido'®. Consecuentemente, a la hora de determinar la proteccion de un
nombre comercial extranjero conforme al ordenamiento juridico inglés, habra que atender al desarrollo
de la actividad en Reino Unido, lo que ha de interpretarse en sentido amplio, esto es, en el sentido de si
la empresa tiene o no clientes en este territorio'®.

50. Una vez acreditado el goodwill en Reino Unido, el titular del nombre comercial unionista
tiene a su disposicion los mismos mecanismos de proteccion establecidos con caracter general para la
tutela del nombre comercial inglés. Tradicionalmente, la base de la passing off action ha consistido en
que “nadie tiene derecho a presentar las prestaciones de un competidor como propias™'¢'. Pero, como
consecuencia de la nueva realidad del trafico, este principio general ha evolucionado. En el momento
presente se sustituye por uno mas actual, que se traduce en la prevision de que “nadie tiene derecho a
aprovecharse del comercio de un competidor mediante engano”'®. Esta regla general es la que impregna
todo el régimen del passing off, cuya operatividad se ha concretado en la exigencia cumulativa de tres
elementos: la existencia de goodwill empresarial, la verificacion de una trasgresion del goodwill por un
tercero y la acreditacion de un dafio derivado de dicha trasgresion'®.

51. La acreditacion de los tres elementos referidos permite al titular del nombre comercial unio-
nista obtener un mandato judicial que ordene la cesacion de las actuaciones lesivas del nombre comercial
o del goodwill, 1a reparacion de los dafios y perjuicios, la eliminacion del signo de los elementos empresa-
riales del tercero o, incluso, la obligacion de modificar el nombre comercial del tercero infractor'®. Junto
a ello, el titular del nombre comercial unionista podra oponerse al registro de una marca (art. 5.4 Trade

154 M. CARTELLA, “La protection...”, cit., p. 538.

155 A. MICHAELS, 4 practical..., cit., p. 183.

156 JRC v. Muller & Co'’s Margarine Ltd (1901) AC 217, 223.

5T Anheuser-Busch v. Budejovicky Budvar (1984) F.S.R. 413, CA.
138~ A. MICHAELS, 4 practical..., cit., p. 183. En un sentido similar, S. P. Lapas, Patents, trademarks..., cit., p. 1560.
19" Bernardin v. Pavilion Properties (1967) R.P.C. 581.

10 A. MICHAELS, 4 practical..., cit., p. 184.

161 Reddaway v. Banham (1986) AC 199, 204.

12 Reckitt & Colman v. Borden (1990) R.P.C. 340, HL.

163 Ibidem.

164 P. Jounson, “Part. 1. Country...”, cit., pp. 1215y 1216.
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Mark Act) o solicitar su nulidad (art. 47.2 Trade Mark Art) cuando se den los requisitos establecidos por
el régimen del passing off'®. Asimismo, el nombre comercial unionista que tenga reconocido goodwill
en el mercado se constituye en motivo de oposicion frente a una denominacion social registrada, cuando
tal denominacidn sea idéntica o suficientemente similar como para inducir a error al publico sobre una
posible conexion entre la sociedad y el titular del nombre comercial (art. 69 Companies Act)'®.

5. Recapitulacion

52. La experiencia comparada en materia de nombre comercial revela que el tratamiento de esta
figura en el plano internacional presenta elementos comunes. En efecto, los ordenamientos juridicos exami-
nados tienen como denominador comun la configuracion de un sistema de proteccion del nombre comercial
de caracter fragmentario que se construye sobre los postulados del CUP. La idea basica que resplandece
en estos sistemas es la plena equiparacion entre el nombre comercial nacional y el unionista. Esta tenden-
cia —que no es exclusiva de los ordenamientos analizados, sino que es compartida por la gran mayoria de
los ordenamientos de nuestro entorno— se manifiesta, fundamentalmente, en el régimen de adquisicion del
derecho sobre el nombre comercial y en la articulacion de los diferentes instrumentos de proteccion.

Por un lado, la adquisicion del derecho sobre el nombre comercial se hace descansar, con ca-
racter general, en el primer uso publico y efectivo del signo en el mercado. Se prescinde asi de la ins-
cripcion registral como modo de adquisicion. Aunque lo cierto es que no puede hablarse propiamente
de adquisicion del derecho sobre el nombre comercial, sino més bien del nacimiento de su tutela. Y ello
porque ninguno de estos ordenamientos configura un verdadero derecho exclusivo y excluyente sobre el
nombre comercial. En su lugar, se limitan a disponer una serie de mecanismos de proteccion que tratan
de garantizar su caracter procompetitivo y que entran en juego cuando existe un signo posterior que
puede crear un riesgo cierto de confusion en el mismo ambito de geografico. Resulta, por tanto, que en
estos ordenamientos el nombre comercial no se acomoda a los parametros propios de los derechos de
propiedad industrial. Antes bien, recibe la tutela que es propia de los intereses legitimos del titular de la
empresa, protegidos por el Derecho regulador de la competencia desleal.

Por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, en el &mbito internacional se impone la cons-
truccion de un sistema de proteccion del nombre comercial articulado a través de la normativa represora
de la competencia desleal. Ciertamente, en la gran mayoria de los paises de nuestro entorno, el grueso de
la proteccion de esta figura proviene de las normas sobre competencia desleal. Solo en circunstancias muy
particulares se arbitran cauces de comunicacion con la normativa marcaria. Nos referimos, en particular,
a los supuestos de uso o conocimiento notorio del signo en una parte sustancial del territorio nacional. En
estos casos, el nombre comercial puede servir como causa de oposicion y/o de nulidad frente a una marca
idéntica o confundible posterior. Bien entendido que su efectividad se limita al ambito registral. Para impe-
dir el uso de signos posteriores en el mercado es necesario recurrir a las acciones de competencia desleal.

En suma, la tendencia imperante en el ambito internacional es la construccion de un sistema de
proteccion del nombre comercial basado en la prioridad en el uso y articulado, esencialmente, a través
de la normativa concurrencial. Como veremos seguidamente, el Derecho espafiol se separa de esta orien-
tacion de politica legislativa.

