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INTRODUCCION

La institucidn del Nombre Comercial ha sido siem-
pre confundida con la denominacidn social y 1a razdn social,
sin embargo, técnicamente no debe confundirse, puesto que no
todos los comerciantes se constituyen como una sociedad mer-
cantil, y por lo mismo no operan bajo un nombre empresarial.

Desde sus origenes el Nombre Comercial, tal y como
se verd en este esindio, es parte del aviamiento de la em-
presa y debe ser tutelado por el derecho.

E€s indudable que en la sociedad que actualmente
vivimos, es de suma importancia para el competidor leal que
se individualice respecto de sus demds competidores en el
mercado, ya que esto redundaré siempre en un mayor conocCi-
miento del bien o servicio que presta, y esto, en una ganan-
cia ilcita., A contrario sensu, el comerciante desleal tra-
taré de confundir al consumidor con objeto de obtener una
inercia de compra que ha sabido originar otro comerciante,
qie resultara en una a ser eleccién de los consumidores.

No existe en la historia de la propiedad indus-
trial un antecedente directo al Nombre Comercial en forma
especifica, va que los origenes del Nombre Comercial eviden-
temen~e 30n los origunes en general del signo distintivo que
generalmente se refiere a las marcas. Es por ello gie debe-
mos de partir de la base de que el Nombre Comercial no - -



existe como una institucidn en el génesis de la propiedad
tndustrial, sino como parte de un signo 4discintivo que se
confundia entre la marca y el Nombre Comercial propiamente
dicho, y que le da un caricter distintivo al fabricante o
prestador de un servicio,

Nuestro pals estd sumergidc en una serie de cam-
bios, principalmente de estrategias comerciales, que origi-
nan una mayor competencia comercial, y sO6lo el comerciante
que esté mejor preparado en el manejo de su propiedad indus-

rial para la lucha comercial, seré el que goce de la predi-
leccidn del piblico consumidor.

México, en su caracter de signatario del Convenio
de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, cuyo
articulo octavo seflala la obligacidén de los paises miembros
a proteger sin obligacidn de depbsito o registro los Nombres
Comerciales, debe revisar sus instituciones de derecho,
tuteladoras de Propiedad Industrial, principalmente del Nom-
bre Comercial, para otorgarle el verdadero valor que tiene
el derecho de su uso y explotacidén singular en favor de los
comerciantes.

Igualmente, se deberd reconocer al Nombre Comer-
cial como un signo distintivo del comerciante, en favor de
sus competidores que ven a través de su empresa una forma de
desarrollo para los individuos que la forman, asi como para
la colectividad y el pais del cual son parte coadyuvante de
su desarrollo.



111 -

En la presente monografia se pretende realizar el
estudio analitico de aquellas circuntancias juridicas y em-
piricas que rodean la aplicacidén del Nombre Comercial, espe-
rando sea de interés y facil acceso a los estudios de esta
figura.



CAPITULO I

ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL

ORIGEN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Para saber gue es el Nombre Comerciai, sugiers que
nos adentremos al significado de cada una de las palabras
que 1o componen. En primer lugar, ... wombre viene del lLa-
tin "Nomen" y se define como "aqueila jalabra gque se apropia
o se da a los objetos y a sus calidades para hacerics cono-
cer vy distinguirios de otros* (1), E} concepto Norire Co-
mercial tiene muchos significados, dentro de las cuales el
Diccionario de 1a Real Academia Espafiola 1o define “... como
la denominacidn distintiva de un establecimiento registrada
como propiedad industrialv (2).

Para la Real Academia Espafiola, el Nombre Comer-
cial, "es aquél que se utiliza para distinguir a un estable-
cimiento de otro, y que Se encuentra registrado como [ro-
piedad industrial” (3), definicidn que consideramos poco -

{1} Diccionariac de la Lengua Espafiola. Décimonovena edi-
cidn. Ed. Espasa Calpe. S.A. Madrid, 1970, pég. 322.

(2} Idem.

(3) 1Ibidem. Pag. 923.



afortunada para efectos de la Legislacidén Mexicana, ya que
Hombre Comercial, como veremos posteriormente no siempre es
aquél publicado sino que puede o no estarlo.

El Diccionario del Instituto de Investigaciones
Juridicas de la Universidad Nacional Auténoma de México, se-
flala que Nombre Comercial a "... toda aquella designacién,
denominacidn, razdn social o nombre civil, bajo la cual, los
comerciantes colectivos o individuales realizan sus activi-
dades mercan-iles o identifican sus mercancias o servicios
prestados® (4).

Podemos decir que el Nombre Comercial es aquél
signo distintivo dirigido a una empresa o establecimiento
industrial o comercial, que tiene por objeto darle singula-
ridad e individualidad, distinguiéndolo por este motivo de
otros establecimientos competidores, otorgandole un caracter
propio,

1 cuanto a su origen, "la proteccidén al Nombre
Comercial, es una iastitucidn que arranca del siglo pasado
fué en la Convencidn de Unién de Paris de 1883 en donde por
primera vez se acordd se protegiese el Nombre Comercial, in-
dependientemente de la obligacidén de depdsito o de la idea -

(4) GONGORA PIMENTEL, GENARO. Diccionario Juridico Mexica-
no. Tomo VI. Primera edicidn. Ed. Instituto de Investi-
gaciones Juridicas de la Universidad Nacional Autdnoma
de México. México, 1984, Pag. 247.
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de nacionalidad. As{ se otorgd amparo a los nombres de los
fabricantes, no sblo por lo que sus establecimientos repre-
sentaban por si, sino porque a la vez, el nombre de comercic
en infinidad de ocasiones venia a constituir una marca, se-
gln la costumbre de la época.

"En realidad, el derecko al nombre de comercio de-
riva de las regias que estableCen 105 usos hoarados en el
comercio; es una modalidad de la proteccidn contra la compe-
tencia iilcita o desleal”™ (%),

Como origen existen algunos otros da%os sobre el
estudio del Nombre Comercial. En las excavaciones hechas en
Pompeya en donde seglin el hallazgo de objetos tallados gque
llevaban bajo relieve el nombre del artesano, 1ldmparas de
barro que contenian fiversos signos gque los distinguian en-
tre si, asi como simples marcas de fabrica o de sus propios
nombres. Aigunas invocaciones, tipo de manifestaciones pri-
mitivas de este tipo, se encuentran posteriormente, y ain
mds elaboradas en la £dad Media, 10 que resulta en una mayor
definici6én del nombre de la fébrica o del artesanc {6},

Los antecedentes del Nombre Comercial en si se en-
cuentran diseminados en la historia, a veces en forma no muy
clara.

(5) 1Ibidem, Pag. 248.

(6} Cfr. THOMAS, LEONARDOS. Origen Evoluciones, Naturaleza
y Tutela del Nombre Comercial. Primera edicida. Ed,
Louringer, S,A. Rio de Janeiro, 1934. Pdq. 9.



Se tiene la seguridad que el Nombre Comercial tal
y como lo conocemos, nace en el periodo corporativo que ri-
gié en Europa entre los Siglos XII al XVII, que se caracte-
rizaba por una confusidn del gremio, corporacién, universi-
dad y mercaderes, y la idea general del comercio, puesto que
era'imposible relacionar uno sin el otro, ya que se necesi-
taba 1a inscripcién en la matricula oficial de las corpora-
ciones, artes y oficios que daban el privilegio ante el Es-
tado y Municipio, El Estado y Municipio junto con la corpo-
racién o gremio regulaban la competencia para condicionaria
y limitaria. Los gremios entonces toman nombres, ya sea del
gremio en si o de santos principalmente, para distinguirse
unos de otros, antecedentes remoto del Nembre Comercial, tal
y como hoy lo conocencs.

El autor Antonio Amor Ferndndez seflala que el
primer intento de iegislacién del Nombre Comercial, "... es
aquél que se incluyd en la Ley del 7 de enero de 1791, sobre
propiedad industrial dictada en Espafla, donde otorgan 1la
facultad a comerciantes o a empresas mercantiles de regis-
trarlo" (7).

Posteriormente, el primer intento serioc de regular
los Nombres Comerciales se lleva a cabo, como ya se seflald,
en el siglo pasado con la Convencidn de 1a Unidn de Paris -

(7) AMOR FERMNANDEZ, ANTONIO. Propiedéd Industrial en Dere-
cho Internacional. Primera edicidn, Ed. Ediciones Nu-
tica, S.A. Madrid, Espafia, 1965. Pag. 13.
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para la Proteccidén de la Propiedad Industrial, del 20 de
marzo de 1883, en donde por primera vez se acordd que se
protegiese el Nombre Comercial, independientemente de la
obligacién de su depdsito desde esa fecha, y dentro de 1la
revisién del propio ordenamiento en Bruselas, Bélgica, en
15300, y posteriormente sus revisiones; la de Washington de
1911, la de la Haya en 1925, la de Londres en 1934, la de
Lisboa en 1958 y la que actualmente nos rige de Estocolmo de
1867; se han regulado los Nombres Comerciales, Cabe hacer
notar que México es parte de tal Convencidn desde su inicio,
y por lo tanto se aplica tal ordenamiento en su territorio,
y en su trato con las naciones de los paises signatarios, de
acuerdo a la competencia de leyes que sefala el articulo 133
Constitucional que serda la Ley Suprema de toda la Unidn 1la
propia Constitucién, las Leyes del Congreso de la Unién que
emanen de ella y todos los tratados que se celebren por el
Presidente de la Repﬁbiica Mexicana, con aprobacibén del Se~
nado, caso en gque se encuentra el Convenio de Paris (8).

Por otra parte, es diffcil definir el Nombre Co-~
mercial debido a que ni 1a lLegislacidn Internacional, prin-~
cipalmente el Convenio de Paris, ni nuestra Legislacién In-~
terna, 1o ha definido, por 1o que no se tiene muy claro el
concepto de 10 que debe considerarse como Nombre Comercial,

(8} Cfr. SEPULVEDA, CESAR. El1 Sistema Mexicano de Propie~
dad Industrial. Segunda edicidn. Ed. Porriia, S$.A. Mé-~
xica, 1981, Pigs. 6 y 7.



El derecho al nombre de comercio o comercial de-
riva, como ya se ha dicho, de las reglas que establecen los
usos honrados en el comercio, esto es un uso mercantil que
evita la competencia ilicita,.

Es indudable que el Nombre Comercial se crea a
través de una ficcibén para distinguir en dos sentidos a 1la
empresa y a sus productos. En primer lugar se distingue al
producto elaborado, para lo cual se crea la marca, y en se-
gundo lugar, al productor, es decir a ia empresa que utiliza
un Nombre Comercial, que distingue no a 10s productes entre
si, sino a los comerciantes concurrentes entre si, es decir
a los que elaboran o expenden los productos.

En ese caso podenos definir el Nombre Comercial
como el signo distintivo que se utiliza por los estableci-
mientos Industriales o Comerciales para distinguirse de
otros que son concurrentes eatre si.

Por {ltimo cabe hacer notar que la concurrencia se
da en base a los productos y servicios que se producen o se
prestan en los establecimientos, en relacién al mercado que
van dirigidos.



ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL EN OTRAS LEGISLACIONES

En otros paises se ha regulado el Nombre Comercial
a través de diversos ordenamientos.

En Francia por ejemplo, se reguld a través de la
Ley sobre Responsabilidad Civil y sobre la Responsabilidad
Criminal, derivadas del Articulo 1382 del Cddigo Civil Fran-
cés, en el que se daba la proteccidn al Nombre Comercial,

En orden cronolbgico, en Alemania se crea el CHdi-
go de Comercio de 1861, que tiene disposiciones referentes
al signo distintivo sin dividir éste como marca o como Hom-
bre Comercial; este ordenamiento 1lo0s confunde y les da 1la
misma categoria. En este mismo sentido en Bélgica el 16 de
abril de 1879, y en Portugal en 1888, se crean diversos
ordenamientos referentes a signos distintivos.

El primer pals 1latinoamericano que regula este
tipo de propiedad industrial es Argentina, con la Ley de
Marcas de Fibrica, Comercio y Agricultura (9).

(9) SOLA CANIZARES, FELIPE DE. Tratado de Derecho de Co-
mercio Comparado. Tomo II. Primera edicién, Ed. Monta-
ner y Simén, S.A. Barcelona, 1962, PAgs. 47 y 48.



En nuestro pais el primer intento de regulacién
del Nombre Comercial, se da hasta el 31 de diciembre de
1942, cuando aparece la Ley de Propiedad Industrial, la cual
es muy tardia en relacidn a las Legislaciones mis adelanta-
das del mundo, ya que protege el Nombre Comercial mis de un
siglo después del primer ordenamiento que lo previé.

V.- LAS MARCAS EN NEXICO.

ANTECEDENTES

Como se seflala en la introducciédn de este trabajo,
el Nombre Comercial y 1a marca en sus origenes se confundie-
ron como instituciones, Tanto la marca como el Nombre Co-
mercial se utilizaron primeramente como el signo distintivo
que se utilizd en el producto elaborado, el cual se afiadia a
dicho objeto, con objeto de individualizarlos de los de su
misma especie; y que hacian que el Nombre Comercial fuera
diferente al nombre del fabricante del objeto, que en
algunos casos podian ser un nombre propio, que por tradicién
se heredaban de padres a hijos o personas del mismo gremio o
corporacifn, 1o cual determinaba una calidad, asi como el
origen del producto, que se traducfa en la confianza que te-
nia el consumidor en 1a bondad del propio producto.

El primer antecedente del que se tiene cuenta en
nuestro pais respecto al marcaje, se remonta a la ".,. Cédu-
la expedida en Granada por el Emperador Carlos V,, el 9 de
noviembre de 1526, 1la que en su contenido mencionaba que -



¢
tanto indios, negros y espafloles debian y podian trabajar

las minas como cosa propia, pagando iinicamente el quinto
real" {10). Lo cual implicaba que toda persona que trabaja-
ra en la Nueva Espafa, debian otorgar un tributo a la corona
y tenfan que marcar los productos que elaboraran,

Mediante dicha Cédula, los habitantes de la Nieva
Espafia encontraron un estimulo para trabajar en las minas,
inicidndose entonces la extraccidn de los minerales, espe-
cialmente los metales preciosos., vy poder proveer asi la de-
manda siempre creciente tanto de parte de la realeza, como
del clero y de la poblacidn en general.

En tanto que la industria de la plateria v deil oro
se acrecentaba, y se tornaba mas importante dia a dia, se
hizo necesario legislar esa actividad, a fin de que se ga-
rantizara un control de pago de los Derechos PReales (im-
puestos), y de tal manera se protegieran las marcas gque se
creaban para los trabajos realizados.

Este es ¢l primer antecedente gue consideramos mds
remoto.

(10) RANGEL MEDINA, DAVID., Tratado de Dermcho Harcario,
Primera edicidn. Eq, Libros de México, 5.A. Mérico,
1960. Pag. 7.
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2.~ REGULACION DE LAS DISTINTAS ORDENANZAS
ESPAROLAS.

Ademds de la Cédula Real antes comentada, encon-
tramos como antecedente de esta institucién un siglo des-
pués, el 20 rde octubre de 1638, en las ordenanzas denomina-
das como "“Ordenanzas dictada§ en lo tocante al arte de la
platerfa", dirigidas a regular la artesania de este metal,
dictadas por el Marqués de Cadereyta,

La octrava ordenanza de estas, establecia el proce-
dimiento a seguir para no defraudar el Quinto Real, que era
en un principio el impuesto que se pagaba al Rey en sus do-
minios de las preseas, tesoros y otras cosas semejantes,
como la mineria, era siempre la quinta parte de lo hallado,
descubierto, aprehendido o extraido. Dicho Quinto por parte
de los plateros, era obligatorio, as!{ como lo era para el
Veedor y Oficiales Reales las siguientes acciones en defensa
de las arcas rel rey:

a) Antes de labrar la plata @ oro, 1los plateros
estaban obligados a presentar la pasta a los
Oficiales Reales, para que éstos vieran si es-
taba quintada y marcada.

b

~—

El Veedor en presencia de dichos Oficiales Rea-
les, las marcard con la marca y sefal que -~
para este efecto deben llevar.



