UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO

ANEICIOAD NATIONAL G 57>
. - a =
\ n B

JAc DQA: M1 Y

SEMINARIO DE PATENTES, MARCAS Y DERECHO
DE AUTOR

“LA PROTECCION DEL NOMBRE
COMERCIAL”

T B S I S
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:

LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A

FRANGISED  WILLEBALDD VARGAS SULENﬂ,

FRLLA DF CRIGEN

MEXICO, D, F. v 1989



pr—

%‘g Universidad Nacional
:‘\-A

2%  Auténoma de México
UNAM

UNAM — Direccién General de Bibliotecas Tesis
Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA
SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta
protegido por la Ley Federal del Derecho de
Autor (LFDA) de los Estados Unidos
Mexicanos (México).

El uso de imégenes, fragmentos de videos, y
demas material que sea objeto de proteccion
de los derechos de autor, sera exclusivamente
para fines educativos e informativos y debera
citar la fuente donde la obtuvo mencionando el
autor o autores. Cualquier uso distinto como el
lucro, reproduccién, edicion o modificacion,
sera perseguido y sancionado por el respectivo
titular de los Derechos de Autor.



LA PROTECCION LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL

INTRODUCCION
CAPITULO I

a)
b)
<)
d)

Antecedentes hist6ricos del nombre en general

Régimen legal del nombre civil
Posible origen del uso del nombre comercial
Concepto del nombre comercial

CAPITULO I1
CARACTERISTICAS DEL NOMBRE COMERCIAL

a)
b)

c).

d)
e)

Finalidad dei nombre comercial

El nombre comercial como elemento de la propiedad
industrial

Naturaleza juridica del nombre comercial
Competcncia desleal
Proteccidn de la clientela

CAPITULO III
LA REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL EN MEXICO

a)

b)

c)
a)
e)
£)

Regulaci6n del Nombre Comercial en la Ley de Marcas

y Avisos y Nombres Comerciales de 1928 y su Regla -
mento

Regulacidn del nombre comercial conforme a-la Ley
de Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento

Sistema de la Ley de Invenciones y Marcas de 1975
Requisitos para la proteccién del nombre comercial
El-uso como fuente del dereche exclusivo
Derechos del titular del nombre comercial

PAG.

10
16
30

k1]
46

52
55
64

71

75
75
77
78
82



CAPITULO IV
DEFICIENCIA EN LA REGLAMENTACION DEL NOMBRE COMERCIAL

a)

b)
c)

a)

e)
£)

Ineficacia de la ley al establecer finicamente la pu- 88
blicacién del nombre comercial

Posible solucidén: registro del nombre 95
Medios para impugnar la publicacién del nombre co - Y7
mercial .

La cesacién de efectos 102
Conflictos entre marcas y nombres comerciales 105
Jurisprudencia. El Caso Lubriform; el caso Play Boy 110

CAPITULO V
PROTECCION INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL

a)

b)
<)
d)

Convenic Paris para la proteccién de la propiedad in 113
dustrial

Articulo 8° de dicho convenio 114
Ley Tipo de la OMPI 119
La proteccién del Nombre Comercial en diversos pai - 126

ses; Espafia, Brasil, Estados Unidos

CAPITULO VI .
CONCLUSIONES 142



INTRODUCCION

Mi inquietud al realizar este estudio obedece primeramente al
interés que siempre mc ha motivado el Derecho de Propiedad In
dustrial en sus m@Gltiples facetas como son las patentes, el
registro de marcas, modelos industriales, la publicacidén del
nombre comercial y los avisos comerciales, étc.

Al referirme exclusivamente al nombre comercial se debe a la
preocupacidén que me causa el sentir que con la sola publica -
cidén que establece la ley, no se da la proteccién necesaria a
este tipo de propiedad, como se da en el caso de las marcas,
a cuyas disposiciones hace remisi6én la ley sin sefialar precep
tos ‘especificos para el nombre comercial.

Nuestra ley de propiedad industrial es confusa, ya que en el
capitulo respectivo a la regulacién del nombre comercial lo -
considera como una propiedad de toda persona fisica o moral,
productor o comerciante, siendo el nombre comercial, el nom -~
bre que lleva o distingue a un establecimiento o casa de co-
mercio de cualquier indole, de donde se deduce que la inter-
pretacién sistemdtica de nuestra legislacidn de la materia es
considerar la existencia del nombre comercial en cuanto que
es el nombre de un establecimiento o negociacidén mercantil 'y
no sélo el nombre de la persona en si, siendo enm esta caso -
tan s6lo el nombre civil que distingue al individuo .de sus se
mejantes; sin embargo no se descarta la posibilidad de que el
nombre personal pueda ser el nombre distintivo de una:negocia
cién cualquiera , lo mismo que un apodo. o un simbolo fantasio
so, signo dibujo o escultura.




Si bien existe una semejanza entre el nombre comercial de una
sociedad y el nombre del comerciante, ésta no es completa, ya
que ambos conceptos estdn sujetos a un régimen juridico diver
so.

Por nombre de la persona, se entiende como la palabra que siy
ve para designar a la persona en si, juridicamente el nombre
¢s la palabra o conjunto de palabras con que se designa a la
persona para individualizarla y distinguirla de otra. Es un
derecho subjetivo, ya que todo sujeto tiene derecho a tener
un nombre, su propio nombre y a defenderlo contra el uso indi
vido del mismo por un tercero.

La denominacidén o razén social de las personas fisicas o mora
les por cuanto que constituye un modo de identificacién, es
Gtil para que pueda entrar en relaciones juridicas con otros
sujetos propiamente en competencia.

En el ejercicio del comercio esta actividad tiene como presu-
puesto necesario la concurrencia mercantil o sea la participa
cién de dos o mds sujetos en una actividad comercial ofrecien
do sus productos o servicios al pfiblico. En el sistema econg
mico de mercado, la concurrencia implica la competencia entre
concurrentes 'y de ahi 1a necesidad de tener protegidos sus de
rechos adquiridos en cuanto al nombre comercial que lo identi
fique independientemente de la clientela que 1le da su prefe-
rencia en cuanto a sus productos o servicios,

El nombre civil tiene su origen en las circunstancias de la -
vida individual de cada uno, es uno de los atributos de la -
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personalidad individualizada del ser humanc. No asi el nom -
bre comercial, ¢l que conforme a su desarrollo histérico con
sistia cn una denominacién que podia ser el nombhre del lugar
del propietario o de la fibrica grabado al lado de un nombre
distintivo con la finalidad de que tales signos fuesen el me-
dio destinado a poner al comprador en condicidn de distinguir
los articulos en el trdfico comercial como en el caso de los
chinros o los japoneses, o en Roma en donde el ecmpleo del nom-
bre del fabricante o de la localidad estaba destinado para de
signar la procedecncia de articulo. '

Es dificil precisar si antiguamente habfa una distincién esta
blecida entre el nombre comercial y la marca, pero no hay du-
da en que si habia empleo del nombre comercial con el objeto
de caracterizarsc de los demis fabricantes de productos simi-
lares posiblemente con el fin de distinguir la calidad y pre-
cio de su producto.

En fin en el desarrollo de este trabajo trato de exponer la -
evolucién histérica del nombre comercial, su concepto, finali
dad, caracteristicas y la posible conveniencia de que se esta
blezca su registro y no s6lo la phblicacién del mismo, como -
medio mis eficaz de protegerlo contra la competencia desleal
en-beneficio de la clientela adquirida o por medio de su uso,
evitando su desvio ‘al de un comerciante usurpador, ya que en
Gltima. instancia la clientela es el objeto . de protéccién,r lo
que un una forma mis especifica deberia establecerse en . nues-
tra Ley de Invenciones.y Marcas vigente, con precehtos especi
ficos al nombre comercial. :




CAPITULO I
A) ANTECEDENTES HISTORICOS DEL NOMBRE

Primeramente para el desarrollo y mejor comprensidn en cuan-
to a este tema, aunque en forma breve diremos lo que debe en
tenderse por persona.

Etimol6gicamente la palabra persona se deriva del latin “per
sonare', expresidn que se usaba para denominar la miscara -
que era empleada por los actores romanos para cubrir su cara
y darle mayor amplitud y resonancia a su voz.

Asi fueé como despuds, y en un sentido figurado, se usa la pa
labra persona para denominar a todo individuo que en filtimo

término viene a ser un actor con un papel a representar en -
el teatro de la sociedad en que vive.

Juridicamente hablando la persona es un sujeto de derecho .o
lo que es‘igual, es un individuo o persona que realice o cje
cute ese derecho, o contra quien se ejercite el mismo.

En un sentido amplio, persona es todo sujeto de derecho.
Partiendo de esa nocién facilmente podria pensarse que todos
los ‘hémbres considerados individualmente son 16s Gnicos - que
“disfrutan de capacxdad 3urid1ca, aunque no slempre se ha con
siderado persona a todo: individuo; como el caso de los esclg‘
‘vos fomanos que eran éonsiderados como cosas maferiales'sujg
tas a propledad del amo; aparte de que a menudo observamos
‘que. numerosas organizaciones colectivas sin ser hombrcs son .
".aptas para adquirir derechos y obligaciones.




Es por cllo y partiendo de la nocidn que de persona hemos da
do, por lo que desde el derecho romano nos encontramos con
la clasica divisidn que de ella se hace en dos categorias a
saber: personas fisicas o reales y personas civiles, juridi-
cas o morales como indistintamente se les llama en la actua-
lidad.

Las primeras son los seres humanos, en tanto que las juridi-
cas o morales no corresponden a individualidad concreta algu
na, sino que son abstracciones a las que la ley ha creido un
deber el comunicarles o concederles una personalidad ficti -
cia.

Esta creacién artificial es destinada a dar satisfaccidn a
ciertos intereses colectivos, o bien a necesidades generales
y. permanentes de la sociedad que requieren de una continui -
dad de esfuerzos.

En tiempo de los romanos, al no acepﬁar como ya enunciamos -
con anterioridad, que todo individuo sea persona, fijaban un
requisito esencial para la existencia de la personalidad, el
que consistia en ia tenencia de un status, de donde encontra
mos que a ciertos individuos se les negaba la categoria de
persona como eran los esclavos.

En el Derecho Romano se les negaba personalidad y se les con
cedia en cambio a entidades que no eran seres humanos como a

las personas morales.

El status en el Derecho Romano tenia la concurrencia de tres
elementos:



V.- La Libertas.-

Consistente en la libertad de un individuo.

2.- La Civitas.-

Los habitantes de Roma se dividfan en ciudadanos y extran
jeros, siendo los primeros aquellos que gozaban de todos
los derechos inherentes a la ciudadania.

3.~ La Familia.-

Consistente en ocupar un lugar en la familia.

Partiendo-de este Gltimo se hacia una divisidn de las perso -
nas en "alieni juris" y '"sui juris', segfin estuvieran o no su
jetas a la potestad de otro miembro de la familia (1).

La existencia juridica del individuo y por tanto su personali
dad, terminaba con la muerte del mismo, aunque alGn durante su
vida bien podia sobrevenir la pérdida de la personalidad, 1lo
que en el citado derecho era conocido como Caﬁitis Diminutio,
pudiendo ser mixima, media o minima seglin fuera el primero, -
el segundo o el Gltimo de los clementos del status, el perdi-
do (2).

Con la desaparici6n de la esclavitud llega .a afirmarse que la
personalidad es propia de todo individuo y no solo de un de -
terminado grupo de ellos; se pierde em el olvido la institu -
cidn de 1a Capitis Diminutjo y se establece que la Gnica for-
ma de extinguirse la personalidad es 1la nuerte.

{1) - Gastén May - Elemento de Droit Romain 18a. Ed. pag.. 69.-

(2) Mommsen y Marquart, Manual de Antigliedades Romanas.- Pig.
32.-7 ' » '




Asimismo se prohibe la esclavitud y se considerarfin libres y
sujetos a la proteccibén de las leyes los esclavos extranje -
ros que entren en territorio nacional por ese simple hecho.

De igual forma nuestro Cédigo Civil establece en el Articulo
22 que "La capacidad juridica de las personas fisicas se ad
quiere por el nacimiento y se pierde por 1a muerte; pero des
de el momento que un ser es concebido, entra bajo la protec-
cidn de la ley".

A consecuencia de lo anterior transcrito, cabe decir que to
do individuo tiene el derecho entre otros, de llevar un nom-
bre, debiéndose a ello que la legislacitn se encargue de su
tutela para evitar su negacidn y suplantamiento, asi como de
‘regular y establecer las formas requeridas para su variacién

Por lo que toca a los griegos y a los hebreds, nos encontra-
mos con que cada persona llevaba tan solo un nombre, sin que
le fuera dado el transmitido a sus descendientes toda vez -
que los nombres que usaron estos pueblos, tuvieron el caric-
ter de Gnicos e individuales (1).

Costumbre observada por los griegos, era.que todo ateniense

al cumplir los 18 afios de edad, fuera llevado a inscribir en
los registros especiales que para el efecto se llevaban en -
todos los demis. Ahora bien, una de las consecuencias de la
inscripcién a que antes aludimos y quizd la principal consis
tia en que a partir de ese’'momento, el nombre del ateniensc

presentado era reconocido oficialmente adquiriendo asi un - -
cardcter legal su nombre individual, el que era seguido :por

(1) Sara Bealobstobsky-Compendio de Derecho Romano.- Edito -
rial pax, México 1966, Pig. 38,-




el nombre de su padre y el de su "demds". Ejemplo: Demoste-
nes, hijo de Demostenes de Pranea.

Entre los hebrecos era el padre quien ponia el nombre a sus -
hijos.

En grecia, el nombre también era individual y en algunos lu-
gares como en Atenas, se les ponia 10 dias despu&s de su na-
cimiento y generalmente al hijo mayor se le daba el nombre -
del abuelo paterno y a los demis hijos de diversos miembros
de la familia.

Entre las mujeres se acostumbraba usar un nombre individual
seguido del de su padre, o el de su marido en caso de ser ca
sada, ademds del correspondiente al "demis" a que pertene -
cian.

Los extranjeros debian afiadir al nombre propio y al de su pa
dre, los de las ciudades que eran vecinos, y los esclavos -
eran denominados por nombre individual que 1la mayoria de las
veces no pasaban de ser simples apodos o nombres de paises -

.

Fueron los romanos quienes crearon un sistema de nominacidn
perfecto pero demasiado complicado, pues el nombre constaba
de cuatro partes que tenian significacibn y valor propio vy

. que eran:

a) Praenomen.- Que era el nombre propio o nombre de pila, al
que Bonecasse llama prenombre, le era dado al hijo de  su
propio pa&re, al 9o0. dia siguiente de su nacimiento y era

(i)‘M?réel Planiol.- Principios. de Derecho Civil.- Librairie
Generale de Droit e Jurisprudence, Paris 1952, Pag. 131




legalizado oficialmente e inscrito en las listas civicas, -
cuando el joven romunc adquiria personalidad propia con la -
toga viril.

b) Nomen.- O nomen gentilium equivalia al actual nombre pa-
tronimico o apellido y era comGn a todos los miembros de
una misma gens, que tenian una relegidn comGn.

Ahora bien, para ser gentiles se hacian necesarios cuatro re
quisitos Consistentes en: lo. Tener un nombre comGn, o lo -
que ‘es lo mismo igual nombre. 2o0. Haber nacido ingenuo. 3o0.
Que todos sus antepasados hubiesen sido ingenuos y 4o. No ha
ber sufrido nunca Capitis Diminutio. :

Por gens segfin la mayoria de los autores debemos entender a
la familia en un sentido amplio; es decir el conjunto de ag
nados que a su vez vienen a ser gentiles entre si.

c) Cognomen.- Este tercer elemento no era esencial, de ahi -
que los nombres de las mujeres contasen tan solo de las
dos partes que hasta ahora llevamos tratadas.

Su naturaleza era el de una especie de sobrenombre que se .-

utilizaba para distinguir a Tas diferentes familias constitu

yentes de una misma gens y se daba atendiendo al lugar de na
cimiento, a la conformacitn fisica o bienbotros mﬁltipleskﬁg'
tivos. ' ‘

d) Agnomen.- Sobrenombre tambi&n se distinguia del cognomen
por ser de cardcter individual y no de tipo colectivo o
de uso general para toda una familia. S5e tomaba éen cuen-.
ﬁa algﬁn hecho saliente de la vida de quien .lo 1levaba:



En 'la &poca feudal nos cncontramos que los grandes sefiores ha
cian consistir sus nombres en dos partes que eran: el suyo in
dividual y propio y por los nombres de las tierras dec que - =~
eran propietarios. En la edad media van desaparcciendo los -
nombres bidrbaros, los que van sustituyéndose por la nomencla-
tura del Calendario Cristiano.

En esta misma época aparece el sobrenombre que sirve de com -
plemento a los nombres santos como Ricardo Corazdn de Ledn.

A consecuencia de la falta de datos en relacibén a los apelli-
dos no puede fijarse con exactitud cual haya sido su origen;
‘no obstante hay autores como Planiol y Bonecasse jue opinan
que los apellidos son apodos en que se consideran, ya sea la
profesidén del individuo, una cualidad fisica o moral, o nom -
bre de animales, o bien de simples fantasias y aquellos qué

se derivan de nombres propios.

B)‘ REGIMEN LEGAL DEL NOMBRE CIVIL

“El nombre. civil tiene su origen en las circunstancias de la -
vida individual de cada uno (1).

Es el nombre que individualiza a todo sujeto del ordenamiento
juridico, -individualiz&ndolo ante los dem&s como un signo dis
tintivo imprescindible de toda persona (2},

(1) Juan M. Sim6n.- El Derecho al Seudénimo.- Tipografica Edi-
‘tora Argentina, B.A. 1946, Pag. 44

(2) David .Rangel Medina.- Tratado de Derecho Marcario.- Editg
..rial Libros de México - 1960, Pag. 385.-
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Al nombre se le define como ¢! signo que distingue a una per-
sona de las demis en sus relaciones juridicas y sociales, el
cual se compone del nombre propio y el nombre de familia.

El modo de adquisici6bn del nombre de familia es la filiacibn

El nombre propio sc impone a la persona por la voluntad de -
sus familiares; el de familia, debe ser forzoso, sin posibi-
"lidad de cambio por capricho.

El nombre patronimico o de familia no pertenece en propiedad
a una persona determinada, sino que es com@in a todos los -
miembros de la familia, por lo que para determinar el de cual
quier persona es preciso no solamente poder ligarla legalmen
te a una familia determinada, sino ademis, conocer el nombre
que llevan los micmbros de dicha familia (1).

-El nombre puede ser inmutable, con ciertas excepciones.

El nombre se encuentra protegido por el derecho y toda persg
na tiene derecho al nombre, por lo que el C6digo Civil dispo
ne que en el acta de nacimiento de la persona, deben constar
necesariamente el nombre y apellidos.

El derecho al nombre supone tambi&n el deber frente al Esta-
do de llevar el que verdaderamente se tenga, deber que cali-
- fica al ptiblico, en atencién a quien se sirve de un nombre
que no le corresponde frente a cualquier funcionario estatal
competente, puede ser sancionado penalmente.

(1) Rafael de Pina.- Derecho Civil Mexicano.- Editorial Po-’
rrGia, 1968, Pég. 78. '
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El C6digo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero-
comln y para toda la Repliblica en materia de fuero federal, -
en la Fraccidn I del! Articulo 249, sanciona al que oculte su
nomtre o apellido y tome otro imaginario o el de otra persona,
al declarar ante una autoridad judicial.

La persona humana goza decl privilegio de la identidad, el cual
consiste en la facultad de distinguirse en sus reluciones so -
ciales, de las otras personas. El medio general del lenguaje,
hablado o escrito por el cual el sujeto es designado por los
demis, haciendo posible su identificacidén es el nombre civil.
Se considera que el derecho al nombre es una facultad juridi-
ca de cardcter extra-patrimonial que se confiere en cl momen-
to en que nacce la persona. En el nombre se tiene la facultad
de impedir que utro interfiera en nuestra persona y en nues -
tra vida juridica. Es objeto de respeto por lo que su uso in
debido estd sancionado, ya que necesariamente se traduce en -
la invasién de otro en los derechos de un sujeto. Cuando - al
guien se atribuye un nombre que no le corresponde, generalmen
te es para ejercer un derecho ajeno, manifestidndose el ataque
desde dos puntos de vista: primero, por el uso indebido del
nombre, que implica en si la violacién de un derccho subjeti-
vo determinado y, segundo, por las consecuencias de ese uso
indebido, "al ejercer derechos ajenos correspondientes a un su
jeto distinto (1).

Conforme a nuestro Derecho Civil Mexicano, el nombre es uno -
de los atributos de la personalidad individualizada del ser

humano (2).

(1) Rafael de Pina.- Op. Cit, Pag. 223.-

(2) Victoriano Suarez.- E1 nombre Comercial.- Argentina.- Pdg.
51.-




Primeramente diremos que la persona fisica es el ser humano,
hombre o mujer. El derecho moderno no admite la posibilidad
de la existencia de una persona que carezca de la capacidad
juridica en abstracto. Como la institucidn de la esclavitud
en el derecho romano, que reducia al hombre a la condicidn -
de cosa, ha desaparecido conforme ha progresado la civiliza-
cidn. Nuestra Constitucibn Politica prohibe expresamente la
esclavitud y declara que los esclavos extranjeros que entren
a territorio nacional alcanzardn por este solo hecho su 1i -
bertad y proteccidn de las leyes mexicanas. De la misma for
ma se desconoce la institucidn de la muerte, que el Cddigo
de Napolebn regulaba en el siglo pasado y en consecuencia al
reconocerse la calidad de la libertad del ser humano, se res
petan los atributos de la persona individual como es el nom-
bre, domicilio, estado y patrimonio, ocupfindonos en esta oca
§i6n finicamente por el primero.

Conforme al Derecho Civil, del hijo nacido de matrimonio se
debe hacer constar en el acta ¢l nombre y apellidos de los -
padres; el hijo reconocido tiene derecho a llevar el apelli-
do de quien lo reconoce; el adoptado de quien lo adopta.

El seudbnimo o falso nombre empleado por artistas para dis -
tinguirse de los dem#s, tiene la proteccién de la Ley, como
se observa en la Ley Federal sobre el Derecho de Autor en su
Articulo 17, el cual dice que: 'la ‘persona cuyo nombre o seu
dénimo conocido o registrado. esté indicado como autor de una
obra; seri considerada como tal, salvo prueba en contrario,

y ‘en consecuencia se admitirdn por los tribunales competen -
tes las acciones que se entablen por transgresiones a su de

" recho'.



JAta

En lo que se refiere a las obras .Firmadas bajo secuddnimos o
cuyos autores no se hayan dado a conocer, dichas acciones co
rresponderin al editor de ellas, quien tendrd las responsabi
lidades de un gestor, pero cesard le representacién cuando
el autor o el titular de los derechos comparezca en el jui -
cio respectivo. Es libre el uso de la obra de autor andnimo
mientras el mismo no se dé& a conocer, para lo cual dispondri
del plazo de treinta afios contados a partir de la primera pu
blicacién de la obra, pues de lo contrario transcurrido esec
término la obra pasard al dominio pfiblico.

El uso del seudénimo no puede considerarse licito en cuanto

se trata de perjudicar a alguien,

El seudfnimo no sustituye al verdadero nombre, lo que sigue
siendo obligatorio para quien lo adopta en todos los actos
de la vida civil.

Segfin Josserand, el seuddnimo s6lo sirve para individualizar
_a su poseedor en ciertas manifestaciones de su actividad pro
fesional y no en la vida juridica misma; es un nombre de uso
especializado que estd al margen del verdadero y que es juri

dicamente protegido (1).
Los titulos de nobleza tienen indudable relacidn con el nom-
bre, puesto que, en los paises en quc sc acostumbra usarlos,

cumplen usualmente el papel del nombre, en relacifn con las
personas que lo llevan.

Un titulo nobiliario es una dignidad u honor con que los Pa

(1) Rafael de Pina.- Op. Cit., Pdg.: 228
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pas o los monarcas han investido a determinadas personas como
premio a sus servicios recibidos por los superiores. Estos
titulos son transmisibles por herencia, en la forma que esta-
blezca la legislacidn que regula esta materia. En la actuali
dad estos titulos son puramente honorificos, en el pasado han
disfrutado de privilegios y ventajas de carfcter material.

En nuestro Pais, estos titulos no tienen ningln valor, se ha
llan abolidos, pues la Constitucién no contempla los titulos
de nobleza, ni prerrogativas, ni honores lereditarios, ni se
reconoce en forma alguna a los otorgados por cualquier otro -
pais. La aceptacifn o uso de tftulos nobiliarios que impli -
quen sumisidén a estado extranjero es causa de la p@rdida de -
la nacionalidad mexicana y afin en el caso de que no impliquen
sumisidn a pais extranjero (1).

Todo nombre que sirva para distinguir un individuo que no -
ejerza actaos comerciales no constituye un nombre comercial:
sflo serfi un nombre civil o patronimico, protegido 0 no por
la legislacidn comiin, como seria el caso del nombre de una re
sidencia privada o de un colegio que por su propia naturaleza
es una institucidn eminentemente civil (2).

Como veremos mis adelante, el comerciante o industrial puede.
utilizar su propio nombre civil en_ia conduccidn de sus negg.
cios pero para gozar de la proteccién de la Ley debe,publj‘-
carse tal nombre; requisito no obligatorio, pues se puede -

(1) Rafael. de Pina.- Op. Cit. Pdg. 220
'(2) Pedro: C. Breuer Moreno.- El nombre comercial en la Legis-
lacidn Argentina.- Editorial Robis, Buqnos Aires 1946, -
. PAg. 69! SRS ' R




cemerciar libremente, perto en la realidad esto trae como con-
secuencia que se presenten cambios de nombres que favorezcan
actos ilicitos del comerciante en perjuicio del consumidor o.
de los competidores,

El nombre civil ya sea individual o familico, representa el
respeto de 1la personalidad propia a cada uno, que busca defen
derse contra los ataques de los terceros que llevan el mismo

nombre. El nombre civil no es, por consiguiente, un bien pro
piamente dicho, no es una cosa en el comercio, no tiene un va
lor ni: importancia por si mismo y no la adquiere sino en tan-
to que es un accesorio de la personalidad calificada, no es -
un bien porque se encuentra fuera del comercio; asi resulta -
que no es enajenable, y es imprescriptible y se ha hecho no
tar ‘que, si parece algunas veces admitirse excepciones a este
principio, no se trata més que de apariencias debidas a cir -
cunstancias de hecho, que se explican lo mismo que las excep-
ciones analégicas, relativas a los derechos de la personali -
dad.

Cada persona tiene un nombre patrdnimico, inmutable en princi
pio, recibido de los antepasados e inscrito en el Registro Ci’
vil al nacer la persona y &ésta se encuentra en la obligacidn
de usarlo.

C) POSIBLE ORIGEN DEL U880 DEL NOMBRE COMERCIAL

Numerosos autores afirman que los primeros nombres comercia -
les.de que’ se tiene noticia, aparecieron en época remota, - .-
priﬁ;ipalmentc en las piezas de cerfmica de porcelana china y
. japonesa. )




El hecho es notorioc con lo que respecta a la presencia obje-
tiva de signos, pero existe la interrogante de si &stos te-
nian ya los caracteres propios del nombre comercial en el -
concepto a que se ha llegado en el Derecho de Propiedad In

dustrial.

Era muy comfin que al lado de una denominacidn que podia ser
el nombre del lugar del propietario o de la fdbrica se graba
ra un nombre distintivo, acompaiidndose de un emblema o simbo
lo, cualquier figura caracteristica - por ejemplo de los chi-
nes o de los japoneses, con finalidad de que tales signos -
fueran el medio destinado para poner al comprador en condi -
cién de distinguir los artficulos en el trédfico comercial de
aquella &poca asi como en el mercado interno de un determina
do pais, pudiéndose afirmar que no existia diferencia alguna
entre nombre comercial y marca.