IV. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho espafiol
1. Planteamiento

53. La tutela concedida por el ordenamiento juridico espafiol a los nombres comerciales extran-
jeros ha sido —y sigue siendo— tributaria de la vaguedad e inconcrecion del art. 8 CUP, asi como de la
evolucion que el nombre comercial ha experimentado en las distintas normativas que histéricamente se
han ocupado de la regulacion de esta figura. Estas circunstancias han determinado que la tutela del nom-

165 P, MoLE, P. HArris y R. ABNETT, “Conflicts between...”, cit., p. 2; y P. Jounson, “Part. 1. Country...”, cit., p. 1186.

166 A. MICHAELS, 4 practical..., cit., pp. 223 y 224.
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bre comercial unionista en nuestro Derecho no haya sido constante. Por el contrario, esta proteccion ha
ido mutando al compds de la interpretacion jurisprudencial que se ha ido haciendo del art. § CUP y de
las distintas normas internas que han tratado de acomodar la tutela unionista del nombre comercial a las
previsiones de nuestro sistema marcario. Es por ello conveniente analizar la proteccion que han recibido
los nombres comerciales unionistas en el ordenamiento juridico espafiol bajo el imperio de las diferentes
normativas marcarias que se han ido sucediendo en el tiempo.

2. La proteccién del nombre comercial unionista bajo la vigencia del Estatuto de la Propiedad
Industrial

54. El Estatuto sobre Propiedad Industrial, aprobado por Real Decreto-Ley de 26 de julio de
1929 (en adelante, EPI), siguiendo la dinamica del CUP, incorpor6 en su art. 197 la proteccion unionista
del nombre comercial de forma poco concreta. Se limité a disponer que “(l)os nombres comerciales
seran registrados para toda Espafia, sus colonias y Protectorado, sin perjuicio de lo establecido en el
articulo 8° del Tratado de Paris de 1883”. La vaguedad de los términos utilizados por los legisladores
unionista y nacional (art. 8 CUP y art. 197 EPI), puso en manos de la jurisprudencia la tarea de delimi-
tar los distintos aspectos de la proteccion internacional del nombre comercial. Durante la vigencia del
EPI, los conflictos entre nombres comerciales extranjeros y nacionales fueron numerosos y el TS tuvo
la oportunidad de pronunciarse en varios de ellos, perfilando una doctrina generalmente constante sobre
los distintos extremos que configuran la tutela del nombre comercial unionista.

55. En relacion con los signos que podian protegerse como nombres comerciales ex art. 8§ CUP,
el TS parecia decantarse por el recurso a la legislacion del pais de origen, exigiendo como requisito de
la proteccion unionista que el nombre comercial hubiera sido constituido validamente de acuerdo con
las normas que rigen en dicho Estado'®’. En este extremo, la formulacion positiva de la doctrina del TS
consistio en conectar la proteccion unionista del nombre comercial a la adquisicion de la titularidad del
derecho sobre el signo en las condiciones sefialadas por el ordenamiento del pais de origen, sin que fuera
necesaria ninguna otra condicion',

56. Respecto a las condiciones que habria de cumplir el nombre comercial unionista para gozar
de proteccion en el ordenamiento juridico espaiiol, los tribunales nacionales sostuvieron que no era ne-
cesario probar su uso en Espafia, sino tan s6lo su utilizacion precedente en el pais de origen'®. En este
sentido, el TS declar6 de forma reiterada que el titular de un nombre comercial registrado o utilizado
en un pais unionista podia invocar la proteccion concedida por el art. 8§ CUP, con independencia de que
dicho signo hubiera sido utilizado o registrado en Espafia!’. Nuestro TS se situd asi en una linea excesi-
vamente proteccionista. A este respecto, se mostro partidario de tutelar el nombre comercial unionista en
situaciones en las que no se protegia el nombre comercial nacional. Asi, mientras que el nombre comer-
cial unionista se protegia aun cuando no hubiera sido usado en el territorio espafiol, el nombre comercial
espaiiol no registrado requeria en todo caso de su uso para ser tutelado.

Esta interpretacion amplia de la proteccion prevista en el art. 8 CUP fue objeto de critica por un
importante sector de la doctrina!”!. Estos autores alegaron que la tutela del nombre comercial extranjero

167 Esta interpretacion se desprende claramente de la STS 3 febrero 1987 (RJ 1987/678), cuando afirma que “para otorgar
al nombre comercial la proteccion legal en los términos de la normativa espafiola no se exige por la normativa unionista for-
malidad alguna cuando aquél sea la denominacion o razén social segun la normativa del pais de origen”. En este sentido, H.
Bavros CorrozA, Tratado de..., cit., p. 834.

168 M. SACRISTAN REPRESA, “Proteccién en...”, cit., p. 57.

199 J. GOMEZ MONTERO, “La regulacion del nombre comercial en el Derecho espafiol”, La Ley, n° 1, 1992, p. 988.

170 Entre otras, SSTS 16 noviembre de 1963; 14 diciembre 1963; 7 marzo 1966; 19 diciembre 1969; 24 enero 1986 (RJ
1986/326); 3 febrero 1987 (RJ 1987/678); 24 febrero 1989 (RJ 1989/1397); y 18 diciembre 1990 (RJ 1990/10289).

17 Estas criticas coinciden con las que se hicieron mas arriba a la interpretacion amplia de los requisitos de proteccion del
nombre comercial unionista. Vid., entre otros, T. DE Las HErAs LorENzO, “Comentario a la STS de 3 febrero de 1987. Nombre
comercial de un extranjero unionista: proteccion sin necesidad de uso ni de registro en Espaiia; nulidad de marcas registradas
confundibles. Primacia del Derecho unionista sobre la ley interna”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, n° 13, 1987, p.
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en un Estado de la Union debia exigir la existencia de un interés concreto que justificara su otorgamien-
to'”, es decir, que se constatara un cierto grado de implantacion del signo en el mercado. Con ello se
mostraron partidarios de requerir que el nombre comercial unionista fuera usado en el territorio espafiol,
fuera notoriamente conocido o gozara de notoriedad en el ambito internacional'”,

57. Por ultimo, en relacion con el alcance de la proteccion concedida en el Derecho espaifiol a los
nombres comerciales unionistas, el TS concedié una amplia proteccion al nombre comercial extranjero
no registrado ni usado en nuestro pais, reconociendo a su titular facultades mas extensas que las que se
conferian a los titulares de nombres comerciales espafioles simplemente usados'™. Segun la jurispru-
dencia del TS, los derechos que asistian al titular de un nombre comercial unionista se concretaban en el
derecho a usar el nombre comercial en Espafia sin necesidad de registro, el derecho a oponerse a la ins-
cripcion de otros distintivos posteriores confundibles y, por tltimo, el derecho de instar judicialmente la
accion de nulidad contra aquellos distintivos ya registrados en las condiciones fijadas por la legislacion
espafiola'”. Por contraposicion, el usuario de un nombre comercial nacional no registrado unicamente
podia proteger su signo mediante el ejercicio de la accion reivindicatoria y de la accion de nulidad!?.