La Crdenanza 17 establecia:

[

Que los [-lateros de oro vy plata hablian de tener

marca v seflal conocida para identificar 1las_

piezes gue labraran.

b) Que esas marcas o sefiales hatrian de registrar-
se ante el Escribano Fiblico -<el Catildo de la_

Ciudad de México: y

c

~

Que sin tales marcas o sefiales, no podian ven-
der piezas, bajo penas que se les impondrian
{11},

La Ordenanza 18 menciona que el Veedor encarygado
de recibir piezas de oro y plata, tenia instrucciones de no
recibirlas en caso de qiue carecieran de la seflal y marca del
artifice que la labré.

La Cédula Real del lo. de octubre de 1733, conte-
nfa instrucciones especiales sobre la platerfa, obligando en
su inciso f) & que ei platero que necesitare oro & plata,
estaba obligado a conseguirlo de los Oficiales Reales, en la
llamada caja de gwinto, a cuenta, y continuaba d:ciendo que
era también obligacidn para que cuendo se hubiere acabado, -

(11) Cfr. Ibidem. pag. &
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que se llevara la pieza (hecha con dichos metales) a los
Oficiales Reales, jara que éstos le pusieran el cuflo del
llamado quinto o diezmo; para que a su vez la pieza guedara
reconocida también por el ensayador mayor, con el fin de
marcarla a su nombre.

Respecto a los plateros de la Ciudad de México, no
podian comercializar 1las alhajas de plata, si no estaban
marcadas por el artifice y el marcador, conforme a los seila-
lamientos que tenlan establecidos.

Por otra parte, las Ordenanzas de Ensayadores de
1649-1651, expedidas para el Perf, fueron también observadas
en México. Dichas Ordenanzas, en su Capitulo XXV, sefiala-
ban:

“Ordenamos que cada platero que labrare piezas de
oro & plata, teaga su _marca particular la cual
manifieste ante la justicia o escribano de cabil-
do de el lugar adonde residiere, y esta marca la

eche, y ponga en las piezas que labrare, para que
si se hallare no es:ar de la ley, que debe tener
la plata y oro, se proceda contra el platero por
todo rigor de derecho” (12).

{12) Cfr. Ibidem. pig. 9.
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Las Ordenanzas de Ensayadores, forusadas en México,
el 7 de julio de 1783, por el Lic. D. loseph Antonio lLince
Gonzdlez, Ensayador Mayor del Reino y Juez Veedor, y confir-
madas por el Virrey Matias de Gilvez por Real Orden del 30
de diciembre del mismo aflo, recordaban gue el ensayador de-
bia practicar no menos de cuatro visitas personales no
encomendadas a terceros- al afio, al bhara“illo, portales,
plazas, platerias y demds lugares donde se¢ comerciaba con la
plata, decomisando 10 que no ostentare marca, qiinto o diez-
mo, y procediendo con ellzs a lo que hublcre 1ticir segin las
Reales disposiciones {13).

Por f1ltimo, ei Capitule VII1 de dichas Ordesnanzas,
prevenia que después de ser fundidas y ensavadas las platas
u oros, y puestas las marcas de la ley v el nombre del ensa-
yador, 1las mismas se enviarfan a las autoridades correspon-
dientes para que tomaran nota y asentaran ello en el 1libro a
efecto de... darles la certificacidn o quia... y de esa ma-
nera se pudieran conducir libremente {14).

(13) Cfr. Ildem,
(14) Cfr. Ibidem. p&g. 10
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De todo 1o anterior se puede concluir que las pie-
zas de plata u oro debian llenar los siguientes requisitos:

a) "La marca o remache del quinto comprobando el
pago de los impuestos;

b) La marca del ensayador para indicar la ley del
metal (es decir su purezal; y

c) La marca del artifice junto con su nombre,

para evitar fraudes" (15)

£stos ordenamientos encaminados sequramente para
asegurar la ley del metal, y los posibles fraudes, tan cons-
tantes ain hoy en dia, hacen que indirectamente se obligue
al uso del nombre comercial. ya que el nombre del artifice
en'ciertos casos, pasaba de generacién en generacidn, sin
modificacidn alguna, y sin que necesariamente el "dueflo" del
nombre original hubiere transmitido el mismo por consangui-
nidad a sus herederos; es decir, el nombre del ancestro se
volvié un elemento valioso, y por 1lo tanto protegible, ya
que significaba en el producto confianza para el consumidor
del mismo.

(15) 1Ildem.
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3.~ LEGISLACION A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL
SIGLO XVII.

El articulo 30 del Reglamento y Aranceles Reales
para el Comercio libre de Espafla e Indias del 12 de octubre
de 1778, regulaba las marcas legfitimas sobre los metales
preciosos, 1os cuales se comercializaban entre Espafla y Mé-
xico. Dicho ordenamiento preveia que las mercaderias em-
barcadas para Indias, deberian ir provistas de sus respecti-
vas y legitimas marcas, estableciendo que "siempre que re-
sultare comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se
castigardn los autores y cdmplices de esc grave delito con
las penas que van prefinidas en el citado articulo diez y
ocho de este reglamento (16).

Consideramos que en este periodo es mayor aiin la
intencidn del 1egi51ad6r por evitar el fraude, que el prote-
ger los derechos de propiedad industrial del preoductor, ob-
jato 4e la imitacién o fraude.

4.~ INSCRIPCION EN LIBROS DE LAS CORPORACIONES
MONASTICAS MARCAS DE FUEGO (SIGLO XVII).

Este antecedente se puede ubicar en el Siglo XVII,
cuando por vez primera en la Nueva Espafla empezaron 1las
érdenes mondsticas a usar marcas de fuego, que eran hechas -

(16) Cfr. Ibidem. pdg. 11
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con hierro o con bronce calentades al rojo vivo, para ser
aplicadas en los cortes superior e inferior de los libros,
tanto para conocer su procedencia de las antiguas bibliote-
cas mexicanas, como para que los libros 'no siguieran emi-
grando de sus estantes", con las concebidas graves penas im-
puestas por las Bulas expedidas por los Papas Pio V y Sixto
VI, entre ellas nada menos que la excommién a 1los que roba-
sen libros de las bibliotecas.

En esa époce se hizo necesario gue la biblioteca a
donde pertenecian los 1libros tuviese un distintivo, que re-
sultase de mayor eficacia que un simple sello del convento o
un ex-libris, que en ese entonces no. era la simple mencién
del duefio del 1libro, sino una cédula (firmada por algin
oficial) pegada al reverso.de nn 1ibro, en ia cual constaba
el nombre del duefio ¢ de la biblioteca a la que pertenecia,
que se podfian hacer desaparecer con suma facilidad, Es asi
como las érdenes sacerdotales de aquel entonces siguieron
fielmente las marcas de fuego como préctica comin estable-
cida.
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Lo anterior se viene a relatar ya que en primer
término es nn verdadero e inmediato antecedente de las mar-~
cas colectivas en México, asi como del concepto moderno de
la funcidn marcaria, y por lo mismo del productor o empre-~
sario actual (antecedente del Nombre Comercial) (17).

5.~ LEGISLACION APLICABLE EN EL DERECHO
DEL MEXICO INDEPENDIENTE.

Por 1o gue toca al siglo XIX en México, y salvo en
los primeros alos que siguieron a su separacibén politica de
Espafla, resulta dificil poder estabiecer alguna ley en espe-
cial relativa a este ramo. SO010 existen dizposiciones ais-~
ladas, pero aparentemente la fmisma situacidn se presenta en
el mismo tiempo y sentido:en otros Estados. Sin embargo,
los legisladores mexicanos de aquellas épocas, inquietos por
que se respetasc el derecho sobre las marcas, incluyeron al-
gunas disposiciones de naturaleza punitiva tanto en el Cé-
digo Penal, como en los Cbdigos de Comercio que se promul-
garon en el transcurso de esos afios.

“Es hasta 1890, cuande entrd en vigor en México,
el primer cuerpo de disposiciones destinadas a regular el
derecho sobre marcas en sus diferentes aspectos" (18},

(17) 1Idem. . .
(18) Cfr. Ibidem. pég. 12.
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6.~ CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO DEL
16 DE MAYO DE 1854.

A partir del 16 de mayo de 1854, se establece el
primer cbédigo nacional de comercio, conocido como obra de
Don Teodosio Lares, Ministro en el (ltimo gobierno de Santa
Anna. i

Ninguno de los capitulos de dicho Cddigo reglamen-
ta 1o que viene a ser le institucidn marcaria; de un estudio
minucioso sin embargo, se encuentran preceptos aislados en
los que se hace referencia a las marcas de las mercaderias,
Y aun cuando el Cddigo se muestra omiso, ya que no regula
propiamente las marcas, si reconoce, un tanto implicitamente
la existencia de las mismas, y su funcidn como signo distin-
tivo.

Como ejemplo, mencionaremos su Articulo 189 que
establacfa: la designacidn de 1las mercaderias, en que se
hard mencién de su calidad genérica, de su peso y de las
marcas o signos exteriores de los bultos en que se conten-
gan.

El titulo que regulaba el comercio maritimo (Art.
500) decfa que tres lidbros habrian de llevarse, dentro de
los cuales, en el que se llamaba de Carcamentos, deberia
asentarse minuciosamente las mercancias que se carguen con
expresidén de la marca.
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El1 articulo 525 del ordenamiento citado, también
mencionaba que debia llevarse asiento formal de las mercan-
cias que entregara con sus marcas y nimeros.

Por otra parte, el articulo 638, finalmente, se
estipulaba el precepto de que el contrato de seguro maritimo
debia contener las marcas y afmero de los fardos si los tu-
vieren.

7.- CODIGO CIVIL DE 1870

EX 38 de diciembre de 1870 fue aprobado por el
Congreso el Primer (6d:igo Civil Mexicano. Dicho Cédigo dero-
g6 toda la legislacidén antigua. £1 citado Cddigo, en su Ti-
tulec Octavo, contemplaba las tres ramas cldsicas de las di-
versas instituciones que hoy en dia designamos como Derechos
de Autor, a saber: a) Propiedad Literaria, b) Propiedad Dra-
mitica y, c) Propiedad Artistica.

Contemplaba también las reglas sobre la falsifi-
cacién de la obra liveraria, asi como las sanciones en que
se incurria a causa de ello, estableciendo en su {(ltimo ca-
pitulo 1las disposiciones generales referentes al procedi-
miento administrativo que se habia de seguir ante el Minis-
terio de Instruccidén Piblica, con el fin de obtener la pro-
piedad de la obra de que se tratare.
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El Codigo de Comercio de aquellos aflos no contenia
reglamentacidén del Derecho en proteccidén de las marcas, ni
la misma se encontraba en ley especial alguna. Sin embargo,
esta regulacidén la vino a dar el Cdédigo Civil de 1870, en la
que se otorgaba proteccidn legal sobre las marcaé.

Su articulo 1369 disponfia que a la persona que
habiendo mandado hacer una obra y pagéndola de su propio
peculio, se le consideraria autor para efectos legales, por
lo que el fabricante que adoptaba como marca un disefio o al-
gin dibujo con caracteristicas artisticas, estaba en condi-
cién de obtener su propiedad, mediante solicitud hecha a la
Secretaria de Estado y del Despacho de Justicia e Instruc-
cidén Plblica (19).

8.~ CODIGO PENAL DE 1871

Este Cddigo reglamentd en algunos de sus capi-
tulos, 1la falsificaciénAde moneda, de acciones, documentos
de crédito phblico, de billetes de banco, sellos, troqueles,
pesas, medidas y marcas.

En el caso de las marcas de fébrica o de comercio,
no se referia unicamente a la proteccién sobre dichas mar-
cas, sino mas bien a la acepcidn del substantivo del verbo -

{19) Cfr. Ibidem. pags. 15 y 16.
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marcar, con el fin de proteger las contraseflas que garanti-
zaban la ley del oro o de la plata, con las sanciones apli-
cables a quienes quisieran falsificar las marcas que corres-
pondian al legitimo titular de dichos bienes.

El COdigo Penal de 188%, en su Articulo 18, fijé
la sancidn del delito de falsificacidn, que en su contenido
decia: que "se castigaria con arresto maver y multa a 1las
personas que falsificaban una marca, estampilia o contrasefia
de cosa comercial, o en su defecto de un establecimiento
privado, ya fuera de Banco o dedicado a la industrial%,

De igual manera seflalaba el Articulo 701, que se
impondrian penas al que hiciera uso de dicha marca, asi como
a 1o0s que 1las emplearan para venderlas o comerciarlas con el
objeto de hacerse pasar como legitimo duefio.

Por su parte, el Articulo 702 de dicho Cédigo
establecia las penas y castigos a los que con perjuicio del
Estado, de una autoridad o de un particular, falsificaban
las marcas que es5tos usaban.

El Articulo 708 mencionaba en su contenido que se
aplicarian tres meses de arresto a la persona por poner a un
efecto de industria el nombre o la razén comercial de un fa-
bricante diverso al del que 1o fabricd,
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9.~ CODIGO DE COMERCIQ DE 1884

Para desarrollar nuestro siguiente inciso relativo
al Cédigo de Comercio Mexicano, expedido el 15 de Abril de
1884, es menester hacer aclaracidén que en su Libro Cuarto
dedicado a la “Propiedad Mercantil" y especificamente en su
articulo 1411, menciona "“la propiedad como un valaer propio
independiente del precic de los muebles, inmuebles, titulos
y acciones de 1a negociacién",

Para adquirir la marca, tanto el fabricante como
el comerciante, era necesario depositarla ante la Secretaria
de Fomento, y dicha Secretaria concedia la propiedad si no
era usada por otra persona o comerciante; sefialando que si
ya era usada ia marca, la misma no seria concedida, porque
de 1o contrario se estaria cometiendo la usurpacién de una
marca que era de anies reconocida, ya sea por su denomina-
cidn, por dibujo ¢ pintura, y para evitar el caso de que no
s¢ credara confusidn entre una y otra marcas, seg(n su ar-
ticulo 1441).

En caso de usar una marca igual a una ya regis-
trada, se estarian causando daflos y perjuicios, y para este
caso procedia el ejercicio de la accién tanto por la via ci-
vil, como por 1a via penal, por falsificar un3y marca ya re-
conocida.
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Para la accidn civil seflalaba un término de nn afio
para reclamar la usurpacidn de marca desde el momento en que
se enterase de ello, segin su articulo 1423.

En su Articulo 1442, concedia unicarente dos meses
para ia accida penal: ademds, imponiz la obl:i:gacién e hacer
ostensible la marca sobre la mercancfa. Por otro lato, en
cuanto a la marca misma, Se observaba 3ue ... Sv uso era fa-
culiativo, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o
razén social, norbre de la lecalidad en gue ce fabrigie ol
proiucto, iniciales, cifras, ¢ibijos, cubiertas, contrase-
fas, o envases, tal como dice el articulec 1418.

10.~ LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 11 DE
DICIEMBRE DE 1885

Como se puede apreciar., en el Cédigo de 1884 cxis-
tian las obligaciones de los comerciantes de registrar los
documentos relacionados con el giro comercial segin el
articulo 44, y asentdndose las inscripciones en et libro que
para tal efecto deberian de llevar los secretarios de los
juzgados de competencia mercantil como seflalaba el articulo
45.