En Grecia por ejemplo, los artistas dedicados a la escultu -
'ra, tenian la costumbre de cincelar su nombre en las obras
productos de su arte, tales nombres tuvieron por objeto iden
tificar la paternalidad artistica mis que de distinguir la
obra realizada de otras similares, ya que a diferencia del -
producto ‘industrial que se manufacturaba o elaboraba cn . se
rie, la obra de arte se caracterizaba por su singuléridad.

Seglin Ramella (1) el empleo del nombre del’fabricante o de -
la localidad estaba mis generalizado en Roma. Para-designar
'Ia‘procedencia del articulo se agregaba con frecuencia un -
signo consistente en emblemas, figuras de animales, etc., -
destinado a servir como marca industrial-sin que se tenga no

'(1kago§tin¢ Ramella.- Tratado de la Propiedéd Industrial,
‘1927, Vol. II, Pégs. 16-17. :
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ticia de que los comerciantes hubjcren observado aniloga cos-
tumbre con relacibn a los productos salidos de sus respectivos
cstablecimientos.

Asimismo en Roma sc pudo precisar que el fisco empleaba si --
glas como signo distintivo de los vasos fabricados en los hor
nos de su propiedad. Asi las iniciales "R.P.A." eran abrevia
turas de "Res Pfiblica Augustanoroum',

Tampoco aqui se precisa si el objeto de tales siglas era dis-
tinguir el articulo producido en hornos del Estado o sefialar

el nombre del fabricante de otro semejante de los de propie -
dad privada, en cuyo caso seria licito admitir que tales son

el germen de la marca industrial o bien el nombre comercial -
en el sentido moderno, a menos que tales siglas hubiesen que-
rido indicar un derecho de propiedad sobre el objeto marcado.

Opina Kohler que en la &poca romana existian normas juridicas
que. reglamentaban el reconocimiento, uso y proteccidn de los
nombres comerciales y marcas, afirmando que la usurpacién del
nombre o la adopcidn de falsos signos con la intencifn de -
fraude constitufan delitos perseguibles de acuerdo con la -
"Lex Cornelia' o mediante la "Actio Injuriarum" o "Actio Do
1i"; pero se ignora si tales sanciones podian ser extendidas
o aplicadas a las violaciones hechas por los particulares cn
cuanto que con tales violaciones se¢ podia producir una confu
éiSn en los productos, o bien-del origen de dichos prodﬁctos
al hacer dificil el reconocimiento del propietario del nom -
bre comercial o de la respectiva marca industrial privada.

Se desconoce tambi&n si por medio de dichas sanciones podia

(1) Agostino Ramella.- Op. Cit.- Pag. 16.
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corregirse lo que hoy se conoce como competencia desleal, -
ursurpando la clientela de otros fabricantes, concepto al -
que no parece haberse llegado en aquella é&poca.

Es dificil precisar si en la antigiedad se tuvo idea aunque
fuera rudimentaria del concepto de nombre comercial o marca
industrial, en el sentido que hoy se le atribuye.

Lo que si estd fuera de duda es el empleo del nombre comer -
cial por los comerciantes con el cbjeto de caracterizarse de
los demd@s fabricantes de productos similares posiblemente -
con el fin de caracterizar la calidad y precio de su produc-
to.

En la Edad Media bajo el régimen corporativo se establece el
iso, por lo menos de dos signos para un mismo preoducto, uno
representa la marca de la corporacidn, no en particular inte
rés del industrial para protegerlo de competidores desleales,
sino como una certificacién hecha por la autoridad en el sen
tido de que la calidad del producto estaba de acuerdo con -~
las normas de fabricacidn de la corporacidn; representaba -
una garantia de calidad para ¢l consumidor; otro era el sig
no que indica la procedencia del articulo, es decir del fa
bricante, estableciéndose el uso de dichos signos con caric-
ter obligatorio por los estatutos de la corporacidn.

Normas como estas se encuentran en los Estatutos de los Mer-
cados de Monza (1331), y de los.de Verona 1393, y 1450.

~E1 nombre de la corporacibn, sus marcas y las de las ciuda -
des en que el producto era fabricado, tenian mayor importan-
cia que el nombre o marca de carfdcter individual, que casi -



Siempre consistia en el simple nombre particular del indus -
trial y tal descriminacidn se refleja de manera notoria en
las sanciones civiles y penales con que se castigaban los ac
tos violatorios de unas y otras.

En Francia los edictos reales de 1564 cquiparaban el delito
de falsificacién de marcas de sederia; al de falsificacién
de moneda. Sin embargo, se trataba de sanciones limitadas a
ciertas ramas de la industria, a las que pur condiciones es
peciales el Estado concedia una mayor proteccidn, pues tra -
tindose de otras actividades industriales, la falsificacidn
era vista como una simple concurrencia desleal.

En Francia fueron abolidos los gremios por la Revolucidn, su
primiéndose también las disposiciones reglamentarias de 1los
nombres comerciales y marcas.

En Hispanoamérica, como los desnriben Herndn Cortés y Bernal
Diaz del Castille, el pueblo de la €poca precortesiana conta
ba con una importante industria textil que producia diversas
clases de telas de algoddn, pelo de conejo, plumas y ardillas
en orfebreria; inumerables trabajos de barro ya sea de servi -’
cio o de adorno, articulos que se vendian.en los mercados . o
tianguis de la &poca. Sin embargo no existia disposicidn al
- guna sobre nuestro estudio, pues no hay datos acerca del em
pleo de signos para distinguir las obras industriales, ni la
represidn de la venta de mercancias alteradas. No obstante,
la falsificacidn de medidas si era castigada con la pena de

muerte.

En Am&rica, durante la &poca colonial, los espafioles reserva
ron el comercio para si mismos, cercaron sus colonias, pues



~€l nuevo mundo descubierto por Cristdbal Coldn no era mis que
patrimonio de la Corona Espafiola, Gnicamente llegaban a sus -
costas la flota espafiola, todos sus frutos, su produccién - -
iban solamente a las arcas reales y llegaban solo productos -
espafioles, lo cual hace notar la falta de marcas en la é&poca
colonial y ausencia de normas juridicas protectoras del dere
cho a la marca tal y como se entiende en la actualidad, En -
las fuentes del Derecho Indiano no se encuentran normas juri-
dicas reguladoras de esta materia.

Sin embargo, si existen datos acerca del uso de marcas y algu
nas disposiciones, s6lo que la funcidn de esas marcas era mis
limitada que las del signo marcario contemporfineo. El Empera
‘dor Carlos V por cédula dictada el 9 de noviembre de 1526 or
dend ‘que  indios, negros. o espafioles, podian y debijan trabajar
en las minas como casa propia pagando Ginicamente el quinto -
real. ELl auge de la industria minera, especialmente en el ra
mo de oro y plata, requirid de prevenciones legislativas que
garantizaran un eficaz control del pago de los derechos rea -
les (1).

Las ordenanzas dictadas por el Marqués de Cadereyta el 20 de
octubre de 1668, ordend que antes de labrar el oro o la plata,
los plateros estaban obligados a presentar la pasta a los Ofi
qiales‘Realés para que &stos vieran si estaba quintada 'y mar-
cada; qué dichos platefos habian de tener marca y sefial cono-

cida para identificar las piezas que labrasen; que esa marca
deberia estar registrada ante el Bscribano PGblico del Cabil-
do, pues sin esa marca no se podia vender pieza alguna.

La Cédula Real del.lo. de octubre de 1773 disponia que el pla

‘(I)VLawrénce Anderson.- El Arte de.la Platerfia en Méxicd;-
Edit. Porrfia.- México, 1956-Pdg. 43. =~




tero que necesitare oro o plata deberfia conseguirlo de 1los -
Oficiales Reales, en las cajas del quinto, que al estar reali
zando el trabajo, se llevara la pieza a los ministros para -
que &stos le pusieran el cufio del quinto o diezmo; reconocién
dose tambié&n la pieza por el ensayador mayor, a fin de que -
siendo de once dineros, la marcara con la marca de su nombre;
pues se prohibia vender pieza alguna sin que tuviera la marca
del artista y del marcador.

Las Ordenanzas de Ensayadores de 1649, fueron expedidas para
el Perti, pero sus disposiciones fueron observadas en México,
mismas que "ordenaban que cada platero que labrase piezas de
oro, plata; tuviera su marca particular, la cual deberia mani
festar ante la justicia o escribano de cabildo del lugar don-
de residiere y esta marca grabase en las piezas que labrase -
para que si hayase no estar dentro de la Ley, que debe tener
la plata y oro, se procediera contra el platero con todo Ti -
gor de derecho. El cabildo haria pregonar los Ensayadores Ma
yores en todas las Ciudades, villas y lugares donde fuesen de
visita, llevando para ello orden especial del Virrey" (1).

Las Ordenanzas del Virrey Fuen Clara de 1746 ordenaba "que -
los plateros de oro y plata habian de tener marca, seiial cono
‘cida que poner en las piezas que labren y que registrasen su
rmarca ante el escribano del Juez Veedor" (2}.

En las Ordenanzas de Ensayadores del 7 de julio de 1783, for
madas por el Lic. D. Joseph Antonio Lince Gonzilez, Ensayador

(1) Anderson- Op. Cit, Pag. 45

(2) Anderson- Op. Cit, PAg. 47
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Mayor del reino y Juez Veedor, se¢ record6: "que el ensayador
debe practicar por si mismo (sin cometerlo otra persona) fre
cuentes visitas, a lo menos cuatro en cada Ao, en los barati
llos, portales, plazas, platerias y demis parajes donde se -
comercie o pueda comerciar la plata u oro, recbgicndo lo que
halle sin marca, quinto o diezmo, siendo pieza capaz de admi
tirlas, para que se proceda a lo que haya lugar segln las -
reales disposiciones, Ordenanzas y Bandos dando cuenta opor-
tunamente con las causas que forme' (1).

Finalmente las mismas ordenanzas previenen: "Después de fun-
didas y ensayadas las platas u oros, y puestas las marcas de
la Ley y nombre del cnsayador, remitirin las piezas al justi
cia del partido, para que tomando razbn de ellas en su libro
que ‘para el efecto debe tener pucsta en cada pieza la marca
del lugar real ... les den la certificacién gufa ..... para
que con estos requisftos se pueda libremente conducir la pla
ta u oro" (2). )

En conclusidén las piezas debian llevar tres marcas: a) La -~
marca ¢ remache del quinto comprobando el pago de los impues
tos; b) La marca del Ensayador para indicar la ley del me -
tal: y c¢) La marca del artifice junte con su nombre, para -
cvitar fraudes. No ocbstante las disposiciones descritas -los
plateros con frecuencia defraudaban al fisco porque las ~mar
cas no contribufan a la belleza de la pieza. '

Otro tipo de marcas son las establecidas por el Reglamento -

de Aranceles de 1778, que establecia las marcas de control -

(1) Anderson.- Op. Cit, P&g. 46

(2) pedro C. Breuer Moreno.- Tratado de Marcas de Ffbrica vy
Comercio.- 2a. Edici6bn.- Edit. Robis Buenos Aires-1946 -
Pig. 13,
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estatal u obligatorias, pucs ordenaba que las mercaderias em -
barcadas para Indias deberian ir provistas de sus respectivas
marcas, pues en caso de que se comprobare la falsedad de la -
marca y despacho, se castigaban a los autores y cémplices, con
penas como el decomiso de la mercancia, cinco afios de presidio

y la de quedar privado para siempre de hacer el comercio en In
dias.

Ya consumada nuestra Independencia el 16 de mayo dec 1854, en -
trd en vigor el primer Cédigo Nacional de Comercio, obra de -
Don Teodosio Lares, Ministro de Antonio. Lépez de Santana cn su
Gltimo gobierno, en la que ningunc de sus capitulos se regla -
menta las instituciones marcarias, pero si hace mencibn a las
marcas de mercaderias en una forma indirecta, ya que cntre los
requisitos que establecia para las cartas de porte o conoci -
miento que podian exigirse mutuamente al cargador de las merca
derias, en ias que se hacia mencidn de su calidad genérica, de
su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en
que sc contenian, De igual forma en el conocimiento de embar-
que que debiera entregar el cargador al capitfn del buque, ‘se
incluirfa la calidad, cantidad, nfimero de bultos y marcas de
las mercaderias. .

El primer Cédigo Civil Mexicano de 1870, bajo el rubro dé "Del
Trabajo™", reglamentaba en forma'completa lo que actualmente se
designa como Derecho de Autor, contemplando tres tipos de pro-
“piedad: lalliferaria, dramitica y artistica; establecia 'sancio
nes para casos de falsificacifn y un capituio especial Toferen
te al procedimiento administrativo: para poder adquirir la pro-
- piedad de toda obra. ‘Al amparo de- las disposiciones de ‘esta
“'tey, sc did una auténtica proteccidn legal al derecho exclusi-
Vo sobre las marcas figurativas a través de 1as\dispo§iciones



que garantizaban la propiedad artistica de los signos o graba
dos que fungian como marcas.

Este ordenamiento legal no puede considerarse como una base -
legislativa proteccionista al derecho sobre las marcas y ain
menos. sobre el nombre comercial. Pero pone de manifiesto  1la
necesidad de inquietud que entre los industriales se tenia -
que buscar una proteccidén a esta clase de bienes; inquietud
que por otra parte era comprendida por el Estado, el que des-
figurando las instituciones aplicd las reglas de la propiedad
artistica para proteger la de las marcas emblem&ticas,

Este cuerpo de disposiciones sancionf la falsificacifn de mo-
neda, de acciones, documentos de crédito ptblico, de billetes
de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas. En -
cuanto a las marcas no son precisa mente las de fabrica o las
de comercio, pues se refiere m&s bien a marcas como sustanti-
vo del verbo marcar, el sello empleado para designar las con-
trasefias de garantia de la ley del oro, de la plata o de las
marcas que para indicar el peso o la medida van grabadas so -.
bre los instrumentcs de medicidn o de los sellos y demds sig-
nos similares usados por la autoridad para identificar cual -
quier objeto con el fin de asegurar el pago del impuesto co
rrespondiente. Existian algunas disposiciones que fijaban 1a
sancién para el delito de falsificacién de marcas industria - .
les y comerciales, vigentes hasta el afioc de 1903 ya que fue -
ron adoptadas por el Cédigo de Comercio de 1884 y el de 1889,
preCeptos Qhe castigaban la falsificacién de una marca, estam
pilla o contrasefia de una  casa de comercio o de un estableci
‘miento privado d¢ banco, o de industria; como ya se expresé
en pirrafos anteriores. '
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" El arresto y la multa se aplicaba tanto al que hiciera uso de
marcas falsas, como al que empleaba verdaderas marcas en obje
tos falsos.

CODIGO DE COMERCIO DEL 15 DE ABRIL DE 1884,

Este cbdigo contaba con un libro cuarto dedicade a la "Propie
dad Mercantil", considerando dicha propiedad como un valor -
propio, independiente del precio de los muebles, inmuebles, -
titulos y acciones de la negociacidn., Estc cddigo, en sus Ar
ticulos 1403 al 1449 dictaba principios importantes acerca de
los establecimientos comerciales, privilegios de invencidn,
nombre comercial, muestras, titulo de obras y marcas.
Determind que para adquirir la propiedad de una marca seria
mediante el previo depbsito ante la entonces Sccretaria de Fo
mento y &sta concederia o no la propiedad si la misma no era
usada por otra persona, o que no fuesen de tal manera semejan
tes, que observara la intencidn de defraudar intereses ajenos.
De ese precepto legal, (Articulo 1442), resulta la facultad
discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitacién -
marcaria.

Considera que hay usurpacidn de marcas cuando se usa igual a
otra, o que sean andlogas, producifndose la accidn de dafies y
perjuicios de acuerdo al Cédigo Penal de 1871; determinando
un términoc para reclamar 1la accibdn civil, siendo de un afio -
contado desde el dia en que se conozca la usurpacién, y el de -
dos meses para entablar la accidn penal.

Impuso la obligacidén de hacer notoria la marca sobre la mer-

cancia (Articulo 1420), pero en cuanto a la marca misma po-



dia consistir en un nombre propio o razén social, nombre de -
la localidad, iniciales, cifras, dibujo, envases, contrasciias.

A pesar de la deficiencia de esta codificacién, sus princi -
pios legales pueden considerarse como el uantecedente mis impor
tante del desarrollo histérico de nuestra legislacidn cn mate
ria de propiedad industrial, sobre tedo en cuanto al nombre -
comercial se refiere, pues aqui ya se comienza a considerar

como una propiedad con valor mercantil.

Este ordenamiento legal dispuso como obligacién del comercian
te, registrar los documentos relacionados con el giro comer -
cial, asentdndose tal inscripcidn en los libros que para tal
efecto deberian llevar las Secretarias de los Juzgados Mercan-
tiles. Se cred el registro de comercio al cual deberian ins
cribirse los comerciantes y anotar en la hoju de cada comer -
ciante, los titulos de propiedad industrial, patentes de¢ in -
vencian y marcas de fabrica, pues de no hacerse esto estaba

impedido el comerciante para el ejercicio de sus derechos an

te terceros.

En cuanto al registro se refiere, la propiedad del titular -
s6lo producia su cfecto legal desde la fecha de inscripcién

(1).
CODIGO DE COMERCIO DE 1889.

Este nuevo Cddigo conservd la obligacidn de inscribir en el
Registro de Comercio los titulos de marcas de fdbrica (Ar - -

(1) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit. Pag. 16



ticulo 21, Fraccidn XII1) estableciéndosc como sancién por
la falta de tal registro que los documentos no podrian pro -
ducir efecto legal alguno contra terceros (Articulo 26), (2).

Una vez coasumada nuestra Independencia en Espafia y tiempo
después de ésta, solamente se cncuentran aisladas disposicio
nes en relacidn a las marcas y nombres de comercio, situacién
que prevalecia en otras naciones.

Sin embargo existen diferentes ordenamientos legales en 1los
que sc¢ aprecia la inquietud de nuestros legisladores para -
sancionar todo acto que pudiese afectar el derecho a las mar
cas; eran medidas administrativas con fines de garantia en
lo que se referia a materia de transporte maritimo de mercan
cias, que pasaron a formar partc del Cddigo Penal o de los -
Codigos de Comercio que se promulgaron en esa época. No e¢s
sino hasta 1890 cuando entrd en viger en México la primera
disposicidn legislativa, destinada a regular el derecho so-
bre marcas en sus difercntes aspectos.

En nuestro Pais, aparece la legislacidn sobre propiedad in-
dustrial en forma definitiva a partir del 28 de noviembre de
1889, mediante una ley que rigid en esta materia hasta el ad
venimiento de la del 25 de agosto de 1903, posteriormente deg
rogada por la Lc¢y de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales -
del 26 de junio de 1928, la misma que cede su lugar a la.ley
de Propiedad Industrial y su Reglamento, publicado el 31 de
diciembre de 1942, 1a cual fue derogada por la Ley de Inven-
ciones y Marcas, publicada el dia 30 de diciembre de 1875, -
misma que siguidé los principios y lincamientos fundamentales
de las anteriores, a fin de impartir una proteccién adecuada

(2) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit. Pag. 18
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al interés de los particulares de tales derechos, al mismo -
tiempo que los derechos del interés pGiblico.

Esta ley contemplo los principios admitidos en la "Convencién
de la Unién de Paris de 1883, para la Proteccidn de la Propie
dad Industrial', a la que nuestro Pafs se adhirié el 7 de sep
tiembre de 1903.(1).

La actividad cotidiana de la industria y del comercio, con el
incremento constante de la competencia, ha ido obligando a -
los comerciantes a buscar formas de identificacién que permi
tan a la clientela o plblico consumidor de sus productos, dis
tinguirlos facilmente entre los demds comerciantes o competi-
dores., El propio nombre del comerciante se acreditaba, toma-
"ba valor dando nacimiento al nombre comercial; o se creaton

signos distintives y llamativos que distinguicsen las mercade
rias del comerciante o del establecimiento (2).

Los competidores' desleales, deseosos de aprovecharse del cré-
dito por otros ganado después de tiempo de trabajo, tuvieron
la intencidén de que el publico confundiese las negociacibnes
o sus productos, con aquellos cuyoc crédito y fama deseaban -
aprovechar, imitando o usurpando los nombres comerciales.

Siendo €ste un signo de identificacién con un valor pecunario
proveniente del trabajo diario y acreditado, surge la san- -
cién legal de lo que reconocidé como un derecho y la posibili-
dad de defenderlo per sus titulares. Nacié la legislacién - -
correspondiente que posteriormente ha constituido en casi to

(1) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit, Pdg. 278.-
(2) Pedro C. Breuer Moreno.- Op, Cit, Pdg. 36,-
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dos los paises del mundo el derecho al nombre como un signo
distintivo entre comerciantes e industriales frente a la so-
ciedad.

D) CONCEPTO DEL NOMBRE COMERCIAL

En nuestro pais y de acuerdo a la Ley de Invenciones y Mar -
cas de 1976, se establece que el nombre comercial y el dere-
cho a su uso exclusivo estard protegido sin necesidad de de-
pbsito o registro, dentro de una zona geogrdfica que abarque
la clientela efectiva de la empresa o establecimiento indus-
trial o comercial a que se aplique y tomando en cuenta la di
fusidn del nombre y la posibilidad de que su uso por un ter-
‘cero induzca a error a los consumidaores. (Articulo 179},

Al igual que las marcas, los avisos comerciales y las denomi
naciones de origen, el nombre comercial forma parte de la -
propiedad industrial, siendo un signo distintivo que se uti
liza con el fin de proteger, de afirmar y de extender la ac-
tividad del empresario y su relaci6én con el pGblico consumi-
dor.

Se hace necesaria la proteccidn del nombre comercial por la’
libre concurrencia, para evitar que el derecho de su titular,
de dtraer y:mantener la clientela que ha formado no se vea
afectada por un tercero. De ahi due 1a .tutela juridica del
nombre comercial; en tanto se.refiere s6lo a las actividades
comerciales en competencia cuya funcidn es la de diferenciar
establecimientos de un mismo campo de accidn; es decir que -
la proteccidn del nombre comercial sélo'puéde llevarse. a efec
to frente a los posibles competidores.



La exclusividad de reproduccién del signo distintivoe se tradu
ce en un derecho de uso exclusivo que el comerciante o produc
tor tiene respecto de su nombre comercial para la conservacién

de su clientela (1).

Existen otras definiciones del nombre comercial que en lo esen
cial no varfan como son las siguientes:

"El nombre comercial es la denominacién bajo la cual es ejer-

cido algfin comercio’.

"El nombre comercial es la dencominacién bajo la cual es cono-
cido o explotado un establecimiento comercial',

"El nombre comercial es una designacidn bajo la cual es ejer-
cida o conocida del pfliblico una actividad industrial o comer

cial",

Esta Gltima resulta ser la mds completa de las -definiciones
francesas descritas, mismas que pueden responder a las necesj

dades de otros paises.

Otra definicidén del nombre comercial es la de una denomina -
cién con la que una empresa aspira a ser reconocida por el pi
blico en el mercédo, pudiendo ser el nombre de persona ffisica
o moral, aunque estén constituidos por iniciales, que sean

(1) Enriqhe Correa M. La Proteccién del Nombre Cdmercial; "Re
vista Mexicana .de la Propiedad Industrial.- Afio 1, Enero-
Junio de 1963, Pdg. 23. ’ :
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propios de los individuos y sociedades de todas clases que
se dediquen al ecjercicio de una actividad comercial o indus
trial en cualquiera de sus manifestaciones.

Después de la definicidn transcrita podemos entender que el
fin especifico del nombre comercial es la identificacidn de
la empresa o persona, que comparece en el mercado, junto -
con -otros que¢ rivalizan con ellos y que permite que ¢l pl -
blice consumidor lo distinga de todos los demds y asocie a
la percepcidn de esc nombre los valores como ¢l prestigio,
seriedad y éxito que el sujeto o la empresa ha conseguido -
lograr en el trdfico comercial o industrial. La credibilji
dad del consumidor en el acierto o las excelencias de esa
empresa trata de atribuirse, como resultado de su actuacibn.
El nombre comercial fija en resumen, ante el pGblico consu-
midor, la imagen o del sujeto o la empresa designada, en to
do el conjunto de sus elementos y valores.

La.identificaci6n de un sujeto mediante la asignacifn de un
nombre que se traduce siempre en su individualizacidén fren-
te a otros, asumiendo, por tanto, una. funcidn de distincién,
pero esa funcidn se trata de la empresa; tigéne dos variantes

a saber:

a) Una es la que permite conocer a2 la empresa, como organi-
zacibn de medios que persigue un fin econSmico y actla
en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de
modo que el pblico no la confunda con ellas.

b) Otra, la que se limita a mantenerla como sujeto juridico

al que han de imputarse los actos y negocios qde deben
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atribuirsele,

A estas dos funciones corresponden dos instituciones que se -
reclacionan estrechamente, pero que al mismo tiempo se diferen
cian entre si y que son: el nombre de la empresa y el nombre
del sujeto empresario.

El nombre de la empresa es una especie de "nombre de guerra"
con el que trata de ser conocida por los compradores, captar-
su atencidn. Este nombre lo que quiere es evocar los valores
acumulados por una empresa en la lucha de la competencia y -
distinguirla de sus rivales, es lo que llamamos nombre comecr-
cial.

Pero’.la empresa, con cualquicr nombre de reclamo tiene lo que
Ylamariamos "su propic nombre' aquel que la individualiza co
mo sujeto juridico titular de derecho y obligaciones; que -
cuando se trata de personas fisicas estid constituido por su -
nombre ¢ivil y en las personas juridicas por su rTazdn social.

Tanto el nombre comercial come la razbn social son signos ex
clusivamente denominativos.

Como notas diferentes entre los mismos, podemos sefialar los
siguientes: '

a) La disciplina juridica en que debe encuadrarse su respec -
tiva regulacién. El nombre propio se rige por reglas geng
rales del Derecho privado, o sea el Cbédigo Civil.

En cambio el nombre comercial es una institucibn que. forma
parte del Derecho de propiedad industrial.



b) El nombre propio es parte integrante de la esfera del dere-
cho de la personalidad, por lo que es instransmisible; en
cambio el nombre comercial tiene la condicifn de un verdade
ro bien inmaterial y es transmisible y enajenable sin res -
triccidn alguna.

Y 10 que la Ley de Propiedad Industrial prohibe es la seme jan-
za en grado suficiente para producir error o confusién en el

mercado.

Si es persona moral, finicamente podrd adoptar como nombre co-
mercial su propia razdén social; es decir, la denominacidn que
eligib al constituirse como sociedad. Las sociedades pueden -
utilizar como nombre comercial denominaciones de fantasia o ca
prichosas; cuando las han elegido asi como su razbn social al
constitulrse, pues en lo sucesivo tienen que atenerse estricta
mente al uso de la razbn social elegida (1).

Esto no quiere decir, que no se pueda modificar la razén so -~
cial, que llevgria consigo la modificacifn del nombre comer -
cial al mismo tiempo; sino que no pueden utilizar una razdn so
cial y un nombre comercial diferentes, adquiriéndose este Glti
mo por medio de una concesidn que otorga nuestro gobierno, una
vez acreditado el derecho a &1,

La concesibn en este caso de acuerdo con el Lic, Andrés Serra
"Ro jas, tiene'su fundamento en ¢l Articulo 28,Constitucionél, -
privilegio -que por determinado tiempo se concede a los auto -
res y artistas para la reproduccidn de sus obras f asimismo,
para el uso exclusivo de sus inventos o derechos de uso  ante

(1) Andrés Serra Rojas.- Derecho Administrativo.- Novena Edi -
ci6én 1979, pag. 1081, ‘ ‘
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el pfiblico.