3. La proteccion del nombre comercial unionista bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988

58. En el sistema instaurado por la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en lo sucesivo,
LM 1988), la norma de conexidn para la aplicacion del art. 8 CUP se contenia en su art. 77'77. Este pre-
cepto establecia que “(e)l nombre comercial serd protegido en las condiciones establecidas en el articulo
8 del Acta vigente en Espafia del Convenio de la Union de Paris (...) siempre que su titular demuestre
que lo ha usado en Espafia”. A través de esta norma, la LM 1988 tratdo de desmantelar la doctrina ju-
risprudencial existente durante la vigencia del EPI, que venia concediendo a los nombres comerciales
unionistas no usados en Espafia una proteccion mas amplia que la concedida a los nombres comerciales
espanoles!”. Con ello el legislador de 1988 se hizo eco de la opinién doctrinal mayoritaria que, como
seflalamos mas arriba, se habia mostrado muy critica con la referida solucion jurisprudencial.

De esta forma, la LM de 1988 vino a establecer la basica equiparacion entre espafioles y ex-
tranjeros en nuestro ordenamiento, de modo que solo los nombres comerciales usados en nuestro pais
tendrian la proteccion derivada del art. 8 CUP'”. Esta solucion, empero, no era plenamente satisfactoria.
Planteaba serios problemas de interpretacion tanto en lo relativo a la delimitacion de qué debia enten-
derse a tal efecto por nombre comercial, como en lo referente a las facultades que asistian al titular de
un nombre comercial unionista usado en nuestro pais'®’.

4376; C. FERNANDEZ-NOVOA, “En torno...”, cit., p. 310; M. SACRISTAN REPRESA, “Proteccion en...”, cit., pp. 57 y 58; y U. NieTo
Caror, “El nombre...”, cit., pp. 110 y ss.

172 B. PELLISE PrATS, “Voz nombre...”, cit., p. 477. En un sentido similar, H. BAvLos CorrozZA, Tratado de..., cit., p. 835.
J. A. Lorez GOMEz, “Anotacion a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 1975. Caso Dior”, Actas de
Derecho Industrial, t. 3, 1976, pp. 643 y 644.

174 En este sentido, resulta ilustrativa la STS 19 diciembre 1969, la cual afirmaba que “()a clase de proteccion de que,
por virtud del articulo 8° del Convenio de la Union, goza el nombre comercial (...) no puede ser otra que la misma de que los
nombres comerciales inscritos en el Registro Espafiol gozan en este pais, pues asi se desprende del contenido del articulo 2°
del mismo Convenio”.

175 Entre otros, B. PELLISE PraTS, “Voz nombre...”, cit., p. 478; C. FERNANDEZ-NOvoA, “En torno...”, cit., p. 311; A. ELZABURU,
“La protection du nom comercial en Espagne sous le couvert d I’article 8 de la convention de I’Union de Paris”, Revue Interna-
tionale de la Propriété Industrielle et Artistique, n° 87, 1972, pp. 258 y 259; y J. GOMEZ MONTERO, “La regulacion...”, cit., p. 988.

176 M. Botana AGRA, “La proteccion del nombre comercial usado pero no registrado frente a la marca confundible poste-
riormente”, Actas de Derecho Industrial, t. 3, 1976, pp. 315y ss.

177 M. BoTaNA AGRA, “En torno...”, cit., p. 33.

178 B. PeLLISE PraTs, “Comentarios bésicos a la nueva Ley de Marcas de 1988”, Revista Juridica de Cataluiia, n° 3, 1989,
p- 664. En idéntico sentido, A. Casapo CErvINO, “La nueva...”, cit., p. 681; J. GOMEzZ MONTERO, “La regulacion...”, cit., p. 989;
y U. Nieto CaroL, “El nombre...”, cit., p. 113. Esta linea rupturista se manifiesta de igual forma en la STS 9 abril 1992 (RJ
1992/3188), donde se declara que “idénticas razones impiden aplicar al caso que nos ocupa el articulo 8 del propio Convenio,
que se interpreta mal al seguir las sentencias de esta Sala de 3 de febrero de 1987 y 24 de febrero de 1989”.

179 B. PELLISE PraTS, “Comentarios bésicos...”, cit., pp. 664 y 665.

180 En esta linea, J. GOMEZ MONTERO, “La regulacion...”, cit., p. 989; B. PeLLISE Prats, “Comentarios basicos...”, cit., p. 664;
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59. La doctrina espafiola apenas se pronunci6 sobre qué signos podian constituir nombres co-
merciales a los efectos de la proteccion unionista. Algin autor se decanto por el recurso a la legislacion
nacional a la hora de determinar qué debia entenderse por nombre comercial unionista, manteniendo que
la tutela prevista en el art. 8 CUP se extendia a todos los distintivos que pudieran ser considerados nom-
bres comerciales ex art. 76 LM 1988'8!. En cambio, el TS optd por una tesis mas amplia, al reconocer la
proteccion unionista a todos aquellos signos utilizados en el trafico econdomico en concepto de nombre
comercial, independientemente de su calificacion como tal conforme a la legislacion del pais de origen
o de aquel en el que se reclama la tutela'®.