Por medio de esta nueva Ley de 188, se modifi-
caron las disposiciones antes mencionadas y se cred el Re-
gistro de Comercio, en el que los comerciantes jeberian ma-
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tricularse, estableciendo en suv articulo 30, la obligacién
de ser asentados en la hoja de cada comerciante matriculada,
los titulos de propiedad industrial, patentes de invencién y
marcas de f&brica, y que de no hacerlo se propiciaba impedi-
mento al comerciante interesado para el ejercicio de sus de-
rechos frente a terceros. cuyo impedimento habria de perdu-
rar en tanto el titulo no quedase debidamente registrado,
conforme al articulo 14.

£nn consecuencia, 1os efectos del documento por
med.o del cual la Secretaria de Fomento concedia la propie-
dar de 1a marca a su titular, procedian sdlo a partir de 1la
fecha de la inscripcibén respecriva segin el articulo 15); y
una vez efectuado el registro, el documento era regresado a
quien lo hubiere presentado con la nota de inscripcién co-
rrespondiente, asi se establecia en el articuls 16,

11.- CODIGO DE COMERCIO DE 1889

Por Gltimo, cabe hacer mencién de las disposicio-
nes contenidas en el Cddigo de Comercio de 1889, que derogd
el Cédigo de 1884, que sblo tuvo cinco afos de vida; y que
entrd en vigencia a partir del lo. de enerc de 1890.

Se puede observar de este nuevo Codigo de Comercio
Mexicano que, aun cuando derogb leyes mercantiles preexis--
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tentes, siguid conservando la obligacién de inscribir los
titulos de marcas de fdbrica en el Registro de Comercio en
su articulo 21, fraccién XIII, estableciendo, ademds, 1a
sancién consistente en que por falta de registro, los docu-
mentos no surtirian efectos frente a terceros, en su articu-
1o 26.

Todas las anteriores Legislaciones preveen en al-
gunos casus exclusivamente registros marcarios, y otras con-
funden ilas instituciones de marcaes y Derechos Autorales como
una sold. Indudablemente en un principio es dificil distin-
guir cual es la marca por naturaleza, y donde empiezan a re-
gir 1o0s signos distintivos respectivos, como el Hombre Co~
mercial propiamente dichos.

Es evidente que en sus origenes el Nombre Comer-
cial y la marca, por.se} instituciones tan parecidas y con-
fundidas, Fueron tratadas de igual manera. De esta farma,
algunus autores los estudian como una sola cosa, con la (ni-
ca diferencia no esencial para esa época de su fin, ya que
el Nombre Comercial va dirigido a la empresa, que es el co-~
merciante, y la marca al producto que en aquella se elabora
o expende.



CAPITULO II

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DEL NOMBRE COMERCIAL EN MEXICO

LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889

El mencionado ordenamiento, en'rb6 en vigor el lo.
de enero de 1830, v se referiz ©

ica y exciusivamente a las

marcas de fabrica. gue define ¢ @10 primero, sin

estahlecer todavia el Nombre Comercial, cual no es regnu-

iado por esta Ley.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO
DEL 25 DE AGOSTO DE 1903

£sta Legislac:dn deroad la Lay de Marcas de Fibri-
ca de 1889, asi como también su reforma del 17 de diciembre
de 1897, 11a cual estaba compuesta por ocho capitulos,
destinandose el sexto a los Nombres Comercialaes, asi como al
Aviso Comercial (20).

En esta Ley se concedia el derecho exclusivo de
uso del nombre comercial sin necesidad de registro o de ai-
glin otro requisito; la usurpacidn o imitacién que cometiera

(20} Publicada en el Diario Oficial del 2 de Septiembre de
1903, y entrd en vigor el lo. de Cctubre de ese mismo
afio.
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algin tercero se podia impugnar a través de una accidn civil
para lograr la cancelacidén o anulacién de las mismas, y
otorgaba el derecho de exigir dafios y perjuicios; ademis
habria la posibilidad de aplicar el castigo al culpable por
la via penal prevista por el articulo 74 del Cédigo Penal
entonces vigente.

Dicha Ley estabiecia que no era necesario el de-
posito o registro del nombre comercial para protegerlo, y
para 250 Se concedia al <itular el derecho de publicacidn
en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. La publicacidn
era renovable cada diez aflos segiin 10 establecia la Ley.

La publicacibn era rejuisito indispensable para
que el titular demostrara que habia habido dolo por parte
del que hubiera imitado o estuviera haciendo uso ilegal del
nombre comercial (articulos 74 y 77}, ya que de esta forma
se comprobaba 1a buena fe del <itular al cumplir con el re-
quisito de publicidad, y de esta forma se podian imponer las
sanciones correspondientes que establecia el articulo 75.

5i el comerciante afectadc habia obtenido la pu-
blicacidn antes mencionada,- estaba exento de probar la con-
ducta dolosa del infractor, y la presuncidén legal se centra-
ria en que este {iltimo obrdé dolosamente (articulo 77).

Todo aguel que utilizara de cualgquier manera un
nombre comercial del que no fuera titular o no le corresjyen-
diera, o que tratrara de usar el nombre comercial en grado de
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confusidn, incurriria en 1la pena de "arresto menor", y "mul-
ta de segundo grado“”, o una u otra a juicio del Juez (ar-
ticulo 75).

En caso que se hiciera uso indebido de un nombre
comercial, y ademds, de las figuras que acompafiaran a una
marca formando parte de ella, siempre y cuando el uso de di-~
cha marca constituyera un delito conforme a la Ley, sin
perjuicic de las penas previstas en el articulo 75 por el
uso indebido del nombre comercial, se aplicarian las reglas
de acumulacién establecidas en el COdigo Penal para el Dis-
trito Federal.

Lo establecido en los Capitulos III, IV y V en
relacidn al procedimiento para obtener la revocacién de las
resoluciones administrativas en los juicios civiles y en los
juicios penales, respeétivamente. era aplicable en lo con-
ducente a los nombres comerciales.

En esta Ley se reglamentd por primera vez lo que
es el Nombre Comercial, y se sientan las bases para su pro-
teccidn en contra de los abusos por parte de terceros; sin
embargo, a pesar del adelanto que representd este Ordena-
miento, podemos hacer los siguientes comentarios:

a) La Ley no definia el Nombre Comercial ni tampo-
co establecia su uso previo como requisito para obtener su
publicacién en la Gaceta Oficial. El derecho exclusivo de-
rivaba del uso que se hiciere del Nombre Comercial, princi-
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pio que se mantiene hasta nuestros dias.

b} Respecto de la vigencia de la publicacién, no
precisaba a partir de que fecha se.iniciaban los diez aflos
de proteccidn: si a partir de la fecha da solicitud de la
publicacidn, o de la publicacidén misma, y era omisa en cuan-
to al plazo que tenia el titular para solicitar la renova-
cién, lo cual quedaba al criterio del Director de la Pro-
piedad Industrial.

¢) La Ley de 1903 al igual que la de 1889, adoptéd
el sistema francés, ya que el registro de una marca se hacia
sin ninglin examen de novedad, esto recaia bajo la responsa-
bilidad del solicitante, sin perjuicioc de tercero.

Igualmente, Se mantuvo este principio respecto del
procedimiento para la publicacibén del nombre comercial en la
legislacidén que se analiza, no practicdndose el examen de
novedad previamente a la publicacién.

d) La diferencia entre el Nombre Comercial y 1la
Marca que se hacia en los Capitulos 1I, IV y V, era fnica-
mente en cuestiones académicas, y no a las reglas de apli-
cacién de registro y de defensa. Ni en el reglamento, ni en
la Ley se hacia distincidn a las reglas de marcas en 1o que
fuera aplicable al Nombre Comercial, y no existia disposi-
cidén expresa respecto del nombre comercial, por 10 que no
existia ninglin impedimento para 1la publicacién de nombres
comerciales carentes.de elementos distintivos, o en idiomas
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extranjeros, lo que anteriormente estaba prohibido para re-
gistro.

e) E1 Reglamento de la Ley de Marcas Industriales
y de Comercio sdlo destinaba un articulo en relacién al nom-
bre comercial (21),

LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES
DEL 26 DE JUNIO DE 1928.

£1 nombre comercial es regulado en el Capitulo V
de ésta Ley de Marcas, y de Avisos Comerciales y Nombres Co-
merciales de 1928,

Se reconocia el nombre como propiedad exclusiva de
toda persona juridica, productora o comerciante (articulo
45). El uso indebido o la imitacidn provocaba que el titu-
lar acusara judicialmente al infractor para que se le impu-
sieran las penas que establecian en el Capitulo IX de la
Ley, para exigir dafios y perjuicios y hacer que cesara la
usurpacién (articulo 46).

La accién penal y de dafios y perjuicios podian
ejercitarse por cualquier tercero que sufriera perjuicios
por la imitacién o la usurpacién (articulo 55).

(21) cCfr. RANGEL MEDINA, DIVID. Tratado de Derecho Mar-
cario. Ob. Cit., pags. 36 y 37.



Esta Ley no establecia ningiin requisito, ni el re-
gistro para que se pudieran ejercivar las acciones antes se-
flaladas para sancionar al responsadble, era preciso demostrar
que éste habia procedido con dolo. El propietario estaba
exento de probar lo anterior, si hacia publicar su nombre
comercial en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial,
debiendo comprotar previarente su uso (22).

En su articulo 49 se detallaban lo0s datos que de-
bia contener la solicitud de putlicacidn cel Nombre Comer-
cial, siendo importante destacar la oblijacidén de comprobar
el uso del nombre que se pretendia publicar, indicar el nom-
bre del propietario y ubicacidn e indicacidn del giro a que
se dedicaba. Presentada la solicitud. se practicaba un exa-
men administrativo de los documentos, Yy un examen de novedad
que determinaria la existencia de algin nombre comercial
idéntico o semejante, susceptible de confusidén (articulo
50). El trémite de la solicitud, hasta el desahogo del exa-
men de novedad, la Ley lo remitia, en lo que fuera aplicable
y no existiera precepto especial, a las reglas de las marcas
(articulo 51} (23).

(22} Cfr. Publicacidén en el Diario Oficial del 28 de sep-
tiembre de 19503.

(23) Cfr. Publicacids en el Diario Oficial del 29 de julio
de 1928. Inicid su vigencia el lo. de enero de 1929 y
derogd 2 la Ley del 25 de agosto de 1903.
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Al ser publicado el registro tenia una vigencia de
diez afios, pero podia renovarse en forma indefinida por
iguales periodos. La renovacién debia solicitarse conforme
a la Ley, dentro de 1los seis meses anteriores al dltimo afio
de cada periodo, y si no se hacia asi, se consideraba caduca
de pleno derecho la publicacidén de dicho nombre comercial
(articulo 52).

En caso de traspaso de un establecimiento no supo-
nia el derecho exclusivo de uso del nombre comercial, pero
si en el rraspaso se inciluia el derecho al uso de dicho nom-
bre, se tenia como marca, si asi estuviera registrada,
excepto estipulacién en contrario, caso en el cual la marca
se consideraria caduca (articulo 53).

El articulo 54, establecia que la desaparicidn del
establecimiento no causaba la caducidad de 1a casa de comer-
cio o industrial (Art. S4).

E; materia del nombre comercial es aplicable 1las
reglas previstas en los Capitulos VII, X y XI en lo relativo
al procedimiento para revocar las resoluciones administra-
tivas y para los juicios civiles y penales,

Vemos que se establecieron los lineamientos nece-
sarios en el Capitule VII para solicitar, ya sea a peticién
de parte, de Oficio o administrativamente por el Departamen-
to de la Propiedad Industrial, 1la declaracidn de falsifica-
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cién, imitacién o uso ilicito de una marca, aviso o nombre
comercial.

En el articulo 22 en su parte segunda establecid
que a nadie se le negaria el derecho de aplicar su nombre
proplo a los preoductos que fabrique o expenda, ya sea que
constituyera una marca o parte de ella, siempre y cuando lo
aplique en la forma que esté acostumbrado a usarlo o se dis-
tinguiera de un homénimo ya registrade como marca, o de un
nombre comercial publicado en la Gaceta, 0 al de una socie~
dad que se haya constituido legalmente, con anterioridad a
la fecha de una marca ya registrada en que aparezca ese nom-
bre.

REGLAMENTO DE LA LEY-DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE

NOMBRES COMERCTALES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1928.

f.os datos que debian comprender en la solicitud de
un Nombre Comercial era el requisito de comprobar la previa
existencia del establecimiento, institucién, o negocio mer-
cantil al que se aplicaba el Nombre Comercial, por medioc de
la escritura o acta de constitucidén; esto era lo que esta-
blecia el Capirulo VI del Reglamento de la Ley de 1928,

En consecuencia, el articulo 102 del Capftulo VII,
al tratar el nombre comercial, remitia en lo que fueran - -
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aplicables a las reglas de las marcas {(24).

Respecto a las condiciones y caracteristicas de la
declaracién que se dictare por causa de falsificacidn, imi-
tacibén, o en caso de uso ilicito de marcas, avisos y nombres
comerciales, lo determinaba el Capitulo VI del articulo 102
del mismo Reglamento de la Ley de Marcas.

Como veremos, la Legislacidn de 1903, ain no defi-
nia lo que era el Nombre Comercial.

En el articulo 45 establece que tiene el derecho,
exclusivo al Nombre Comercial, toda persona juridica ...;
entenderemos que se referia Unicamente a la persona moral, y
no concedia el derecho a las personas fisicas, que fueran
propietarias de algin establecimiento comercial o indus-
trial, y que lo distindan por medio de su Nombre Comercial;
sin embargo, en el articule siguiente, sefiala, "la perso-
na...", en donde podemos inferir que s{ se le reconocia este
derechtin a las personas fisicas, en contraposicién a lo sefla-
lado en la Legislacién anterior (Ley).

Este ordenamiento citaba la incorporacién del con-
cepto de territorialidad, lo que actualmente conocemos Ccomo
zona geografica, al establecer en su articulo 48 1o relativo

(24) Cfr. Publicacién en el Diario Oficial del 31 de di~
ciembre de 1928,



- 35 -~

a la presuncibén legal, sobre de un nombre utilizando en 1la
misma localidad, con posterioridad a otro ya existente.

Para la publicacidén del Nombre Comercial se impo-
nia la condicién de comprobar el requisito para la publica-
cién de dicho nombre, asi como la de demostrar la existencia
del establecimiento. La Ley de 1203 no lo establecia.

otra innovacién respecto de la Ley anterior, es la
préctica del examen de novedad para determinar la existencia
de alglin nombre comercial semejante (articulo 50).

Independientemente del examen de novedad, en 1la
Ley se incluyd el Capitulo II1I que regulaba el examen extra-
ordinario de novedad, para esto consistia en la revisién que
hacia el Departamento de la Propiedad Industrial a peticién
del propietario de ‘aléuna marca, o a un avise comercial
registrado o liombre Comercial publicado con el fin de inves-
tigar 51 existia un registro anterior que fuera semejante, o
que pudiera invadir los derechos de aquellos, El examen lo
podia solicitar cualquier persona que tuviera algin interds
jurfdico en el asunto, o podia ordenarlo la autoridad judi-
cial.

A pesar de establecer el plazo para solicitar 1la
renovaclidn, no establece 2 partir de-que fecha deben contar-
se los diez afios de vigencia de la publicacidn, pero por el
seflalamiento a las reglas sobre marcas, debe concluirse que
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los diez aflos debian contarse a partir de la fecha de pre-
sentacidén de la solicitud (arrticulo 24).

Esta Ley resultaba novedosa, y seguramente trajo
como Conzecuencia una restriccidén a los nombres suceptibles
de publicacidn en el cazso de su articulo séptimo, ya gue se
remitia a 1o que no era registrable como marca,

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL
31 DE DICIEMBRE DE 1942,

La reglamentacidn especifica del Nombre Comercial
en la Ley de la Propiedad Industrial, se ubica ea el Titulo
Quinto, bajo el rubro NONBRL COMERCIAL, compuesto por quince
articulos.