Asimismo como respuesta o complemento al articulo anterior,
el Articulo 89 en su Fraccifn XV Constitucional faculta al-
Poder Ejecutivoe de la Nacidn para conceder privilegios exclu
sivos por tiempo limitado, con arreglo a la Ley respectiva.
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CAPITULO IT

CARACTERISTICAS
A) FINALIDAD DEL NOMBRE COMERCIAL

Desde el punto de vista del comprador los nombres comerciales
identifican cierto nivel de calidad del producto, incluyendo
determinadas combinaciones de sus caracteristicas.

Desde el punto de vista del vendedor o titular del nombre co-
mercial, &ste sirve para identificar una fuente exclusiva, co
mo depSsitoc del prestigio comercial, que estd protegido con -
tra la competencia desleal de los imitadores.

La primera funcidn genera beneficios sociales, y la segunda -
costos sociales. La primera produce beneficios debido a que
la identificacifn de la calidad informa a los compradores y -
disminuye los crrores susceptibles de cometerse por &stos.

La segunda funcidn es responsable de ciertos costos sociales

debido a que la publicidad del nombre comercial constituye a
menudo la fuente principal de la que se surte con prestigioc -
comercial exclusivo.

" Se dir& también que los nombres comerciales son necesarios a
fin de proteger al consumidor contra el engafic y el fraude.

Si los productores o comerciantes fuesen libres de imitar las
marcas, etiquetas, envolturas amparadas por cualquier nombre
comercial legalmente protegido, no se tendria incentive algu-
no para mantener la calidad de sus bienes, puesto que éstos

se verian inevitablemente imitados por productos inferiores,



a precios menores, que sin embargo scrfan de idéntica aparien
cia. Es evidente que en los campos cn que ta diferenciacidn
es posible, los consumidores necesitan proteccifn juridica -
contra la calidad inferior.

Por filtimo, la ventaja de la identificacidn del origen de wun
producto puede incluso influir en los compradores de las em -
presas, generalmente inmunes a alpuna lealtad respecto a 1las
marcas de dichas empresas. Asi, por ejemplo, en una encuesta
realizada por la International Bussines Machines (IBM), entre

sus clientes de '"discos memorias",

se les preguntd lo siguien
te: iCuil es el descuento miximo que les puede ofrecer a un
competidor en producto que reemplace al de la TBM, sin que us
tedes abandonen a tal empresa?. Por lo visto, "s6lo una pe
quefia proporcidn de los clientes de IBM eran sujetos potencia
les de descuentos menores de 10%, ademis 31% de cllos secgui -
ria comprfindole a IBM, incluso con descuentos superiores al
20%.,. Esta disposicidn se mantuvo a pesar de que: "Entre las
decisiones mis claras en lo que respecta al equipo de computa
€idén se cuentan aquellas querla IBM hace con los fabricantes
de equipo perif&rico compatible. En cada decisibn se conside
ra una sola pieza de equipo a la vez, de tal manera que no - -
surja el problema de comparacidn entre sistemas; ademds los -
competidores adoptan las especificaciones de la IBM de suerte
que no.existe problema respecto a la compatibilidad. El1 Gni
co. punto incierto es el referente a la ;onfiabilidad de las
pretensiones de los competidores en cuanto a la calidad de -
‘'sus productos freante a los de la IBM como consecuencia. de di
cho nombre comercial (1).

(1) Revista de Comercio Exterior.- México 1980, Pag. 1311
1Géra1d W. Bfock U.S. Computer Industry Rallinger Publis -
hing Cambridge 1975. :
Los beneficios y costos econbmicos de las marcas. Leccio-
nes para los paises en desarrollo.-
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La proteccidn del nombre comercial se deriva de la necesidad
rde que el ejercicio de la libre concurrencia sdéleo sea permi-
tido cuando no afecte el derecho de otro de atraer y mantcner
la clientela que ha formado, por lo que la tutela juridica.-
del nombrc comercial, en tanto se refiere s6lo a las activi-
dades comerciales en competencia, como limite de su propia
funcién diferenciadora de establecimientos de un mismo géne-
rao. 0 sca que de acuerdo con el principio de especialidad
que imperia en materia de marcas, la proteccidn del nombre
comercial s6lo puede ser asegurada frente a sus competidores.

El nombre comercial pertenece a prerrogativas industriales

que en campo de la propiedad industrial se 1laman signos -
distintivos y se diferencia del otro grupo de cbjetos de 1la
propiedad industrial como los llamados "creaciones nuevas",

o sean las patentes de invencidn y los disefios industriales.
EI nombre comercial es un signo distintivo utilizado con el
propésito de proteger, de afirmar y de extender la actividad
del empresario y sus relaciones con el pGblico consumidor.

La prerrogativa de exclusividad de reproduccién del singe co
nocido como nombre comercial se traduce, pues en un derecho
de uso exclusivo que el productor comerciante tiene respecto
de su nombre comercial para la conservacidén de su clientela

.

“ (1) Enrique Correa M.- Op. Cit., Pdg. 27.
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Para cumplir con su finalidad un nombre de comercio debe po
seer caracteristicas distintivas que puedan distinguir el es-
tablecimiento de otros de su mismo género. Por lo mismo care
cen de originalidad, consecuentemente de elementos de distin-
cidon, los nombres descriptivos de los artficulos que se expen-
dan o de los giros que exploten.

De acuerdo a lo estipulado por la Ley de Invenciones y Mar -
cas, tampoco es factible un nombre comercial constituido por
emblemas, escudos o armas nacionales.

De igual forma, los nombres anilogos o los homénimos, no es
vdlida una designacifn homdnima de otra que es caracteristica
de un establecimiento, pues con ello se prestaria a confusién,
hecho contrario a las mis elementales reglas que protegen a
la honesta y leal competencia. No s8loc no tendrd el derecho
a proteccién el segundo nombre, sino que, quien lo use se ha
ce acreedor a una sancibn. )

Las armas, escudos y emblemas nacionales © extranjeros, tampo
co pueden constituir un nombre de comercio a menos que se -
cuente con con ¢l consentimiento expreso.

No pueden ser elementos de un nombre comercial los nombres -y
firmas de personas sin autorizacidn, o-si hubiesen fallecido,
el de sus parientes y herederos. ’

Tampoco puede ser nombre comercial una marca que se hubiese -
. Tegistrado por otra persona con anterioridad a la publicacidn.
que del nombre se pretenda hacer en la Gaceta de Invenciones

y Marcas. .
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Las normas relacionadas con la imitacibn dc¢ las marcas son -
aplicables a los nombres comerciales. Las que se refieren al
uso de las marcas también son aplicables 2 tales nombres.

Tampoco son buenos los nombres que denoten una denominacidn -
geogrifica, ni aquellos que impliquen una designacidén de pro-
veniencia, ni los que abarquen denominaciones capaces de enga-
fiar a la clientela en cuantc al origen y calidad de las mercan
cias y no pueden admitirse nombres formados por palabras de -
lenguas vivas extranjeras cuando el establecimiento comercie
con objetos fabricados en México o cuando no sea sucursal o -
agencia de una negociacibn extranjera. De lo anterior resulta
un lucro. indebido de los competidores y del pliblico por cl uso
de las denominaciones que se han declarado vedadas.

Existen diversas opiniones en cuanto a la naturaleza del nom -
bre comercial,al quererlo diferenciar de otras instituciones
con las que guarda semejanza.

La principal divergencia de opinibn consiste en que es un bien
patrimonial por una parte, lo que lo considera como una cosa -

diferente.

La principal critica a la idea de un bien patrimonial estéd. en

que- existen numerosas diferencias entre el derecho de propiec --

~.dad clésico y el derecho al nombre, porque consideran que va -

Hrioé lo pueden detentar al mismo tiempo en primer-lugar y @ de
que no hay ius abutendi en segundo lugar y que'ademﬁs no hay
libre disposicidn.

Podemos ‘decir gque el que usurpa un nombre no excluye de su uso
al propietario; y esa usurpacibn es parcial en el sentido - -



de que no estorba al ‘legitimo titular, y a la vez afiyma el
concepto de propiedad, la circunstancia de que el segundo se
hace acreedor a una pena.

En lo que se refiere al nombre propio, no se observa el dere-
cho de extinguirlo, de destruirlo, porque no hay medios para
despojarse de €1 ni para renunciarlo, puede afirmarse que el
ius abutendi ya se bate en retirada frente al concepto social
del derecho de propiedad, y ademds cn una correcta interpreta
cidén de los ordenamientos aplicables. E1 nombre comercial si
puede mudarse por otro, con lo que el primero sc obstruye y
desaparece. Ademis puede abandonarse.

Hay quienes dicen que ¢l nombre comercial es un bien incorpd-
reo, equiparable a los 'derechos intelectuales'" o derechos de
autor pero esta idea no es aceptable porque nada se crea.

Otros sostienen que el nombre de comercio es una expresidn -
simple de 1la personalidad juridica del comerciante, por lo -
que no se puede vender; no es objeto de ejecucibén y no es rei
vindicable.

Realmente el nombre comercial tiene un valor econdmico y no
deja de pertenecer a alguien, de suerte que no puede prescin-
dirse del concepto de propiedad,

El nombre comercial es un bien y el derecho sobre &1 es un de
recho de propiedad con modalidades especificas, con limitacio
nes expresas{ en la Ley es un derecho privilegiado en funci6én
de colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio
de la empresa y sobre el cual su duefio. tiene un derecho exclu
sivo de uso.



El maestro E. Mantilla Molina, clasifica los elementos de 1las
negociaciones mercantiles en corporales ¢ incorporales, inciu-
vendo en el primer grupo los mucbles y cnseres, las mercancias
Yy las materias primas y dentro del segundoe grupo a la cliente
la, el derecho de arrendamiento, los derechos de autor y la -
propiedad industrial que es de la que nos ocupamos en una de

sus variadas pluralidades o sea la regularizaci®dn dc los nom -

bres comerciales.

La propiedad industrial ticne por objeto la proteccién de la -
negociacibn cuya funcidn sea la explotacién de cierta activi -
dad de comercio a través de la figura juridica del nombre co
mercial; relacionados con dicha negociacidn,

En razdn de que el nombre de comercio juega un papel importan-

te en la vida mercantil moderna sc¢ hace merecedor de preoteccifn
por las repercusiones que ticne en la propiedad de un necgocio.

Es un elemento importante. Cualquicr usurpacidn es causa de -

fracaso en una empresa, lo cual es deseable evitar desde todos

los puntos de vista, por los trastornos que pudiese causarse -

al consumidor.

Por otro lade la colectividad merece proteccidn, en particular
los menos experimentados.

La usurpacidn del nombre comercial puede constituir una de las
formas méds innobles de la competencia desleal y nunca como has
ta ahora habian existido tantos medios a la disposicién de ter
ceros, para beneficiarse del esfuerzo de otros con toda facili
dad.

La capacidad, habilidad, calidad y precios, entre otras cosas



se protegen a través de la tutela del nombre comercial, evitan-
do el desvio de clientela de un comercio hacia el de un usurpa-

dor.

En Gltima instancia la clientela es cl objeto de proteccibn -
cuando sc¢ tutela el nombre comercial, pues la ley sefiala que =~
"el nombre se protegerd en la extensifn de 1a clientela efecti-
va'', es decir: que la clientela desempefia un papel muy importan
te para determinar el alcance de la proteccidn.

La clientela efectiva de un negocio implica el grado de éxito
alcanzado por la empresa,

Algunos afirman que la clientela no es valuable, que estd aso -
ciada a la personalidad del comerciante, que es un elemento --
aleatorio y que al transmitirse una empresa se transfiere algo
que no es susceptible de medicidn y que entrafia improbabilidad

e incertidumbre.

Es necesario determinar que la clientela debe entenderse en fun
cidn de la competencia mercantil, que :s6élo es un grupo de com -
pradorés que recurren a ese negocio por no tener otras de donde

surtirse,

Es el uso constante el que confiere dereche para obtener la . tu
tela del nombre comercial y proteccidn de la clientela, usoc que
puede 'ser en diversas formas,

El momento en que el nombre de comercioc adquiere la proteccién
seria. tratindose de una razdn social a partir de la constitu --
¢ign -de una empresa; si es comerciante individual, desde que ha
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ce su manifestaci6n de apertura, si es cambioc de nombre en un
negocio ya establecido, desde el momento en que participe ese
cambio.

En los casos de negociaciones que todavia no inician actividad
comercial alguna, pero que de antemano hacen propaganda para -
darse a conocer por medio de publicidad, la fecha a partir de
la que se adquiere la proteccidn seri la que tenga por hecho el
primer anuncio, pues desde ese momento esti naciendo la cliente
la potencial.

La proteccifn al nombre comercial, pese a la buena intencibn de
la ley, adolece de defectos en la redaccién de los preceptos,
pues las penas son impuestas en su expresidn menor y las autori
dades usualmente se inclinan por la imposicidén de una multa, en
lugar de prisidn.

Puede darse el caso de que el duefio de un nombre comercial haga
la publicacidn respectiva en la Gaceta de Invenciones y Marcas,
pdr lo que estard exento de comprobar el posible dolo del in --
fractor, pero iqué sucede si Este fltimo ha tenido la precau --
cidn de hacer publicar el nombre adelantindose al legitimo titu
lar? tendrid a su favor la falta de dolo.

Si el infractor logra la publicacidn en la forma descrita, el
interesado tendrid que ejercer una accibn especial para hacer - -
que cesen los efectos de la publicacibn y pueda obligarsec al
vasor a descontinuar el fraude.

[o%
|=

El nombre de comercio tiene como finalidad identificar a un. co
" merciante o su negociacidn, distingue la actividad comercial de
“una persona con otra. - Asimismo representa el conjunto de cuali
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dades poseidas por la empresa como la seriedad, calidad, hones
tidad y eficiencia entre otras cosas. Es al misme tiempo la
identificacidn de la.clientela, la cual no puede pesarse, me =
dirse ni sentirse, pero tiene un valor econdmico y se compra y
se vende; por lo tanto puede representarse c identificarse por
simbolos.

El valor del nombre comercial reside en la probabilidad de que
la clientela continfie el patrocinio, por lo que casi siempre
el nombre representa un valor econdmico de mayor consideracibn
que de una marca, por ello la proteccifn que se le imparte de
biera ser mis amplia.

La protecci®n al nombre comercial es‘tangible a partir del si
glo pasado, en la Convencibén de la Unidn de Paris de 1833 en -
donde por primera vez se acordd proteger el nombre comercial,
en forma internacional independientemente de la obligacidén de
depbsito o de la idea de nacionalidad, Se otorgé amparo a los
nombres de los fabricantes porque el nombre comercial en mGlti
ples ocasiones venia a constituir una marca segfin el uso de en
tonces. ‘

El pacto de la Convencibn de la Unibn en Paris en su Articulo:
8o0. sefiala: "El nombre comercial se protegeri en todos los pai
ses de la Unibn sin obligacién de depbésito o registro, ya sea
‘que forme parte de una marca de fibrica o de comercio o no".

Con basé en lo anterior, nuestra legislaci6én de la materia es
tablece que es propiedad de toda persona fisica o moral, pro -

- ductora o comerciante su nombre comercial y en consecuencia el
derecho de su uso exclusivo del mismo, por lo que se protegerd
.sin obllga516n de deposlto o reg1stro, ‘en la extensidén del cam
po de la cllentela efectiva.
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En realidad, el derecho al nombre de comercio, deriva de las
reglas que establecen los usos honrados en el comercio, es -
una forma de proteccibfn contra la competencia desleal.

En ocasiones el nombre de comercio puede coincidir con el -
nombre propio del comerciante, pero eso ya viene siendo una
excepcidn, pues es comfin que los comerciantes que actfian ba
jo su nombre afiadan denominaciones distintivas para sefialar
sus establecimientos, con el fin de evitar los hombnimos en
el mismo ramo.

Asimismo puede suceder que el nombre de comercio coincida -
con el de la razdn social por economia de esfuerso. Pero
el nombre comercial puede ser muy difercnte de la razén 50
cial, bien porque aquel haya pertenecido en el pasadec a di -
versas personas juridicas y ha sido adquirida por otras de -
distinta denominacién, que han deseado preservar el nombre
Hpor el valor quec representa, bien porque la razbn social sea
inepta desde el punto de vista de su fuerza expresiva para -
designar establecimientos de cierto tipo en los que sc expen
dan articulos de ciertas caracteristicas.

A'veces también el nombre comercial no coincide con la deno-
minacidn del emblema por seguir cierta tradicidn. En  estos
:casos existe diferencia entre el nombre del comerc1o y la ra
z&n social, cualqu1era que é&sta sea.

B) ' EL NOMBRE COMERCIAL COMO ELEMENTO DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL )

Cuando aparecieron en el transcurso del siglo pasado los de
rechos industriales muy semejantes a los derechos que confie
~ ren las obras artisticas y literarias, se tratd6 de clasifi -
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carlos dentro del cuadro clfisico que comprende los derechos -
reales y los derechos personales.

Rubén de Couder, admite que se trata de derechos reales, pero
se le hizo la observacidn que tanto los derechos industriales
y los artisticos no se ejercian sobre objetos materiales; ya
que los derechos. industriales y artisticos representaban en
com@in con el derecho de propiedad, los caracteres de ser di-
rectos, absolutos y exclusivos, admitiéndose que se trataba -
de una especie de propiedad que no recalia sobre objetos mate-
riales y se admitibd en virtud de las caracteristicas el nom -
bre de Propiedad Industrial, adoptado mundialmente, distin -
guiéndose de la Propiedad Intelectual (1).

En francia tratadistas de la materia como A. Laborde y R. -
‘Achille Levy, estdn de acuerdo en considerar a la propiedad
del nombre comercial como un derecho absoluto, perpetuo y ex
clusivo en la misma medida que la propiedad comin.

Teoria criticable de alglin modo, pues el argentino Pedro - -
Breuer Moreno considera que el Nombre Comercial no es exclusi
vo en el mismo grado que la propiedad comGn, pues un mismo -
nombre puede ser usado por diversos comerciantes.

Tampoco el derecho al nombre comercial lo considera ser abso-

iuto, pues no podria prohibirse a un legitimo sucesor gque in
vocara éste carficter enunciande el nombre del antecésor, ade-

k - més el derecho al nombre cede ante el del titular de una mar
ca registrada o un nombre comercial preexistente.

‘(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pdg. 68.



Ed Picard, se apart6 de la inclusifn del derecho al nombre en
la clasificacidn romana. Incluyé derechos del inventor; las
marcas, modelos, dibujos y el Nombre Comercial entre los 1la
mados derechos de autor o derechos de invencién, pues en todo
derecho se observan tres elementos: el sujeto que lo cjercita,
el objeto sobre el que se ejercita y la relacidn juridica en
tre el sujeto y el objeto.

Segin Picard una clasificacidn de derechos s6lo podria basar-
se en el objeto, pues el sujeto es siempre el mismo; el obje-
to puede variar con la relacidén juridica.

En la teoria cldsica aparecen los.derechos reales que tienen
por objeto cosas materiales y los derechos personales que tie
nen por objeto actos que una persona estd obligada a hacer o
no hacer, son los que tienen una cualidad juridica; como la -
tutela, el matrimonio, etc,

Picard propone una tercera categoria; la de los derechos inte
lectuales que no se refieren ni a.una cosa, ni a un acto. Ad
mite una graduacidn en los derechos intelectuales e incluye -
entre ellos a los derechos sobre marcas y el nombre comercial.
Para Picard la justificacidn se encontraba &n el trabajo de
creacidén intelectual que suponia la obra artistica o el inven '
to, aunque en realidad tanto cen las marcas como en el nombre
comercial, ¢l esfuerzo intelectual de creacifn estd reducido
a un minimo, pero csa pequeiiisima aplicacién personal del es
piritu, bastarfa para incluirlo entre los derechos intelectua
les. (1)

Al mismo tiempo que Picard; Joseph Kohler en Alemania, llega

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pdg. 70
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a conclusiones semejantes cuando formula su teoria de los dere-
chos inmateriales. Kohler afirma que la nocibn del derecho no
es mis que el sentimiento en un estado de cultura dado de la -
justa relacidn entre el individuo y la colectividad.

Mis que respeto hacia la personalidad del titular, existe en
el reconocimiento de los derechos inmateriales un reconocimien
to involuntario emanado de la conveniencia social.

Para Kohler la justificacidn de una institucidn juridica depen
de de la accidn de las fuerzas sociales que ponen en juego los
actos que luegovconstituyen el derecho. Es socialmente conve-
niente, en la &poca actual, que los derechos del artista, ' los
derechos del inventor o los derechos del titular de una marca
o nombre comercial, sean sancionados y respetados.

Para el tratadista Pedro C, Breuer Moreno, "el derecho de un -
fabricante sobre su marca, como todos los demds derechos inte
lectuales, estf legitimado por el trabajo', pues no puede bas
tar por si sola para justificar la existencia de los derechos

inmateriales.

El trabajo debe merccer respeto, pero una vez efectuado, pues
el comerciante que registra una marca, o aquel que adopta un -
nombre comercial y no han efectuado trabajo alguno esti obliga
do a la compfobaciﬁn de su uso en determinado lapso de tiempo.
.Sin embargo ellos tienen desde el momento del registro o de la
‘adopcidn del nomBre; un derecho perfectamente eficaz sobre la

marca o sobre el nombre.

En resumen, todos los derechos inmateriales o intelectuales,
tienen como justificacidn el interés colectivo concurrente. con
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el interés del titular; interés puramente econbmico en los de
rechos industriales como patentes, marcas y nombres comercia-
les; econbmico y moral en los derechos literarios y artisti -

cOos.

Dentro de los bienes de propiedad inmaterial, sec forman dos
grandes grupos, El primero comprende las obras de la inteli-
gencia 'y del ingenio humano, que se manifiestan en el campo -
de las artes y de las ciencias, creando lo que se counoce como
propiedad intelectual; el otro grupo corresponde a lo que se
conoce como propiedad industrial, constituido por las produc-
ciones que operan en el campo industrial y comercial.

La teoria de la propiedad industrial consiste en una regulari
zacidén juridica del juego de la competencia entre los produc-
tores. - Competencia considerada por cconomistas y socidlogos
como la ley social por excelencia, no puede ser ilimitada, ni
puede constituir para un comerciante o un industrial un dere-
cho absoluto, porque de ser asi surgirian conflictos insolu -
bles.

El derecho a la propiedad industrial es una prerrogativa en
provecho de un establecimiento de industria o de comercioc con
tra sus competidores., Se le define como un nombre colectivo
~que designa el conjunto de institutos juridicos o leyes - que
“tienden a garantizar la suma de derecho deducides de la acti-
‘vidad industrial o comercial de una persona y asegurar la - -
‘lealtad de la concurrencia industrial y comercial (1},

"El.primer grupo de objetos de los derechos de la propiedad in

(1) Pedro C. Breuer Maoreno,- Op. Cit., P&g. 103,



dustrial comprende las creaciones nuevas, como las: a) paten-
tes de invencidn, b) modelos dec utilidad, ¢) modelos industria
les y d) los dibujos o disefios industriales. El derecho en -
estos casos, se caracteriza porque ¢l titulo otorgado por 1la
Ley, otorga en beneficio del autor durante un plazo limitado
un derecho exclusivo de empleo o de explotacidn del objeto -
protegido, ascgurando asi sus titulares la conquista de la
clientela, puesto que nadje podrd reproducir la obra creada.

En la segunda clase de objetos de las prerrogativas industria
les, encontramos: a) las marcas, b) el nombre comercial, c)
el aviso comercial, d} la ensefa, ¢) indicaciones de origen,
f) los secretos de fidbrica, g) las recompensas industrigles,'
h) la represién de la competencia desleal.

Estos signos tienen la fimalidad de proteger, afirmar y de ex
tender la actividad del empresario y sus relaciones con el pl
blico consumidor; son signos ligados con la empresa a la que
protegen, aungque no aseguran a su titular un verdadero monopo
lio como en el caso de las creaciones nuevas, pues Gnicamente
son de uso exclusive de un productor ¢ comerciante y concu --
rren a la conservacidn de la clientela.

De lo anterior como ya sc observa, deriva la proteccidn del
nombre comercial por el derecho industrial, en nuestro caso
por la actual ley de Invenciones y Marcas.

El nombre comercial puede protegerse como marca cuando el sig -
no-que lo representa satisface las exigencias que para las -

marcas sefiala la Ley.

"En este caso el nombre comercial goza de una doble proteccifmn,



como signo que distingue un establecimiento comercial y como
un elemento o agente diferenciador de mercancfas. Proteccidn

igualmente reconocida por el Convenio de la Unidn de Paris que
en su Articulo 80. como ya veremos mis adelante, estipula que
el nombre comercial estd protegido en todos los paises de 1a
Unidn, sin obligacidén de depdsito o registro, ya forme parte o
de una nueva fdbrica o de un comercio (1).

c) NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Ha sido motivo de diversas discusiones determinar la naturale-

za jurfidica del nombre comercial, al respecto existen las si
guientes teorias:

A.- Nombre civil como un bien extrapatrimonial.

Se dice que el derecho al nombre y al derecho de propiedad
contienen muchas diferencias como son:

1} Varias personas pueden detentar el mismo.nombre al mnis
mo tiempo.

2) Que no hay libre disposicifn del nombre.

3} Que el nombre es un bien extrapatrimonial,

. 4) Que tieme por objeto distinguir a una persona de las de

mis.

'S)VGarantizé la no interferencia en la . esfera juridica’ de
1a persona, ' ’

B.- Nombre comercial como un bien patrimonial.

Se.dice que 1a diferencia que existe entre el nombre comercial

(1) David Rangel Medina.- Tratado de Derecho Marcario.- Ediﬁo-

rial de Libros de México, S.A. 1960, Piag. 136,

i
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y el nombre civil, es que el primero sirve para identificar y
distinguir a un comerciante de su negociacifn, de sus competi
dores; pero también representa un coenjunto de cualidades po -
seidas por una empresa, las que necesariamente se traducen en
clientela, la que posee por razbén, natural un valor econdmi -
co, que se toma en cuenta en las operaciones comerciales.

Es decir, un nombre comercial que durante largo tiempo se ha
acreditado entre el pliblico consumider tiene un valor intangi
ble que comercialmente se hace valer,

Por lo que respecta a la falta de exclusividad en el uso del
nombre, se argumenta que quien usurpa un nombre comercial, no
priva a su legitimo titular del uso del mismo; y se afirma el
concepto de la propiedad de nombre, pues el usurpador se hace

acreedor a una pena.

En relacif6n a una libre disposicifn del mismo, se indica que
,el nombre comercial puede extinguirse al ser cambiado por
otro y puede asimismo, transmitirse dentro de ciertas limita-

-ciones,

Es evidente que el nombre comercial puede formar parte del pa
trimonio de una persona, pues el derecho sobre el mismo se -

traduce en dinero.

Existe jurisprudencia en Espafia, que .acepta el sentido de una
propiedad de un bien mueble haci&ndolo extensivo' a las demés
modalidades de la propiedad -industrial.

El tratadista Don José Pella y Forgas, en su "Tratado de Pa -
tentes - 'de Invencidn", justifica que el Iegislador. se aferrase
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a las viejas tradiciones del pasado, pues no habia podido hacer
se cargo de la organizacidn industrial moderna y del gran valor
adquirido por la propiedad mobiliaria y descubrir la fuente nuc
va e inagotable que representaba &€sta. -

Don José& Castan, sostiene en su obra, "Derecho Civil Espafiol™ -
que las cosas se clasifican en corporales e incorporales, sien
do las primeras las que tienen una existencia concreta eﬂ la -
naturaleza y las incorporales, las que sBlo tienen una existen
cia intelectual y juridica. Indica una posesidn muy moderna
de cosas incorporales, incluyendo en éstas "las obras del‘ingg
nio y el nombre civil y comercial" (1).