60. A diferencia del EPI, el art. 77 LM 1988 se pronunci6 expresamente sobre las condiciones
que debia reunir el nombre comercial unionista para acceder a la proteccion derivada del art. 8 CUP.
Segun este precepto, la tutela del nombre comercial extranjero estaba condicionada a su uso en Espafia
con caracter previo a la accion'®. Este extremo fue desarrollado por la jurisprudencia del TS, que exigio
como requisitos para el ejercicio de la accion de nulidad prevista en el art. 77 LM 1988: “a) que se trate
de un nombre comercial, con lo que se excluye el supuesto de que sea una mera denominacion o razéon
social (...); b) que haya una utilizacidn efectiva, con lo que se excluyen los casos esporadicos o actos
ocasionales; c) que el uso sea anterior a la solicitud de registro de la marca (o signo distintivo respecto
del que se pretende la nulidad); y d) que haya un riesgo de confusion, sin que sea suficiente el de asocia-
cion. No se exigen el registro (basta el uso) por lo que en dicho aspecto (para la accion de nulidad, no
la de cesacion) no es preciso que el nombre comercial esté registrado, y tampoco (en el ordenamiento
juridico de la Ley 32/1.988) la notoriedad”'$.

Sin embargo, pese al tenor del art. 77, el TS confirmo la posicion jurisprudencial mantenida du-
rante la vigencia del EPI en varias Sentencias dictadas bajo el imperio de la LM 1988!%, De ahi que haya
de concluirse que la interpretacion de la exigencia de uso del nombre comercial unionista en el territorio
espafiol no fue pacifica a lo largo de la vigencia de la LM 1988. En rigor, el criterio del uso previo del
nombre comercial fue un requisito que tardd en imponerse en nuestro pais.

61. Finalmente, en relacion con las facultades concedidas al titular del nombre comercial unio-
nista, la doctrina puso de manifiesto las deficiencias del art. 77 LM 1988 que, en lugar de definir el
alcance de la proteccion, remitia al art. § CUP, al establecer que el nombre comercial seria protegido “en
las condiciones establecidas” en dicho precepto!®®. Al margen de estas disfunciones, no cabe duda de que
el titular de un nombre comercial unionista podia ejercitar la accion de nulidad contra el registro de un
signo distintivo posterior ex art. 77 LM 1988'%". Asimismo, la doctrina se mostré unanime en reconocer

J. MassaGuer Fuentes, “La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves”, en F. ALonso Espmvosa (Coorbp.),
El nuevo Derecho de Marcas. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada, 2002, p. 31; J. Banus DurAN, “El
nombre comercial y el rotulo de establecimiento”, en AA.VV., Jornadas de estudio sobre la nueva regulacion legal del Derecho de
marcas. La empresa espaiiola ante el mercado unico. Barcelona, Grupo Espaiiol de la AIPPI, 1990, pp. 145 y 146; y M. Botana
AGRA, “Panoramica de la Ley 32/1988 espafiola de Marcas”, Actas de Derecho Industrial, t. 13, 1989-1990, pp. 35 y 36.

181 B. PELLISE Prats, “Comentarios basicos...”, cit., pp. 663 y 664.

182 En esta sentido, la STS 14 febrero 2000 (RJ 2000/1237), declar6 que “(e)s de destacar que el uso (que sirve de funda-
mento a la accion de que se trata) ha de ser como nombre comercial y no como denominacion social (nombre-firma), es decir,
no como identificador del empresario, sino como reconocedor de la empresa en el trafico econdémico evitando la confusion en
la clientela, por lo que su funcién es la de identificar toda o una parte de la actividad econémica o comercial”. Esta solucion es
ratificada por las SSTS 4 junio 2008 (RJ 2008/3199); y 2 octubre 2008 (RJ 2009/135).

183 A tal respecto, para activar la tutela prevista en el CUP, el titular del nombre comercial extranjero solo tenia que acre-
ditar su uso previo en el territorio espafiol, no su notoriedad como, en cambio, exigia el art. 3.2 LM 1988 para la marca (C.
FERNANDEZ-NOVOA, Derecho de marcas, Madrid, Montecorvo, 1991, pp. 35 y 36; y F. CERDA ALBERO, “Relaciones y colisiones
entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales. En especial, signos nominales y denominaciones subjetivas.
Reflexiones desde una jurisprudencia reciente”, Revista General de Derecho, n° 621, 1996, p. 4973, nota 62).

184 STS 2 octubre 2008 (RJ 2009/135), donde se sigue la doctrina jurisprudencial mantenida en las SSTS 14 febrero 2000
(RJ2000/1237); y 4 junio 2008 (RJ 2008/3199).

185 Asi, las SSTS 29 febrero 2000 (RJ 2000/811); 21 julio 2000 (RJ 2000/6470); y 31 mayo 2002 (RJ 2002/6753).

18 Entre otros, B. PELLISE PraTs, “Comentarios basicos...”, cit., p. 665; J. GOMEZ MONTERO, “La regulacion...”, cit., p. 989;
y U. Nieto CaroL, “El nombre...”, cit., p. 113.

187 STS 20 enero 2010 (RJ 2010/159).

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 11, N° 1, pp. 139-170 164
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617


https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617

ANTONIO CASADO NAVARRO La proteccidn internacional del nombre comercial a través del articulo 8 del convenio. ..

al titular del nombre comercial extranjero la facultad de prohibir el uso del signo posterior confundible
en virtud de las disposiciones de la LCD!'38,

4. La proteccion del nombre comercial unionista en la vigente Ley de Marcas
A) Planteamiento

62. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, LM), avanzando en la linea
abierta por la LM 1988, articula la proteccion del nombre comercial unionista sobre la base de dos ejes
fundamentales: por una parte, equipara el nombre comercial extranjero y el nombre comercial espafiol
y, por otra, exige como requisito de la tutela la prueba del uso o del conocimiento notorio en nuestro
pais'®. El punto de conexion entre el art. 8 CUP y la normativa marcaria espafiola se encuentra actual-
mente en el art. 9.1.d) LM, que incluye el nombre comercial unionista entre los “derechos anteriores”
constitutivos de las prohibiciones relativas de registro.