Reconoria como propiedad e toda persona fisica o
Jjuridica productora o comerciante, su nombre comercial, y el
derecho de uso exclusivo se rotegeria sin obligacidén de
depbsito o registro, en la extensidn del campo de la clien-
tela efecriva (articulo 214). L& nsurpacidn de es*e derecho
por el empleo de un rnombre idéntico o semejante, en una
negociacidn del mismo género, se sancionaha previa la de-
claracidén administrativa. Uaa vez dictada la sentencia, el
afectado podia exigir se impnziera las sanciones de la Ley,
exigir civilmente daflos y perjuicios y harer que cesara la -
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usurpacién (articulo 215). Esta accidén la podia ejercitar
cualquier tercero que hubiera sufrido la usurpacién o por 1la
imitacién de un Nombre Comercial (articulo 226) (25).

Cabe hacer notar que también era necesario en 1la
Ley anterior, solicitar la publicacidén del Nombre Comercial
en la Gaceta Oficial, comprobando previamente el uso, y de
ésta forma establecer la presuncidén legal, en caso de usur-
pacién de un nombre comercial en la misma localidad, que el
infractor actud dolosamente. De no realizarse la publica-
cidén, el propietario deberia comprobar lo ocurrido, y el
elemento de presuncidén en su favor desaparecia, y una vez
comprobado el dolo, se podia aplicar las sanciones previstas
por el Capitulo II del Titulo VIII (articulo 216).

En el caso de los nombres comerciales que no fue-
ran distintivos de lqs.establecimientos a los que se apli-
caban, no se publicaban en la Gaceta (articulo 217). Esta
disposicién expresa fue una modificacidn respecto de la Ley
de 1928.

Al ser solicitada la publicacién del Nombre Co-
mercial, se debia indicar la fecha de primer uso y debia
comprobar su uso. Una vez presentada dicha solicitud, se -

(25) Cfr. Publicacién en el Diario Oficial del 31 de
diciembre de 1942, que entré en vigor el lo. de enero
de 1943 y derogd a la Ley del 26 de junio de 1928,
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efectuaba el examen administrativo de los documentos, asi
comc el exanen de novedad para precisar la existencia de
alglin nombre comercial publicado, semejante o igual con que
pudiera confundirse, aplicado a un establecimiento del mismo
género o de uno similar.

Si existia algin nombre comercial publicado con
anterioridad, la publicacidén solicitada se efectuaba hasta
que se declaraba la imitacidn o uso ilegal del primero, o si
se hubiere extinguido por un plazo de dos ailos el estableci-
miento al que se aplicaba.

Si adn persistian los efectos de la publicacién
anterior, 1la nueva publicacidn se hacia sin perjuicio de las
acciones que pudiera intentar el duefio del HNombre Comercial
anterior (articulo 218 a 220).

La publicacién del Ncmbre Comercial surtia efectos
por diez afios, ademds era prérrogable por un periodo de diez
aflos mé&s para continuar su vigencia. La renovacidén se tenia
que solicitar dentro de los seis meses anteriores a la vi-
gencia del 0iltimo afio de cada periodo; de no solicitarla
dentro de dicho periodo, se perdia la vigencia que otorgaba
dicha Ley, y era necesario solicitar una nueva publicacién
(articulo 222). La Ley no establecia a partir de cuando se
empezaban a contar los diez afios, siendo aplicables las re-
glas de las marcas, por lo que se retrotraian los derechos a
su fecha legal.
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“En 1o que se refiere a 1la pérdida del derecho de
exclusividad, y a sus consecuencias por 1o que ve al expro-
pietiario, al nuevo adquirente y a los terceros en general,
la Ley es confusa y omisa" (26).

La transmisidén o venta del establecimiento confe-
ria el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo
pacto expreso en contrario. Si la venta o traspaso’'compren-
dia dicho uso exclusivo, el nombre comercial podia usarse
como marca si asi estaba registrado, a menos que se hubiera
estipulado expresamente 1o contrario {articulos 223 y 224).

21 derecho al uso exclusivo subsistia dos afos
después de que se habia extinguido el establecimiento que lo
habia llevado (articulo 225%). HNo obstante, podia adquirirse
nuevamente el derecho de uso exclusivo del mismo nombre, si
se empleaba igual denominacién, en cuyo caso el nombre ten-
dria nueva fecha" (27).

La Ley permitia utilizar palabras que describian
10os productos que se fabricaban en el establecimiento o que
constituian su denominacién (articulo 227).

{26) CORREA M., ENRIQUE, Proteccién del Nombre Comercial en
México. Revista Mexicana de 1a Propiedad Industrial y
Artistica. Enero-Junio, 1963, No. 1. pag. 2€.

(27) 1Idem.
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El signo distintivo (Nombre Comercial) se regia en
1o que era aplicable y no habfa disposicién especial por las
reglas de las marcas (artficulo 228).

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
detallaba los datos que debia contener la solicitud de pu-
blicacidn, y establecia la obligacidn de exhibir el documen-
to que comprobara el uso actual del Nombre Comercial que se
pretendia publicar (28),

‘El derecho del propietario de un nombre comercial
para impedir que un tercero lo utilizara sin su consenti-
miento para distinguir un establecimiento del mismo género,
dentro de la misma zona geogrifica, se fortalecia con la ac-
cibén que podia hacer valer para que al infractor, una vez
emitida la Declaracién Administrativa, se le impusieran las
sanciones, por los delitos cometidos en contra de las mar-
cas.

Una vez satisfecho este requisito previo, el pro-
pietario se encontraba con que de acuerdo al articulo 14
Constitucional, "no podia ejercitarse accidén penal por el
delito usurpacién del nombre comercial, en virtud de que
dicho delito no se encontraba de un modo expreso y espec{fi-

(28) Cfr. Publicacidén en el Diario Oficial del 31 de di-
ciembre de 1942, que entrd en vigor el lo. de enero de
1943.
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co previsto y sancionado en ninguna Ley, tal como 10 exige
1a Constitucida" (29).

En tal virtud, el registro del Nombre Comercial de
acuerdo a la luz de tal Legislacidn era francamente inocuo,
puesto que no podia hacerse valer ante tribunales, y era
simplemente un registro de buena fe, sin mayores conse-
cuencias juridicas.

LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

La Ley de Invenciones y Marcas actualmente en vi-
gor desde 1976, regula el Nombre Comercial en su Titulo Sép-
timo; fué publicada en el Diario Oficial de 1a Federacién el
10 de febreroc de 1976, la cual abrogd la Ley de Propiedad
Industrial del 31 de diciembre de 1942.

Dicha Ley de Invenciones y Marcas, contiene 237
articulos y 12 transitorios, de los cuales diez de ellos
versan exclusivamente sobre el Nombre Comercial.

Los principales articulos de dicha Ley, son los
siguientes que pasamos a comentar:

{29) CORREA M., ENRIQUE. Ob. Cit. plg. 28.
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ARTICULO 179.- Determina 1a proteccién para el
Nombre Comercial en general, Seflala que no se necesita la
publicacidén en 1la Gaceta de Invenciones y Marcas de dicho
Nombre Comercial para que sea protegido.

El mismo articulo a la letra dice:

"El Nombre Comercial y el derecho a su uso ex-
clusivo estard protegido sin necesidad de depésito
o registro, dentro de una zona geografica que
abarque la clientela efectiva de la empresa o es-
tablecimiento industrial o comercial a que se
aplique, y tomando en cuenta la difusién del nom-
bre y la posibilidad de que su uso por un tercero
induzca a error a los consumidores™ (30).

Como se ve, él derecho que otorga la Ley no estd
condicionado a la necesidad de depésito o registro. Como se
puede observar, en el 1énguaje propio de 1la Propiedad In-
dustrial, depdsito es el acto por el cual una persona fisica
o moral presenta ante la autoridad correspondiente que regu-
la la Propiedad Industrial, la solicitud de proteccién en
favor de dicha persona o de un tercero, con objeto de que -

(30) cfr. Publicacidn en el Diario Oficial del 10 de febrero
de 1976, que entrd en vigor el 11 de febrero de 1976.
Ley de Invenciones y Marcas. México, 1976.
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sea reconocido un derecho en favor del solicitante en rela-
cién a alguna institucidén de propiedad industrial; i.e.
marca, patente, nombre comercial, etc.

Muchas veces se confunde semé&nticamente el depbsi-
to con la fecha legal: ambas fechas son exactamente 10S mis-
mo.

De la lectura del articulo anterior, se puede de-
cir que el Nombre Comercial es reconocido por el uso ante-
rior del titular a la fecha de depdsito, sin necesidad de
registro o publicacién, y siempre en una zona geogréfica que
abarque la clientela efectiva del solicitante o del titular,
tomando en cuenta la difusidn del nombre, y la posibilidad
de que su us0 por un tercero induzca a error & los consumi-
dores.

Como se puede apreciar segln lo anterior, el Nom-
bre Comercial para la Ley de Invenciones y Marcas de 1976,
se refiere para su proteccidén a la zona geografica que abar-
que la clientela efectiva de la empresa o establecimiento
industrial o comercial a que se aplique, Esto nos lleva a
1a consideracién de que si por z0na entendemos una extensidn
considerable de terreno, tal y como COn0OCemOS €n nuestro
pais a ciertas zonas tales como El Bajio, La Laguna, La
Huasteca, etc., entonces estos limites estadn determinados no
tanto por razones administrativas o politicas, sino por
razones histdricas o simplemente de tradicidn. De tal forma
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que no existe evidentemente una definicidn de zona geogréa-
fica, o determinacidén exacta en relacidén a la proteccién
territorial del Nombre Comercial.

En México, se dividen las zonas comunmente a tra-
vés de estados o municipios. Otra definicidén de zona comun-
mente aceptada en México, son generalidades como el Norte,
el Sureste, el Centro, Los Altos de Jalisco, etc., que evi-
dentemente son zonas geograficas no delimitadas con certeza.

sentimos que la definicién de esta Ley, no es con-
creta, y da lugar a errores en su apreciacién o conocimien-
to, 1o que para un perjuicio, tanto al titular del mismo,
como a cualquier tercero que pueda utilizar un Nombre Comer-
cial, puesto que no existe a este respecto certeza juridica.

En ese caso, y a contrario sensu, si el Nombre Co-
mercial da derecho al uso exclusivo dentro de una zona geo-
grafica que abarque la clientela efectiva de la empresa,
esto qiiere decir que un solo registro de Nombre Comercial
no estari comprendido en toda la Repiiblica Mexicana, lo que
nos parece ciertamente inaceptable.

En efecto, la RepiQiblica Mexicana no se puede con-
siderar en este orden de ideas como una zona geografica,
pues es el todo, es decir el continente, ya que las zonas de
la misma serdn las partes, o sea el contenidn,
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Es por ello gue consideramos que 1a definicidn de
proteccidn territorial del Nombre Comercial de esta ley, se
encuentra muy restringida, ya que deberia presentar dicho
ordenaniento la posibiiidad de que el Nombre Comercial es-
tuviere protegido en todo el territorio nacional, 1o que a
la letra no prevee el articulo 179 de dicha Ley.

Es evidente que existen Nombres Comerciales en
nuestro pais, que son del conocimiento piiblico de toda su
clientela efectiva, puesto que igualmente comparten la marca
de un producto bien conocido en todo nuestro pais, como es
el caso de Chrysler de México, S.A. de& C.V., Hoteles Krys-
tal, S.A. de C.V., General Electric de México, §.A. de C.V.,
NCR de México. S.A. rde C.V., Hewiett Packard, S.A. de C.V.
etc.

Ademds, junto con el elemento de territorialidad,
debera darse el elemento del uso por un tercero, que induzca
a error a los consumidores.

Este error deberd inducirse en relacidn a la iden-~
tidad en cuanto al fabricante de cierto producto; es decir,
los Nombres Comerciales siempre van unidos al giro gque los
produce, por ejemplo Chicle Adams, S.A. de C.V., va unido ul
giro de golosinas, Black & Decker, S5.A. 4de C.V. al de apa-
ratos eclectrodomésticos, etc., por 1o que si i 'ercero uti-
liza dichc lombre Comercial para un produacto diferente al
del giro conocido, entonces para ia Ley ao existe accidn po-
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sible en contra del usurpador, 10 que es, a todas luces in-
justo, puesto que para amparar toda 1la Repliblica habra que
efectuar varias publicaciones con los mismos elementos, cir-
cunscribiendo la clientela efectiva por zonas geogréficas
hasta cubrir la totalidad del territorio nacional i.e. El
Norte, El1 Sureste, El Bajio, et:c.

DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS DE 1987

Como ya hemos visto, el Titulo Séptimo de la Ley
de Invenciones y Marcas vigente desde 1976, regula el Nombre
Comercial; esta Ley fué modificada por reformas publicadas
en el Diario Oficial de la Federacién del 16 de enero de
1987, el cual derogévﬁé articulos de dicha Ley de Invencio-
nes y Marcas.

La actual Ley reformada sigue conteniendo 237 ar-
ticules y 12 articulos transitorios, de los cuales diez ver-
san sobre el Nombre Comercial, y de los cuales el mids impor-
tante individualmente es el articulo 179 determina la pro-
teccidn para el Nombre Comercial., En general, seflala que no
se necesita de 1la publicacidén en la Gaceta de Invenciones y
Marcas de dicho Nombre Comercial para gqu2 cea protegido;
dicho articulo no se modificd en las reformas antes comen-
tadas.
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Como podemos apreciar del anterior articulo, el
Nombre Comercial pera ia Ley de Invenciones y Marcas de
1976, y la actual de 1987, sefala para su proteccién a 1la
zona geografica que abarque la clientela efectiva de la em-
presa o establecimiento indusrtrial o comercial a que se
aplique,

Para el Diccionario de 1la Lengua Espafiola, zona

entre o:ras acepciones, es "una extensi considerabie de
rerreno gque tiene forma de banda o franja y cuyos limites
estadn determinados por razones adminisirativas o politicas"

(31).

Con 1o cuel podemos repetir gue no existe eviden-
temente una determinacién exacta de la proteccidn territo-
rial del Nombre Comerciai, ya que las zonas que 52 cConocen
en México no tienen forma ni de bandas nl de franjas, por lo
que a mayor abundamiento consideramos que dicho articulo
debe ser reformado en lo futuro. Por otro lado creo gue de-
be ser obligatorio su registre y no Unicamente debe ser pu-
biicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas, como se ha ve-
nido haciendo a 1la fecha, ya que deja en estado de inde-
fensidén tanto al titular como a cualquier tercero qie pneda
utilizar el mismo.

Por otra parte, el Nombre Comercial tiene efectos
geogréficos determinados como es su zona de influencia, Esto

(31) Ibidem., pag. 1413.
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quiere decir que puede darse el caso de un mismo Nombre
Comercial, para un mismo giro con dos titulares en diversas
zonas geograficas i.e. La regidn Lagunera y el sureste, lo
que a nuestro juicio es francamente absurdo, ya que el mer-
cado es uno solamen<e, la Repiblica Mexicana.

De acuerdo a lo anterior, el Nombre Comercial pue-
de ser conociio por la clientela efectiva de toda la Repii-
blica, i.e. El Café de la Parroquia para establecimientos de
servicios, que no obstante estd en Veracruz, se conoce en
toda la Repiblica, o Volkswagen de México, 3.A. de C.V., que
no obstante est& en Puebla, es también nacionalmente cono-
cido, y por la disposicién de la Ley no puede cubrir todas
las regiones de México, por ser nuestro pais territorial-
mente muy extenso.

El articulo 184, es el i(nico que fue reformado el
16 de enerc de 1987, ya que se le adiciondé un pérrafo que
dice:

“En casos excepcionales, y cuando se justifique,
podrd concederse un plazo de gracia de seis meses
para presentar la solicitud de renovacién® (32).