El nombre comercial posce un valor estimable en dinevro, es un
verdadero bien, un elemento del patrimonio.

El nombre civil al convertirse en comercial, pasa de la categg
ria de los privilegios morales a la de los bienes pecunarios.

La diferencia del nombre usado en la vida civil y en la comer-
cial nmo es diferencia de naturaleza o de funcidn, sine sélo de

importancia econfmica.

La denominacidén comercial es una propiedad y en consecuencia,
es susceptible de todos 1os derechos y de todas las defensas
de Esta, es una propiedad, porque tiene un valor en cambio.

El Cédigo Civfl,Espaﬁol, define los bienes muebles en el senti
do de que son susceptibles de apropiacién, que pueden transpor

(1) Castan Tobeﬁas‘José.w' Derecho Civil Espafiol .- Editorial
Reus, Madrid 1952, Pig. 94.- ‘
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tarse de un punto a otro sin menoscabo de la cosa inmuchle a
que estuvieran unidos, Sigue un doble criteric de eliminacién
y definicibn con relacidn a esa clasc de bienes. Probablemen-
te, el legislador considera innecesario, al redactar el Esta-
tuto de la Propiedad Industrial Espafiola, dar definicidn algu

na, de la naturaleza de esa clase de bienes, con mayor motivo

por haberse pronunciado ya en el mis alto tribunal sobre la na
turaleza de esos bienes, que los considera de manera clara co
mo muebles.

De ahi siguid una natural consecuencia de orden juridico, vy

es que, equiparindoles estos bienes en sus diferentes modalida
des, a la consideracién de biencs muebles, pasan a ser simbolo
del crédito personal y social y constituyen una propiedad tan
legitima y respectable como cualquicra otra y; en censecuencia,
susceptible de posesién, modos de adquirir, transmitir y demds
que el Derecho Civil Espafiol reconoce (1).

D) COMPETENCIA DESLEAL

El elemento juridico esencia en la competencia desleal, es cl
engafio al pGblico consumidor. Eso no quiere decir que quien

logre atraerse una clientela con engafio, no actfie con fraude
y perjuicio para los restantes consumidores que se han servido
de medios leales y honestos sin maniobras engafiosas que tien -
dan a hacer a aparecer como verdadero lo que es falso, con el
fin de sustraer al competidor por medios engafiosos, valores -
que le pertenecen. o

La afirmaci6n de ventas nc¢ veraces a las circunstancias rea -

(1) Luis Durdn Corretger.- El Nombre Comercial; Fuentes Lega -
ies.- Primera Edicién.- Barcelona 1944, Pdg. 138.-
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les que definen la posicidn del cmpresario en el mercado, [}
utiliza como medic de atraccibn de clientela la atribucidn de
calidades inexactas u los productos o los scrvicios ofrecidos.

Tales afirmaciones, constituyen un medio desleal pretendien-
do compradores con sefiuelos de bondades en el competidor ofe-
Tente o en sus productos o servicios que no ecxisten en reuli-
dad, induciendo a los consumidores que pueden resultar desvia
dos de sus proveecdores habituales, con engaiio; y es en e¢so en
lo que radica la ilicitud de la conducta.

La publicidad cemercial en cualquiera de sus manifestaciones
y modalidades, es el medio mds frecuente de hacer llegar al -
plblico estas afirmaciones y juicios falsos, o bien pucden -
contenerse tambi&n en las indicaciones incorporadas direccta

mente a los productos 0 a sus etiquetas, envases, cmbalajes,

etc.

En casos extremos la ilicitud del acto puede revestir caric -
ter penal, pues en ciertos supuestos, la atribucidn de cuali-
dades falsas a los productos puede dar lugar a la comisibn de
un delito de estafa.

Los competidores se califican a sI mismos como los mejores .y
cantan las excelencias de sus servicios y la bondad de sus pro
ductos en términos superlativos; @sta actitud se dua prictica-
mente y a nadie sorprende ni cngafia.

Otra cosa ocurre, cuando se afirma quc poscen titulos o recom-
pensas industriales que no existen en realidad, o se afirmaque
el oferente es rcpresentante cxclusivo de una determinada  fir
ma sin serlo, o que goza de patentes, marcas u otros derechos
de propiedad industrial que no lc¢ perteneccen.



Un caso especial de afirmacibn implicita de cualidades inexuac-
tas en los productos, lo constituye la falsa afirmacibn de que
han sido elaborados, en un lugar geogriifico determinado o que
proceden de €1. Hay cn efecto, poblaciones, parajes o zonas -
geogrificas que se han hecho notar en el mercado de determina-
dos productos por las firmas peculiares que los caracterizan,

como por ejemplo la produccidn vinfcola, la afirmacién de que
unos determinados vinos proceden de la regidn de California o
Jerez, sin responder a la realidad; implica la falsa indicacidn
de unas determinadas cualidades en el producto perfectamente -

conocidas en el mercado.

La materia, en algunos regimenes juridicos como el francés da
lugar a dos tipos de instituciones, como son:

a) La falsa indicacidén de procedencia y b) El uso indebido de
una denominacidn de origen. La razfn est8 en que el uso de -
esus denominaciones de origen se encuentran reservadas a los
industriales y comerciantes establecidas en la zona geogrifica
de interés y esti sometido a un rE€gimen administrativo pecu -
liar, del que forma parte un acto expreso de delimitacibn de
lugar geogrifico brotegido, acto que cumple funcidén semejante
a la del registro, cuando se trata de signos mercantiles como

la marca o el nombre comercial.

Otra clasc de competencia desleal, es la de las 1lamadas ven-
tas con regalo, en que tratc de captarse la adhesifn del com -
prador mediante la entrega con la mercancia comparada de obje-
tos distintos., La ilicitud de estas ventas, radica en que leo
gran atraer al consumidor con estimulos que no derivan de las
cualidades ni del precio del producto ofrecido. Claro estd -
que esda ilicitud depende del valor del regalo, en proporciéh
con el precio del producto que se adquiere.
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Por Gltimo también, sc puede considerar como acto ilicite in
cluido en la disciplina de la competencia desleal, el anuncio
0 1la simulacidn de rebajas de precios y ventas en liquidacidn
que no correspondan a la recalidad. También el elemento anti
juridico y el medio de que se vale el competidor en su inten-
cidn de atraer a la clientela de sus rivalces; es a través de
engafio.

Con el sefiuelo de que se procede a vender a precios rebaja-
dos por diversas razones como quicbra o liquidacidn, etc., re
sultan atraidos con engafio los consumidores, si los hechos no
son exactos o que los precios no estén rebajados realmente -
con relacién a los impuestos por los demis competidores.

La 'sancién a toda esta clase ha de ser la que corresponda -
‘siempre a la disciplina de la lealtad en la competencia, o -
sca la posibilidad de que el perjudicado, mediante la accién

que da lugar a la competencia desleal, como acto ilicito y co
mo resultado, se obtenga la cesacién de la conducta perjudi -
cial y la reparacién de los daifios y perjuicios causados.

La doctrina espafiola lo define como un conjunto de conductas
contrarias 'a la probidad comercial y rechazadas por ¢l concen
so social que en la generalidad de las legislaciones se  cono
ce como chpetencia desleal, o bien comoc toda tentativa de- -
apfovecharse indebidamente de las ventajas, de una reputacidn
industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otra que
tenga su propiedad al amparo-de la Ley o bien falsas indica -
ciones de procedencia de crédito y reputacidn industrial. En
resumen, se consideran como hechos constitutivos de competen
cia flicita: '
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~ La imitaci6n de muestras, r6tulos, fachadas, adornos o cual-
quicr otro signo que pueda originar una confusifn con otro
establecimiento de igual clase. contiguo o muy cercano.

- Escoger como razdén social, un lemu en c¢l quc esté incluido -
el nombre de una localidad conocida por la existencia de wun
respetado establecimiento con objeto de aprovecharse ilicita
mente de su nombre.

- La imitacidn de embalajes que induzca en forma tal, a confu-

sidn.

- Propagar a sabiendas, falsas informaciones contra un rival -
con objeto de quitarle su clientela.

- Publicar anuncios, reclamos o artitulos de peribdico, que -
tiendan a despreciar la calidad de los productos de un compe

tidor.

- Anunciarse de un modo general y contrario a la realidad de
los hechos, como depositario de un producto nacional o extran

jero.

- El1 empleo, sin la competente autorizacidn; de indicuciones o
términos tales como preparado segln la férmula de ........ a
no ser que la fS&rmula o el procedimiento pertenezcan al domi

nio piblico.

‘En resumen, la identificacidn de un sujecto mediante la asigna-
‘cién de un nombre se traduce siempre ecn su individualizacidn -
frente a otros, asumiendo por tanto und funcidn de distincién.

Pero esta funcibn cuando se trata de la cmpresa, ticne dos va
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riantes definidas:

a) Una, es la que permite reconocer a la cmpresa, como organi
zacién de medios que persigue un fin econdmico y actiia en
el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de modo

que el pliblico no la confunda con ellas.

h) Se limita Gnicamente a mentar a la empresa como sujeto ju-
ridico al que han de imputarse 1los actos y negocios juridi
cos que deben atribuirseles (1),

Frente al nombre de 1a empresa, o nombre comercial, estdi el

sujeto empresario; su nombre propio o sea cuando se trata de

personas fisicas, estd constitulda por su nombre civil, v en
las personas juridicas por su razdn social.

El nombre comercial es de uso facultativo y voluntaric, pues
4 nadie puede obligirsele a usar para su empresa una denomi-
naocldn, lo hard si asi le conviene y lo decide el propio in-

teresado, en cambio ¢l nombre propic es de uso obligatorio,
pues nadie puede dejar de tener su nombre con ¢l que sea in

dividualizado como sujeto juridico.

El nombre comercial es una institucidn gque forma parte del

Dereche Industrial que contempla las relaciones y los nego -
su

ctos juridicos desde una perspectiva concurrencial, por
del

repercusidén en la posicidén de los terceros competidores
titular, ajenos al derecho o a la relacidn juridica de que -

{13 Bufete Gémez-Acibo y Pombo.- _Apuntes de Propiedad Indus-
trianl para aspirantes a Agente Repistral en.Espana, 1981,

inddito, pig. 57.



se trate, cn cambio el nombre propio se rige por las reglas ge
nerales del derecho privado, por el Cédigo Civil cuando se tra
ta de personas fisicas y por el Cédigo de Comercio y la Ley de
Sociedades Mercantiles, cuande se trata de personas morales.

El nombre propio es instransmisible y no es estrictamente un -
bien, sino el atributo personal de un sujeto que posee un dere
cho absoluto sobre €1, pero no un derecho excluyente estricta-
mente hablando, pues nadie tiende a impedir a otro que use con
posterioridad un nombre parecido o semejantec al suyo, el cual
para su regulacidn requiere tan solo de una suficiente identi-
ficacisn del sujeto.

En cuanto a las personas morales, sucle decirse que poseen un
derecho exclusivo al uso de su razén social, situacidén no muy
exacta, pues lo que sucede es que la Ley prohibe que se consti
tuya posteriormente otra sociedad con la misma denominacién;
en cambio con el nombre comercial a pesar de estar tefiido de
un caricter personal, tiene la condicidén de un verdadero bien
inmaterial, es transmisible y enajenable sin restriccidn algu-
na, se constituye en un objeto juridico autdnomo sobre el = que
recae un derecho absoluto de exclusifn que evite la confundibi
lidad en el mercado ante su clientcla efectiva.

Nuestra Constitucién. Polftica, en el primer parrafo del Art;cu
lo Cuarto, consagra el principio de la libertad de comercio y

de trabajo al sefialar:

"A ninguna pérsoné podrd impedirsele que se dedique a la profe
si6én, industria comercio o trabajo que‘le acomode siendo 1ici-



tos. El cjcrcicio de esta libertad sdle podri vedarse por dc
terminaci6én judicial, cuando se ataquen los dercchos de terce
ros, o por la resolucién gubernativa, dictada en los térmi -
nos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de 1a -
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo
sino por resolucidn judicial".

Conforme a un anfilisis gramatical, la libertad al ejercicio
de una profesidén industrial, comercio o trabajo, es una facul
tad limitada que permite y autoriza al comerciante a acudir a
todos aquellos medios leales de 1lucha, a fin de imponerse o -
imponer sus productos en el mercado en contra de sus competi-
dores.

Por lo tanto, el fin de mermar el patrimonio ajenc para incre
mentar el propio lesionando y desviando la clientela, serf ac
to de competencia desleal.

El legislador en nuestro derecho positivo se ha preocupado -
por establecer y citar una serie de normas en contra de los -
monopolios, asi como evitar los actos que tiendan al mismo y
por lo -que a la materia de competencia desleal se refiere, cs
de notarse la preocupacidn por medio de varios ordenamientos
legales en los actos de competencia desleal, dando como resul
tado, que dentro de todos los ordenamientos juridices, vigen-
tes, existe alguna norma provisora en contra de la competen -
cia desleal.

La Ley de. Invenciones y Marcas, es la Ley que dentro de su -
cuérpo juridico, deberia contener normas mids especificas ten
dientes a regular este problema,‘Como es el caso del Articulo
10 Bis del Convenic de la Uni6n de paris, al sefalar que:
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"Constituye competencia desleal todo acto contrario a los usos
honrados en materia industrial o comercial', entendiéndose que
en los actos contrarios a los usos honrados del comercio se de
ben apreciar todos aquellos actos que eviten o dificulten el -
libre acceso de la clientela al establecimiento del competidor,
actos que scan como de propaganda incidiosa, las comparaciones
denigrantes y las pretenciones falsas de control de mercados.

La Unidn Panamericana con cede en Washington, D.C., en 1929,
acordd con respecto a.la "“"Represidn de la Competencia Desleal",
Articulo 20, que '"cualquier acto hecho contrario a la buena fé
comercial o al desarrollo normal y honrado de la industria o
actividades comerciales, seri considerado como de competencia
desleal y por lo tanto injusto y prohibido",

Nuestra Ley deberia establecer que para el delito de competen
cia desleal exista,€ste debe suscitarse debido a la falsifi-
cacibn, imitacidn de marca o de patente, de nombre comercial,
etc,, que se de entre un comerciante y otro que a la vez sean
competidores. ’

El Articulo 227 de la Ley de Invenciones y Marcas, establece
las sanciones que caerin sobre el delito concurrente, indepen
dientemente de la falsificacifn o imitacidn y de competencia
que puedan tener con otro comerciante que actla con dolo.

Podriamos decir que el uso del nombre comercial proviene de -
las reglas establecidas por los usos honrados en el comercio
vy es una modalidad de la proteccibn contra la competencia 11i

cita.
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El propietario de un nombre comercial que obtiene la anulacibn
administrativa en contra de un tercero, cuando su derecho ex--
clusiveo es violado, podri presentar querella contra el infrac-
tor para que s¢ le impongan las penas que la Ley de Invencio -
nes y Marcas establece, adem&s de poder exigir civilmente los
dafios y perjuicios que correspondan y de hacer que cese la usur
pacidn si es el caso (1).

En conclusién de lo anterior, podemos entender como Competen -
cia Desleal:

a) Cualquier acto capaz. de crear confusidn por cualquier medio
con respecto del establecimienta, productos o actividad ‘in
dustrial o comercial.

b) Aseveraciones falsas con relacidbn al ejercicio de comercio
capaz de desacreditar a un competidor.

c) Indicaciones o aseveraciones que induzcan al pfiblico aerror
sobre 1la naturaleza, el modo de fabricacidn, caracteristi -
cas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos

"E) - PROTECCION DE LA. CLIENTELA
“E1 nombre comercial juega un papel muy importante en la vida
meréantil del mundo moderno, en base a la prosperidad de una -

‘negociaci®n, por lo que tal nombre merece, una nroteccibn.

) Con la posible usurpacifn, seria causa del f;acaéo de una em-
~./presa establecida y con cierto prestigio adquirido a través -

(1) Guillermo A. Sesma Maulion.- Competenc1a Desleal cn- ka Prol
* piedad Industrial.- Méx1co, D. F., 1969, Pag. 31.
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del tiempo, situacifn que hace nccesarie evitar tal usurpacidn
por ‘los trastornos que se¢ causen al consumidor en general, por
que ademids de dar una proteccidén al nombre comercial y su titu
lar, tambi&n los consumidores, la clientela efectiva, merecen
la misma proteccidn para ponerlos al abrigo de confusiones,

La competencia desleal como consecuencia de una usurpacidn, -
constituye una forma innoble del pirata mercantil, para benefi
ciarse del crédito y del esfuerzo de otros con la mayor facili
dad.,

Todo tipo de usurpacidn, debe ser perseguida para proteger la
integridad comercial y los intereses de la sociedad.

Cohd-ya se dijo, al mismo tiempo de proteger a la clientela -
efectiva de un comerciante, se estid protegiendo su capacidad y
la calidad de los productos que venda o que fabrique o bien -
los servicios que preste, al igual que los precios que haya es
tablecido y un sin nGmero de circunstancias que caracterizan a

un negocio.

La proteccién del nombre comercial, tiene por objeto evitar el
desvio de la clientela de una negociacidn honesta, hacia el de

un usurpador.

La clientela constituye el bien protegido cuando se tutela .el.
. nombre comercial. La Ley de Propiedad Industrial- de 1942, es-

‘tipulaba que, "el nombre se pfoﬁegerﬁ en la extensidn de la -

clientela efectiva'. De esto se desprende que la clientela -

desempefia un papel muy ‘importante para determinar el alcance

de 1la proteCC1on. Desafortunadamente, como veremos mis. adelan"



te, la Ley vigente cs mds ambigua gue su antecesora, pues seiig
la que el nombre comercial estarf protegido "dentro de una zo
na geogrdfica que abarque la clicntela cfectiva de la empresa,
tomando en cuenta la difusidén del nombre y la posibilidad de

que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores".

Story, jurista norteamericano, define a la clientcla como ‘la
" ventaja o beneficio adquirido por un establecimiento mds alld
de su mero valor de su capital de sus fondos o de su propiedad,
como consecuencia- del patrocinio pfiblico en general y el édnimo
que recibe de los clientes habituales y constantes por su posi
cién local o su reputacifn, por su habilidad o por su eficicn-
cia, o por su puntualidad, por cualquier circunstancia acciden
tal, o afin por antiguedades parcialidades o perjuicios'" (1).
En consecuencia, se puede observar que la clientela es uno de
los conceptos mis complicados e interesantes, no como mero - -
agrado de compradores ocasionales o regularmente constantes,
sino como una generalidad propia parte del negocio, que compren
de también a los clientes probables y futuros.

-En sf, la clientela es sinénimo del €xito que ha alcanzado la
empresa y la posibilidad de seguir obteniéndolo.

En el caso de adquisicién de un negocio en marcha se evitan
riesgos, al igual que gastos de inversidn cn promociones y -

anuncios y la certeza de que el negocio produciera un determi
nado rendimiento.

La experiencia norteamericana, nos ha ensefiado que 1la cliente

(1) Guillermo A. Sesma Mauleon.- Op. Cit. Pdg. 36.



la representa un valor, que¢ no solamente e¢std asociada a la -
personalidad del empresario como un clemento aleatorio, pues
la 1lamada f6rmula "New York" mide a la clientela de 1la si - -
guiente manera:

a) Calcular el promedio de utilidades netas, por un detcrmina-
do nimero de afios.

b} Determinar el promedio anual de inversiones en el mismo pe
riodo.

c) Deducir del promedio anual de utilidades netas un porcentaje
razonable de intcrés calculado sobre ¢l importe de la inver
sibn y el remanente, representard la utilidad que signifi -
ca la clientela por encima de las ganancias normales,

La clientela, es un concepto que entrafia preferencia por cier-
to establecimiento, de donde se entiende que los monopolios no
pueden tener clientela sino s8lo un grupo de compradores, que
acuden a ese negocio por no haber otros de donde surtirse.

No es ficil interpretar el concepto que de clientela efectiva
se sefiala en la Ley de Invenciones y Marcas, pues no sabemos
si se refiere a los clientes habituales de un negocio, o bien
desea abarcar el concepto de clientela que venimos expresando,
sin embarge en una posible usurpacidn de nombre comercial bas
ta que se compruebe que tal acto afecta a los compradores del
negocio legitimo para que se decrete la proteccidn.

Para obtener la tutela del nombre comercial, &ste debe usarse
pGblica y notoriamente, ya sea en ¢l negocio en si o en la ¢co
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rrespondencia, facturas, notas de remisi6n, anuncios. vehicu-
los o propaganda en general, pues el uso es lo que confiere -
derechos, es lo que la Ley define como uso efectivo.

Cabe hacer mencifn; a-la relacidén que existe entre el nombre
comercial y una marca de servicio, pues &éstas auxilian a la
proteccién de tal nombre, sobre todo en giros especiales, que
son los servicios especiales y no la venta, o la comisién, -
porque de otra forma cstos establecimientos no podrén encon -
trar tutela dentro del concepto del nombre comercial.

La pregunta es, ;a partir de cuindo principia la proteccién -
del nombre comercial?, pues en el caso de conflicto puede ha
ber diferencia de fechas, si se trata de una razén social, se
rﬁ desde el momento en que €sta se constituyd =si se trata de
,un comerciante individual, desde que hace su manifestacidn de
apertura; si se trata de un cambio <de nombre, serd desde que
se participa ese cambio: El problema mis serio se presentus,
cuando se comienza a usar un nombre en propaganda de un nego-
cio que todavia no funciona y el cual se pretende acreditar,
pues puede darse el casc de un comerciante que de buena o ma
la fe, adopte ese nombre con la idea de que le corresponde el
derecho por el uso actual de que €1 hace.

Por principio de equidad, por fecha inicial de exblbtacién -
serd la del primer anuncio, porque desde entonces, se con51de
,ra que estd naciendo la clientela potencial. dek negocxo.

De la definicién que sobre el nombre comercial,. hace el " Ar -



‘ticulo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas, surge una proble
midtica en cuanto a la tutela de proteccidn del nombre, pues N
circunseribe la tutela a una zona geogrifica en donde opere el
nombre usurpado y a la vez, comprobar que ahi tiene clientela

efectiva,

Otra problemética, es la difusidn del nombre; hay que compro -
barla para que proceda la proteccidn, lamentablemente no exis-
te ninglin antecedente al respecto, por lo que se deja un am --
plio campo subjetivo a la autoridad administrativa.

Por Gltimo, otra dificultad existe para que la autoridad ejer
za ese criterio subjetivo en cuanto a que ella es la encarga-
da para apreciar la posibilidad de que su uso por un tercero

induzca a error a los consumidores. En tales casos, es proce
dente y conveniente probar que uno o varios clientes se han -
visto engafiados al acudir al establecimiento del nombre inva-
sor, creyendo que se encontraban en la negociacidn que resul-

t6 también afectada.

La tutela del nombre comercial, es una accibn persecutoria de

usurpadores tanto en la via civil como en la penal, para que
se les impongan las penas previstas, hacerlos cesar en la in

vasién‘y exigirles dafios y perjuicios.

“La ‘Ley actual, éonsidera la usurpacidn del nombre como una - -
infracién administrativa y como un delito. De .tal forma, el
‘Articulo 210 en su Fraccidn IV, califica como una infraceidn

administrativa usar dentro de la zona geogrdfica en que resi-
da la clientela efectiva, un nombre comercial semejante en.: -




grado de confusidn con otro que esté ya siendo usado por un ter
cero, para amparar un e¢stablecimiento comercial, industrial o
de servicio, del mismo o similar giro (1).

Asimismo, el Articulo 211, Fraccién VII, establece como delito,
usar dentro de la zona geogrédfica que abarca la clientela efegc
tiva, un nombre comercial igual a otro que ya esté& usado por -
un tercero, para amparar un establecimiento comercial, indus -
trial o de servicio del mismo giro.

Por G1ltimo se determina que se impondri de dos a seis afos de
prisidn y multa de mil a cien mil pesos o una sola de estas pe
nas, a juicio del juez, a quien cometa cualquiera de estos de

litos.

1) César Seplilveda.- El'Sistema Mexicano'de Propiedad Indus. -
"' 'trial.- Editorial PorrGa, S.A., México 1981, Pig.176.
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CAPITULO III
A) LA REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL EN MEXICO

REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL EN LA LEY DE MARCAS Y DE AV
508 Y NOMBRES COMERCIALES DL 1928 Y SU REGLAMENTO.

La Ley de Marcas y Avisos y Nombres Comerciales de 26 de ju-
nio de 1928, introduce el concepto de nombres y avisos comer
ciales y adopta.un sistema mixto atributivo-declarativo.

El articulo 45 de csta ley seflala que el nombre comercial es
de la propiedad exclusiva de toda persona juridica, ya sea -
productora o comerciante.

Asimismo, sejfiala la posibilidad de acusar judicialmente con-
forme a las penas que marca dicha Ley en su capftulo IV,  pu
diendo exigir civilmente la reparacidn de dafios y perjuicios
y hacer que cese la usurpacidn afin sin necesidad de registro,
Ginicamente probando que existié dolo por parte del infractor
lo cual no serfa necesario si el titular hace constar la pu-
blicacidn debida en la Gaceta Oficial de la Propiedad Indus-
trial.

Desafortunadamente, esta ley sSefiala que en cuanto a una soli
citud de publicacién de nombre comercial, sc. procederd en lo
que sea aplicable y no estd regido por precepto especial con
~forme a los articulos referentes a las marcas.

El efecto de la publicacién seria de 10 afios renovables. por
-periodos. de la misma duracidn.

Para obtener la publicacién-del nombre comercial, deberfa presen
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tarse una solicitud de acucrdo al modelo secfialado por el Re -
.glamento expresdndose nombre del propietario, ubicacitn del
establecimiento y el giro del interesado, comprobfindose el -
uso del nombre, Posteriormente se procedia a cxaminar la so
lLicitud relativa, tanto en ¢l aspecto administrativo de los -~
documontos, como en el de averiguar si existia en vigor un -
nombre comercial publicado con anterioridad, igual o semejan-

te.

Tomaba en consideracidn que el traspaso de un establecimiento
industrial o comercial no suponia el derecho cxclusivo de uso
del nombre , salvo estipulacién en contrario entre las partes.

De ser traspasado el derecho a uso del nombre comercial que dis
tinguiera al establecimiento comercial, comprendfa tal traspa
so el derecho al uso exclusivo del nombre como marca, eh caso
de que estuviese registrado, salvo estipulacidn en contrario

y el derécho al uso exclusive del nombre no se extinguia con
el establecimiento comercial o casa de comercio que lo llieva-

se.

En el caso de que desapareciese un establecimiento comercial
o industrial, la Ley en cuestidn no sefiala especificamente en
qué momento deja de existir el nombre comercial.

REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y AVISOS Y NOMBRES
COMERCIALES

Este Reglamento como complemento de la Ley de 1928, se publi-
c6 en el Diario Oficial de la Federacidn el 31 de diciembre -
de 1928, ‘
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Contempla en su capitulo VII las disposiciones correspondien -
tes al nombre comercial, y para la solicitud de su publicacidn,

exigla:

- Nombre comercial que se deseare publicar

- Nombre del propictario

- Ubicacidn del establecimiento, institucidn, etc.

- Negocio a que se dedica el establecimiento, a que correspon
de el nombre

- Nombre del apoderado

- Domicilio para ofr notificaciones en el Distrito Federal.

Un requisito indispensable consistia en comprobar la existen -
cia del establecimiento, mediante la exhibicidn de la escritu-

ra constitutiva.

Tanto la Ley de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales de
1928, Articulo 51, como su respectivo Reglamento en su Articu-
lo 102, hacen remisidn a lo dispuesto en relacién a las mar -
cas, cuando no hubiese precepto legal determinado sobre el nom
bre comercial.