Tras los vaivenes interpretativos experimentados por la proteccion unionista del nombre co-
mercial y las dudas aplicativas suscitadas por la regulacion contenida en la legislacion precedente, el
art. 9.1.d) LM viene a resolver los problemas planteados en esta materia'®’. En efecto, a través de este
precepto se ha tratado de poner punto final a la linea jurisprudencial anterior por cuya virtud se protegian
los nombres comerciales extranjeros sin ningtn tipo de requisito cualificador —es decir, sin necesidad de
probar el uso, ni el conocimiento notorio en Espana—'""'. El sistema marcario espafol se sitia asi en la
linea imperante en los demas paises de nuestro entorno'®?. El resultado no es otro que el establecimiento
de un régimen de proteccion del nombre comercial unionista mas restrictivo en cuanto a las condiciones
exigidas para su activacion, que se sitia en la linea de asegurar la implantacion de los signos extranjeros
en Espafia como requisito de la tutela'®.

B) La nocion de nombre comercial a los efectos de la proteccion otorgada por el art. 9.1.d) LM

63. La nocidén de nombre comercial que debe gobernar la tutela unionista no ha sido delimitada
ni por la normativa marcaria, ni por la doctrina. A pesar de ello, la jurisprudencia mas reciente parece
decantarse por la interpretacion amplia mantenida por las resoluciones judiciales emitidas bajo el impe-
rio de la LM 1988. De modo que para determinar cuando nos encontramos ante un nombre comercial
extranjero susceptible de reclamar la tutela unionista, la jurisprudencia no se remite ni a la legislacion
del Estado de origen ni a la normativa nacional, sino que toma como base el uso que se haga del signo
en el mercado para calificarlo como nombre comercial'**.

En consecuencia, al margen de los requisitos de deposito o registro —no exigibles por mandato
expreso del art. 8 CUP—, el otorgamiento de la tutela unionista no depende de la adecuacion del signo al
concepto de nombre comercial manejado ni por la legislacion del Estado de origen ni por la normativa
nacional. Ni tiene que ajustarse en cuanto a su formacion a lo previsto en ninguno de estos ordenamien-
tos —al margen, claro esta, de su necesario acomodamiento a las normas imperativas que en esta materia
rigen en el Derecho espafiol-. Basta con que el signo en cuestion sea utilizado en el trafico economico
como identificador de la empresa, diferenciando sus actividades de las del resto de competidores, lo que
dependera en ultimo extremo del uso que de ¢l haga su titular.

188 L. M. MIRANDA SERRANO, Denominacion social..., cit., p. 374; A. ELzaBURU y J. GOMEZ MoONTERO, “Nombre Comercial”,
en X. O’cALLAGHAN Muroz (DIR.), Propiedad industrial. Teoria y practica, Madrid, Centro de Estudios Ramoén Areces, 2001,
p- 264; y M. MoNTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 187.

189 J. GOMEZ MONTERO, “Articulo 90...”, cit., p. 753.

190 Asi lo afirma la Exposicion de Motivos de la LM. No obstante, algunos autores siguen manifestando su disconformi-
dad en relacion con la conjugacion del sistema de registro constitutivo con la proteccion unionista del nombre comercial no
registrado (M. LoBato Garcia-MuaN, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, 2* ed., Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2007,
p- 1108; y I. QuinTANA CARLO y L. A. MARCO ARCALA, “Articulo 87...7, cit., pp. 1263 y ss.).

191 M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., pp. 191 y 192; y T. D Las Heras Lorenzo, “El nombre...”, cit., p. 79.

192 SSTS 16 julio 2009 (RJ 2009/5493); y 17 diciembre 2009 (RJ 2010/861).

193 J. MassaGUER FuenTEs, “La Ley 17/2001...”, cit., p. 31.

194 STS 8 febrero 2017 (RJ2017/418).
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C) Los requisitos de la proteccion del nombre comercial unionista ex art. 9.1.d) LM

64. Al margen de esta concepcion amplia de nombre comercial, el art. 9.1.d) LM, de acuerdo con
la interpretacion jurisprudencial mas reciente'™ y con la opinion doctrinal mayoritaria, plasma una inter-
pretacion restrictiva del art. 8§ CUP. Conforme a ella se entiende que el art. 8§ CUP no establece el contenido
de la tutela otorgada al nombre comercial unionista, sino que se limita a imponer a los Estados miembros
la obligacién de implantar mecanismos para lograr dicha proteccion'®®. De esta forma, corresponde a la
legislacion nacional la determinacion tanto del alcance de la proteccion que el nombre comercial unionista
debe recibir en Espafia, como de los requisitos que el signo debe reunir para disfrutar de dicha proteccion.

65. En cuanto a las exigencias que ha de cumplir el nombre comercial extranjero para disfrutar
de la tutela unionista, el art. 9.1.d) LM establece la necesidad de acreditar “el uso o conocimiento noto-
rio” en el “conjunto del territorio nacional”. La doctrina'’ y la jurisprudencia'®® parecen estar de acuerdo
en entender que la notoriedad se refiere solo al conocimiento. En consecuencia, frente a la situacion nor-
mativa precedente, la regulacion vigente exige, o bien el uso prioritario del nombre comercial unionista
en el conjunto del territorio nacional, o bien su conocimiento notorio —aun en ausencia de uso— también
en el conjunto del territorio nacional'”.

La exigencia de uso no plantea mayores problemas. Tan s6lo ha de advertirse que ha de tratar-
se de un uso a titulo de nombre comercial®®. Y, ademas, que ha de llevarse a cabo forma efectiva, no
bastando con el mero uso esporadico, accidental o anecdotico®. La jurisprudencia habla, en el sentido
indicado, de un “uso efectivo y manifestado al exterior, como distintivo de la actividad empresarial”?®,
que sea suficiente para que el publico pueda establecer un vinculo entre el signo y la actividad desarro-
llada por su titular?®,

Por su parte, el requisito del conocimiento notorio se presenta como un presupuesto de la tutela
del nombre comercial unionista alternativo al uso. Razén por la cual esté reservado a aquellos nombres
comerciales que no hayan sido usados en Espafia?™. El conocimiento notorio ha de ser exigido en rela-
cion con el sector del mercado al que se refieren las actividades protegidas por el nombre comercial®®.
Ademds, debe ser consecuencia del uso que el titular haga del signo, ya sea en el territorio espafiol, ya
sea en el extranjero?®.

66. Como ya se ha adelantado, la proteccion otorgada por el ordenamiento juridico espafiol a los
nombres comerciales extranjeros no se concede al mero usuario, sino inicamente a aquellos que acrediten
el uso o, en su caso, el conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional. Se establece asi una
extensa exigencia territorial, cuya determinacion no ha sido fijada de forma segura en el texto de la norma.