(32} Cfr. Publicacidn en el Diario Oficial de la Federacidn
el dia 16 de enero de 1987.
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No sabemos que pretendid decir el legislador en
dicho articulo, para la renovacidn del Nombre Comercial,
sobre las palabras "en casos excepcionales®.

No es claro en que momento procede la solicitud de
los seis meses de gracia, estas palabras "en casos excepcio-
nales" nos deja un tanto confundidos, puesto que no determi-
na en que caso proceden los seis meses para ser solicitada,
para 1a renovacién en caso de que el titnlar no haya
presentado en su oportunidad la renovacidén. Cate la duda de
como se demostraria a la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, la excepcionalidad del caso para que sean conce-
didos los seis meses para ser la renovacitn del Nombre Co-
mercial.,

Creemos que [Or ser esta excepcidn qde dificil com-
probacidén, es igualmente dificil de ob-ener. Cahe hacer
mencidén que en caso de que no se solicitare la renovacién en
términos de Ley, la misma rno otorga, como lo hace para
registros marcarios, un plazo de un afio para que el anterior
titular del registro tenga preferencia para registrar nueva-
mente.

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS DE 1988

El Reglamento de Invenciones y Marcas que se en-
cuentra actualmente vigente, fué reformado el 30 de agosto
de 1988, vy contiene 128 articulos y 5 articulos transito--~
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rios. Este cuerpo legal derogd el Reglamento de 1la Ley de
Invenciones y Marcas que habia sido publicado en el Diario
Oficial de la Federacidn el dia 20 de febrero de 1981, dicho
Ordenamiento contenia 68 articulos y 3 articulos transi-
torios.

Cabe seflalar que en el nuevo Reglamento se ha
ampliado en &0 articulos, mds dos articulos transitorios ya
que dicho reglamento estd compuesto por 5 articulos transi-
rorios y 128 articulos.

Creemos que este nuevo ordenamiento otorga una
mayor eficacia a la ley de la materia.

Hacemos un breve comentario sobre el nuevo Regla-
mento de la Ley de Invenciones y Marcas, referentes al Hom-
bre Comercial. Como 'podremos apreciar, en la actualidad
existen seis articulos que se refieren sobre el Hombre Co-
mercial, lo cual anteriormente no se contemplaba, pues ante-
riormente sélo el articulo 6B, se referia al Nombre Comer-~
cial.

Asi, como podemos observar, el artfculo 106 del
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas reformado a la
letra dice:

Articulo 106.- Los efectos -de la publicacidén de un
Nombre Comercial tendrdn una duracién inicial de
cinco afios y podrén renovarse indefinidamente por
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periodos de igual duracidn, si la solicitud de re-
novacidén se presenta dentro del filtimo semestre de
cada periodo o dentro del semestre siguiente al
término del periodo. De no solicitarse, cesaran
los efectos de la publicacidn sin necesidad de de-
claracidn expresa, pero deberé& publicarse en 1la
Gaceta de Invenciones y Marcas la cesacidn del de-
recho (33).

Dicho articulo vino a complemenzar el {ltimo péa-

rrafo del.articulo 184 de la Ley de Invenciones y Marcas
reformada el dia 16 de enero de 1987, que a la letra dice:

"En casos excepcicnales y cuando se justifique, 1la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, podré&
conceder un plazo de gracia de seis meses, adicio-
nales al plazo a que se refiere el parrafo prece-
dente para presentar la solicitud" (Art., 184 LIM)
(34).

(33)

(34)

Publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 30
de agosto de 1988, inicid su vigencia el lo. de sep-
tiembre de 1988 y abrogd el PReglamento que fué pu-
blicado en el Diario 0Oficial de la Federacidn el 20 de
febrero de 1981,

Publicado e¢n el Diario Oficial de la Federacidéa el 30
de Agosto de 1983, inicid su vigencia el lo. de Sep-
tiembre de 1988 y abrogd el Reglamento que fué publi-
cado en el Diario Oficial de la Federacidés el 20 de
febrero de 1981.
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Como ya lo comentamos en dicho articulo no se sabe
en que momento y cuando deben ser autorizados 1os seis meses
de gracia, para ser solicitvada la renovacidén de un Kombre
Comercial, vemos que es sumamente dudoso, puesto que no sa-
bew0s gue quizo decir el legisiador en sdicho parrafo del
articulo 184, sin embargo debemos sefialar que counforme ail
articulo 106 del Reglamento reformado el 30 de agosto de
1988 de la lLey de Invenciones y Marcas, para producir una
mayor eficacia en 1a proteccidn del Nombre Uamercial, es ne-
cesario solicitar la renovacidn el misme, rara que continte

su vigencia a efecto de que el derecho no prescrita.
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CAPITULO III

NATURALEZA JURIDICA DEL MOMBRE COMERCIAL

El Nombre Comercial en si, es una creacién inte-

lectual del individuo, gque se pueden explicar en su origen
remoto en la filosofia de Xant en su obra "Fundamentos Meta-

fisicos del Derecho“, y en las obras de sus principales  se-
guidores como son Gierke, Berthauld, Candian y Ciampi, 1los
cuales afirman que cualquier creacidn es una emanacidn de la
personalidad (35}.

que:

Al respeto, el Maestro Jorge Barrera Graf dice

“YEl Nombre Comercial atribuye a su titular un de-
racho tipico de individualizacidén, que se ma-
nifiesta en el uso y goce exclusivo de este signo
distintivo. A semejanza de todos los derechos que
recaen sobre bienes inmateriales, es decir, sobre
objetos incorporales e ideales, el derecho al Nom-~
bre Comercial concede a su titular un derecho de
cardcter real, similar al tradicional derecho de
propiedad, que consiste en usar y gozar del nombre
con exclusidn de terceros; es un derecho que recae

(35}

Cfr. AMOR FERNANDEZ, ANTONIO. pdg. 18.
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sobre una cosa incorporal. No se trata de la cosa
material en que el nombre se concreta y reproduce,
ni tampoco consiste en la expresidn literal en que
el nombre se manifiesta, sino que, por una parte,
se refiere a la concepcidn intelectual, a la crea-
cidén de su titular, que mediante una frase o
cierta referencia, objetiva o irreal, 1logra 1la
identificacién de su empresa y su distincién de
las actividades comerciales de los competidores, y
por la otra, se establece que el nombre es, preci-
-samente un signo distintivo de la negociacién, por
lo que se atribuye a su titular la exclusividad de
su uso" (36),

Ademis, el Maestro Barrera Graf, en su obra
Tratado de Derecho Mercantil seflala que:

"En consecuencia, no estamos en presencia de un
derecho de goce y disfrute de cosas corporales y
sensibles, sino que por el contrario se trata de
un derecho sobre de una cosa incorporal, que no
afecta a los sentidos. Que los derechos reales,
incluso el derecho de propiedad, pueden recaer
sobre estos cobjetos, nadie lo discute ya en la ac-
tualidad, Se admite tanto de cosas que como tales

{36) BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derecho Mercantil. Vo-
lumen Primero, Primera edicién. Ed. Porria, S.A.
México, 1952. pags. 260 y 261.
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no caen bajo el poder de los sentidos (v. gr., el
fluido eléctrico, si bien, su manifestaciédn, 1la
luz es perceptible a la vista), como de cosas de
inminente contenido espiritual, como son 1as
ideas, a las que repugna su consideracidén mate-
rial" (37).

Las diferencias esenciales entre los objetos cor-
porales e incorporales acarrean distinciones en su regula-
cibn juridica, las cuales sin embargo, no llegan a impedir
que las cosas incorporales también puedan ser objeto de de-
rechos reales. Dichos objetos incorporales no estan sujetos
evidentemente & la posesidén material y, en consecuencia, no
les son aplicables aquellos derechos reales cuya existencia
supone la detentacidn, come la servidumbre y 1la usucapidn,
ni tampoco es procedente para su tutela la accidn de reivin-
dicacién, ni cabe la ejecucidédn forzada, en cambio, conceden
a su titular un derecho oponible Erga Cmnes, aunque en fun-
cibén de la posibilidad de la concurrencia; y asi en la mar-
ca, que fundamentalmente es un signo distintivo de los pro-
ductos y de las mercancias, el derecho a su uso exclusivo se
limita a los articulos que ampara, y respecto al Nombre Co-
rercial, tal derecho de exclusiva est8 limitado 4 activi-
dades semejantes a las que realiza su titular.

(37) cfr. Ibidem., p&g. 261.
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No obstante, la tutela de dicho derecho real es
tan enérgica como la que se concede al derecho de propiedad.
Ya que se otorga al titular una accién inhibitoria para que
"cese la usurpacidn®, la accién de indemnizacién por dafos y
perjuicios, la accidén penal por falsificacién o imitacibn
del nombre, y respecto al derecho derivado de las marcas, se
concede incluso, el derecho de confiscar los elementos ma-
teriales en donde conste el nombre usurpado.

Como en el caso de los bienes materiales, los in-
materiales constituyen valores econbémicos que recaen en la
esfera patrimonial del sujeto, aunque a diferencia de aque-
llos no tienen un valor intrinseco, sino legal, y suponen
ademds, la proteccidén juridica de la. persona que lo crea,
por lo que constituyen derechos de la personalidad, ademas
de patrimoniales.

Consecuentemente, la razén de la proteccién juri-
dica estriba en el reconocimiento de los derechos privados y
persornales de su titular, y, en relacién de aquellos de-
rechos sobre bienes inmateriales (conectados con la negocia-
cién, es decir, en relacién a los llamados derechos de la
Propiedad Industrial su tutela se justifica en atencidén a la
proteccidn de la empresa, asi como para salvaguardar la or-
ganizacién y coordinacién de sus elementos (aviamiento), y
en vista de la infiuencia que la negociacidn ejerce sobre la
clientela.
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De aqui que 12 tutela del Nombre Comercial y de
los otros signos distintivos se actiie en cuanto se logre la
identificacién de 1la empresa, o de elementos de ella como
son el local y las mercancias (por 1o que ellos también se
califican como derechos de individualizacidén), y en cuanto
tales signos distintivos sirven por un lado, para evitar la
confusidn de 1la negociacidn, del establecimiento y de las
mercaderias, y por otro lado, como medios de atraccién del
piblico consumidor (38).

La proteccidn es distinta respecto a 1los signos
distintivos y a las invenciones. En aguellos, se exige la
manifestacidn exterior de la creaciédn intelectual, o sea, la
reproduccién del nombre de la marca, etc.; la invencibu por
el contrario, supone el secreto del método de fabricacidn, y
dicho secreto es el que se tutela, si bien normalmente,
cierta forma de divulgacidén del invento como es la pdatente,
merece proteccidn semejante a 12 de aquellos signos distin-
tives; sin embargo, tanto los signos distintivos como la in-
vencidn y 1la patente misma, actlan como instrumentos para
aumentar las ganancias y para reducir o eliminar la concu-
rrencia. Por iltimo, la proteccidn de la patente se limita
al invento descrito en la solicitud respectiva y a sus
equivalentes, en tanto que respecto de algunos signos dis-
tintivos se atribuye a su titular el derecho de ampliar el -

(38) 1Ibdem. pags. 261 y 262.
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uso del signo protegido (que normalmente es registrado o
publicado) en funciones mds amplias de elementos de iden-
tificacién, es decir, usar el nombre subjetivo como nombre
de la negociacidn; o éste como signo de identificacidn de un
local, o como marca, el aviso comercial como nombre o como
emblema.

S§in embargo, otros autores (39) dicen que el nom-
bre de comercio es un bien incorporeo, eguiparable a los
llamados "derechos intelectuales" o derechos de autor, pero
esa concepcidn no es admisible porque aada se crea,

Asimismo, sostienen que el ncmbre de comercio no
es mis que la simple expresidn de la personalidad juridica
del comerciante, y que zan.es asi que no se puede vender, ni
empeflar, no es objeto de ejecucidén v no es reivindicable, y
que no es del caso de citar las complicadas teorias del pa-
trimonio sin sujeto, por que s6lo llegariamos a mayor confu-
sidn.

Quienes se oponen a reconocer el caricter patrimo-
nial y. por consiguiente, de propiedad sobre el HNombre Co-
merciai, sostienen por conducto de Carbaiho de Mendonca que
el Nombre Comercial es una propiedad que constituye una ri-
queza si la casa comercial adquirid fama y crédito, gracias

(39) Cfr. SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propie-
dad Industrial, Segunda edicidén. Ed., Porrfia, S.A.
México, 1981. pag. 175.
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al trabajo, a la inteligencia y la probidad de su fundador,
pero esto esté muy lejos de constituirlo en cosa, en objeto
de comercio. Eso no tiene valor patrimonial (40).

Aunque afilidndose a 1a llamada corriente del de-
recho personal, Pontes de Miranda adopta una posicidén muy
semejante a la de Gama Cerqueira, distinguiendo entre 1las
dos funciones del Nombre Comercial. Para él, proteccidén al
Nombre Comercial, como elemento de la propiedad industrial
debe ser enteandida como la proteccidn de la propiedad indus-
trial "si ella fuese lesionada por el derecho al Nombre Co-
mercial o su ejercicio". Lo cual es exactamente la opinién
de Gama Cerqueira acerca de la funcidén objetiva del Nombre
Comercial (41).

La proteccidén al Nombre Comercial, en su funcidn
objetiva como objeto de propiedad industrial, surge en el
derecho brasilefio, del dispositivo expreso de la Constitu-
cidn Federal, al incluir entre las garantias al derecho de
propiedad "La exclusividad del Nombre Comercial", De hecho,
se encuentran en este derecho la caracteristica principal de
propiedad, la cual es la exclusividad, la posibilidad de ex-
cluir a los demds de su utilizacidén. Aqui como en relacidn
a los demis signos distintivos de mercaderias o actividades,

(40) Crf. Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de
Autor en Homenaje a Stephen P. Ladas. E1 Nombre Co-
mercial en el Derecho Brasileflo, Luiz lLeonardos. Rio
de Janeiro, 6 de febrero de 1973. Pag. 214.

(41) cfr, Ibidem. Pag. 215.
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incluidos en la propiedad industrial, es irrelevante que no
se trate de cosa material, ya que la extensidn de la propie-
dad a bienes inmateriales, en la actualidad es indiscutible,
Siguiendo la opinidn de Ihering, muestra Clovis Bevildqua
que a1 contrario del Nombre Comercial representa un valor,
es por lo tanto un bien patrimonial, al que no se puede sus-
traer del concepto de propiedad (42).

Este ha sido el criterio de la jurisprudencia es-
tablecida por el Supremo Tribunal Federal, para el que es de
aceptarse la teoria de la propiedad del Nombre Comercial.
Esta no es una opinidn reciente, ya en 1932 el mismo Tribu-
nal afirmaba que "el Nombre Comercial tiene la figura de un
-verdadero derecho de propiedad incorpbdrea, representando pa-
pel andlogo a la marca de fabrica o de comercio, con las
cuales muchas veces se confunde' (43).

bDicha opinidén sostenida por 1la doctrina y en la
Jjurisprudencia brasilefia acerca de 13 naturaleza juridica
del Hombre Comercial, se reflejaria forzosamente en la tute-
1a juridica que les brindaba.

(42) Cfr. Idem,
(43) Cfr. Ibidem. P&gs. 215 y 216,



- 61 -

César Sepiillveda autor con el que estamos de acuer-
do, dice que en estricta realidad, el nombre comercial no
deja de tener un valor econdmico y no deja de pertenecer a
alguien, de suerte que no puede prescindirse del concepto
de propiedad. El nombre comercial es un bien y el derecho
sobre &1 es un derecho de propiedad, con modalidades especi-
ficas, con limitaciones expresas en la Ley y es un derecho
privilegiado, en funcién de ia colectividad. Es un bien que
forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su
duefio tiene un derecho exclusivo de uso (44},

TEORIA DE LA PROPIEDAD EN EL CAMPO INTELECTUAL

.