El regalmento en cuestidn contiene en su Capitulo VI, las dis-
posiciones legales que se consideraron necesarias para el caso
de falsificacidn, imitacidn y uso ilegal de las marcas, avisos
y nombres comerciales, los cuales se decia que serian- resuel -
tos administrativamente por ¢l entonces Departamento de la Pro
piedad Industrial, de oficio o a peticidn de parte.

Al iniciarse el procedimiento se anexaria un ejemplar de la. -
marca o reproduccibén del nombre o aviso que sc considerase -co
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mo una imitacién, fabricacidn o uso ilegal; y en el caso de -
proceder la declaracibn administrativa corrcspondiente de mar
cas, nombres, o avisos comerciales, se haria desde un punto
de vista técnico y en medo algunb se prejuzgaria de las accio
nes civiles o penales que en el caso pudiesen cjercitarse.

Asimismo dicho reglamento sefiala en los casos en que una mar-
ca o avisoc que se considerenimitados, etc.,y hayan sido regis-
trados conforme a.las leyes anteriores a la de 1928, seriua- -
preciso practicar previamente el examen de novedad previsto
por el Articulo 36 de la Ley y si resultase que la marca o -
aviso examinados no tienen novedad por existir otros regis --
tros anteriores que deben prevalecer; noe se procederia a ha
cer la declaracidn de imitacidn en cuanto a dicha marca -
aviso, pero si deberia hacerse respecto al aviso o marca pri
meramente registrados (Articulo 92),

- L4
Como se observa el citado Articulo, Onicamente hace mencidn a
los casos de imitacidén, falsificacidn o uso ilegal de una mar
ca o aviso comercial, pero nada dice en relacidn a nombre co

mercial.

Es-un poco complicado la interpretucidtn del Articulo 92 del -
Reglamento, pero si tomamos en cuenta lo dispuesto por al Ar
ticulo 36 de la Ley sc entiende . la intencidn del legislador,
pues dicho Articulo sefiala: El Departamento de la Propiedad -
'Indﬁ$tria1 hard, a pedimento del propictario de una marca, o
de aviso comercial, registrados conforme a las leycs anterio-
res, o de un nombre comercial publicado,,un examen de novedad,
a fin de averiguar si existé un registro anterior que sea - =
igual o semejante de manera que se invadan losdbrechosdc:mug‘

lJosﬂ



B} REGULACION DEL NOMBRE COMERCIAL CONFORME A LA LEY
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942 Y SU REGLAMENTO,

Al igual que en la época porfiriana, México pretendc moderni-
zarse, sumarse a la constelacidn de paises progresistas e in-
dustrializados. Al final de e¢ste perfodo de actividad legisla
tiva, se produce la Ley de Propiedad Industrial. Entr6 en vi
gor el 1o. de enero de 1943 y que vino a sustituir a la de -
1928. La Ley de Propiedad Industrial se mantuvo en vigor 33 -
afios sin reformas, en esos ajfios México se adhiridé a las enmien
das y modificaciones del Convenio de Paris, pero mantuvo sin
variacién importante su legislacién y jurisprudencia.

La Ley de 1943 era un ordenamiento bien construido, sencillo y
suficientemente prictico, pudo acompafnar al crecimiento del
pais mis de 30 afios, se integraron c¢n un solo cuerpo legislati
vo las disposiciones sobre patentes, marcas Yy nombres y avisos
comerciales.

Esta ley entrd en vigor el dia Jo. de enero de 1943, sustitu-
yendo a la ley de 1928. Respecto al tema del nombre comercial
lo considerd como la propiedad de toda persona, fisica o juri
dica, productora o comerciante, y en consecuencia, el derecho
de uso exclusivo del mismo se protegerfa sin obligacién de de
p6sito o registro alguno, en la extensién del campo de la - -
clientela efectiva (Art. 214). '

Dentro de las sanciomnes a aplicarse al que uwtilizare sin con- -
sentimiento de los interesados un nombre comercial, se esta -
blecid prisién de tres dfas a dos afios y una multa econémica.
Encontrindose publicado el nombre afectado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial,y comprobando previamente su uso, el pro-
pietario quedaba exento de probar que hubo dolo por parte -del
reo (Art. 216). )

El efecto de la publicacién de un nombre comercial .durarfa 10



afios, con renovaciones indefinidas por periodos deée la nisma du
racién (Art. 22); considerando la extinsién del derecho al nom
bre de que se trate, dos afios después de quec desaparezca ¢l es
tablecimiento, industria o casa de comercic que lo hubiese 1lle -
vado (Art. 220,225).

El Reglamento de esta ley, tinicamente hace mencién al procedi-
miento para obtener la publicacidn de un nombre comercial, se-
flalando los requisitos para ello, debiendo indicar el nombre
comercial de interés, nombre, domicilio y nacionalidad del pro
pietario, ubicacidn del establecimiento, nombre y domicilio pa-
ra oir notificaciones del apcderado; todo ecsto acompaijiado del
documento que comprobase el uso del nombre (Arts. 85 y 86)

C) EL SISTEMA DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 197S, -
EN RELACION AL NOMBRE COMERCIAL.

Es a partir de 1970, que el gobierno hizo una revisidén del pro
yecto de "desarrollo estabilizador', decidieron hacerle refor-
mas y se elaboré un nuevo proyecto que se denomind como 'desa-
" rrollo compartido'™, entre otras cosas se propuso controlar 1la
inversién extranjera, debido a que el régimen de la propiedad
industrial venia a proteger como ya se expresd cn el inciso an
terior, en forma favorable a marcas o patentes de origen extran
jero o filiales extranjeras establecidas en México y asi fuec co
mo surgidé la Ley del Registro Nacional de Transferencia de Tec
ﬁolbgia en dicicmbre de 1972 y la nueva Ley de Invenciones vy
‘Marcas que entrd en vigor en febrero de 1976.

En lo que respecta al nombre comercial, la ley actual desafor-
tunadamente no otorga mayor atencién a este tipo de propiedad,
pues considero que es mis ambigua que la ley de 1942, en cuan-
to a la proteccidn del nombre en cucstidn.

En relacién a los efectos de la publicacidn, establece un tér-
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mino de c¢inco afios, con renovaciones indefinidas por perfodos
de la misma duracifén; a diferencia de la ley anterior que eran
de 10 afios; y sobre el derecho de 'uso exclusivo sefinla quc es
te terminard cuando deje de usarse dentro de un afio consecuti
vo © un afo después de que la empresa o establecimiento en -
cuesti6én desaparezca, contra dos afios que mencionaba su ante-
cesora.

Como novedad establece que los actes, convenios o contratos -
que se celebren o realicen con motivo de la concesidn del uso
de un nombre comercial para que surta efectos, deberdn ser apro
bados e inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia y el Uso y Explotacidn de Patentes y Marcas.

Esta ley resulta m3s vaga, en cuanto a la proteccidn del nombre
comercial, pues habla de que el nombre comercial estard prote
gido dentro de una zona geogrdfica que abarque laclientela efeg
"tiva de una empresa. Estodebilita el concepto de lo que es el
nombre comercial y la forma de tutelarse.

En cuanto al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de

fecha 20 de fcbrero de 1981, expedido cinco afios después dela
ley vigente, diremos que.en algunos casos va mids alla de lo -
previsto en la ley, sin dejar de ser un adelanto positivo con
respecto al Reglamento de la Ley de 1943. )

En lo que respecta al tema de nombre comercial, el Reglamento

vigente no le considera mayor atencidn que el Reglamento de la -

Ley de 1942, pues s6lo el Artfculo 68 hace mencién a los requi-
sitos para obtener la publicacién del nombre comercial en la

Gaceta de Invenciones y Marcas.

D) REQUISITOS PARA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL

En México, se sigue de una forma efectiva la disposicidn del -
Artfculo 8o. de la Convencién de Unién de Parfs, sefialando que el

derecho de uso exclusivo del nombre.comercial se protegerd sin
obligacién de depdsito o registro (Articulo 176, Ley de Inven-
ciohes y Marcas}.
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La exclusividad reconocida descunsa en el uso constante del signo distin-
tivo requisito esencial para que el nombre goce de proteccién, debiendo
ademis ser signo especial, novedoso y que no vaya contra la woral o bue -
nas costumbres.

Otro requisito ademds del uso constante del norbre comercial es de carfc
ter territorial, ya que la eficacia de la proteccidn se limita a la ex -
tensidn del campo de la clientecla del establechimiento, a diferencia de
1a mirca, ya que la proteccidn de esta dltima es a nivel nacional por 1lo
menos, y la proteccidn del nombre comercial es a nivel local (1).

El nombre comercial es un bien intangible, su valor reside en la probabi
lidad de que el cliente continfie el patrocinio, generalmente el nombre
representa un valor econdmico de mayor consideracidn que el de una marcs,
razbn por la que la proteccidn que s¢ le otorga debiera ser mds amplia.
Desde 1a Convencién de la Unidn de Paris donde por primera vez se acordd
su proteccifn imdependientemente de la obligacidn de depdsito o de su na
cionalidad, de igual forma la ley vigente sefiala que “el nombre comercial
y su uso exclusivo estard protegido sin necesidad de depdsito o registro,
dentro de una zona geogrdfica que abarque la clientela efectiva de la em
presa o establecimiento industrial o comercial al que se aplique y toman
do en cuenta la difusibn del nombre y la posibilidad de que su uso por
un tercero induzca a error a los consumidores'.

En realidad el derecho a la proteccién del nombre obedece a las reglas
que establecen los usos honrados en el comercio; tal nombre puede coinci
dir con el nombre del propio comerciante al cual se ajtaden denominacio -
nes distintivas para sefialar su establecimiento, con el fin de evitar -
los hémonimos en el mismo campo de accién.

Es comin que se use como nombre comercial una razén social o sus siplas,
cuando €stas scan sugestivas o atractivas y distintivas.

También es frecuente que el nombre comercial coincida con la

(1) Enrique Correa M.- Op. Cit, Pdg. 24.



denominaci6n del emblema, siguiendo una vieja tradicidn, -
distinguen a su establecimiento con una figura y le dan cl

nombre de ella.

Un nombre comercial debe tener caracteristicas distintivas
para distinguir el establecimiento de¢ otros de su género, -
pues generalmente carecen de originalidad de elementos de -
distincién. Tampoco es correcto un nombre comercial quec es
té dotado de emblemas, cscudos o armas nacionales, pues se¢
induciria al consumidor a creer que los articulos tienen -
procedencia oficial (.

De igual forma no es objeto de proteccién un nombre co -~
mercial, anflogo u homdnimo de otro que comparta ya un esta
blecimiento, conforme a las reglas que protegen a la hones-
ta y leal competencia mercantil y no sblo no tendria dere -
cho a proteccibn el segundo nombre, sino que si se usa, se
hard acreedor a sanciones.

No puede ser elemento de proteccifn un nombre comercial de
nombres o firmas, sin la autorizacidn del implicado, o si
hubiesen fallecido, de sus parientes o herederos.

Otro requisito esencial para la proteccidén de un nombre co-
mercial, es que &ste no se limite a mencionar los servicios
_o productos que ahi se fabriquen o expendan, o que constitu
yan la denominacifén usual de los establecimientos de su gé-
nero; o bien que se trate de una marca que s¢ hubiese regis
trado por otra persona con anticipacidén a la solicitud de -

(1)} Lic, C&sar Septlveda.- Op, Cit.- P&g, 46, -
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publicacién del nombre en cuestién,

Tambi€én para la procedencia de la protecci®dn de un nombre co
mercial, pueden ser aplicables algunos de los lineamientos es
tablecidos por 1ia Ley de Invenciones y Marcas en las Fraccig
nes Vv, VI, VIII, IX, X, XII, XITI, XIV, XV, XVII, XVIII, del
Articulo 81 de dicha Ley; sin embargo hay cierta vaguedad en

esto, ya que son disposiciones cxpresas para la proteccidn de
marcas, salvo que el Articulo 187 de la misma Ley fundamenta

su aplicacién.
E) . EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO EXCLUSIVO

La legislacidn de los derechos industriales se ha reglamenta-
do en diferentes paises de acuerdo a dos principios llamados
"declarativo' y "atributivo". En el primero, para tener dg
rechos sobre el nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo.
El depésito de la marca o del nombre comercial es imprecindi-
ble para tener accibn sobre el usurpador, perc la existencia
del derecho estd subordinada al uso que de ellos se haga.
Quien primerc haya usado el nombre comercial es quien tiene -
mejor derecho a &l (sistema declarativo).

En el sistema atributivo, el Estado, a través de la entidad -
correspondiente investiga la validez de la solicitud, si no
resultan oposiciones, si no se encuentran anterioridades como
marcas o nombre comercial confundibles; la solicitud es apro-
bada y se otorga el titulo correspondiente; o sea que a dife-
rencia del sistema:declarativo quien primero recgistra la mar-
ca o el nombre comercial, es quien tiene mejor derecho.
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En la actualidad el sistema atributivo responde mejor a las -
necesidades del Derecho industrial, por lo que es adoptado -

por diversas legislaciones del mundo.

En el Derecho argentino se considerd que es necesario prote -
ger la marca que decora los productos de una fdbrica o estable
cimiento que expende productos de cualquier naturaleza. Alre
dedor de un nombre como el de una fibrica , se forma una - -
cientela que es propiedad del que la ha adquirido; y esta pro
piedad debe garantizarse y protegerse por la ley. O sea que
implicitamente se reconoce la existencia de un derecho al - -
nombre sin necesidad de formalidad extrinseca para adquirirlo.

Lo que se hizo, fue garantizar por ¢l derecho de gentes esa
propiedad que es el nombre comercial para que no sea usado -

por un tercero.

Adoptar un nombre cualquiera para una funcién comercial impli
ca la adquisicidn de un derecho sobre &l, que puede ser el -
propio nombre civil, una palabra de fantasfia o una razdn so -
cial, pues quien abre un establecimiento comercial, puede en
principio ejercer el comercio o la industria bajo el nombre -
de su eleccidn.

En el Derecho argentino, cualquierpersona puede adoptar su -«
nombre. civil para ejercer el comercio, pero en forma tal que
no se preste a confusidn con otro pre-existente y es aqui en
donde se presentan las interesantes cucstiones de homonimia.
Se afirma que el nombre civil es una nropiedad de derecho cg
mfin, mientras que el nombre comercial es una propiedad de de
recho industrial, no pudiendo aplicarse a este Gltimo las re-



glas para la propiedad comfin. La medida, e¢s que a las empresas
que trabajen con homénimo darles amplia libertad para regir su
comercio con su nombre, imponiéndoles la obligacién de diferen-
ciarlo de otro nombre conocido en los negocios y prohibirle em-
plearlo como marca de fdbrica sobre los productos. (1)

Desde principios de siglo, la ley mexicana de Marcas de Fdbrica
‘y Nombres Comerciales del 25 de agosto de 1903, se ha sefialado
que el titular de un nombre comercial tiene el derecho exclusi-
vo en virtud del uso que de &l haga, sin necesidad de registro;
y tiene acciones civiles y penales para quicn lo usurpase,

F) DERECHOS DEL TITULAR DEL NOMBRE COMERCIAL

La buena fe en la adopcién y uso de un nombre comercial, se ob
tiene mediante su publicacién en la Gaceta que periddicamente
edita la Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrdlo
Tecnoldgico dependiente de la Secretaria de Comercio 'y Fomento
Industrial. Asi, es como toda persona que use o requiera usar
un nombre comercial para distinguir los articulos o servicios
que produzca o preste respectivamente, podrd adquirirx el dere-
cho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requi
sitos de la Ley vigente y su reglamento.

Igual derecho tienen los comerciantes respecto a 1os articulos
que vendan en el territorio nacional.

Los comerciantes, productores o prestadores de servicios, po -
drdn usar como marca su nombre comercial, cuando €stos no re -

(1) Pedro C. Breuer Moreno.- Op. Cit. Pdg. 115.-



sulten descriptivos de los productos o servicios a los que se -

caractericen con tal nombre.

La ley sefiala que '"el nombre comercial y el derecho a su uso ex
clusivo estard protegido sin necesidad de depésito o registro,

dentro de una zona geogrifica que abarque la clientela efectiva
de la empresa o establecimiento industrial o comercial a que se
aplique y tomando en cuenta la difusidn del nombre y la posibi-
lidad de que su uso por un tercero induzca a error a los consu

midores' (Articulo 179).

Asimismo, ¢l titular de un nombre comercial, ticne el derecho
de que la Direccidn de Invenciones, Marcas y Desarrolio Tecnold
gico practique el examen de novedad en los cascs en que sc¢  pre
senten interecsados en adoptar el uso de un nombre comercial se
mejante al ya publicado.

Los efectos de la publicacidn de un nombre comercial a favor de
su propietario confiriéndole el uso exclusiveo del nombre, serdn
por un lapso de cinco afios a partir de la fecha de presentacién
de la solicitud, renovable indefinidamente por periodos sémejaﬂ
tes, dando un caricter de perpetuidad en el uso y explotacién
del nombre comercial, siempre y cuando la renovacidn se solici-
te ‘dentro del Gitimo semestre de cada periodo.

El articulo 187 de la Ley de Invenciones y Marcas vigente, hace
remisién a las reglas establecidas por las marcas en lo que sea
aplicable y no haya disposicibn expresa para el nombre comer -
cial, otorgando derechos en favor de los titulares de un nombre

comercial.

El fin del nombre comercial es, como hemos visto, la distin -
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¢ién de los comerciantcs entre si; el Fin del derecho al nom -
bre comercial, es la justificacifn de que se regule por l1a le-
gislacidn. En esta materia se encuentra la existencia . de -
tres intereses que requicren de la proteccidn legal: un iate-
rés privado, otro del pliblico y otro del Estado, segln sefiala
Thering en su obra Fin del Derecho.

En primer lugar, el que posee un nombre comercial tiene inte -
rés en que este nombre no sea usado por otra persona, pues Sge
mejante uso le perjudicaria eccondmicamente porque aquél es el
signo que atrae a su clientela y ademis la disminucidn de -sus
negocios no puede serle indiferente.

En‘segundo lugar, el phblico tiene interés en que se use cada-
nombre comercial sélo por su titular, ya que si son distintas-
las. cualidades de los individuas, el error en cuanto a la per-
sona producido por la falta de fijeza del nombre, le causaria
dafios y perjuicios de diversas clases, haciéndole entrar ¢n re
laciones juridicas con personas con quienes a sabiendas no tra-

taria.

Pbr Gltimo, el Estado tiene el mayor interés en la seguridad y
permanencia del nombre comercial, como de todo otro nombre. de
“sus. sGibditos; los cuales poseén deberes pﬁblicos_talcs como. el

»pago de :impuestos, de los que le conviene al priméro disipar;-
toda duda y obtener la mayor claridad y poder. exigir jusfamen-
te su cumplimiento. Los nombres comerciales, son ademis, de
gran importancia para el comercio y para la industria, y 'sabi-
do es que pr6CUrar el desenvolvimiento de uno 'y otra es una de
las tareas principales del Estado, ’



He aqui ¢l conjunto de intereses que existen en relacibn con
el derecho al nombre comercial; ante ellos el legislador se¢ -
pregunta hasta qué punto deberf protegerlos y qué formas y me
dios podrd adoptar para cste efecto.

Los intereses del phblico y los intereses del Estado son pro
tegidos ante todo por disposiciones de Derecho piblico, que -
garantizan los intereses de la colectividad y del Estado y -~
disposiciones de Dereccho privado, que le corresponde garanti
zar los intereses de los sujetos del derecho al nombre, y de
esta suerte, por un, lado la administracidn vigila a los inte-
reses que le estln confiados, por otro se dan medios. a los -
poseedores de nombres comerciales para defender sus peculia -
res_intereses y exigir las oportunas indemnizaciones a los -
que vulneraron su derecho.

El nomtre comercial que adquiere un marcado caridcter patrimo-
nial a diferencia del civil, es transmisible por voluntad del
poseedor, quien puede enajenarlo con ciertas restricciones;
puede obtenerse por mediocs originarios como la ocupacidn o -
adopcién del nombre comercial que a nadie pertenece en €se mo
mento, aunque mds bien seria una invencifn del nombre como Te
sultado de la actividad humana y no ocupacidn, pues ésta supo
ne la preexistencia del nombre.

Otro modo -es el derivativo, en los que se¢ hace. la transmisidn:
del nombre comercial del antececsor que fa lo posefa, al suce-
sor que lo adquiere, en virtud del acto juridico producto de
la transmisién.

Si el nombre comercial hubiese conservado el caricter -de dere
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cho de la personalidad, como lo ha conservado ¢l civil, no -
existirian modos derivativos de adquirir la razén comercial,
pues extinguida la personalidad mercantil del poscedor de -
aquella, se extinguiria ¢l nombre.

En virtud del principio de verdad sabida y bucna fe guardada,
no puede admitirse . la transmisién del nombre comercial separa
damente del negocio que bajo aquel se explotd, nombre y esta-
blecimiento son inseparables; puecs de lo contrario el primero
seria una palabra vacfa de sentido, un simbole sin la cosa re
presentada por €l y un ataque muy c¢laro y manifiesto a la buc
na fe del pGblico y a 1z verdad del nombre (1).

El derecho relative a cada uno, de usar el nombre propio, no
pucde equipararse al que ticne el comerciante a usar la marca
de comercio adoptada por é1 con el objeto de distinguir cier-
tos productos. El nombre representa, en efecto, la persona
misma, es el resumen de todos los clementos de la individualj
dad e indudablemente forma parte del patrimonio de cada uno y
asi como nadie puede usurpar el nombre propio de otro, tam-
bién debe tenerse el derecho de impedir que otro los usurpe.
Ahora bien, el nombre no es una marca, salvo en el caso de
que sea adoptado como tal por su duefio; ho puede admitirse en
principio que el derecho al uso exclusivo de¢l propio nombre
debe fundarse en la Ley civil.

La usurpacién del nombre comercial de umna persona o de una sg
ciedad, debe considerarse por si misma como un atentado puni-
ble, ya que elnombre representa la persona misma, es compen -
dio de todos los elementos de su individualidad; es entre las

(1) Manzano Bonilla y Mifiana.- Derecho Mercantil.- Editorial
Labor, S.A. Espafia 1965, Pdg. 31.




propiedades la mfs cierta, la mis indiscutible. Por cstas ra
zones e independientemente de los tratados internacionales,
debe toda soberania sin establecer diferencia entre ciudada -
nos y extranjeros, aplicar Jas propias leyes penales a tocdo
el que usurpe el nombre comercial de otro. '
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CAPITULO IV
DEFICIENCIA DE LA REGLAMENTACION DEL NOMBRE COMERCIAL

A) INBEFICACIA DE LA LEY AL ESTABLECER UNICAMENTE LA PUBLICA-
CION DEL NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial es un concepto de la propiedad industrial
el cual se ha complicado su determinacidén debido a que de - -
acuerdo con la Ley de Invenciones y Marcas, frecuentemente sc
le equipara con otras instituciones como la marca con la que
guarda semejanza, pucs Gnicamente se ha atendido a los elemen
tos formales que lo rodean y no a su naturaleza intrinseca o

a la proteccibn que le sea adecuada.

La clientela de. un negocio tiene un valor econfmico que puede
representarse o identificarse por simbolos como pueden ser un
nombre comercial o una marca,

Independientemente de ser un signo distintivo de um comercian
te o negociacibn, es también ia representacibn sintética de -
un conjunto de cualidades poseidas por una empresa, como 1la -
honestidad, seriedad, reputacibn, confianza, etc.

El valor de un nombre comercial reside en la probabilidad. de

‘que la clientela continfe el patrocinio y por lo general di -
cho nombre representa un valor econBmico de mayor considera -
cidn que el de una marca, razén por la cual la proteccifn que
‘se le dé debiera ser mds amplia y especifica.

Desde la redaccidn del Articulo 8o. de la Convencién de Unidn
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Unidén de Parfs el concepto del nombre comercial ha variado muy
poco "El nombre comercial se protegeri en todos los paises de
la Unidn sin necesidad de depésito o de registro, ya sea que -
forme parte de una marca de fibrica o de comercio o ne'.

El Articulo 179 de la Ley de Invenciones y Marcas de nuestro -
Pafis se apega efectivamente a esta definicidn.

El derecho al nombre de comercio sc deriva de su uso honrado -
cn el comercio, siendo una modalidad indispensable para su pro
teccién contra la competencia flicita.

El nombre de comercio, puede referirse al nombre propio del co
merciante, afiadi€éndole denominaciones distintivas para caracte
rizdr sus establecimientos; en otros casos las sociedades mer
cantiles adoptan como nombre comercialrprccisamente el de su -
razén social, por cconomia de esfuerzo, sin embargo se dan ca
sos de competencia desleal por el nombre de alguno de los so-
cios que figure en otras razones sociales competidoras (1).

De lo anterior y en atencidn a la importancia que la actividad
comercial adopta en nuestro pais, se deberia dar una proteccitn
mis amplia en contra de la usurpacidn porque la ley no regla-
menta cn forma directa y completa el modo de hacer efective el
derecho sobre el nombre comercial, remitiéndose Gnicamente a
las reglas establecidas en materia de marcas.

La publicacidn que se hace del nombre comercial en la Gaceta -

(1) César Septlveda.- Op. Cit., Pdg. 181.-
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de Invenciones y Marcas da efectos muy limitados, sin que sea
auténtico registro como falsamente se ha creido, pues no se -
adquieren derechos similares a los que se tienen en los regis
tros de marcas.

El efecto esencial de la publicacibn, es que 'la comunidad se
entere de la existencia de ese nombre, sin que la ley tenga
en citenta que el nGmero de personas que tienen acceso a la ga
ceta es minimo.

El segundo efecto de la publicacibn serf la comprobacidn de
uso de una forma total.

Desafortunadamente, las deficiencias de la ley en este caso,
da lugar a que cualquier persona que esté usando un nombre -
sin derecho a ello lo mande publicar; pues si surge un tercero
con mejor derecho al uso exclusivo de tal nombre, quien lo pu
blica puede alegar que de acuerdo con la ley,.él no actfia con
dolo, pues con toda buena intencién lo hizo conocer de todos,
dindole publicidad y ello hace que no puedan ejercerse en su
contra, ni accidn penal, ni accidén civil.

Por otro lado, la ley no contempla la posibilidad de anula -
cifn de la publicacidén efectuada, ni siquiera en el caso de -
que la misma se haya efectuado con dolo y entonces, a través
de un malabarismo legal y forzando la interpretacidn, se  lo-
gra_establecer la figura que se ha llamado "Cesaci6n de 'los -
efectos del nombre comercial" practicada por la Direccidn Ge
‘neral de Invenciones, Marcas y Desarrolle Tecnolbgico, pero '
en realidad no es una cancelacibn de la publicacifn, sino. s§
1o una declaracién de hechos. )
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Los juzgados federales no siempre admiten que se puedan hacer
cesar los efectos de la publicacifn de nombre comercial, a -
pesar de que est& implicito en las disposiciones aplicables,
porque se dejan llevar por la impresibn falsa de que los nom
bres de comercio son objeto de registro y por tal razén de -
que tienen que nulificarse en la misma forma que se hace con
las marcas, como se observa en alguna resolucibén de la Supre-
ma Corte de Justicia.

El nombre comercial, puede protegerse como marca si el signo
que lo representa reGne los requisitos que para las marcas en
general sefala la Ley de Invenciones y Marcas, cual establece
que, a nadie podr# negarse el derecho de aplicar un nombre co
mercial cualquiera o los efectos que produzca o expida, siem-
pre que éste haya sido publicado en la Gaceta de Invenciones
y Marcas con anterioridad a la fecha legal de una marca regis
trada en que aparezca ese nombre.

Afirma Rangel Medina, que el nombre comercial es protegido -
por la ley, como signo que distingue un establecimiento indus
trial, comercial o agricola cuando dispone que es propiedad -
de toda persona fisica o juridica, productora o comerciante,
su nombre comercial; y lo protege ademfs como elemento o agen
te diferenciador de mercancias.