En la doctrina podemos encontrar dos tendencias bien diferenciadas. Por un lado, la diccion del
art. 9.1.d) y de la Exposicion de Motivos de la LM?" ha llevado a un sector doctrinal a sostener que no es

195 STS 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

19 M. REY-ALVITE VILLAR, “Proteccion unionista...”, cit., p. 534.

197 Entre otros, A. GArcia ViDaL, “La denominacion social en la Ley de Marcas de 20017, Actas de Derecho Industrial, t.
22,2001, p. 61; M. MonTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191; y A. F. GaLacHo ABoLaFio, “El reconocimiento legal del caracter
distintivo de la denominacion social en la Ley 17/2001, de Marcas: verdad a medias”, Actas de Derecho Industrial, t. 34, 2013-
2014, p. 187.

198 SSTS 16 julio 2009 (RJ 2009/5493); y 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

19 M. MoNTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191.

20 Egta exigencia esta presente en la mayoria de los ordenamientos juridicos de nuestro entorno. Vid. A. BouveL, Principe
de..., cit,, p. 60; A. R. BERTRAND, Le Droit..., cit., pp. 547 y 548; y M. CARTELLA, “La tutela...”, cit., p. 218.

201 J. MAssAaGUER FUENTES, “La Ley 17/2001...7, cit., p. 32.

202 STS 9 julio 2013 (RJ 2013/5530).

203 STS 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

204 En este sentido, J. MAssaGUER FUENTEs, “La Ley 17/2001...”, cit., p. 32; A. GArcia VipaL, “La denominacion...”, cit.,
p. 62; y M. MonTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191.

205 J. GoMEZ MONTERO, “Articulo 90...”, cit., p. 754.

206 STS 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

27 Sobre este particular, la Exposicién de Motivos LM declara que el titular de un nombre comercial no registrado o de una
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suficiente el uso o el conocimiento notorio que afecta a una parte de Espaiia (criterio literalista)?®®. Otros
autores, en cambio, se han apoyado en una ponderacion de los intereses en juego para decantarse por
la prueba del uso o del conocimiento notorio en una parte sustancial del territorio nacional®”. A nuestro
juicio, ha de aceptarse la segunda de las tesis expuestas. Acoger una interpretacion literal de la norma
implica vaciar de contenido la proteccion derivada del art. 9.1.d) LM. Sobre todo, si se tiene en cuenta
que hay actividades que por su naturaleza no pueden extenderse a todo el territorio nacional. Ademas,
este parece ser el criterio adoptado por la jurisprudencia, al exigir a los nombres comerciales extranjeros
“un uso suficiente en el territorio nacional o en una parte relevante del mismo™2'°,

67. Finalmente, la proteccion del nombre comercial unionista establecida en el art. 9.1.d) LM
esta expresamente limitada por el principio de especialidad, lo que exige una similitud en relacién con
los ambitos de aplicacion de los signos en liza?!!. En efecto, el legislador ha configurado la proteccion
del nombre comercial unionista a partir de la nociéon de riesgo de confusion entre el nombre comercial
unionista usado previamente y el signo posterior solicitado o registrado. De ahi la alusion que realiza
la norma a la identidad o semejanza entre los signos enfrentados y a la identidad o similitud entre sus
respectivos ambitos aplicativos. Algun autor ha sostenido que se elude toda referencia al riesgo de aso-
ciacion de forma deliberada, con el fin de aproximar el juicio de confundibilidad al caracter factico del
riesgo de confusion propio del Derecho contra la competencia desleal, alejandolo del caracter normativo
del riesgo de confusion caracteristico del Derecho marcario®'?. Frente a ello, otros autores han entendido
que esta omision se debe a la voluntad del legislador de acotar de manera mas rigurosa los supuestos
materiales en los que puede producirse la confusion en el ambito del art. 9.1.d) LM, sobre la base de que
la nocién de riesgo de confusion en toda la LM es uniforme?”. Esta ultima interpretacion es, a nuestro
juicio, la mas plausible y, por ende, la que ha de defenderse.

D) El alcance de la proteccion concedida por el art. 9.1.d) LM

68. La delimitacion del alcance de la proteccion dispensada al nombre comercial unionista en
el vigente ordenamiento espafiol ha estado apoyada en el principio de equiparacién entre el nombre
comercial unionista y el nombre comercial nacional. De ahi que el TS haya declarado en varias ocasio-
nes que “el Convenio de la Union de Paris no otorga, ni permite otorgar, una proteccion en Espafia al
nombre comercial extranjero superior a la que se otorga al nombre comercial espafiol”?!*. Sin embargo,
esta equiparacion de trato, demandada expresamente por el art. 2 CUP, debe ser completada por la legis-
lacion nacional de cada Estado miembro, que es la encargada en tltimo término de concretar el alcance
de la proteccion otorgada al nombre comercial unionista.

69. Nuestro legislador ha optado por no conceder un derecho de exclusiva completo a su titular,
con sus vertientes positivas y negativas®>. Ha preferido configurar la proteccion ordenada por el art. 8

denominacion social podra formular la oportuna oposicion al registro o solicitar la nulidad de signos posteriores, “siempre que
se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusion en el ptblico”.

208~ A. GARcia VDAL, “La denominacion...”, cit., p. 62.

209 C. FERNANDEZ-NOVOA, “Las prohibiciones relativas”, en C. FERNANDEZ-NOVOA, J. M. OTERO LASTRES y M. BOTANA AGRA,
Manual de propiedad industrial, 3* ed., Madrid, Marcial Pons, 2017, p. 552; J. L. BARBERO CHECA, “Articulo 9. Otros derechos
anteriores”, en C. GONZALEZ-BUENO (coord.), Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas, Madrid, Thomson-Civitas,
2003, p. 220; F. ALonso Espinosa “Las prohibiciones de registro en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas”, Revista de
Derecho Mercantil, n° 245, 2002, p. 1229; y A. F. GaLacHo ABoLaFIO, “El reconocimiento...”, cit., pp. 190 y 191.