Justo Nava Negrete, comentando al milanés Frances-
chelli sostiene reiteradamente en sus obras que los derecchos
de propiedad industrial e intelectual son "derechos de mono-
polio”.

Sefala que los derechos de monopolio estan com-
puestos de dos clementos a su saber:

- E1 derecho de exclusividad del uso de la marca
para distinguir determinados productos, y como consecuencia
de ello, el derecho del titular; y

(44) Cfr. SEPULVEDA, CESAR, El Sistema Mexicano de Propie-
dad Industrial. Primera edicién. Ed. Impresas Moder-
nas, S.A. México, 1955. pag. 104.
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- El derecho de impedir que los terceros puedan
utilizar dicha marca para distianguir productos del mismo
género o afines, en el 4&mbito del territorio del Estado en
donde tiene eficacia esa marca. Esto constituye un verda-
dero derecho de exigir el que nadie pueda impedir, obsta-
culizar o molestar al titular, en el disfrute el bien objeto
de su derecho, 0 si también el derecho de impedir que otros
empleen su marca en relacidén a determinado producto.

Franceschelli citado por Nava Negrete afirma que
la construccidn de los derechos de monopolio se relaciona
por un lado & una categoria histdricamente bien determinada,
y por el otro se encuentra bien fundada en las nociones mis-
mas de la Economfa Politica.

No dudamos que antiguamente las marcas de fabrica
eran impuestas como garéntia obligatoria o cedidas a titule
de¢ privilegio, antes era un privilegio al ser titular de una
marca, pero en la actualidad no es as{, es una condicidén del
producto, y el Nombre Comercial una obligacién de garantia
del producror,

Nava Negrete sefiala que normativamente es insoste-
nible que las marcas, y nosostros afladimos que el Nombre Co-
mercial, constituyan un monopolio, ya que no existe legisla-
cién alguna sobre la materia que establezca tal concepcidn,
y no hay bases juridicas para considerarle ae este modo, in-
cluso en el ambito Constitucional se conceden ciertos pri-
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vilegios o monopolios limitativamente, pero nuaca se hace
referencia a las marcas, e histdricamente se trata de un mo-
nopolio privado de explo=acidén, monopolio en este sentido en
forma semantica exclusivamente para designar un derecho tu-
telado oponible a cualquier tercero, no en el sentido propio
de la palabra (45).

Sin duda es Francia el pais que mas ha influido en
la elaboracidn de las teorias de la propiedad, sus concep-
ciones han sido incorporadas al derecho positivo tanto .na-
cional como internacional. Histéricamernte es este pais el
primero en el tiempo en conocer a fondo el derecho de pro-
piedad, derivado como de los principios de la Revolucién
Francesa. Su éxito se ha debido a dos causas, una posible-
mente la mas importante, al hecho de gque con las naturales
variaciones del tiempo, el que denominamos actuaimente mundo
occidental, vive todavia en eso0s principios enunciados por
Francia, teniendo en mayor o menor grado todas sus institu-
ciones juridicas, especialmente éste de 1a propiedad pri-
vada, uno de sus fundamentales postulados; no en balde ha
dicho con acierto el profesor Castro refiriéndose al derecho
en general, que en Francia cortaba toda conexidn con el de-

(45) NAVA NEGRETE, JUSTO. Derecho de las Marcas. Primera
edicidén. Ed. PorrQia, S.A. México, 1985. p&ag. 138,
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recho divino y las concepciones juridicas irdn a la deriva
de las ideas politicas (46).

Confirma todo lo que ha dicho, el que los derechos
de artistas e inventores son protegidos en el también llama-
do bioque oriental, de forma totalmente distinta y de acuer-
do con sus concepciones econdmicas sociales y politicas, al
derecho de otras latitudes,

La otra razbon del triunfo de las doctrinas de 1la
propiedad, ha sido 1la asimilacidén a una institucién perfec-
tamente estudiada desde épocas muy antiguas, como sucede con
1a propiedad, en la que se da un caricter arquetipico como
entre sujetc y objeto, una gran elasticidad en el concepto
de dominioc y por (ltimo, como consecuencia de estas carac-
teristicas, una posibilidad de explicar traslativamente
estos derechos que se refieren 2l Nombre Comercial.

Los autores fundamentales del grupo francés son:
Allart, Josserand, Carnelutti, Barrassi, Ramella, Bry, y en-
tre lo0s espafioles que los siguen: Cabello Lapiedra (La pro-
piedad intelectual es la primera, la m&s pura, la mas per-
sonal de propiedades Sanchez Romin) aunque las ideas en si
mismas no son de nadie cuando se plasman en un medio mate-
rial, son de quien las dice (47).

(46) AMOR FERNANDEZ, ANTONIO, Ob. Cit. pag. 17.

(47) Cfr. Idem.



- 65 -

Se ha objetado a la doctrina de la propiedad que
los derechos en el campo de la propiedad industrial, no son
tales, entre otras razones de menor peso, por las siguien-
tes:

1.- Que cualquier clase de propiedad se adquiere
sin intervencién del poder piiblico, lo que aqui es requisito
“sine qua non" puesto que la administracién piiblica hace una
concesidn,

2.~ El ser derechos temporales, frente a la perpe-
tuidad de la propiedad y del dominio.

3.- La posibilidad del seflorio directo, asi como
de 1a situacidén excluyendo de los demds, siendo ambas carac-
teristicas esenciales de la propiedad.

No obstante, dado que todos estos autores tratan
de la Propiedad Industrial dentro de unas llamadas Propieda-
des Especiales que como afirmd Pugliati en el Congreso Agra-
rio de Palermo de 1952, no hay propiedad sino propiedades
muy distintas unas de otras, concebida asi la propiedad,
pueden salvarse todas las objeciones posibles.
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TEORIAS DE LOS DERECHOS INTELECTUALES
Y DE LOS BIENES INMATERIALES

Para el profesor Baylos, estas teorias de los de-
rechos intelectuales, realmente no son mas que una nueva
formulacién mds cientifica de las teorfas del grupo ante-
rior, en 10 que estamos plenamente de acuerdo.

Sus maximos exponentes son Picard, que introduce
los derechps intelectuales como una clase especial entre los
personales y reales de la vieja clasificacién bipartita y el
célebre Profesor Kohler cuya teoria sobre los derechos, bie-
nes inmateriales, tuvo gran resonancia, llegando hasta nues-
tros dias en la magnifica obra de Tullio Ascarelli (48)

Kohler, en su sintesis decia que lo fundamental de
estos derechos estaba en su objeto, que sélo tiene de comiin
con el de la propiedad, la proteccidén de un resultado del
trabajo, Yy que es inmaterial y perdurable, ya que en resumen
son las ideas, el objeto de todos los derechos de esta cla-
se,

Respecto a Picard, estimamos un verdadero acierto
su clasificacibén, porque a pesar de que se le ha objetado -

(48) AMOR FERNANDEZ, ANTONIO. La Propiedad Industrial en el
perecha Internacional. Primera edicibén. Ed. Ediciones
Nautica, §.A. Madrid, Espafa, 1965. pag. 20.
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que todo derecho es intelecutual (del campo en estudio), hoy
en dia todo el mundo llama intelectual precisamente al que
trabaja fundamentalmente creando, siendo sinbnimo de inte-
lectual, el artista, el literato, el cientifico y el inven-
tor, si alglin dia se lograra un estudio preciso y completo
de todas las creaciones aplicadas a cualquier materia, 1la
terminologia de Picard seria muy (til, pudiendo hablarse de
los derechos intelectuales aplicados al arte, a la ciencia,
a la industria, al comercio, a la agricultura, etc., por lo
que seria necesario salvar el bache de los que la creacidn
no aparece tan clara.

Otros autores de este grupo son Rotondi, Enncec-
cerus, de Ruggiero, Planiol , Gltimamente 1los Argentinos
Mouchet y Radalli que hablan de derechos morales (49).

(49) - AMOR FERNANDEZ, ANTONIO. Ob. Cit. pag. pag. 21.
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CAPITULO 1V

EL _REGISTRO DEL NOMBRE COMERCIAL

Para obtener el derecho al Nombre Comercial es
necesario primera y escencialmente el simple uso, asi lo es-
tablece la Ley de Invenciones.y Marcas en su articulo 179,
El uso, sostienen Chavanne y Burst que debe ser piblico, es
decir que el establecimiento se exteriorice ante terceros
para el consumidor por medio de su Nombre Comercial conozca
al comerciante (50).

Lo establecido por el articulo 179 sé ve apoyado
por el articulo 180 de la misma Ley, asi como también el ar-
ticulo 103 de su Reglamento reformado el 30 de agosto de
1988, en el cual indica los datos que debe contener una so-
licitud de dicho nombre comercial, entre los cuales se debe
indicar la fecha en que empezd a usarse.

César Sepiillveda plantea un problema importante so-
bre el Nombre Comercial, que se circunscribe a la nego-
ciacién que empieza a usar o utilizar en la propaganda de un
negocio que ain no funciona, es decir, que no se constituye
conforme a derecho, ¢ no existe en un local. Por la natura-

(50) Diario Oficial de la Federacidn, publicado el dia 10
de febrero de 1976.
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leza de las actividades a que se va a dedicar, por ejemplo,
teatro, cine, una tienda, una farmacia, Sepitlveda afirma
“que por equidad se tenga como fecha de primer uso de la del
primer anuncio de servicios o productos, porque a partir de
entonces ha nacido la clientela potencial del negocio" (51).
Creemos que si se debe tomar en cuenta desde que se inicia
por primera vez dicha propaganda de algin negocio que se
pretenda proteger su Nombre Comercial, debiendo considerar
que el momento en que se exteriorice el negocio, ya sea de
persona fisica o moral. En cualquier caso el titular-del
derecho tendra que demostrar el uso de dicho Nombre Comer-
cial para que se tome en cuenta como fecha de primer uso, y
que a su vez sea raconocidc a partir del momento en que se
haya iniciado tal uso, ese es el momento oportuno para ser
reconocido, aunque no dudamos que exista la corriente con-
traria en el sentido que un Nombre Comercial deberd ser re-
conocido y protegido hasta que se solicite su publicacidén en
la Gaceta de Invenciones y Marcas. No existe una corriente
definida para concluir cual de las corrientes es la que deba
prevalecer.

Se ha analizado en los capitulos anteriores al
Nombre Comercial y su importancia, por lo que es de compren-
der la necesidad de brindar la proteccién de la Ley sobre -

(51) SEPULVEDA, CESAR. 0Ob. Cit. p&g. 102,
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estos elementos incorporales de 1la empresa; sin embargo, en
este caso concreto, el legislador actiio de forma especial al
seflalar en el articulo 180 de la Ley de Invenciones y Marcas
que el que haga uso de uno ¢ m3s nombres comerciales, puede
solicitar su registro, lo que tal vez resulte extrailo para
las personas no familiarizadas con el Derecho Mercantil,
donde es frecuente encontrar obligaciones legales no coacti-
vas totales, es decir, desprovistas de sancién.

A pesar de lo anterior, los comerciantes de hoy en
dia promueyen constantemente la publicacién de sus nombres
comerciales, es por eso que el Nombre Comercial deberi ser
tratado con mayor proteccién, toda vez que la Ley no lo pro-
tege en forma clara como deberia ser, puesto que la misma
establace que con el simple hecho de usar el nombre comer-
cial crea el derecho, mds no en forma total, ya que lo puede
usar un tercero, y ademds podria solicitarlo para su pu-
blicacién en la Gaceta de Invenciones y Marcas lo que es
contrario a 10s usos comerciales, ya que un nombre reconoci-
do durante varios afos crea un prestigio, y el derecho del
titular a la exclusividad de dicho Nombre Comercial. No
cabe la menor duda que le causa un gran perjuigio al titular
de un Nombre Comercial el que no exista una legislacibn que
lo proteja totalmente.

g€n la actualidad, es frecuente que los comercian-
tes soliciten la publicacidén de su nombre comercial, pues
reconocen y aprecian el valor de la proteccidn, sin embargo,
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la proteccidn que se recibe no es muy amplia.

PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL

La venia de la Autoridad de Propiedad Industrial
por 1la cual reconoce el derecho @ la proteccidn de un Nombre
Comercial en favor de una persona fisica o moral, se otorga
con la publicacidn del mismo en la Gacet2 de Invenciones y
Marcas.

La publicacidn es el acto por ei cual la autoridad
reconoce la vai

z de dichoc lNombre Ceomercial y lo publicita

a través del drgano oficial de propiedad indusirial para co-
nocimiento de cualquier tercero, o para gae actie en defensa

de sus derechos, si es que 10s tuviere,.

Para la publicacién del Nombre Comercial en la Ga-
ceta de Invenciones y Marcas, los interesados deberén soli-
citarlo ante la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico
dependiente de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus-
trial, conforme a 1a parte primera del articulo 180 de 1a
Ley de Invenciones y Marcas, que establece:

"Quien esté usando un Nombre Comercial, podrd so-
licitar a la Secretaria de Comercio y Fomento I:-
dustirial la pubiicacidn dei mismo en la fiacera ne
Invenciones y Marcas"“.
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N Cuando se rtrata de una persona fisica para obtener
la publicacidén deseada, deberd presentar por escrito la so-
licitud de 1la publicacidn de su nombre comercial, y en caso
de que 1o solicite un representante de este, el titular de
dicho nombre zendrd que otorgarle una carta poder debidamen-
te firmada por dos testigos, en que conste el nombre y do-
micilio de caia uno de ellos para que surta efectos, de 1lo
coantrario esa H. Direccidn girard un oficio al titular, o al
representante legal en su caso, que €s el apoderado del ti-
tular del Yombre Comercial, para gque cumpla con 10S requi-
sitos que, establece el Reglamento de la Ley de Invenciones
y Marcas (seglin el articulo 10).

Cuando se trate de una persona moral que quisiere
soilicitar la publicacién del nombre comercial por medio de
un representante legal, deberd otorgar en favor de este un
poder general para pleiios y cobranzas, o uno especial para
estos efectos, otorgado ante Notario Piblico, anexando a la
solicitud 4de dicho Nombre Comercial, ya sea el original, o
en su ci1so una copia certificada por el Notario Pliblico,
parda acreditar la personalidad como apoderado. Al presen-
tarse la solicitud del Nombre Comercial, se deberd anexar el
recibo de pago de derechos debidamente sellado por la Teso-
reria de la Federacién, o en su caso, efectuarse el pago en
alguna institucién bancaria. También debard -estar sellado
el recibo de pago de derechos.

En caso de incumplimiento de cualquier punto de la
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Ley o del Reglamento, al llevarse a cabo el examen adminis-
trativo, se recuerira al solicizanre la presentacidén de una
reposicién, y para esto, a su vez se llevard mis tiempo y
gastos dicho tramize, no debemos olvidar que se puede soli-
citar que se practique una inspeccidn por un representante
de la Direccidn General de Desarrollo Tecnoldgico, al domi-
cilio del estabtlecimiento del negocio, en el que se confirme
el uso del lombre Comercial, por el cual se debera efectuar
el pago correspondiente conforme a la Ley Federal de Dere-
e, Co-

chos vigente. O0tra forma de comprobkar el uso del H
mercial serd el levantariento de una {2 de¢ nechos ante Nota-
rio Pibiico, en iz cuai éste profe:zivnal, corrabtore los da-

=05 asentaco: on ia solicitud de publicacidn., Una

con-
cluido el trdmite, cumplimentando 10s exiremos que marca la
Ley y su Reglamento, y pasados los examenes administrativos
y de novedad. la autoridad expedir& la cita de pago de dere-
chos para la publicacidén el lNombre Comercial, vy finalmente

publicard dicho Nombre Comercial en la Gaceta de J:nvenciones
y Marcas.

EFECTOS DE LA PUBLICACION

Los efectos de la publicacién de los nombres co-
merciales son limitados.