El nombre comercial puede resultar afectado cuando sin la au-
torizacidn de su propietario, un tercero 16 emplee a titulo

de marca o de nombre comercial, para amparar articulos del . -
mismo género que los que son objeto de la actividad mercantil
del establecimiento, designado primeramente con el nombre co
mercial,
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-La usurpacidn se produce indcpendientemente de que el nombre
comercial est& o no publicado en la Gaceta de Invenciones 'y
Marcas, pucs el derecho exclusivo al mismo surge por el sélo
hecho de uso, no estando subordinada su proteccidn a ningtn

registro o publicaciBn. Por tanto se justificari el derecho
de oponerse al empleo del nombre a titulo de marca, si ade -
mis de la circunstancia descrita, existe el uso anterior del
nombre comercial,

De acuerdo con la Ley no es registrable la marca que reprodu
ce las caracteristicas esenciales de un nombre comercial aje
no; pero en la practica como no existen registros de propie-
dad industrial relativos al nombre comercial,nosire para con
clusiones el examen de novedad de las marcas y no incluye -
las anterioridades que pudieran existir de nombres comercia-
les afectados, razén por lo que es posible que sin mayor obs
tdculo se expida el registro de dicha marca, Ello ocasiona
que el conflicto no se presente formalmente antes de conce -
derse el citado registro, sino hasta el momento en que sea
impugnado el registro expedido,

Jurisprudencialmente los precedentes establecidos en conflic
tos sobre nulidad de marcas por violacifén de nombres comer -
ciales son escasos; como ejemplo se puede mencionar el si «-
guiente: La hoy Direccidn de Invenciones, Marcas y Desarro-
1lo Tecnoldgico, negd la declaracidn de la nulidad de la mar
~ca Euzkadi impugnada por haberse expedido con lesidn de los
derechos del nombre comercial Compafifa Hulera Euzkadi, S.A.,
Argumentando la ‘negativa en razdén de que son distintos un -
“nombre comercial y una marca, sin que puedan confundirse uno
'y ‘otro. o
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Analizado por el Juez Federal el alcance de la proteccibn que
debe darse a un nombre comercial v a la mencién de que del -
mismo se hace en cualquier mercancia, en sentencia confirmada
por la Suprema Corte afirmé que "“no es posible admitir que se
use como marca por un tercero un nombre comercial conocido,
cuando tal marca se utiliza para amparar y distinguir articu-
los similares o del mismo género de los fabricados por el pro
pietario del nombre".

La Ley argentina similar al precepto mexicano no admite el re
gistro como marca, de los nombres sin la autorizacibn de 1los
interesados, amplifindose esta prohibicién tanto a los nombres
civiles como a los nombres comerciales,

Al igual que Ferrara, Rangel Medina consideran que debe enten
derse excluido de esta prohibicisn el nombre comercial; pues
la no admisi6n de éste obedece a su falta de novedad, cuando
no es su titular quien lo quiere usar como marca, interpretan
do 'la ley en el sentido de que en el concepto de nombre, s6lo
se amparan los de 1las personas fisicas y que Gnicamente po --
drfin considerarse comprendidos los nombres comerciales cuande
" &stos coincidan con el de una persona fisica, considerando -
que el impedimento deriva no de la circunstancia de la protec
. €idn que mercce el nombre comercial como tal, sino precisamen .
te sélo porque se trata de un nombre civil.

El nombre comercial es un signo adoptado por los comerciantes,
sean pefsonas fisicas o morales, parﬁ distinguir sus negocios,
en tanto que el nombre civil es el que correSpoﬁde al indivi-
duo como sujeto para distinguirse de cualquier otra persona -
en sus relaciones juridicas y sociales. A esta diferencia -
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fundamentalmente de los dos nombres atendiendo a su objeto, -
podridn agregarse otras como la referente a quc el nombre comer
cial contrariamente al nombre civil, estd protegido contra la
identidad, o sea que el nombre comercial aunque sea idéntico
al patronimico del titular, sucumbe frente a la proteccibén ju
ridica concedida a otra firma de composicién igual o semejante
adoptada legitimamente con anterieridad,

Ademis la tutela juridica del nombre comercial actfa de modo
limitado: afecta Ginicamentc actividades comerciales en compe-
tencia, ya que su proteccidn obedece a la necesidad de permi -
tir ¢ no el ejercicio de la libre concurrencia, de tal forma
que no afecte el derecho de otro de atraer y mantener la clicen
tela que ha adquirido.

La proteccidn del nombre comercial, estd limitada por su pro -
pia funcidn y sb6lo debe ser asecgurada frente a los competido -
res. Es por esto un signo distintivo que a diferencia del nom
bre civil, confiere a su titular un derecho de exclusividad rc

lativa.

Ahora bien, la falta de novedad de una marca es lo que impide-
su registro cuando corresponde al nombre comercial de un terce
ro sin el consentimiento de 6ste, lo que significa equiparar -
. el nombre comercial con la marca. Limitar la proteccidn del -
nombre comercial en calidad de marca en el campo de la imita -
cibén, significaria dejar sin proteccidn el nombre comercial,

ya que las disposiciones establecidas en la ley .en cuanto a lu
imitacién de marcas rigen derechos y dan scluciones a conflic-
tos que surgen en los registros de marcas, en la nulidad de -
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los mismos. En resumen, impiden el registro como marca de una
denominacifn ya que estd registrada como marca y no porqué 6s
ta tenga el carfcter de nombre comercial. No se protegeria al
nombre comercial por si mismo, sino en tanto que ¢l nombre co-
mercial fuese a un tiempo una marca registrada. El examen de
novedad de las marcas se practica fnicamente para investigar
si se afectan derechos adquiridos con motivo de registro de -
marcas anteriormente expedidos o en trimite, mis no se inves-
tiga si la marca presentada a registro carece de novedad por -
que sea igual o parecida a un nombre comercial anteriormente
protegido. La tutela del nombre comercial se rcaliza por me-
dio de normas diferentes a las marcarias.

Todo ello a pesar de que los Articulos 182, 183 y 187 de la -
Ley de Invenciones y Marcas declaren aplicable a los nombres
comerciales, diversas reglas que atafien a las marcas, pues el

‘nombre comercial se protege como marca cuando el signo que lo

representa satisface las disposiciones que para las marcas en
general sefiala la Ley.

B) POSIBLE SOLUCION: REGISTRO DEL NOMBRE

Seri suficiente describir el funcionamiento del Registro ale -
mén para comprender su eficacia, pues se sefiala que todo comer
ciante esti obligado a adoptar un nombre comercial, al inscri-
bir su firma o razdén; el comerciante debe observar varios re -

quisitos;

La firma debe ser verdadera, debe contener su nombre de fami -
lia y cuando quiera agregar inscripciones complementarias, és-
tas no deben inducir a engafio sobre la naturaleza del comercio
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ejercido, por ejemplo: no se debe hacer creer por indicaciones
complementarias y falsas que existe una sociedad.

La firma debe ser exclusiva, distinguiéndose de las ya existen
tes, con una diferencia clara.

Por Gltimo la firma debe ser una sola y claramente estableci -
da.

La condicidn de existencia de la firma tiende en todo a prote-
ger al consumidor, tratando de impedir la homonimia y tratando
de hacer conocer la verdadera personalidad del comerciante (1).

El C6digo de Comercio alemén, disponc que las inscripciones de
ben publicarse regularmente en periddicos, pudiendo ademils ser
consultado el registro por cualquier persona.

El comerciante estd obligado a inscribir su firma en el regis-
tro. -Pero esta inscripcidn se le efectfia previo examen hecho
por los jueces encargados de llevarlo y si hay confusidn con -
otra firma ya anotada, no se aprueba la inscripcidn.

Siendo una ventaja el examen previo al igual que la publicidad
periédica, ademis son dos elementos de policia de primer or -

den. Con ello se evitan infinidad de acciones dolosas y se da
gran seguridad al comerciante y sobre todo al pfiblico consumi-
dor, aminorindose también en forma notoria, las cuestioncs de
- homonimia.

(1) Pedro C. Breuer Moreno. - Op. Cit. 163.-
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Existe un proyecto de la Asociacién Mexicana de la Propiedad
Industrial (AMPI) de reforma a la Ley de Invenciones y Mar-
cus, el que sobre la regulacidén del nombre comercial, consi-
derd el registro y no sélo la publicacién, contemplando un

examen de novedad e¢n cuanto a los nombres publicados con an
terioridad, o bien ante una posibie marca registrada y que
resulte semejante o que protega derechos de actividad seme -
jante a la del establecimiento a que se aplique el nombre co

mercial.

La Leyv Industrial espafiola también sefiala la inscripcién del
nombre comercial, pero en forma facultativa, pues el comer -
ciante que no la efectfic en el Registro de Propiedad Indus -
trial, no adquiere un nombre que le produzca cfectos juridi-
cos. La inscripcidén es sometida a un examen previe, siendo
rehusada cunado no se¢ distingue suficientemente de otro nom-
bre ya inscrito o "cuando se emplee sin autorizacidn expresa
del propietario de un nombre comercial ya registrado'. Las
solicitudes de inscripcidén se publican en un boletin ofi -
cial.

c) MEDIOS PARA IMPUGNAR LA PUBLICACION DEL NOMBRE
COMERCIAL

El Articulo 8o. de la Convencidn de Paris, establece 1la pro
teccién del nombre comercdial atin sin necesidad de depdsito o
registro alguno y nuestra Ley de Invenciones y Marcas, ade -
ma§ de apcgarse a este precepto internacional, establece  la
publicacién del nombre comercial en la Gaceta de Invenciones
y Marcas, para su mejor proteccién.



Lo anterior, no es sino solamente una Buena intencién puecs -
existe una contradiccién tal, que por si misma deja sin efec-
to los derechos conferidos, ya que hace ineficaz la anteriori
dad en el uso de un nombre comercial, pues se dice que 'serd
requisito indispensable que se apruebe que hubc dolo por par
te del reo", esto es en el caso de que el nombre comercial
no esté publicade en la referida gaceta, pues de estar publi-
cado y se compruebe su uso, se estarid exento de demostrar la
accién de dolo y si se estd en la misma localidad del reco.

Como se puede apreciar, para lograr que ¢l infractor de un
nombre comrcial se le impongan las penas cstablecidas en la
ley, se lc obligue al pago de daflos y perjuicios, ademds de
suspender la usurpacibén, es rcquisifo indispensable demos --
trar que obrd con dolo. Puede darse el caso de un comercian-
te que hace uso del nombre comercial desde hace ao ahos, pero
jamis lo ha publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas -
por considerar que sin efectuar tal publicacién se encuentra
ampliamente protegido por el simple uso; sin embargo, sucede
que otro comerciante dedicado al mismo giro, le gusta el nom
bre comercial trate de alegar un mejor derecho al exclusive
del mismo, se encontrari que no podrd probar el dolo por -
parte del infractor, en virtud de que éstec podrd probar que
no obré con dolo, puesto que con la mejor buena fec lo hizo -
publicér para que fuera conocido y esto trae como consecuen-
cia que no se pueden ejercer en su contra ni acciones civiles
ni penales,
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Serfa conveniente efectuar una reforma a la ley otorgando un
verdadero derecho al primer usuario de un nombre comercial,

otorgpandole 'uni uccibn para poder nulificar la publicacidn

del nombre comercial, sin que sea necesario probar que el -
usurpador obrd con dolo, un usurpador tiene la aptitud de -
probar su buena fe con sélo publicar un nombre comercial usa
do con anterioridad por un competidor que no la ha publicado.

La interpretacién anterior , se deduce de los lineamientos -
sefialados en la‘ley y reglamento de la propiedad industrial,
vigente del afio de 1943 a 1975. La nueva ley de 1976 denomi
nada Ley de Invenciones y Marcas, la qﬁe si bien tuvo refor-
mas ¢n cuanto a lo que el nombre comercial se refiere, no -
fueron las reformas idéneas para la proteccidén del nombre co
merdial, pues en lo particular considero que existe mayor am
biguedad en la vigente ley, pues al menos en la ley anterior
exentaba al presunto perjudicado de demostrar la actitud do-
losa por parte del usurpador, si el primefo contaba con la -
publicacién correspondiente.

l.a vigente Ley de Invenciones y Marcas deberia establecer -
las siguientes reformas:

El registro y no la publicacidn del nombre comercial .ante la
Secretaria correspondiente (Secretarfa de Comercio y Fomento
Industrial), contemplando, una vez presentada la solicitud,
un. examen de novedad respecto a los nombres comerciales regis
trados con anterioridad, asf como de marcas registradas seme-
nates y que su campo de accibn sea similar a los del estableci-
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miento a que se aplique el nombre comercial. Con ese registro
se eximiria al titular nuevamente de probar que un infractor
obrd con dolo.

En cuanto a los lineamientos del Articule 8o. de la Convencidn
de Paris, por un estricto apego al mismo, los nombres comerciay
les extranjeros notoriamente conocidos, protegerlos por nues -
tras leyes sin necesidad de depdsito o registro alguno.

Peor otro lado, sefialar especificamente la comprobacifn de uso
y renovacién por pericdos establecidos en la ley.

La extincidn del registro y proteccidn del nombre automdtica -
mente y de pleno derecho al cumplirse el término de un afo, -
contade a partir de que deje de usarse en ¢l establecimiento

comercial o industrial; o bien que no se d& el aviso respecti-
vo a la Direccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrollo
Tecnoldgico cuando se cambic de domicilio el establecimiento.

Se deberia crear un titulo completo para la proteccidn de los
nombres comerciales.con el objeto, no obstante que sea similar
a los lineamientos en un supuesto caseo litigioso, no tener que
sefialar o remitirse a articulos especificos para las marcas,
con el objeto de evitar que la accién penal, no se aplique al
infractor porque éste,se‘ampare bajo el Artficulo 14 de nuestra
Cosntitucidn Politica que sefiala en su pirrafo tercero: B
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YEn los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por
simple analogfa, y adn por mayoria de razdén, pena alguna, que
no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito

de que se trata"

Como es sabido, la Ley de Invenciones y Marcas no considera el
registro, Gnicamente establece la publicacidn de dicho nombre

en la QGaceta de Invenciones y Marcas, con la cual el propicta-
rio queda liberado de la obligacidn de comprobar que el supues
to .infractor actdo en forma dolosa, pues se entiende que ter -
ceros competidores estdn enterados mediante la referida publi-
cacién de que el uso exclusivo del nombre comercial ya estd

reservado por otro; situacidén que se acredita mediante un niime
ro de publicacidn oficial y el documento que expide la Secreta
ria de Comercio y Fomento Industrial para comprobar que el nom

re comercial ha sido publicado.

Desafortunadamente, es comiin. considerar la publicacién de un
nombre comercial como un auténtico registro con derechos seme-
jantes a los que se tienen sobre las marcas, pero en realidad
la publicacién s6lo surte efectos limitados.

La-finalidad del Artfculo 180 de la Ley de Invenciones y Mar-
cas, es.que la publicacidén en la Gaceta de Invenciones y Mar-
cas sea para todo el mundo y se entere de la existencia del - -
nombre comercial, pero &sta situacidn adolece de que sélo un
nlmero reducido de personas tiene conocimiento de la referida -
‘Gaceta, Como ventaja, puede darse el caso.de un tercero con mejor
‘derecho al uso exclusivo de tal nombre por haberlo creado antes
'y quien lo publicé con posterioridad puede alegar que no actlo
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con dolo dindole publicidad y en consecuencia no se podri ejer
cer en su contra (1).

El dnico camino que queda, es cmplear las reglas referentes a
las marcas pues el Articulo 187 de la Ley de 1Invenciones y -
Marcas, sefiala que cl nombre comercial se regird en lo que -
sea aplicable y no haya dispesicién especial, por las reglas
estabiecidas cen relacifn a las marcas, pero trae come conse-
cuencia dificualtades para lograr la cancelacidén de una publi
cacidn como veremos posteriormente,

D) LA CESACION BE EFECTOS

A decir del tratadista César Sepiilveda, la publicacifn del -
nombre comercial cecsaran sus efectos, una vez que ha dejado

de usarse tal nombre en forma exclusiva o bien que la empresa
o establecimiento que distingue haya desaparecido y si ha - -
" transcurrido un afio consecutivo, como lo sehala la Ley de In-
“venciones y Marcas en su Articulo 186, el problema puede pre-
sentarse cuando siguen existiende los efectos de la publica -
cifn de un nombre comercial, a pesar de que se han aducido
pruebas que hayan dejado inconcluso un mejor derecho al em--
pleo de este mismo nombre por parte de otre comerciante; 1l1a
Ley no prevé los medios para que comprobado tal extremo, s¢

realice la cancelacién de tal publicacién, pues solamente a

(1) Enrique Correa M, Op. Cit, Pdg, 25.
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base de argucias legales en la interpretacidn de los precep -
tos referentes al tema, puede declararse que han cesado los
efectos de dicha putlicacidn.

Entre los pocos efectos de la publicacidn, como es ¢l estable
cer la buena f& en la adopcidn y uso del mismo o sea, una - -
prueba de que se ha actuado sin dolo, si se emplea un nombre
comercial que legalmente es de otro. Secundariamente y razo
nando al contrario, con ello se demuestra presuntivamente que
quien sin derecho esti empleando un nombre igual o parecido;
lo hace de mala fe.

En el campo de la legislacifn mexicana, la publicacidn sirve-
para.prabar la fecha de uso del nombre publicado, lo cual sc
establece por lo menos, desde la fecha de solicitud, toda vez
que es necesario para obtener la publicacidn, comprobar el -
uso actual de tal nombre.

No puede hablarse de nulidad de la publicacifn, porque no ' se
trata de un registro, sino de un acto que se realiza y se ago
ta al parecer en las pfginas de la Gaceta.

A criterio de la Secretaria de Comercic y Fomento Industrial
los efectos de 1la publicacién del nombre comercial, cesarin -
al cumplirse determinados supuestos, como el caso en gue un -
tercero compruebe mejor derecho al uso exclusivo del nombre y
por lo tanto; la publicacidn ya no produce ninglin-efecto  por
una simple declaracidén de hechos por parte de la Secretaria
que tienc su razbn legal de éer, para poner a cubierto de con
fusién a cualquier tercero que se entere de tal publicacién,
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cesaran por disposicidn de la Ley, que el continuar utilizando
ese nombre de comercio constituye una accién que no se pucde -
suponer exenta de dolo,

En conclusién, resulta adecuado a la ldgica y a la buena inter
pretacidn de los preceptos legales aplicables, de que cesan -
los efectos de la publicacibn de los nombres comerciales, al -
no tratarsc de un registro, nues aqui procederia la nulidad.

Ciertas alteraciones sociales producen extincidn del nombre co
mercial adoptado por las compafifas mercantiles, y la forzosa
eleccifn de otro nuevo. Asi la salida de un socioc cuyoc nombre
figure en la razdn social, habri de determinar la alteracidn -
de Eéste, para evitar que el pGblico incurra en el error de con
siderarle socio responsable cuando no lo sca. El cambio del -
género a que se dedique la empresa comercial, produciri modifi
cacién del nombre del comerciante individual o colectivo, cuan
do en aquél se haga referencia a la clasc de comercio que bajo
dicho nombre se explote; el cambio de Indole de la compafifa -
por razdn de la responsabilidad limitada o ilimitada de sus spo
cios que se exprese en ¢l nombre comercial, produciri forzosa-
mente como consecuencia, el cambio de &ste, y por consiguiente,
la pérdida de su antigua razdn mercantil.

El derecho al nombre comercial es propioc del comerciante, la -
pérdida de esta cualidad llevari consigo la dcl referido dere-

cho.

Sin embargo, la cesacifn de las operaciones comerciales de un
establecimiento no basta para considerar extinguido el derecho-
al nombre comercial mientras haya una base econdmica para el -
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negocio; mientras existan aln los almacencs, las tiendas o los
depdsitos, subsiste el derecho al nombre comercial, aunque de
momento se hayan interrumpido las relaciones de su poseedor -
con el negocioc. Por esto la quiebra y la liquidacibn no tie -
nen como consecuencia, la extincidn del derecho al nombre co-
mercial, mientras exista la posibilidad de continuar et nego -
cio sobre los antiguos cimientos.

Si un comerciante cesa en la explotacibn de un negocio y co- -
mienza otro, no se extingue su derecho al nombre puesto que no

deja de ser comerciante.
E)} 7 CONFLICTOS ENTRE MARCAS Y NCOMBRES COMERCIALES

En el Derecho argentino, el alcance de los derechos del titu -
lar de un nombre es casi el mismo que el del titular de una -
marca pero con diferente objetivo; para los nombres comercia -
les la ley ha establecido el sistema recognitivo , o sea que
tiene mejor derecto quien primero los use; y en las marcas, el
sistema atributivo o sea quien primero lo registre. Pero en
ambos casos el mejor derecho reposa en la prioridad.

Hay casos en que la aplicacidn de una marca puede chocar con -
"un-nombre comercial, pues puede- haber confusién entre ambas .y
surge ‘la interrogante de quién debe ceder ante quién.

{Cbmo regla gencral se dice que el nombre o marca que tenga - -
prioridad sobre la marca o nombre es quien tendri mejor dere .-
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cho. $Si el nombre se usé primero debe ceder la marca. $i la
marca se rvegistrd antes, debe modificarse ¢l nombre.

El titular de un nombre comercial acreditade en determinado -
ramo de negocios tiene derecho a oponerse a que se emplee co
mo marca, para distinguir articulos similares a los de su co-
mercio, cualquier nombre que sea directa o indirectamente con
fundible con el suyo. Seghn si hay o no, intencién fraudulcn
ta, el titular del nombre comercial puede accionar civil o -
penalmente contra quien provoca la confusidn, afln sin impor -
tar que el nombre incriminado este registrado como marca, si

el nombre del actor se ha usado con anterioridad.

Asi como el titular de un nombre comercial puede impedir que
se usen como marcas inconfundibles, puede tambi&n impedir que
tales nombres se registren como marcas. Autorizar 1o contra-
rio hubiera sido legalizar un uso ilicito.

La jurisprudencia argentina ha reconocido que el nombre puede
ser una prioridad y que ne es necesario su registro para ejer
cer los derechos que de &1 surgen, y no s8lo se ha reconocido
este derecho a los nacionales, sino también se ha reconocido
a sociedades residentes en el extranjero.

Al igual que el titular de un nombre puede oponerse al regis-
tro de una marca, tambi&n tiene el derecho de solicitar la nu
1lidad de una marca ya registrada que fuese confundible con
el nombre. ’

Asimismo una sociedad extranjera ticne derecho 'a solicitar la
nulidad de una marca nacional confundible con su nombre.
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Ahora bien, el nombre comercial no puede ser usado en los pro-
ductos, cuando ese mismo nombre u otro confundible, estd regis
trado con anterioridad como marca. En estos casos, el titular
de la marca tiene derecho de exigir: bien que se prohiba el -
empleo del nombre en la forma confundible o bien la modifica -
"cidén de dicho nombre.

También tiecne derecho el titular de una marca a impedir que -
otro comerciante registre su nombre como marca, si es confundi
ble con el anteriormente registrado.

En Argentina, se ha establecido que el derecho absoluto de -
emplear el nombre, cede ante la marca previamente registrada,
teniendo en cuenta que el derecho del titular de la marca exis
te s6lo cuando el nombre pueda confundirse con ella. El1 titu-
lar del nombre comercial tendri el derecho de registrarlo en
forma que no sea confundible con la marca, haci&ndole modifica
ciones que lo hagan inconfundible, en cuanto a los productos a
que se aplique (1}.

En nuestro Derecho Industrial, la Ley de Invencienes y Marcas
considera usurpada una marca, si persona distinta a su propie-
tario la’ adopta como nombre comercial sin el consentimiento de
su tituldr, para un establecimiento cuyo giro es de la misma
naturaleza que el de las mercancias amﬁﬂ;adas con la marca.

'Se presentan tres hipétesis:

'(1)'Pedfo C. Breuer Moreno,- Op.. Cit. Pig. 203.-
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a) Que la marca haya sido usada con anterioridad al nombre co
mercial.

b} Que la marca se haya registrado antes de la adopcién del -
nombre comercial.

¢) Que la marca usada como nombre comercial esti protegida -
tanto por su registro como por su uso.

No es necesarioc que se reproduzca integramente la marca, bas-
td que sc presenten frases o figuras que ila imiten.

De otro modo, ¢l nombre comercial results afectado cuando  un
tercero lo emplea a titulo de marca, sin la autorizacidn del
propictario del nombre, para distinguir articules del mismo géiew.

La usurpdcidn se presenta independientemente de que ¢l nombre
comercial esté o no putlicado en la Gacetu de Invenciones vy

Marcas, pues al igual que en el Derecho industrial argentino,
el derecho exclusivo al nom‘re comercial surge por el sélo -
hecho de su uso, no estando subordinada su proteccidn a nin -
glin registro o publicacidn.. Al igual que en c¢l caso de las

marcas, el nombre comercial puede oponerse al uso de una mar-
~Ca compuesto de elementos que lo imiten, si existe el uso an
terior de diclo nombre.

Asi lo sefiala la fraccidn XIX del articulo 91 de 1la Ley de In
venciones y Marcas pues no es registrable vna marca que repro
duce o imita las caracteristicas esenciales de un nombre co -
mercial ajeno aplicado a similares servicios que se presten -
en un establecimiento cuyo nombre se haya usado con anteriori
dad. '
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Del conflicto que pudicre presentarse se desprenden dos intes
rrogantes:

1) El propietario de una marca puede hacer prohibir. cl uso de
un nombre comercial peosterior?

2) El titular de un nombre comercial puede atacar de nulidad
una marca posterior?

Es de considerarse usurpada una marca si un tercero distinto
a su propietario vy sin consentimiento de éste, lo utiliza pg
va caracterizar un establecimiento cuyo giro c¢s de la misma

naturaleza que los productes que se amparen con la marca.

También se considera invadida una marca cuando el nombre co-
mercial se forma con palabras, frases o figuras que la imi -
ten.

Por su parte, el nombre comercial puede resultar afectado -
cuando, sin la autorizacidén de su propietario, un tercero lo
utiliza como marca, para amparar articulos del mismo género
de los que son objeto de la actividad comercial del estable-
cimiento designado con el nombre comercial. El derecho ex -
clusivo al nombre comercial surge por el s3lo hecho de su -
uso, no estando subordinada su proteccién a ningfin registro
<] ﬁublicacién, por lo gque la usurpacidn se produce indepen -
dientemente de que ¢l nombre comercial esté o no publicada.
En resumen, el propietario del nombre comercial puede. oponer
se justificadamente al uso del nombre a titulo de marca, 59
bre todo §i existe ¢l uso anterior del nombre comercial.
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F) JURISPRUDENCIA.- EL CASO LUBRIFORM; EL CASO PLAY BOY

Es factible que surja un conflicto entre una marca y un nom-
bre comercial o entre dos nombres comerciales.

Como ya sc sefiald anteriormente-cl articulo 210 de lu Ley ha
ce mencidén a las infracciones administrativas, concretamente

en su fraccidn III, la cual prevé como infraccidn el usar sin
consentimiento de su titular, una marca registrada como cle -
mento de un nombre comercial o de una denominacién social, -
siempre que dichos nombres estén relacionados con estableci -
mientos que operen con los productos o servicios protegidos -

con la marca.

Tales conflictos podrian evitarse si existiera la debida coor
dinacidn entre la Direccidn General de Invenciones, Marcas y
Desarrollo Tecnolégico y la Secretaria de Relaciones Exterio-
res la cual deberia tomar en cuenta o tener conocimiento de

la existencia de una denominacidn registrada como una marca -
cuando se solicitase el permisc para constituir una sociedad
cuya razdn social va a tener como objeto los mismos servicios

o productos.

Un caso concreto adecuado a lo anterior fue el de la marca rg
gistrada "LUBRIFORM" para proteger aceites y lubricantes con
fecha legal de octubre de 7963.