210 SSTS 17 diciembre 2009 (RJ 2010/861); y 8 febrero 2017 (RJ 2017/418).

21 STS 13 abril 2012 (RJ 2012/5256). En la doctrina, entre otros, T. DE Las Heras Lorenzo, “El nombre...”, cit., p. 75;
y L. M. MIrANDA SERRANO, “La relevancia distintiva de las denominaciones sociales en la Ley 17/2001 de Marcas”, Revista
Derecho de Sociedades, n® 21, 2003, p. 137.

212 M. Losaro Garcia-MuaN, Comentario a..., cit., p. 399.

213 M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 191; y M. Curto PoLo, “Articulo. 9. Otros derechos anteriores”, en A. BErCO-
vitz RoDRiGUEZ-CaNO (DIR.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2* ed., t. 1, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, pp. 300 y 301.

214 SSTS 7 junio 2011 (RJ 2011/4393); y 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

215 M. REY-ALVITE VILLAR, “Proteccion unionista...”, cit., p. 535. En idéntico sentido, I. Quintana CarLo y L. A. MArco

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 11, N° 1, pp. 139-170 167
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617


https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617

ANTONIO CASADO NAVARRO La proteccién internacional del nombre comercial a través del articulo 8 del convenio...

CUP a través de dos vias distintas: la marcaria y la concurrencial*'®. La primera, como es natural, se
encuentra en la LM y —sobre la base del art. 9.1.d) LM— se concreta en el otorgamiento de legitimacion
al titular del nombre comercial unionista para oponerse a un nuevo registro (art. 19.1 LM) o instar la nu-
lidad de un signo distintivo ya registrado en Espaifia (art. 52.1 LM)?"". La segunda via aparece recogida
en la LCD, que permite completar la parcial proteccion reconocida al nombre comercial unionista en el
sistema de marcas. Y es que, al estar el ius prohibendi marcario reservado exclusivamente a los titulares
de nombres comerciales inscritos, no existe inconveniente en reconocer que quien acredite un uso o
conocimiento notorio del signo unionista no registrado pueda suplir esta carencia tuitiva con el ejercicio
de las acciones procesales previstas en la normativa represora de la competencia desleal®'®,

Como es natural, este sistema de proteccion del nombre comercial extranjero esta condicionado
al cumplimiento de los requisitos expuestos mas arriba. No obstante, el nombre comercial unionista que
no alcance la dimension territorial exigida por el art. 9.1.d) LM no quedara exento de proteccion. Su ti-
tular podra acudir al sistema de competencia desleal, pudiendo accionar frente a otros titulares de signos
distintivos no inscritos cuando se constate la presencia de un riesgo efectivo de confusion en el sentido
del art. 6 LCD*”. Ahora bien, la proteccion establecida en la LCD no se activa de forma automatica.
Se hace necesario que el nombre comercial unionista goce de un grado minimo de implantacién y con-
solidacion en el mercado®. Esto es, que un sector del publico conozca y reconozca el signo distintivo,
pues no podra existir una confusion sobre el origen empresarial de determinadas actividades cuando los
consumidores no identifiquen en el signo un concreto origen empresarial.

V. Conclusiones

70. El art. 8 CUP consagra la proteccion internacional del nombre comercial. Esta proteccion se
institucionaliza a través de un principio general de cardcter autoejecutivo. En virtud de este principio,
se impone a los distintos Estados signatarios del CUP la obligacion de proteger en sus respectivos te-
rritorios los nombres comerciales de aquellas empresas extranjeras que puedan beneficiarse de la tutela
conferida por el CUP. Su finalidad estriba en facilitar a las empresas la posibilidad de extender su acti-
vidad a los demas paises de la Uniodn, sirviéndose para ello de sus nombres comerciales y sin tener que
cumplir con las formalidades previstas en cada una de las legislaciones de los Estados signatarios. Por
desgracia, es caracteristica del art. 8§ CUP su falta de concrecion global. Ni define lo que ha de enten-
derse por nombre comercial, ni delimita el alcance de la tutela que confiere, ni fija los presupuestos que
deben concurrir para que se active la proteccion.

71. Pese a lo anterior, una lectura sistematica y teleoldgica del art. 8 CUP permite arrojar luz
sobre buena parte de los extremos que aparecen indefinidos en la norma. En primer lugar, el caracter
autoejecutivo del art. 8 CUP recomienda sostener que la nocion de nombre comercial utilizada a estos
efectos no ha de venir dada por la legislacion de ningin Estado miembro, ni por la del Estado de origen
ni por la de aquel en el que se reclama la tutela. En su lugar, es mas conveniente aceptar una nociéon am-
plia de nombre comercial, referida a cualquier signo utilizado en el trafico econdmico para distinguir la

ARCALA, “Articulo 87...”, cit., p. 1262; y M. LoBato Garcia-MuaN, Comentario a..., cit., p. 1108. La jurisprudencia también
se manifiesta en esta linea, particularmente, en la STS 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

216 SSTS 20 enero 2010 (RJ 2010/159); y 13 abril 2012 (RJ 2012/5256).

217 M. REY-ALVITE VILLAR, “Proteccion unionista...”, cit., p. 535. En este sentido se manifiesta la practica totalidad de la
doctrina. Vid., entre otros, J. GOMEZ MONTERO, “Articulo 90...”, cit., pp. 753 y 754; 1. QUINTANA CARLO ¥ L. A. MARCO ARCALA,
“Articulo 87...7, cit., p. 1263; M. LoBato GARCiA-MuAN, Comentario a..., cit., pp. 1108 y ss.; y M. MoNTEAGUDO, “La tutela...”,
cit., pp. 192 y 193.

218 Entre otros, M. MONTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 193; J. GOMEzZ MoONTERO, “Articulo 90...”, cit., p. 753; y M. Rey-
ALVITE VILLAR, “Proteccion unionista...”, cit., p. 535.

219 En este sentido, M. MoNTEAGUDO, “La tutela...”, cit., p. 193; y T. DE Las Heras Lorenzo, “El nombre...”, cit., p. 78.