En el articulo 180, en su segnunda parte observamos
que expresamente establece que:
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"La publicacién del nombre comercial producird el
efecto de establecer la buena fe en 1la adopcidn y
uso del mismo".

La Ley de Invenciones y Marcas le dié un cambio
totalmentce 2 ilos efectos de 1a publicacidén. En las Leyes de
1203, 1923 y 1342, que establecian como requisitos indispen-
sables para imponer las penas, que se probara que habia dolo
por parte del culpable, pero si el fitular hacia publicar un
newhre comercial en la Gacetra de Propiedad Industrial, com-
probando previamente su uso, estaria exento de tal requisito
y la presuncidn lezal era, si se trataba de un nombre co-
mercial en la misma localidad, que el acusado obrd con dolo.

La proteccidén concedida en estos ordenamientos al
nombre comercial no era muy sdlida, la presuncidn del dolo
sdlo operaba on relacidén con las acciones penales, pero nada
agregaba al respecto de la accidn de dafios y perjuicios, ni
la accidn para hacer caducar la usurpacién, ya que su proce-
dencia no estaba condicionada al dolo del imitador, tal pre-
suncidn séio protegia a los nombres comerciales de la misma
iocalidad o zona geogréafica determinada.

La Ley de la materia en su articulo 180, da lugar
a que cualquier tercero usurpe un Nombre ‘Comercial, 1lo
utilice, y solicite su publicacidn y liegue al extremo de
obtener el registro ailin en contra de el legitimo titular,
que por desconocimiento no hubiere solicitado su publica-
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cibén. Al surgir algln problema, argumentard que en estricto
apego a la Ley, solicitd y obtuvo la publicacién de su Nom-~
bre Comercial, y que ademds actud de buena fe. De igual ma-
nera podri{a proceder con una marca de servicios o productos.

En ese caso el legitime titular deberd demandar la nulidad
de tal publicacidn en base al uso anterior, y posterior-
mente, de subsistir el uso ilicito, demandar este configu-
réndose un delito,

La proteccidn concedida por las Legislaciones an-~
teriores al nombre comercial, se ha debilitado con 1la Ley
actual, principalmente en lo gue respecta a la publicacidn
par las razones antes expuestas.

Entre otras funciones secundarias de la publica-
cidn, estd la de dar a conocer el nombre comercial a los
tercercs para impedir la publicacibn posterior de un nombre
comercial ignal o semejante aplicado al mismo giro, e impe-
4ir quo se conceda el registro de una marca consistente en
el nombre. Es de mencionarse que es una infraccidn adminis~
trativa segin el articulo 210 fraccién IIT el:

“Ysar, sin consentimiento de su titular, una marca
registrada como elemento de un Nombre Comercial o
de una denominacién social, siempre que dichos
nombres estén relacionados con establecimientos
que operen los productos 0 servicios protegidos
por la marca".
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Es recomendable pensar en la pesibilidad que sus-
vituir la publicacidn del nombre comercial, por el registro
del mismo; en esta forma se fortalecerd esta figura, asi
como su regulacidén en la lev.

£s de esperarse gue 21 las enminentes reformas gue
se efectiien a la Ley de Invenciones y Marcas, se lomen en
cuenta estas consideraciones, y st lleve a cabo una restruc-
turacién del Nombre Comercial que tan reslegads sec tiene
actualmente como un valar protegible de prepiedad indus-
rrial, para una mayor proteccifn del aviamiento de la em-
presa comercial y fe 10s blenes inmateriales, gue tanto
cuidado y <tan valiosas son para 1los corarciantes de pro-
ductos y servicios, ya gue a veces significan por si miszmos
parte importantisima de su-éxito.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.- Efectos de su
registro. El regimen legal relativo a la propiedad de los
Nombres Comerciales se retrasa en relacidn +de otras instiiu-
ciones de propiedad industrial tales como las patentes, los

avisos comerciales, las marcas, entre otras., Mientras éstas
ditimas se registran, los nombres comerciales sdlamente se
publican, con la consecuencia fundamental de qgue la publi-
cacidén tiene efectos, y otorga derechos notoriamente mas
restringidos que el registro. Los finicos efectos que la Ley
otorga a 1a publicacidn del nombre comercial constan en el
articulo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial. La lec-



- 76 -

Es recomendable pensar en la posibilidad que sus-
tituir la publicacidén del nombre comercial, por el regictro
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LA PROPIEDAD 1INDUSTRIAL DE 1942.- Efectos de su
registro, El regimen legal relativo a la propiedad de los

Nombres Comerciales se retrasa en relacidn de otras institu-
ciones de propiedad industrial tales como las patentes, los
avisos comerciales, las marcas, entre otras. Mientras éstas
dltimas se registran, 1os nombres comerciales sdlamente se
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otorga a la publicacidén del nombre comercial constan en el
articulo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial. La lec-
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tura de dicho precepto revela que el lnico efecto de la pu-
blicacién consiste en crear 1la presuncién legal de que,
quien imite el nombre comercial publicado, actQa con dolo o
mala fe, previa la comprobacidn de uso. Asi pues, no es
exacta la deduccidén que pretende sacarse en el sentido de
que la prueba del uso puede tener efectos fuera de la fina-
lidad que estrictamente seflala aquel precepto, menos ain que
esos efectos se produzcan en perjuicio de un tercero contra
lo que expresamente se asienta en el mismo: ajparte Jde esta
limitacidén iiteral, ella se justifica constitacionalmente,

puesto que el =ercerc carecid de cportuniiad para conocer y
s

objerar ias pruehbas rela para obtener la pu-

blicacidén del rnomire o ante la  autoridad

administraziva, el solicitanvte de la punlicacidn. En tales
condiciones, cualquier tarcero gue pueda censiderar el mejor
derecho, puede impugrar el uso exclusive del hombre Comer-
cial afGn sin publicacidn, segiin la parte final del repetido
dispositivo legal, lo que quiere decir que la prueba del
uso, rendida previamente a la publicacidn del nombre, no in-
troduce frente a tercero ninguna ventaja en favor de quien
haya obtenido la publicacidn, saivo la ya limitativamente

seflalada, en relacibn con la presuncidn del dolo.
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DERECHOS QUE SE CONCEDEN POR EL USO Y

REGISTRC DE WOMBRE COMERCIAL

DERECHOS DEL TITULAR DEL NOMBRE COMERCIAL.-~ La
buena fe en la adoptacién y uso de un nombre comercial, se
obtiene mediante su publicaciédn en 1la Gaceta que periddi-
camente edita la Direccidn General de Invenciones, Marcas y
Desarrollo Tecnoldgico, dependiente de la Secretaria de Co-
mercin y Fomento Industrial. Asi es como toda persona que
use o reguiera usar un nombre comercial para distinguir los

articulos o servicios que produzca o preste respectivamente,
podrd adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo
las formalidades y requisitos de la Ley vigente y su Regla-
mento.

Tqual derechu rienen los comerciantes respecto a
los articulos que venda en el territorio nacional.

Los camerciantes, productores o prestadores de
servicios, podran usar como marca su nombre comercial, cuan-
do éstos no resulten descriptivos de los productos o servi-
cios a ios qile se caractericen con tal nombre.

La Ley seflala que

"E1l NOMBRE COMERCIAL y el derecho a su uso exclu-
sivo estard protegido sin nzcesidad de depdsito o
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registro, dentro de una zona geografica que abar-
que la clientela efectiva de la empresa o estable-
cimiento industrial o comercial a que se aplique y
tomando en cuenta la posibilidad de que su uso por
un tercero induzca a error a los consumidores"
(articulo 179).

Asimismo, el titular de un Nombre Comercial, tiene
el derecho de que la Direccién General de Invenciones, Mar-
cas y Desarrollo Tecnoldgico, practique el examen de novedad
en los casos en gue se presentan interesados en adoptar el
uso de un neombre comercial semejante al ya publicado.

El propietario de un establecimiento tiene el de-
recho exclusivo de usar el.nombre comercial gque lo distingue
de otros de igual o similar giro. Este derecho se traduce
en una abstencién, por parte de terceros de usar dicho nom-
bre comercial o uno semejante, de lo contrario se¢ haran
acreedores a las sanciones previstas en la Ley.

Aplicarlo a los productos o servicios, también a
los productos que se elaboren, distribuyan o comercialicen,
0 a los servicios que preste a través de facturas, papele-
ria, material publicitario, etc., siempre que esté publicado
en los términos de la Ley.

El Nombre Comercial se podré registrar y usar como
marca. El Hombre Comercial conforme al articulo 90, fraccién
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I1I, puede constituir una marca, siempre y cuando no sea
descriptivo de 1os productos o servicios o los que se apli-
quen o traten de aplicarse, ya que dicho articulo seflala que
son registrables:

“Los Nombres Comerciales y las razones sociales o
denominaciones sociales, siempre que no queden

comprendidos en las prohibiciones previstas en el
artfculo 91 de la Ley".

Las prohibiciones del articulo 91 a “grosso modo"
en relacidén al registro de Nombres Comerciales como marcas,
son las siguientes:

-~ Las obras literarias, artisticas o cientificas,
y los personajes ficticios o simbélicos.

-~ Las denominaciones geograficas propias o comu-
nes.

- Los contrarios a la moral, las buenas costumbres
y orden pfiblico,

- Las denominaciones o signos que carezcan de ori-
ginalidad.

-~ Los nombres propios, técnicos o de usoc comiin,

-~ Las denominaciones descriptivas de los productos
que amparan.

- Las que describan caracteristicas de los produc-
tos o servicios que amparan.

- Las letras y ntimeros y colores aislados,
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- Las que imiten denominaciones o signos oficia-
les.

- Registros iguales o andlogos a los que se quie-
ren registrae.

RESPECTO A LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEL NOMBRE

COMERCIAL.- De acuerdo al articulo 133, establece que el
titular de un Nombre Comercial tiene derecho de aplicarlo a
los servicios que presta o a los productos que elabore, para
comercializar o distribuir los productos o servicios .que
preste, ya sea por medio de facturas, papeleria, en letreros
o en cualquier otra forma que lo use, siempre y cuando se
encuentre publicado en la Gaceta de Invenciones y Marcas,
conforme a la ley de la materia.

De acuerdo al articulo 90 fraccidén II, el Nombre
Comercial puede constituir una marca, con tal de que no sea
descriptivo de 1os productos o servicios a los que se apli-
que o trate de aplicarse.

Es comin que los HNombres Comerciales frecuente
contienen elementos descriptivos tales como teatro, panade-
ria, pasteleria, hotel, restaurante, seguido de otra palabra
que le otorga otro carécter.

En la solicitud, descripcidén y reservas de las
marcas presentadas para registro que sean partes de un Nom-
bre Comercial, deberén excluirse las prohibiciones para no -
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infringir la fraccidén II del articulo 90, en relacidn c¢on la
fraccibén V del articulo 91, es decir, que la parte central
del nombre comercial, la que le da mejor distintividad, serd
la que constituya la marca, ya sea de servicios o de pro-
ductos. Igualmente no serén protegibles las siglas S.A.,
S.A. de C.V., S.C. o cualquier andloga que sciiale el régimen
de la persona moral.

€n el articulo 179 de la Ley establece una serie
de requisitos que deben concurrir simulténeamente para que
el nombre .comercial goce de proteccidn, sin formalidad al-

guna.

Es conveniente hacer notar que en este concepto se
habla de empresa o establecimiento, industrial o comercial a
que se aplique el Nombre Comercial, es decir deberd de exis-~
tir una idea de lucro o comercializacidn para registrar un
Nombre Comercial, ya que la propia definicién incluida en el
articuins 179 solamente da 1a posibilidad de publicacidn a
quien comercialice a una “clientela efectiva", ya que segin
el Diccioﬁario de la Lengua Espafiocla, define como clientela
al “conjunto de los clientes de una persona”, y como cliente
a la “persona que acostumbra comprar en.una misma tienda",
es decir, existe forzosamente para la proteccién del Nombre
Comercial el elemento de comercializacibn.

En las siguieates lineas seRalaremos ciertos as-
pectos de 1a empresa, y del término de establecimiento; pre-
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sentando algunas diferencias entre ambas; haciendo la salve-
dad de que al hablar del Nombre Comercial es con referencia
al establecimiento, de la manera gque se adopta en nuestra
Ley.

Como veremos no resulta claro, que pretendid el
legislador al incluir en el articulo 179 1a letra "o“, al
sefialar que el Nombre Comercial puede utilizarse como empre-
sa o establecimiento industrial o comercial, si lo hizo con
el fin de varjar la empresa del establecimiento, o quiso
hacer estos vocablos equivalentes; es decir, darles un tfato
de sinénimos que permitiera utilizarlos indistintamente, sin
temor a equivocos o confusiones.

Segin el Diccionario de la lLengua Espailola, empre-
sa significa "casa o sociedad mercantil o industrial fundada
para emprender o llevar a cabo negocios de importancia", v
por establecimiento el "lugar doade habitualmente se ejerce
una industria o profesidn", lo que a nuestro juicio es exac-
tamente lo mismo, haciendo resaltar el elemento industria, y
ia idea de lugar de comercio.

Por otra parte la Legislacién habla de empresa y
de establecimiento industrial o comercial, y surge otra in-
terrogante, la de si debemos entender que sdlo se hace refe-
rencia al hablar de industrial o comercial respecto del es-
tablecimiento, o esta comprendida también bajo estos dos ti-
pos la empresa, que a pesar de la obscuridad de la Ley puede
ser industrial o comercial. Como ejemplo de la primera po-
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driamos citar a los fabricantes, en este caso de automdvi-
les, como otro ejemplo de la segunda, las empresas que se
dedican a la comercializacidén y distribucién de productos;
las cuales a su vez pueden no tener necesariamente sus res-
pectivos estabiecimientos. E1 primer ejemplo que tiene ne-
cesariamente un establecimiento industrial, en el segundo
ejemplo, puede tener varios establecimientos comerciales en
diversas partes.

Podemos observar que es posible hablar de negocios
mercantiles diferentes, entre los cuales puede no haber
correlacién.

Este problema nos lleva a otro ya antes menciona-
do, consistente en que las empresas y establecimiento pres-~
tadores de servicios como las Compafiias Aéreas, Casas de
Bolsa, Instituciones de Crédito, etc., que no fueron inclui-
dos en el enunciado del articulo 179 de la Ley.

Desconocemos si el legislador utiliza indistinta-
mente los vocablos antes citados, o los incluyd por error o
para ampliar la proteccidn del Nombre Comercial, aplicando a
estas dos ins*aiaciones ya fueren industriales o comercia-
les. Pero esto tal vez choca un poco, en cuanto a los re-
quisitos para la publicacién, que los ubica directamente en
el concepto tradicional del Nombre Comercial aplicado sobre
el establecimiento,
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Sin lugar a duda serd Nombre Comercial, la deno-
minacidn social de ura empresa que se utilice por esta para
darse a conocer y publicitarse ostensiblemente en el mismo
inmueble, y cuaiguier medio por el cual se haga mencidon de
que ahi se encuentra domiciliada dicha enmpresa. En este
caso, hablamos del nombre de la empresa evidentemente, cl
cual, ya fue mortivo de inscripcién en el Registro Plblico y
se autorizd por la Secretaria de Relaciones Exteriores. A
pesar de ello, serd necesaria su publicacidn en la Gaceta de
Invenciones y Marcas, para presunir la htuena fe en la adop-
cidén de dicho nombre.

Creemos que @i punt ez discurible, serd con-

veniente determinar las funciones gque se¢ desempefian en di-
chas oficinas, y s1 la denodminacidn social prezsa una doble
funcidn, como nombre de la persona moral y como signo dis-
tintivo, o si de no publicitarse la empresa con el mismo, no

presta en realidad la funcidn de Kombre Comercial,

Evidentemente es un problema y complejo, y la poca
claridad de la Ley lo agrava.