1Eh;ese mismo mes, con autorizacitn de la Secretaria de Rela -

" ciones Exteriores se constituyd la empresa "Productos Lubri -
fbrm, S/A." e inscrita en el Registro Plblico de la Propiedadf
y del Comercio del D.F. el mes de noviembre del mismo afio.
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El propietario del registro marcario, antc la inexistencia de
un procedimicento cxpresd en la Ley de propicdad industrial de
mandd en la via ordinaria mercantil ante el Juzgado Noveno de
lo Civil para que la referida empresa: 1} retirara de su ra-
26n social la denominacibn "LUFRIFORM" y dejara de utilizarla
como marca; 2) demandd del Registro Pdblico de la Propieduad v
del Comercio del D.F., la cancelacién de inscripcidn de esta -
Sociedad Andbnima, fundamentindose en el articulo 112 de la -
Ley de Propicdad Industrial, correspondiendo al articulo 133
de la actual Ley, ademds de los articuloes 271, 1370 y 1371 -
del C6digo de Comercio,

En sentencia del 3 de marzo de 1970 el Juez de conocimiento.
condeno a "Productos Lubriform, S.A." a suprimir y modificar
en su denominacién social el uso en cualguier forma la marca
“LUBRIFORM" de igual forma se gird oficio al Registro Plibli-
co para la cancelacién y retiro de tal palabra. Después de
varias actuaciones, apelaciones y juicio de amparo ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nacién, se solicitd al juez
remitiera el oficio conducente a la Secretaria de Relaciones
Exteriores para que sc hiciera el cambio de la referida razén
social. (1)

Otro ejemplo es el caso de la marca PLAY BOY y 1la razdn so -
cial Play Boy Club de México, S.A.

Se 'solicitd la declaracifn de uso ilegal de dicha marca por

su empleo:-en el nombre comercial Play Boy Club de México, - -
'S.A. negindose tal declaracibn por parte de la Direccibn Gg
neral de Invenciones y Marcas, Posteriormente el Primer Tri

(1) Martfin Michaus Romero, La Proteccién de la Propiedad In -
-dustrial en el Derecho Mexicano.- Tesis para obtener la -
Licenciatura en Derecho.- Tesis, Universidad lberoamerica
na, 1984, Pig. 263. -
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bunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
en aucerdo de 8 de mayo de 1973 concedid el amparo al titular
de la marca "PLAY BOY", por lo que la Direccién General de In
venciones y Marcas, expidid una nueva resolucidn declarando -
el uso ilegal de la marcd en el referido nombre comercial con
fundamento en los Artfculos 6o. del Convenio de la Unién de
Paris; 96, 195 y 229 de la Ley de Propiedad Industrial. Se -
dio vista a la Procuraduria General de la RepGblica, peroc el
caso fue archivado sin haber intervenido el Ministerio PGbli-
co en razdén de que la empresa Play Boy Club de México, S.A.,
fue clausurado por infracciones administrativas, (1)

Por otro lado el articulo 91 en su fraccidn X1V establece que
no es registrable como marca aquella denominacién que sca -
idéntica o semejante en grado de confusién a un nombre comer
cial aplicable a productos o servicios similares. Lamentablg
mente a quien utilice una marca registrada o no, con estas -
caracteristicas no se le sanciona, ya que la fraccién III del
articulo 210 sefiala que la marca sca elemento de un nombre co
mercial, por lo tanto s8lo queda recurrir a las reglas de las
marcas registradas como lo establece el articulo 187 de 1a
Ley.

(1) Martfn Michaus Romerdé, Op. Cit., Pag. 264.
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CAPITULO v

PROTECCION INTERNACIONAL DEL NOMBRE COMERCIAL

a) CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCTION DE LA PROPIEDAD INDUS-
TRIAL.

En el afio de 1833, una Conferencia Intergubernamental adoptd -
el Convenio Internacional para la Proteccidn de la Propiedad -
Tndustrial mejor conocido como el "Convenio de Paris'" por ha
berse firmado en esa ciudad, y en 1884 surgif la Unidn Inter-
naciopal para la proteccidén de la Propicdad Industrial, consti
tuida por once estados de los cuales ocho eran europeos.

A partir de 1884, cl Convenio ha sido sometido a 6 revisiones:
‘Bruselas 1900, Washington 1911, llaya 1925, Londres 1934, Lis -
boa 1958 y Estocolmo en 1967.

En materia de marcas y aln de el nombre comercial, no se cono-
cen estudios concretos que se hayan ocupado de analizar el Con
venio con una visidén critica y enfatizando las consecuencias
de sus preceptos en la estructura socioecGnomica de los paises
en desarrollo.

En forma paralela a las marcas encontramos la situacién de 1la
proteccién al nombre comercial, posiblemente con una problemé-
tica mayor, ya que no existe uniformidad de criterios en cuan-
to a su regulacién en las legislaciones de los distintos pal -
ses miembros del Convenio de la Unidén de Parisydé 1883, '

Nuestro. pais, ha participado'dctivnmente en los trabajos enca-
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minados ‘a la revisién y, de hecho, varias de las innovaciones
que contiene la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, estdn

inspiradas en las sugerencias contenidas cn los estudios pro-
ducidos por los Organismos Internacionales y por otros grupos
y, @ su vez en un proceso de interaccidn, las sugerencias me-
xicanas han sido bien reccibidas, pero desafortunadamente nadu
se ha profundizado sobre lua proteccifn al nombre comercial (1.

b) ARTICULO 8o. DEL CONVENIO DE LA UNION DE PARIS.

La mayoria de los pafses carecen de legislacién sobre el nom-
bre comercial, por lo que usulamente se remiten al convenio
de la Unidn de Paris de 1883, cuyc objetivo principal es la
proteccién de la propiedad industrial de los paises micmbros
y de sus habitantes, convenio que en su articulo lo. conside-
raba que la proteccidn de la propiedad industrial incluye -al

nombre comercial.

El articulo 3o0. de dicho convenio asimila a los sabditos del
mismo con los stbditos de los paises que, sin formar parte de
1a unién, estin domiciliados o tienen establecimientos indus-
triales o comerciales en el territorio de alguno de los paf. -
ses de la unién. : o

El articulo 80. es el que menciona especificamentc la protec-~
«€idn del nombre comercial, sefialando que, ''para la proteccidn

(i) Bjorn B. Vadillo.- El Nombre Comercial, su concepto, . Pro-
teccién en la Ley de Invenciones y Marcas y la .Convencién
de la Unifn de Paris. Revista Mexicana de Justicia 1984,
No. 4, Vol. 2, Pdg. 194, '
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y dercecho exclusivo de utilizar el nombre comercial por su pro-
pietario, dicho hombre estard protegido en todos los paises de
la unidn sin necesidad de depdsito o de registro, ya forme par-
te o no de una marcade fibricaode comercio".

desafortunadamente el nombre comercial carece de la misma sig-
nificacibn en rodos los paises de la Unién, ya que ningdn ar --
ticulo del convenio expresa una definicidn wmds amplia en su con
junto.

En la Replblica Federal Alemana, consideran de gran importancia
1a actividad comercial en territorio alemiin de cualquicr firma
extranjera, debiendo ser conocida la firma, ademds de ser un -
verdadero signo distintivo, no siendo suficicnte la notariedad

en el pais de origen; resultando contradictorio dicho criterio

al principio de igualdad de derechos contenido en el articuls -
20. del Convenio de la Unién de Paris.

En Austria de igual forma se éxige cierta notoriedad de la’  £ir
ma extranjera 'en c¢l mercado austriaco, pues por dictamen de la
Suprema Corte se ha exigido que para aplicacidén de los articu--
los 2 y 8 de la Convencidn de Paris el nombre comercial ex -
tranjero deberd tener cierta notoriedad, ya sca por s1uso0opor la
publicidad. ’

A diferencia de la Suprema Corte, el Tribunal de Patente se ha
demostrado menos riguroso, al exigir solamente un interés juri-
dico, considerando que una cmpresa extranjera miembro de la - -
Unibn gozaba en Austria de la protecccibn de:su nombre comercial
seglin el articulo do., afin cuande cn ¢l caso de no tener esta
blecimiento en el pais y que si surgia una marca nueva que se
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prestard a confusién con dicho noumbre, entonces podia ser can
celada, a condicidn de que se tratasc de un nombre patronimi -
co, pues de lo contrario si se tratase de una simple dencmina-
cib6n, no puede ser protegido si dicha casa no posce estableci-
miento en Austria, situacidén criticable ya que el titular de
un nombre comercial extranjero desconocido en Austria, no se
le puede desconocer un interés juridico,

De igual forma en Brasil se considera necesario que la firma

extranjera se utilice efectivamente en el mercado brasileno.

En Espaiia estiman que la aplicacidn del articulo 8o. deberia -
exigir un uso en el mercado espafiol o cuando menos un uso sufi
ciente y notorio y un cardcter distintivo del nombre.

En los Estados Unidos un nombre comercial extranjero si se uti
liza o se ha registrado, o bien, alin en ¢l caso de falta de
uso o de reputacidn en el mercado también goza de proteccifn.
Asimismo, en Grecia es factible la proteccién del nombre comer
cial incluso si falta su uso en el pais, sobre todo si se hace
notar que el infractor tenia conocimiento de que los productos
de la firma serian introducidos a Grecia.

Tanto en Noruega como en Checoeslovaquia el uso en el mercado

nacional no es considerado como una condicidn indispensable Pa
ra invocar el articulo 8o0. 'La Suprema Corte Checoeslovaca, ha
observado que una firma extranjera que responda a las cxigen -
cias de su ley nacional debfa ser protegida en los Estados de
la Unién.

Rangel Medina afirma que el articulo 8o. que nos ocupa puede -



117

recibir dos interpretaciones diferentes ya que clertos paises
le dan un alcance amplio al considerar que quicn goza de un
derecho de propiedad sobre un nombre comercial en su pais dc
origen debe ser protegidos en todos los Estados de la Unién,

incluso a falta de un uso.

Las necesidades de¢l comercio internacional exigen que cl titu
lar de un nombre comercial pueda servirse de 61 en todos los
paises, consideriindolo como un nombre patronimico del que no

puede ser desposeido su titular.

En cambio una interpretacién restrictiva exige una explica -
cidn en el pais interesado, relacionando el articulo 8o. con
el articulo 2o. de la Convencién que asimila al nacional con
el stibdito de un estado de la Unidn; asegurando al extranjero
una proteccién legz2l de su nombre comercial a condicidn de -
que se cumpla con las formalidades y linecamientos impuestos a

los nacionales.

De las dos interpretaciones anteriores puede derivarse una -
tercera intermedia, primeramente porque reconocen que el nom
bre comercial pucde ser protegido sin formalidades de regis -
tro o de un uso cfective en el pals interesado.

Pero en este Gltimo cuso exigen que el nombre de interés sea
suficientemente conocido ya sea por publicidad hecha en otros
paises o porque goce de una gran notoriedad no teniendo una
significacidn idéntica el nombre comercial en todos los pai -
ses miembros de la Convencidén de Paris, no c¢s posible.dar una
definicién exacta en el articulo 8o., razdén por la cual Ran -
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gel Medina no cree conveniente que cl mencionado articulo sea
reformado, pues podria debilitarse su alcance, ya que a los
tribunales de cada pais corresponde decidir si deben dar una
interpretacidn amplia o restrictiva., (1)

No obstante la imprecisidn del articulo 8o. del Convenio de
Unién de Paris, sus antecedentes se remontan a una conferen -
cia celebrada cn Paris de 1850, ¢l texto fue aprobado por los
miembros de una conferencia reunida el 8 dec marzo de 1883,

Durante una revisidn de la Haya celecbrado en 1925 e referido
articulo sufrié una modificacidén por la adicidn del término -
" o registro " se considerd que los derechos de propiedad in-
dustrial debian quedar protecgidos mediante una convencidn de
Unidén con la ventaja de no s&lo proteger a los ciudadunos de
los Estados miembros, sino también ascgurar los derechos de -
los sibditos de los pafses contratantes; aunque Como ya $¢ €X
presd en lineas anteriores el nombre comercial no requeria de
depésito o de registro y algunas legislaciones como la nues -
tra dan formalidades similares a las que existian para marcas,

Roubier (2) consider§ que el nombre comercial extranjero pug

(1) Yves Saintgal.- Proteccién del Nombre Comercial en cl dm-

“bito Internacional.; Revista Mexicana de la Propiedad In-

‘dustrial y Artistica". Afio Il Enero-Junio 1964, No. 3, -
Pig. 41.

(2) Roubier Paul.- Le Droit de la Propriete Industriclle.- Li
braure du Recueli, Sirey, S.A., Paris 1954, Pig. 740.
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de ser protegido con base en el articulo 8o. de la Convencidn
de Paris, fuera dc toda Formalidad de registro, salvo que fue
se protegido en cl pais de origen por cumplir con la ley na -
cional, a lo cual cabe la duda de que tal articulo pudiese -
aplicarse si el nombre no es utilizado o conocido en el pais
extranjero.

Es claro que en el articulo Bo. se ha querido asegurar al nom
bre comercial una proteccién que no existia en muchos paises.
Se entiende dispensar tal beneficio adn en ¢l caso de falita
de ley nacional al suprimir toda obligacidn de depdsito sepa
rando ademds las dos nociones, de nombre comercial y de mar -
ca, pero hay la duda de proteger tal nombre faltando un uso.

c¢) LEY TIPO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INDUS
TRIAL.

La propiedad intelcctual tiene una organizacidn internacional
propia, con sede en Ginebra "La Organizacidn Mundial de la -
Propiedad Industrial"” (O.M.P.I. en espafiol y francés; WIPO en
inglés). Es la sucesora de las antiguas Oficinas Internacio
nales. Reunidas para la Proteccidn de la Propiedad Industrial

(BIRPI) llamadas asi porque existiendo originalmente una ofi-
cina en Paris, la Unién de Paris (Propiedad Industrial), y -
otra en Berha, para la Unién de Berna (derecho de Autor), se
fusionaron ambas secretarias en una sola para las dos Uniones

Este organismo, desde el afio de 1970, tiene la finalidad de -
fomentar la proteccién de 1la propiedad intelectual en todo
el mundo y asegurar la cooperacidn administrativa entre las -
diversas Uniones Intergubernamentales, teniendo a su cafgo -
los servicios administrativos de los mismos, rcguladas cada
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una de ellas por un  trato multilateral. La O.M.P.I., fuc cs
tahlecida por el Convenio de Estocolmo del 14 de julio de -
1967 y entrd cn vigor el 26 de abril de 1970.

No debemos omitir que la referencia al acuerdo suscrito eantre
las Naciones Unidas y la OMPI, en virtud del®cual dquellas re
conocen a &sta como un organismo especializado encargado de -
adoptar las medidas apropiadas para promover la actividad in
telectual creadora y facilitar la transmisidn de tecnologia
relativa a propiedad industrial a paises en desarrollo.

El texto del acuerdo ha sido aprobado por la Asamblea General
de la OMPI el 27 de septicmbre de 1974 y por la Asamblea Cenc
ral de la Organizacién de las Naciones Unidas el 17 de diciem
bre de 1974.

Para alcanzar los fines seiialados en e¢l articuleo 3o. de la -
OMPI, sefiala qué: 1.,- Fomentari 1a adopcidén de medidas desti-
nadas a mejorar la proteccidn de la propiedad intelectual en
todo el munds y a armonizar las legislacionés nacionales so -
bre esta materia. 2.- Se encargard de los servicios adminis
trativos de la Unidn de Paris, de. las Uniones particulares cs
tablecidas en relacifn con esa Unién y de la Unidn de Berna.
3.- Podrd aceptar tomar 2 su cargo la administracidn de cuul-
quier otro acuerdo internacional destinado a fomentar la pro-
teccibn de la propiedad intelectual o ¢l particular en esa

administracién. 4.- Favoreceri la conclusidn dc todo acuerdo
internacional destinado a fomentar lu proteccidn de la propig

dad intelectual. 5.- Prestarf su cooperacidn u los Estados -
que le pidan asistencia técnico juridica en el campo de la -

propiedad intelectual. G6.- Reunird y difundird todas las in
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formaciones relativas a la proteccibn de la propicdad intclec
tual y efectuard y fomentard los estudios sobre esta materia

publicando sus resultados. 7.- Mantendrd los serviciocs que
faciliten la proteccidn internacional de la propiedad intelec
tual y, cuando asi proceda, efectuarf registros en esta mate-

7

ria y publicard los datos relativos a esos registros (1).

Con respecto a la Ley formulada en 1907 por las entonces 0Ofi-
cinas Internacionales Reunidas para la Proteccitn de la Pro -
piedad Industrial (BIRPI}, en cuanto al tema que nos ocupa,
en su articulo 47 establece que "no podri ser nombre comer --
cial un nombre o una designnciﬁn que por su indole o por el
uso que -pudiera hacerse de €1 sea contrario a la moral, al or
den viiblico y, especialmente que pueda engajiar a los medios -
comérciales o al pdblico sobre la naturaleza de la empresa -
designada por ese nombre",

En la parte I de las Disposiciones Generales de tal Ley, el
articulo 1-d), define al nombre comercial como un nombre o -
una designacidn que sirve para identificar la cmpresa de una’
persona fisica o moral que puede consistir en el nombre - del
propietario de la empresa, en un nombre inventado o seuddnimo,
una abreviatura, una descripcidn de la empresa,

También una empresa podrd usar mis de un nombre comercial a -
decir de csta ley, como un nombre completo y una abreviatura

o 'un nombre comercial especial para una parte de la empresa.

Un ~nombre obscuro, o un nombre idéntico o similar al nombre
de una autoridad pGiblica o de un partido, dibujos, . relieves

(1) Gémez Acevo y Pombo.- Op. Cit. Pag. 33.-




etiquetas a diferencia de las marcas, no se pueden utilizar -
como nombre comercial, ya que éste s6lo puede ser un nombre o
una designacifn. (Articulo 1-2). Ademis el nombre comercial
no debe engafar en los anuncios comerciales o al publico en

cuanto al carfcter de la empresa identificada con ese nombre,
pues con este fin un nombre comercial no debe ser idéntico ni
similar a otro nombre que ya no se¢ use pero que todavia sca

notoriamente conocido por el piiblico,

Sobre la proteccidn del nombre comercial, el articulo 48 sefa
la: "]) No obstante todas las disposiciones legislativas o re¢
glamentarias en las que se prevef 1a obligacifn de registrar
el nombre comercial, éste estari protegido incluso antes del
registro o sin &1 contra todo acto ilicito por parte de ter-
ceros. 2) Se considerari especialmente como acto ilicito to
do uso ulterior de un nombre comercial por terceros, bien sca
en forma de nombre comercial o de marca de comercio, de servi
cio o colectiva, asf como de un nombre comercial similar o

de una marca similar, susceptible de inducir al pablico a - -
error. 3) E1 articulo 19 de esta Ley serd aplicable por ana

logia al ncmbre comercial.

En serios debates del comité la segunda Ley-Tipo la mayoria -
se mostrd partidaria de que la proteccidn del nombrc comer --
cial debia basarse cn la prioridad de su uso, por lo qué en
el pdrrafo ! del articulo 48 se establece la proteccién inde-
pendientemente del registro, afin cuando ese registro sea por
otra parte obligatorio en virtud de otras leyes o disposicio
nes legales del pais de que .se trate. Es posible que esas le
yes establezcan sanciones si no se registra un nombre comer -
cial. Sin embargo, esas sanciones no podrin consistir en la
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‘denegacidn de la proteccidn del nombre comercial no registrado
contra actos que puedan causar confusidn; protcccidén nccesaria
en interés del pdblico. Hay que observar que esta disposicidn
habla de registro del nombre comercial como posibilidad para -
una mejor proteccidn, cuyo objeto es el nombre o cualesquiera

de los nombres o la designacidén de una e¢mpresa misma, o de pax
te de unag empresa, y no el signo o ¢l nombre del edificio don-
de estd establecida.

El alcance del pédrrafo 2) es que considera ilicito todo uso he
cho por un tercero, del nombre mismo, bien en forma de nombre
comercial o marca similar, si es suceptible de inducir al pd -
blico a error. Proteccidn menos rigurosa que ta que el articu
lo 18 de la Ley-tipo establece en cuanto a marcas, debido a -
que ¢l nombre comercial no tiene que ser distintivo, pues pue-
de estar formado por un nombre o por una descripcidén de la com
presa, y si por ejemplo, el nombre comercial estd formado por
un apellido, otra persona que tenga e¢l mismo apellido no podrd
utilizarlo como nombre comercial a menos que afiada al nombre -
unos elementos distintivos que excluyan la posibilidad de con-
fusién, lo mismo seria para el caso de una empresa.

Los nombres comerciales de empresas establecidas en paises ex
tranjeros estardn también protegidos en virtud de las disposi-
ciones de la Ley-Tipo contra cl uso de un nombre comercial - -
idéntico o similar en el pais mismo, si este nombre puede indu
cir al ptiblico a error. Esos casos s6lo sc¢ produciridn cuando
el nombre comercial extranjero se utiliza ya en el pais de que
se trate, en el comercio o en la publicidad, o cuando ¢l nom -
bre comercial extranjero, aunque todavia no se haya utilizado
en el pafs, seca notoriamente conocido en é€1.
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El pdrrafo 3) seilala que por analogia serd aplicable a los nom
bres comerciales lo establecide en el articulo i9 el cual se -
refiere al uso por terceros de indicaciones con fines distin -
tos de los de lu marca, pues "ecl registro de la marca no con -
fiere a su titular el derecho a prohibir a terceros el uso de
buena fe de su nombre, su domicilie, un seudénimo, un nombre -
geogrifico o indicaciones exactas relativas a la especie, 12
calidad, 1la cantidad, el destino, ¢l valor, el lugar de orgi -
gen o la época de produccién de sus productos o de la presta -
cién de sus servicios, siempre que se trate de un uso limitado
a4 servir meramente para la identificacién o la informacién, vy
que no pueda inducir al pfiblico a error sobre la procedencia -
dec los productos o servicios'.

En nuestro caso se¢ entiende que la protccciéh del nombre comer
cial no crea obstiiculo al uso de buena fe de indicacién, a con
dicién de que esas indicaciones no puedan inducir al pdblice a
error sobre la identidad de una empresa.

Sobre la cesidén y transmisién del nombre comercial, el articulo
49 indica que "el nombre comercial se podri ceder o trasmitir,
pero lnicamente en combinacidén ccn la transferencia de la empre
sa o de 1a parte de la empresa designada con ese nombre".

Al transferirse la propiedad de una empresa tendrd que ser po-
sible que el que adquiere, obtebga también ¢l nombre comercial

“La cesidén del nombre comercial deberd efectinarse por escrite
y llevar la firma de las partes contratantes. La transmisién
por fusién de empresas o cualquier otra forma de sucesién po -
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drd efectuarse mediante cualquier otro documento que prucbe la

transmisién",

Toda ve: que el nombre comercial identifica a la empresa o a -
una parte de ella, la cesidén o la transmisidn del nombre comer
cial s6lo se permitird si se efectda conjuntamente con la - --
transmisién de la empresa o de la parte de ella identificada -
por el nombre comercial.

Para efectuar la transmisidn de un nombre comercial, las dispo
siciones son andlogas a las que rigen la cesién y transmisidn
de las marcas.

Una.problemidtica es en cuanto a la terminacidén de la proteccdn
de un nombre comercial, porque en la mayoria de los casos ya -
que no habri necesidad de proteger el nombre comercial después
de que su uso haya sido abandonado, pero en los casos en que -
el nombre comercial ha llegado a ser notoriamente conocido su
usurpacién por un tercero después de terminado el uso, podrd -
ser suceptible de engafiar en el circulo comercial, o al pibli-
co consumidor, al menos durante algln tiempo, por lo que nece-
sitari de cierta proteccidn posterior.

En los casos de competencia desleal, el articulec 50 dec la Ley-
tipo, considera que es ilicito todo acto de competencia contra
rio a los usos honrados en materia industrial o comercial. Los
tribunales tendrdn que aplicar esta disposicién a todos los ac
tos de competencia desleal, aln cuando no estén indicados como
ejemplos de actos de competencia desleal en los articulos 51
y S2.
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En relacidn a lo scialado por el articulo 57, un caso de compe
tencia desleal podria ser causa de la utilizacién ilicita dec -
procedencia y de las denominaciones de origen, o bicn como lo

establece el articulo 52 de la Ley-Tipe, también pucden ser -
causa de competencia desleal: a) los hechos que en cierta for
ma creen confusién entre un establecimiento y otros productos,
y la actividad industrial o comercial de un competidor; b} las
afirmaciones falsas que tengan como fin desacreditar un esta -
blecimiento, los productos o la actividad comercial o indus --
trial de un competidor; c) las indicaciones que tengan como -
fin inducir a error al piablico sobre la naturaleza, el modo de
fabricacién, las caracterfisticas, la aptitud en el empleo o la
calidad de las mercancias.

d) LA PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL EN DIVERSQS PAISES.

Debido a sus caracteristicas especiales expondremos el siste-
ma legal de Espafa, Brasil y Estados Unidos.

En el sistema espafiol, el nombre comercial recibe un tratamien
to especifico, se concibe como un sector independizado de la -
disciplina de la competencia desleal.

Come ya se ha dicho, el derecho exclusive de propiedad indus -
trial sobre signos mercantiles sélo nace cuando se ha cumplide
con la inscripcién, de modo que el titular de una marca no re-
gistrada no gana esa posicidn juridica excluyente que corres -
ponde al titular registral.

El articulo Jlo. de la ley espafiola, define a la propiedad in
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por la invencidn o por la crecacidn de un signo especial para

distinguirse de sus competidores.

"El derecho que por si mismo hayan adquirido los interesados-
por el hecho de la propiedad de la invencién, del uso o del -
registro, segiln los casos; expresidén que equipara los téminos
registro y uso, se¢ encuentran cquiparados totalmente y apare-
cen como dos modes indistintos de adquirir la propicdad in -

dustrial.

No obstante lo anterior la regulacifén de la materia en la ley
espafinla al respecto, es confusa y contradictoria, pues esa -
posicién jurfidica no se encuentra definida en ningln otro -
precepto legal, s6lo dentro de ciertos limites, pues se admi-
te la inscripcién posterior del signo que viene siendo wusado

anteriormente por el titular extrarregistral.

El articule 70, de la citada ley, establece que la propiedad
industrial es un derecho cuyo reconocimiento dimana de la ins
cripcidén en el Registro de la Propicdad Industrial, del cual
se deduce que el usuario adquiere un derecho de propiedad so
bre el signo no inscrito, pero.un derecho que la ley no reco-
noce mientras no se produzca la inscripecidn.

Por otro lado, el articulo 132 de la ley espafiola define como
desleal, toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las

ventajas de una reputaci6n comercial o industrial adquirida -
por el esfuerzo de otro, disposicién a la cual no pueden acu-
dir los usuarios distintivos que no sean registrables o que



no han sido registrades y esto, porque el Tribunal Supremo, -
ha considerado por lo general, el equivalente a exigir que el
signo haya sido registrado para que sec integre una conducta -
desleal perseguible, siendo realmente el titular registral -
del signo o sca el usuario con registro cl que precisa de 1la
proteccién del régimen prohibitivo de la deslealtad.

En conclusidn, sGlo el titular registral alcanzaba la tutela
juridica de la propiedad industrial. La jurisprudencia tanto
civil como contencioso-administrativa del Tribunal Suprenmo Lg
pafiol 1o ha reconocido asi; la Sala Primera determing que -
"aunque el registro no crea o constituye el derecho de marca
es muy cierto que la inscripcidn, condicionu el derecho al
uso exclusivo de la marca, da constancia oficial y certeia a
la toma de poscsidn de la misma, fijando como fecha de adqui-
sicién la de prescntacidén de la solicitud'; similar criterio
adopt6 la Sala Cuarta del Tribunal Espafiol.