20 M. MontEAGUDO, “El riesgo de confusion en Derecho de marcas y en Derecho de la Competencia Desleal”, Actas de
Derecho Industrial, t. 15,1993, p. 98; J. MASSAGUER FUENTES, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, Civitas,
1999, p. 175; y R. Garcia PErez, Ley de Competencia Desleal, Cizur Menor, Aranzadi, 2008, p. 167.
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actividad empresarial del sujeto que de ¢l se vale. Y ello con independencia de que el signo en cuestion
cumpla o no las concretas exigencias que, en materia de formacion del nombre comercial, se prevén en
la legislacion de un Estado miembro, ya sea el de origen o el de destino. En segundo lugar, el contenido
concreto de la tutela exigida por el CUP viene determinado en cada caso por la legislacion del Estado
en el que se reclama la proteccion, que goza al respecto de una amplia libertad a la hora de configurarla;
aunque, de acuerdo con el principio de trato nacional (art. 2 CUP), no puede ser distinta a la otorgada a
los nombres comerciales nacionales. Finalmente, en cuanto a los presupuestos que han de concurrir para
disfrutar de la proteccion concedida por el art. 8 CUP, ha de sostenerse que corresponde a la legislacion
del Estado en el que se reclama la proteccion la determinacion de las condiciones que debe reunir el
nombre comercial unionista para acceder a ella. Ahora bien, la exigencia de uso del nombre comercial
unionista en el Estado en el que se solicita la tutela, con la alternativa o no del conocimiento notorio,
se presenta como la solucion mas coherente tanto desde el punto de vista teleoldgico como sistematico.
Ademas, es la acogida por la gran mayoria de los Estados signatarios del CUP.

72. La vaguedad e imprecision del mandato unionista ha llevado a la mayoria de los Estados sig-
natarios a prescindir de una regulacion sistematica del nombre comercial y de un sistema de adquisicion
registral. En su lugar, se ha optado por la adopcion de normas aisladas que, sobre la base del principio
de prioridad en el uso, tratan de satisfacer la obligacion de proteccion instaurada por el art. 8 CUP. Es-
tos Estados han configurado un régimen de proteccion del nombre comercial basado en los principios
de la norma unionista. Fundamentalmente, en el principio de igualdad de trato, equiparando el nombre
comercial unionista al nacional y unificando el nacimiento del derecho sobre el signo y el nacimiento
de la proteccion unionista. En la mayoria de los Estados signatarios del CUP es lugar comun establecer
un sistema de proteccion del nombre comercial que conjuga la tutela concedida por la normativa sobre
competencia desleal con la implantacion de cauces de comunicacion con el régimen marcario. En rigor,
el grueso de la proteccion del nombre comercial nacional y unionista que cumpla la exigencia de haber
sido usado en el mercado corresponde a la regulacion represora de la competencia desleal. Sin embar-
go, cuando el nombre comercial goza de notoriedad en un parte sustancial del territorio del Estado en
cuestion, se habilita al titular del signo para oponerse en via administrativa al registro de una marca
posterior y/o para instar la nulidad del signo posteriormente registrado que sea idéntico o confundible
con el nombre comercial anterior.

73. La proteccion del nombre comercial unionista en el Derecho espaiol ha terminado equipa-
randose, finalmente, a la existente en la mayoria de los Estados signatarios del CUP. Durante un largo
periodo no se exigi6 el uso del nombre comercial unionista en nuestro territorio y se le concedié una
proteccion mas amplia que la prevista para los nombres comerciales nacionales meramente usados. La
vigente LM acaba con esta tendencia. En efecto, el art. 9.1.d) LM fija el uso o el conocimiento notorio
del nombre comercial en una parte sustancial del territorio nacional como presupuesto de la tutela y
equipara la proteccion del nombre comercial unionista con la de los nombres comerciales nacionales no
registrados. Pese a ello, el sistema de proteccion del nombre comercial previsto en nuestro ordenamiento
sigue siendo una excepcion, tan pronto se compare con los regimenes vigentes en el resto de paises de
nuestro entorno.

74. En nuestro sistema marcario, el mandato unionista del art. 8 CUP ha servido de base para
articular el régimen del nombre comercial sobre dos ejes centrales: por un lado, la instauracion de un
sistema registral de adquisicion del derecho sobre el nombre comercial; y, por otro, la configuracion de
un régimen de proteccion de esta figura practicamente idéntico al establecido en sede de marcas. Ello
ha conducido a la consagracion de una dualidad de signos distintivos registrables que no responde a una
efectiva distincion funcional y objetiva de las figuras, sino tan solo a razones historicas y, quizas, recau-
datorias. Nos encontramos, por tanto, ante una situacion en la que la distincion de las diferentes catego-
rias de signos distintivos susceptibles de registro es practicamente imposible, lo que genera importantes
problemas de caracter practico y dogmatico. Esta es la razon por la que estimamos conveniente abogar
por la supresion del caracter registral del nombre comercial y relegar su tutela al régimen represor de

Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 11, N° 1, pp. 139-170 169
ISSN 1989-4570 - www.uc3m.es/cdt - DOI: https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617


https://doi.org/10.20318/cdt.2019.4617

ANTONIO CASADO NAVARRO La proteccidn internacional del nombre comercial a través del articulo 8 del convenio. ..

la competencia desleal. Naturalmente, sin eliminar los cauces legales de comunicacién con el signo
distintivo por excelencia, esto es, la marca, en los casos en que el nombre comercial sea usado o notoria-
mente conocido en una parte sustancial del territorio nacional. De acometerse estos cambios en nuestro
Derecho, el resultado no seria otro que la completa equiparacion entre el nombre comercial nacional y
el unionista, en la direccion seguida por la mayoria de los Estados signatarios del CUP.

75. Ahora bien, el legislador espafiol contemporaneo no parece compartir esta opinion. El re-
ciente Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposicion (sic) [rectius, incorporacion] de
las directivas UE en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados ha optado por man-
tener la dualidad de signos distintivos registrables a la que acabamos de hacer referencia, ratificando
en pleno siglo XXI el caracter registral del nombre comercial. Con ello, este Real Decreto-Ley, que —al
igual que la Directiva (UE) 2015/2436, de la que en parte trae causa— persigue ampliar la armonizacion
de las legislaciones de los Estados miembros de la Unidén Europea en materia de marcas, ha dejado pasar
una magnifica ocasion para aproximar verdaderamente —en lo que al nombre comercial se refiere— el
régimen marcario nacional al que rige en la practica totalidad de los Estados de la Union Europea.
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