El dnico supuesto en que el signo no inscrito en el Registro
Espafiol de la Propiedad Industrial goza de idéntica protec --
cifén que el registro, es el del nombre comercial acegido por
el artficulo 8o. de la Convencién de la Unidn de Paris que sg
fiala que "El1 Nombre Comercial se protegeri en todos los pai -
ses de la Unién sin obligacidn de depdsito o de registro", pe
ro esta disposicién se basa en el supuestc de. quc el nombre -
ha sido inscrito en su pais de origen. )

La legisiacién espafiola vigente en su articulo 14 establecc -
‘la consodilacién del registro de una marca o de un nombre .cg
mercial después de los tres afios de su inscripcién al ‘afirmar
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que "El certificado de concesién del Registro de una marca y
el nombre comercial constituye una presuncidn de propiedad,
cuyo dominio se consolida a los tres afios de efectuado su  re
gistro y de su explotacién no interrumpida o de su quieta po
sesién, buena fe v justo tftule.

De lo anterior sc desprende que antes de transcurrir esos -
tres afios, cl registro atribuye s6lo una titularidad proviso-
ria, que puede ser atacada por el titular estrarregistral so-
bre la base de haber venido usando el signo anteriormente.
Después de los tres afios no puede ser combatida la propiedad,
el registro se hace inexpugnable,

Finalmente diremos que el usuario extrarregistral puede. impug
narila inscripcidén posterior que le perjudica, por medio de
una accidn dirigida a obtener la nulidad del registro incompa
tible, por medio de una pretensién de nulidad.

La ley espafiola s6lo regula la nulidad de las marcas, tratan-
do la de los nombres comerciales y r6tulos de acuerdo al regi
men de las primeras,

El articulo 124 de la ley espaiiola no contiene referencia al-
‘guna sobre distintivos usados por otros industriales o comer-
ciantes con anterioridad a la inscripcién, sélo en los casos
"de’distintivos registrados con anterioridad a los mismos;,-sin.
.embargo. el Tribunal Supfemo Espanol sostiene que el usuario
extrarregistral se encuentra legitimado para ejercer la  ac-
cidn dée la nulidad del registro invocando como causa .de esa
nulidad que el nombre comercial . inscrito poriglrtercero ha ve
nido 'siendo usado por 6l. con anterioridad en base a que la -
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privridad del uso ajeno impide la vilida constitucidén del dere
cho exclusivo u favor del titular registral, & no ser que el
dominio del signo inscrito se haya consolidado.

Otra accidn susceptible de ser aplicada por ¢l usuario extra -
rregistral es la reivindicatoria, asi lo admite el Derecho es
paiol que la titularidad registral indebidamente otorgada a un
tercero sca transferida al usuario extrarregistral, gque queda-
rd subrogado en su lugar {Articulo 13 de 1la ley espafiola).

Sobre ¢l contenido del articulo 14 de dicha ley surge la cues-
tign de determinar si el titular de un signo registrado puede

alegur en su favor el beneficio de la consolidacidn gue estipy
la dicho precepto legal, cuando se ataca fundando la accidn de
nulidad por haberse otorgado el registro con infraccidén de ul
guno de los apartados prohibitives del articulo 124 de la mis
ma ley o cuando es idéntico o semejante al signo registrado -~

con anterioridad.

Responder afirmativamente equivale a aceptar que cn el Decreto
"Espafiol el registro de un signo se hace inatacable al transcur
so dc tres afos, cualesquiera que sean los vicios de que ado -
lesta la inscripcibn, presuponiendo una prescripcidn extintiva
de toda clase de acciones impugnatorias.

En-base a lo anterior hay que aclarar que al transcurso de
tres ‘afios, lo dGnico que se consolida es ¢l dominio del signo.

Si el-defecto o vicio que se alegue como causa de nulidad, " no
hace relacién al derecho que se deriva del registre, sino al
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registro en si, la consolidacidn no podri producirse.

Cuando se trata de la identificuacidn de una cmpresa existen -
dos variantes, una que permite reconocer a la cmpresa como or
ganizacién del medio que persiguc un fin ccondmico y actda co
mo en el mercado compitiendo con otras empresas rivales, de -
modo que el pGblico no la confunda con cllas; y otra que se
limita a mentarle como sujeto juridico al que han de imputar-
se los actos y negocios juridicos que deben arribuirsele.

A estas distinciones corresponden ¢l nombre de la empresa que
es una especie de nombre de gucrra con el que trata de ser ¢o
noclida por los compradores, que realiza una actividad de pro-
duccién o cambio de bienes. A este nombre que evoca los valo
.res acumulados por una empresa en la lucha de Ia competencia

y que distingue a la empresa de sus rivales es lo que se 1lla-

m ""nombre comercial'.

Con respecto al procedimiento administrativo a seguir en un -
trdmite de nombre comercial, la legislacién espafiola estable-
ce la inscripcidén de un nombre ante el Registro de la Propie-
dad Industrial. Regula bajo condiciones similares las peticip
nes de registro de marcas, nombres comerciales y rétulos de -
establecimientos, desarrollando tambi€én al igual que nuestro

pafs, en materia de marcas la normatividad adecuada y limitdn
dose a remitirse a ella en cuanto al nombrec comercial. De ahi
que el finico precepto de caridcter general que contiene clEsta
tuto de la Propiedad Industrial (EPI) Espaficla en relacién con el
procedimiento de tramitacidén de lassolicitudes de registro de
nombre comercial, su consignacién o denegacidn, ecs de cardcter
remisivo. El artfculo 208 de la EPI, dispone que las oposicio



nes al registro y las plazas de tramitacidn cn esta materia de
nombres comerciales, '"se regiridn por las rcglas establecidas -
Ppara las marcas'.

El régimen de murcas es ¢l modelo al que ha de ajustarse la tra
mitacidn de ecxpedientes de registro, en &ste y en otros muchos
aspectos y uno de €stos ¢s5 el de las normas sobre registrabili-
dad.

No obstante lo anterior, como peculiaridades mis sobresalicntes
en el registro del nombre comercial en el Derecho espafol, pode
mos sefalar:

1.- Los nombres comerciales s&lo podrin ser registrados por es-
pafioles o extranjeros establecidos cn Espafia. Los pertenccien-
tes a sociedades extranjeras deberdn conservarse en el idioma
original y si éste fucrn'espaﬁol por tratarse de paises america
nos , deberd hacerse constar la nacionalidad correspondiente co
mo subtitulo.

Las entidades o ciudadanos espafioles no podrin registrar nom --
bres redactados en idioma extranjero (Articulo 203).

2,- Las sociedades que soliciten el registro de su nombre comer
cial deberdn justificar éste mediante la presentacién de la es
critura constitutiva de la misma.

Tales escrituras deberdn estar legalizadas cuando fueran otorga
das por notarios no pertenccientes al Colegio Oficial ‘de Madrid,.
’Articulo 265 del Reglamento Notarial de 1944, pudiendo hacerse
1a 1egaiizaci6n por dos notarios del mismo colegio.
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3.- Las socicdades dedicadas a la industria o al comercio, con
la excepcidon de aquellas cuyos fines sean bancarios, financie-
ros, culturales recreativos o profesionales, cuyo nombre comel
cial consista en una denominacién de fantasia, estdn obligadas
a registrar éste previamente como marca (Articuloc 198 EPI).

4.~ El1 registro del nombre comercial serd potestativo e inde -
pendiente del que, con arreglo al C8digo de Comercio, deberdn
llevar a cabo los comerciantes (Articulo 199 EPI), habiendo
opinade la jurisprudencia que el Registro Comercial lo que pro
hibe es la identidad mientras que el Registro de la Propiedad

Industrial lo que quiere impedir es la semejanza.

S.- Las modificaciones o cambios que sc introduzcanen unnombre
comercial, serdn objeto de un nuevo registro {(Articulo 205 -
EPI).

6.- La duracidén de un nembre comercial es indefinido, perc de-
berd ser renovado cada 20 afios por los mismos trdmites estable
cidos para las marcas (Articulo 206 EPI).

Como se observa, la legislacidn espaiiola establece el registro

del nombre comercial, En alguna forma, el registro es una no-
vedad y una ventaja sobre nuestra legislacién, pero desafortu-
nadamente también la normatividad espafiola es poco especifica,
pues cn términos generales se remite a los lineamientos esta -
blecidos para las marcas para la tramitacién y proteccidn de

un nombre comercial.

. La legisiacién.espafiocla Gnicamente sefiala que el registro del
nombre comercial serd potestative ¢ independiente del que, con
arrcglo al C6digo de Comercio deber&n llevar a cabo los comer-
ciantes, y seri registrado para todo el territorio espafiol,
sin perjuicio de lo que establece el articulo 8o. del Convenio
de 1a Unién'de Parfs de 1880,
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Varios problemas suscita la aplicacién de esta norma de dere -
cho unionista que es el referido al articulo So. En primer -
término los requisitos que habrd de cumplir el nombre comer --
cial que se acoja al rcferido beneficio, en relacidn con el -
sistema del puis de origen. Sobre este punto tan sdlo serid ng
cesario que el derecho del titular haya sido constituido wvili
damente de acuerdo con las mrmas que rijan en el pais de ori -
gen.  Por consiguiente, estimamos que, si en ese pais no se -
exige registro ni depdsito alguno del nombre comercial que in
voque la proteccién del articulo 80., no necesitard acreditar

estar registrade en ¢l Estado de procedencia; pero, en cambio,
si en €1 se exige ese registro, se deberd acreditar haber cun-

plido esa formalidad.

E1l scgundo problema en el procedimiento espafiol es si, para -
dispensar la proteccién del articulo B8o., es preciso acreditar
el uso del nombre comercial en Espafia o basta con justificar -
la posesitn del nombre comercial en el pais unionista de origen

En definitiva, se trata de saber si el articulo 8o. del Conve-
nio obliga a respetar los nombres comerciales extranjeros, no
usado en el pais en que se reclama la proteccién. En princi -
pio, pareceria légico, exigir el uso en Espaiia de todo nombre
comercial que aspilrase a la proteccidén juridica, puesto que se
supone siempre una situacién de competencia empresarial, ya
que cn el dmbito espaiiol no existirfa entre una empresa nacio-
nal que actGa comercialmente y otra extranjera, que no realiza
operacién ni acto alguno de uso de su nombre en Espaiia.

Sin cmbargo no creemos que sea &sta la solucién correcta al -
problema indicado. = Los nombres comerciales tienen plena pro -
teccién en Espafia una vez acreditada su existencia y uso legal
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en cualquicra de los piafses de la Unién. Posiblemente seca la

interpretacifn mas adecuada pues en un mercado tan industriali
zado como el espafiol, se rebasa el dmbito de su uso y por ello
puede ser de hecho imitado con provecho propio por parte de co
merciantes de otro pafs, que con su uso ilicito en €1 perjudi-
can evidentemente los intereses del titular nacional y lesio -
nen su derecho, aunque no tenga negocios ni realice actos de
use en ¢l territorio del cstado al que pertecnezca el imitador.

Finalmente surge otra cuestifn en relacidn con esto, consisten
te en determinar la clase de proteccidn que se obligan a pres-
tar los paises signatarios al nombre comercial.

Naturalmente, segflin determina el propio articulo 8c. de 1a Con
vencién de Parfs al nombre comercial ne inscrito en Espafia ha
brd que prestarle proteccidn, sin exigirle cse 1equ151to pre -
vie de la inscripcién.

Pero 1a pregunta es, ;la proteccién que sc dispone serd la mis
ma que sc otorga al nombre registrado, o quedarid reducida ante
la actuacidn desleal de un imitador?.

Consideramos que la respuesta es que el nombre comercial ha -
de ser protegido como si estuviera registrado, garantizande a
su titular, frente a cualquier tercero, un derecho exclusivo a
la utilizacidn del mismo pudiendo comparecer en el expediente
administrativo para oponerse a que se concedan otros idénticos
o similares, bien se trate de nombres comercialcs propiamente
‘diclios, o de marcas similares.

Por Gltimo mencionaremos un caso importante de la jurispruden-
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ciua espafiola, que se relaciona con la WellslFargo. EI Tribunal
Superior no permitfa que el usuario extra-registral de un nom
bre comercial usado en Espafa pudiera cjercitar la accidén de
nulidad contra el que hubiera inscrito cl mismo distintivo u
otro semejante como marca o neombre comercial.

En la sentencia comentad ., no solamente permite dicha accién
a un usuario extranjero, sino que equipara a la marca a los -
efectos de la "notoriedad' del articulo 6o. Bis del Convenio
de la Unién de Paris.

Por consiguiente, consideramos, que el articulo 8o. del Conve
nio faculta al titular del nombre comercial, ne sélo para in-
terponer un recurso contencioso administrativo en el caso de
que hubiera comparecido en un expediente administrativo, como
oponente a la concesién de una modalidad distintiva idéntica
o similar; sino que también puede cjercitar la demanda de nu
lidad de registro si el nombre comercial fuese una denomina -
cién notoria o renombrada en el mercado. (1)

El Derecho Brasilefio considera al nombre comercial como los
propios nombres bajo los cuales los comerciantes e¢jercen sus
dctividades. En la definicién del nombre comercial, se inclu
yen'ﬁhicamente las firmas de los comerciantes individuales vy
‘de las sociedades en nombre colectivo, la firma o denomina --
¢ién de las sociedades de responsabilidad limitada y en coman
dita de las denominaciones de la sociedad anénima, asi como -
el nombre de las sociedades civiles cuyo objcto sca la presta
cién de servicios profesionales.

(1) Gémez Acevo Pombo.- Op. Cit. Pdg. 183.-
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El tratadista brasilefio Pontes de Miranda afirma que "En el -
sistema juridico brasilefio, el nombre comercial e¢s el nombre

de la persona fisica o juridica, para el ejercicio de activida
des comerciales, industriales o agricolas™, excluyendo el titu
lo de establecimientos y las insignias, pues el nombre comer-
cial comprende fnicamente ¢l nombre mediante el cual el comer
ciante es identificado en el ejercicio de sus actividades. (1)

En relacidén a la naturaleza juridica del nombre comercial el
Derecho brasilefio, estd considerado como un bien sujeto a la -
propiedad en forma idéntica a las marcas de fdbrica y de comer

cio.

Afirma Gama Cerqueira que los nombres comerciales ejercen una
funcidn objetiva que caracteriza, individualiza y distingue la
actividad del comerciante o industrial, persona fisica o juri
dica, en el campo de la competencia comercial. La firma o de-
nominacién se convierte en un bien juridico de valor patrimo -
nial, cuya defensa consitutye un derecho. S&6lo en su funcidn
objetiva las firmas y denominaciones constituyen modaltidad del
nombre comercial y objeto de la propiedad industrial. (2)

Quienes no estidn de acuerdo con esta concepcién como Pontes -«

de Miranda, quien sostiene que las firmas y denominaciones no

enran en el dominio de 1Ia propiédad industrial, basan su pro-

{1) Estudios de propiedad industrial y Derecho de Autor en ho-

' menaje -a Steﬁhen P. Ladas. Luis Leonardos., Namero especial
de ‘1a Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica.- La Proteccidn del Nombre Comercial en el Derecho =~-
Brasilefio, -~

(2) Lic. David Rangel Medina.- Op. Cit. Pdg. 213.-



L B138

teccidén en el campo econdmico, que es lo que lo vuelve elemen-
to indispensable de la proteccidn de la propiedad industrial.

Por otro lado, la proteccidén del nombre comercial, en su fun -
cidn objetiva, como objeto de propiedad surge ¢n el derecho -
brasilefio en la Constitucidon Federal, al incluir, entre las ga
rantias al derecho de la propiedad, "la exclusividad del nom-
bre comercial”, y asi lo confirma el Supremo Tribunal Brasile
flo, para lo cual, el nombre comercial tiene la figura de un
verdadero derccho de propiedad incorporea, representando papel
andlogo a 1a marca de fibrica ¢ de comercio con las cuales mu
chas veces se confunde.

Asimismo la tutela juridica del nombre comercial estd scialada
en el articule 152 pidrrafo 24 de la Constitucidn Federal Brasi
lefia que garantiza la exclusividad del nombre comercial, por
el articulo 8o. de la Convencibn de Paris, que le confiere pro
teccidn alin sin necesidad de registro,

El decreto 916 del 24 de octubre de 1890, le atribuye protec-
cidn al regular el registro de las firmas, o0 sea de los nom-
bres comerciales, de las sociedades en las que deben constar
los nombres de los socios, seﬁalando ademis que toda firma nue
va debera distinguirse de cualqu1er otra ya existente e inscri
ta en el registro del lugar, estableciendo Gue si el comercian
te tuviere nombre idéntico al de otro ya inscrito, deberd agre
gar una designacidn que lo distinga.

La Ley del Registro de Comercio actual dispone que el nombre -
comercial debe comprender las declaraciones de firmas indivi-
duales y los nombres de las soc1edades mercantxlcs, cxcepto de
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las sociedades anénimas, prohibiendo lu inscripcién de contra-
tos de sociedades mercantiles con firmas o denominaciones idén

ticas o semejantes a otra ya existente.

Este registro fue suprimido por los méds recientes Cdédigos de
la Propiedad Industrial, para otorgar la proteccién al nombre
comercial independientemente de cualquier registro, de acuerdo
al artfculo 8o. de la Convencidén de Paris.

Contra las decisiones de las Juntas Comerciales de los Estados,
por las que se efectfia 1a inscripcidn de uctos constitutivos -
de sociedades mercantiles, los perjudicados pueden interponer

recurso ante el Ministerio de la Industria y Comercio cuando -
el nombre comercial adoptado fuese igual o semejante a otro ya

existente.

Las partes pueden acudir por la via penal a acciones encamina-
‘das a obligar al infractor del nombre comercial a suspender -
la usurpacibn del mismo, modificando su nombre, o anular el ac
to de inscripcidn de la escritura social o de los estatutos; -
por violacidn al articulo 38 Fraccidn IX de la Ley 4726 brasi-

lefia.

Para que la tutela del nombre comercial sea efectiva.la accién
debe prescribir si el perjudicado no preseanta su reclamacién -
dentro de los seis meses siguicentes a la fecha en que se tuvo
‘conocimiento de 1a infraccidn, computindose a partir de la ins .
cripéién de los actos; a la existencia del delito continuado,
operando la prescripcién después de haber cesado la continui -
-~ dad. '
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Existe divergencia en cuanto al término para la prescrip --
cién, pucs el Supremo Tribunal Federal brasilefio considera
que la prescripcién de las acciones por violacidn al nombre
comercial transcurre en cl plazo de cinco afios, como corola
rio de la adopcidn de la doctrina de la propiedad con rela-
cidén a su naturaleza jurfdica; pues el nombre comercial re-
presenta el valor que se forma por su uso. En el ejercicio
de las actividades comerciales del Brasil, el nombre comer-
cial es objeto de propiedad (1).

En los Estados Unidos de Nortedmerica se promulgd la prime-
ra Ley constitucional de registro de marcas comerciales en
el afio de 1881. La Ley vigente ¢s de fecha 5 de julio de -
1946, la cual entré en vigor cl5 de julio de 1947 y genera]
mente se conoce con ¢l nombre de Ley Lanham.

La referida ley define al nombre comercial como el nombre
de las empresas, los fabricantes, los comerciantes y perso-
nas fiscas que lo utilizan para la identificacidn de sus ne
gocios u ocupadiones, tales como los nombres de las socieda
des, compafiias u otras organizaciones,

Una marca identifica un producto y el nombre comercial iden
tifica al productor. Actualmente no hay en la ley estadou-

(1) Luis Leonardos Lapit.- La Proteccifn del Nombre Comer. -
' cial en el Derecho Brasilefio; "Estudios de Propiedad In
dustrial y Derecho de Autor en Homenaje a Stephen P. La
das'; Pdg. 211, o i
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nidense en materia de marcas registradas, disposicién alguna
para el registro de nombres comerciales que se utilicen Gni-
camente para identificar una entidad de ncgocios.



1.~ El nombre civil es el medio de identificacidn de un indivi
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CONCLUSIONES

duo dentro de la colectividad a quc pertenece, o sea una -
facultad juridica extra-patrimonial que se otorga al momen
to de el nacimiento. Conforme al dereche civil, no se con
sidera un bien patrimonial porque esta fuera del comercio.

Al amparo del primer Cddigo Civil de nuestros antepasados
¢l de 1870, se did una auténtica proteccidn legal al derc-

‘cho de propiedad sobre marcas figurativas a traves de dis-

posiciones que gavantizaban tal propiedad, pero nada se de
cia en cuanto al nombre comercial; 1o que si sucedi6 hasta
el Cbdigo de Comercioc de 1884, que establecis principios -
importantes acerca de los nombres comerciales, mismos - quc
podian consistir en marcas.

La definicién més completa considero que ¢s la que enuncia
al nombre comercial como la denominaci@n con que una empre
sa o persona fisica aspira a ser reconocida por su. piiblico
consumidor, entre los que ha logrado captar su atencidn 'a
traves de el tiempo y de su uso, evocando a su vez los va-
lores acumulados por unaz cmpresa ¢n la lucha do la compe -

-tencia, dlstlngu1endose de sus rlvales.-

lLa finalidad del nombre comercial es identificar una fuen-
te exclusiva dé prestigio contra la competencia cn su mer-
cado en cuanto al vendedor se refiere, e identificar el ni



6. -

RER I

vel de calidad. del producto, desde ¢l punto de vista ~del
comprador.

En dltima instancia, la finalidad del nombre comercial es
la proteccidn de la clientela efectiva de una negociacidn

Debe considerarse al nombre comercial como un bien patri-
monial ya que cl mismo representa un valor ccondmice para
quien acredita tener un derecho cxclusivo de su uso, pucs
en el supuecsto caso de usurpacién pucde ser causa del fra
caso de su titular, lo cual debe evitarse, pues al mismo

tiempo que se protege al nombre comercial, se cstard pro
tegiendo a la colectividad consumidora, victimas también
de este tipo de competencia desleal.

Dentro de las sanciones qﬁc sc aplicasen al posible usur-
pador deberia incluirse primeramente el de prisidn y una
multa considerable, penalidad que iria en aumento en caso
de reincidir.

Considero que el nombre comercial encuadra su proteccidén
dentro de las disposiciones de 1la propiedad industriail,
constituido por la produccién que opera tanto en el campo
industrial como en el comercial.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas deberia contener nor-

mas mids especificas, tendientes a regular el problema. de

"-1a competencia desleal, sefialando que,‘pata que este deli

to exista, .deberd haber falsa informacibn, actos contra. -
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rios a los usos honrados del comercio, propaganda incidio-
sa, comparaciones denigrantes, imitacién de marcas, nombre
comercial, aviso comercial y patentes,

La Ley actual es mis ambigua al decir que ¢l nombrec comer-
cial estari protegido dentro de la zona que abarque geogri
ficamente la clientela efectiva.,

El valor de un nombre comercial reside en la probabilidad
de que la clientela continfle o no el patrocinie, ya que -
considero que dicho nombre representa .un valor econdmico
de mayor consideracidn que el de una marca por lo que 1la
proteccifn que se le d&, debe ser mis amplia y especifica,
pues la ley wvigente no sefinla en forma directa y completa
el modo de hacer efectiva la proteccidn que se deriva del
derecho sobre ¢l nombre comercial, pues finicamente hace re
misidén a las reglas establecidas cn materia de marcas, pu-
diendo -Gnicamente ejercer la accidn civil dc dafos y per--

juicios y, nunca accidn penal alguna si el delito que se

reclama no se encuentra de modo expreso y especifico en la
ley.

Al efectuarse el examen de novedad en una solicitud de re-
gistro de marca, deheria analizar también antecedentes dec
nombres comerciales publicados con anterioridad.

Nuestra Legislacién ‘deberia contemplar la necesidad de ins
cribir un nombre comercial, al cual se le incluya el nom -
bre de familia,. agregando inscripciones complementarias
que no induzean al engafio sobre la naturaleza del comercio
ejercido. ) - : : )
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Ademds dc la inscripcidn en el registro correspondiente,
hacer publicaciones en forma regular en los periddicos lo
cales de mayor circulacidn.

Como 1a ley de 1942 sefialaba, considero se deberia exen -
tar a todo titular perjudicado de demostrar la actitud do
losa del usurpador.

Establecer ¢l registro y no la publicacifn del nombre co
mercial, con un examen de novedad respecto no sélo a 1los
nombres comerciales, también analizar las marcas existen-
tes.

A los nombres comerciales finicamente extranjeros, noto -
riamente conocidos, protegerlos sin necesidad de registro,

Establecerse la extincidn del registro y proteccién del -
nombre comercial al cumplirse el término de un afie, conta
do a partir de que no se compruebe su uso o cuando se cam
bie de domicilio el establecimiento, y no se de aviso ‘a

las autoridades marcarias.

Crearse un tStulo completo en la Ley de Invenciones y Mar
cas para su proteccidn de modo de no tener que remitirse
a los articulos especificos para las marcas, con el obje-
to de no incurrir en el supuesto que sefiala el articulo -
14 Constitucional. '

Que se considere como un derecho de propiedad, suscepti -.
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ble de ser heredado ya sca entre personas fisicas o c¢ntre
los micmbros, socios de una persona moral, cstableciéndo-
se en sus cstatutos,

Con 21 objeto de evitar conflictos entre un nombre comer-
cial y una marca, seria conveniente se estableciera una
estrecha comunicacidn entre la Direccidén General de Inven
ciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico, y la Secretaria
de Relaciones Exteriores, 1la cual deberia tener conoci -
miento de la existencia de una denomiancién como marca,
cuando esta formace purte de una solicitud para consti -
tuir una sociedad, o bien si s¢ tratare de un nombre co -
mercial en igual situacibn, cuvo objeto social de dicha
sociedad fuesen los mismos servicios o productos,

En mi opinidn, el Convenio de la Unidn de Paris debe ade-
cuarse a las necesidades de los paises en desarrollo, pucs
respecto al nombre comercial no existe uniformidad de crji
terios en cuanto a su regulacidén en las legislaciones de
los distintos paises miembros de la Unidn.

con el fin de uniformar criterios en cuanto a la protec -
cidén del nombre comercial, podria modificarse la defini -
cidn que da el articulo 8o0. de la Convencidn de la Unién
de Paris, exigiendo cuando menes un uso suficiente y noto
rio, o ser ampliamente conocido.

El registro del nombre comercial seria una posible solu -
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cidén a la deficiente proteccién con que cuenta la Ley nua
cional vigente y, el Convenio de la Unidn de Paris.

Habrfa que ver si a ecste registro se le darian las mismas
modalidades que a las murcas, siendo necesario acreditar
su uso efecctivo dentro de cierto plazo al igual que 1la -

renovacién.

Se deben tomar en cuenta las experiencias que se han obte
nido de la publicacidn del nombre comercial en nuestro -

pais.

Seria unaz gran comodidad la inscripcidn del nombre comer

cial en los casos de transmisidén o cesidn; ademds, no ha

bria necesidad de disfrazar el procedimicnto de nulidad

aplicable al registro de marcas, solicitando la cesacidn

de efectos de la publicacidn.

De igual forma que en la legislacidén espaiiola de propie-
dad industrial, nuestra ley podria contemplar la consoli
dacidn del registro de una marca, o de un nombre comer -
cial hasta transcurrido un determinado lapso de tiempo,

tres afnos per ejemplo, durante cse término el registro

otorgaria una titularidad provisoria, factible de ser -
atacada por cualquier titular extra registral que pueda

justificar un mejor derecho en razdn de un uso anterior,
¥ que hubiese omitido hacer la inscripcidn correspondien
te, una vez transcurridos los tres afios prescribiria su

.derecho.y los dercchos del titular registral se harian -

inexpugnables, justificando ademds un uso ininterrumpido

‘de’ buena fe.
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