De alguna manera 1la fuacidn del nombre, en sus di-
ferentes manifestaciones, es distinguir a quién designa y
evitar que el piblico sufra engalos o confusiones, sieado
este punto una posible conciliacidn en la Ley.

En México se sigue de una forme cfectiva la dispo-
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sicidn del articulo Bo. de la Convencidn de Unidén de Paris,
sefialando que el derecho de uso exclusivo del nombre comer-
cial se protegera sin obligacidén de depbsito o registro {ar-
ticulo 179 Ley de Inveaciones y Marcas). La exclusividad
reconocida descansa en el uso constante del signo distinti-
vo, requisito esencial para que el nombre goce de protec-
cibn, debiendo ademds ser signo especial, novedose y que no
vaya contra la moral o buenas costumbres.

Otro requisito ademds del uso constante del nombre
comercial.es de cardcter territorial, ya que la eficacia de
ia proteccidn se limita a la extensidn de campo de la clien-
tela del establecimiento, a diferencia de la marca, ya que
la proteccidn de esta Ultima es a nivel nacional por lo me-
‘nos, y la proteccidn del nombre comercial es a nivel local.

E1l nombre comercial es un bien intangible, su va-
lor reside en la probabilidad de que el cliente continfie
como ral, Generalmente el nombre representa un valor econd-
mico e mayor consideracién que el de una marca, razbén por
la que la proteccion que se le otorga debiera ser mas am-
piia. Desde ia Convencidén de 1la Unidén de Paris donde por
primera vez se acordé su proteccién independientemente de 1a
obligacidn de depdsito o de su nacionalidad, de igual forma.
La Ley vigente sefala que "el nombre comercial y el derecho
a su uso exclusivo estard protegido 'sin necesidad de depd-
sito o registro, dentro de una zona geograf:ca que abarca la
clientela efectiva de la empresa o establecimiento indus-
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trial o comercial 21 que se aplique y tomando en cuenta la
difusidén del nombre, y la posibilidad de que su uso por -un
tercero induzca a error a los consumidores" (52).

En realidad el derecho a proteccion de nombre obe-
dece a las reglas que establecen los usos honrados en el co-
mercio; tal nombre puede coincidir con el nombre del propio
comerciante, al cual se afiaden denominaciones distintivas
para sefialar su establecimiento, con el fin de evitar los
homdnimos en el mismo campo de accidn; Fulanito de tal suce-
sores, Perenganito ¢ hijos, etc.

Es comfin que use como nomtre comercial una razdn
social o sus siglas, cuando estas son sugdestivas o atracti-
vas y distintivas; i.e. Bimbo, Coca-Cola.

También es frecuente que el nombre comercial coin-
cida con 1a denominacidén del emblema, siguiendo una vieja
tradicidn, distinguiendo a su establecimiento con una figura
y le dan el nombre a ella; i.e. Aguila, Azteca, e:c.

Un nombre comercial debe tener caracteristicas
distintivas para diferenciar el establecimiento de otro de
su género, pues generalmente carecen de originalidad de ele-

{52) Cfr. Publicado’ en el Diario Oficial de la Federacién,
el dia 10 de febrero de 1976.
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mentos de distincibén. Tampoco es correcto que un nombre co-
mercial que esté dotado de emblemas, escudos o armas nacio-
nales sea protegido, pues se¢ inducird al consumidor a creer
que los articulos tienen procedencia oficial.

De igual forma no es objeto de proteccidn un nom-
bre comercial, andlogo u homdnimo de otro que comparta ya un
establecimiento, conforme a las reglas que protegen a la
honesta y leal competencia mercantil, y no tendrd derecho a
proteccidén el segundo nombre, sino que si se usa, se haré
acrecrdor & sanciones.

No puede ser elemento de proteccién un nombre co-
rmercial de nombres o firmas, sin la autorizacién del impli-
cado, o si hubiese faliecido, de sus parientes o herederos.

Otros requisitos esenciales para la proteccidon de
un nombre comercial, es que éste no se limita a mencionar
los servinios o productos que ahi se fabriquen o expendan, o
que constituyan la denominacién usual de los establecimien-
tos de su género, o bien que se trate de una marca que se
hubiese registrado por otra persona con anticipacién a la
solicitud de publicacién del nombre en cuestidn.

También para la procedencia de la proteccidn de un
nombre comercial, pueden ser aplicables algunos de los 1i-
neamientos establecidos por la Ley de Invenciones y Marcas
en las fracciones V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV y
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XVII del articulo 91 de dicha Ley; sin embargo hay cierta
vaguedad en esto, ya que son disposiciones expresas por la
proteccidén de marca, salvo que el articulo 187 de la misma
ley fundamenta su aplicacién.

En nuestro derecho 1las personas fisicas, y las
personas morales cuentan con un medio de identificacién que
les permite exteriorizarse ante los demé&s, y entatlar rela-
ciones juridicas como sujetos de derecho y obligaciones.

Este medio de identificacidn es 1la razén social o
denominacién social y su importancia es tal, que es requisi-
to indispensable que en toda escritura constitntiva se in-
cluya la razdn social o denominacién social de las socie-
dades contempladas en el articulo 10. de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, asi lo previene la fraccidn TII del
articule 13 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Por una parte tenemos la Razdn Social que se com-
pone por "el nombre completo o sélo el apellide o los ape-
1lidos propios de algin o de algunos socios" (53).

Estos nombres deben ser verdaderos, pues de 1lo
contrario la persona extrafia a la sociedad que permita se -

(53) CERVANTES AHUMADA, RAUL. Derecho Mercantil'P{imer Cur-
so, Ed. Herrero, S$.A., Tercera Edicién, México, 1980,
pag. 44.
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incluya su nombre en la razdn social, responder& en forma
limitada, subsidiaria y solidaria, de acuerdo con el tipo de
sociedad de que se trate.

Las sociedades que ostentan el nombre de los so-
cios como razdn social, sostiene De Sola Cafiizares, "demues-—
tran su cardcter personalista" (54), los miembros de la so-
ciedad responden de las deudas sociales en forma solidiaria
e ilimitada. A éstas entidades se le conoce como sociedades
de personas.

El profesor Rodriguez Rodriguez, seflala la defini-
cién como razén social de la siguiente forma:

"Es el nombre comercial que debe formarse necesa~
riamente con los nombres personales de todos, de
algunos o algiin socio; de los que responden ilimi-
tadamente en las sociedades colectivas y en coman-
dita, o de un socio cualquiera en las sociedades
de responsabilidad limitada"” (55)

Es cierto que la definicién es clara, y sitia el
concepto de razdn social, asi como sus elementos integran-

(54} Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo XX, Primera edicién,
Ed. Driskill, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1978,
pag. 313.

(55) BARRERA GRAF, JORGE, Ob. Cit. pég. 57.
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tes. Sin embargo dicha definicién carece de claridad como
lo podemos observar en la siguiente reflexidn: :

En el desarrollo de la definicidén, el autor habla
de nombres personales sin precisar si se trata del nombre de
pila de cada socio, de sus apellidos, o de los nombres vy
apellidos de los mismos, como lo sefiala Cervantes Ahumada,
al definir la razén social. Esto es importante para evitar
interpretaciones incorrectas o abusos de los socios.

Tomando en cuenta 1o antes ya mencionado, vemos
que el concepto que da el profesor Rodriguez Rodriguez, no
esta exento de causar confusiones entre 1las dos figuras
antes mencionadas.

Es m&s, podria darse el caso que solamente se
agreguen los apellidos de los socios, que serian tan gene-
rales que no existiria la individualizacidn de los mismos,
se podrian utilizar motes o apellidos no propios con los que
se conocieran a los socios, o simplemente el nombre de pila,
lo que comblica afn més las cosas. Cabe hacer notar que
para que el nombre surta sus efectos individualizadores de-
berd caer en las hipdtesis del derecho que lo sefiala como el
"tractus" y la "fama", es decir el trato que se le da a 1la
persona y el conocimiento que tuvieren las demis personas de
ese nombre.

En la Ley General de Sociedades Mercantiles se -
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prevee como debe formarse la razdn social, y que tipo de so-
ciedades tienen que ostentarse por medio de esta. Asi, 1la
sociedad en nombre celectivo existe bajo una razén social,
formada por el nombre de uno o m&s socios, debiendo respon-
der éstos subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Si no fi-
gurasen los nombres de los socios, se agregarda a la-razén
social las palabras "y Compafia®, u otras equivalentes (ar-
ticulos 25 y 27 LGSM).

La Ley sanciona a la persona extrada a la socie-
dad, que Maga incluir o permita figure su nomdre en la razén
social respondiendo en la misma forma que los socios 1lo
hacen {(articulo 28 LGSM).

Deberd agregarse la palabra “Sucesores" cuando
apareciere en la razdn social el nombre de algin socio sepa-
rado de la sociedad, o al transferirse ésta se coatinie uti-
iizando la misma razdn social ({articulos 29 y 30 LGSM),
aunque la Ley no sanciona expresamente la omisidén de la le-
yenda antes mencionada.

Las mismas reglas deben atenderse para la sociedad
en comandita por acciones, en 1o que a la formacién de la
razén social se refiere, salvo que en la primera solamente
podrin aparecer los nombres de los socios comanditas, aque-
110s que responden ilimitadamente én 12 razén social, si
apareciere el de algin comandatario o extrafio responderén
también ilimitadamente.
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£s aplicable en ésta lo previsto en el articulo 30
de la LGSM ya mencionado, en relacién con la transmisidn de.
la sociedad.

La razén social siempre deberd ir seguida de 1la
expresibn que denote el tipo de sociedad de que se trate,
Sociedad en Comandita o S, en C., Sociedad por Acciones o §.
por A., y Sociedad de Responsabilidad Limitada o §. de R.L.
"Las dos (lltimas puede usar, segin se establezca en sus es-
tatutos, una razbén social o una denominacidn social",

La modificacién de l1a razdn social no altera las
obiigaciones del socio gie ingrese ya constituida la socie-
dad (articulo 13 LGSMJ.

Las sociedades 1lamadas de capital tienen como
principal caracteristica que no figura en ella el nombre de
los socios, lo que se llama comunmente en nuestro derecho
como Denominacién Social.

La doctrina la define asi:

“El nombre de la sociedad en el que no figuren
apellidos de los socios, aungue por lo general 1la
denominacién hace referencia al objeto social,
pero puede formarse con expresiones de simple fan-
tasia” (56).

(56} CERVANTES AHUMADA, RAUL. Ob, Cit.. pé&g. 45.
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Y precisa:

"La Sociedad Andénima y la Sociedad Cooperativa,
son sociedades de denominacién, es decir, "el nom-
bre deberi formarse con referencia objetiva a la
actividad principal de la empresa y en la que no
deben figurar nombres de personas" (57).

En nuestro derecho no se prohibe expresamente que
en las denominaciones sociales se incluya el nombre o nom-
bres de los socios, esto sucede frecuentemente; esto sig-
nifica, apunta el profesor Rodriguez Rodriguez, como una ga-
rantia de aviamiento para la empresa, o bien que ésta ex-
plote patentes, derechos o sistemas generalmente conoccidos
con aquél nombre (58), sin tener que hacer referencia al ob-
jeto de 1a sociedad, pues en los textos de los Coddigos antes
mencionados, en la Sociedad Anbénima se le conocia por su ac-
tividad y carencia de denominacidén social.

. En cuanto a las reglas que deben seguirse en 1la
formacidén de una denominacidén social, es necesario atender
al criterio de originalidad y novedad segin 1o previsto
anteriormente, pues l1a denominacidn debe ser distinta de la
de cualquier otra sociedad.

(57) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN. Ob. Cit. pag. 57.
(58} Cfr., Idem,
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Esta obligacidn es importante, pero desafortunada-
mente no se cuenta con los elementos juridicos necesarios
para una efectiva aplicacibén, ademis de rno existir sancidn
en caso de incumplimiento.

La denominacidn social ird siempre seguida de las
palabras “Sociedad Andnima" o de su abreviatura S.A., la
omisidén de éstas provocard que se tenga la Sociedad Andnima
como Sociedad Colectiva, debierdo responder los socios so-
lidaria, ilimitada y subsidiariamente, aplicando en forma
analdgica los articulos 25 y 59 de la LGSM.

Las diferercias exéstentes entre 1la denominacidn
social y la razdn social son claras, y estan delimitadas en
la Ley. y su uso en forma adecuada o iradecuada en la vida
de 1la sociedad, se reflejard en el grado de responsabilidad
de los socios, y en esta medida se vera afectado su patri-
monio.

Por otra parte, para el estudio que nos ocupa
seflalamos que las caracteristicas del nombre de las personas
fisicas, son las siguientes:

El nombre es absoluto puesto que es oponible a to-
das las dJdemas personas, no valuable en dinero puesto que no

forma parte del patraimonio de la persora a que pertenece, es
imprescriptiblie porque no se pierde por dejar de usarse, es
intransmisible pues no es enajenable, es patronimico puestu
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que con excepcidn de casos irregulares o de expdsitos, sefla-
la adscripcidn a un determinado grupo familiar, es impuesto,
ya que se debe ostentar la persona con su nombre precisa-
mente, es inmutable puesto que identificard a la persona aln
después de su muerte y es ademds atributo de la personali-
dad.

En contraposicidn a éstas caracteristicas, con
excepcidn de las dos tltimas que comulga el nombre las em-
presas cor ellas, todas las demAs caracteristicas son con-
trarias é€n las personas morales, tal y como lo podemos re-
visar a continuacidn.

El nombre de las empresas es relativo puesto que
no slempre es oponible a las demas empresas., ya que necesita
de autorizacidn previa de la Secretaria de Relaciones Exte-
riores para ostentarse con el mismo, O que Se use por otra
negociacidn anterior, es valuable en direro, ya que signifi-
ca aviamiento en la empresa, es prescriptible, puesto que
puede dejar de tener validez por el no uso del mismo, es
transmisible, puesto que se puede traspasar i.e. una fusién,
no es paironimico, pues no tiene padre, no es impuesto,
puesto que puede ostentarse la empresa con otro nombre 1i.e.
el Hombre Corercial,

Asi las cosas, es diametralmente ocpuasta la natu-
raleza juridica del nombre de una persona fisica a una mo-
ral, lo gque hace su estudio y proteccidn juridica iqualmente
diferente.
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La negociacidén mercantil ha sido reconocida y re-
qulada en el Derecho Mercantil desde el Cddigo de Comercio
Francés de 1908, y de ahi por tradicidn legislativa de todos
10os paises que siguen como arquitetipo del Derecho Francés,
ha llegado a ruestros dias plasmada en nuestro derecho po-

5111v0.

Existe er una serie de ordenamientos juridicos en
la Legislacidn Mercantil Mexicana, como por ejemplo la Ley
de Qu:ebras, la Ley de Invenciones y Marcas del Codigo Ci-
vil, la Léy Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre
la Renta y otras, la idea de empresa consiste en tratar una
uraversalidad de negocios juridicos en un sélo concepto.

Esta la organizacidn de los factores de la produc-
c16n con la finalidad de producir bienes o servicios desti-
nados al mercado.

Para Barrera Graf los elementos de una empresa
son: subjetivos unos como el empresario que puede ser perso-
na fisica o moral, el persoral que pueden ser funcionarios
empleados, factores deperndientes y trabajadores, y los ele-
mentos objetivos que son los bieres y derechos que forman el
patrimonio o sea la hacienda de la empresa y todos los ele-
mentos organizados por ¢l empresario, o sea la actividad de
la empresa -on la final:dad indicada de concurrir al mercado
y obtener lucros.
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Por otra parte, es indudable que el Nombre Comer-
c1al es ura parte del aviamiento de la empresa que significa
la bondad de las operaciones comerciales de la empresa para
obtener lucros.

La hacierda :irdustrial, es decir el haber indus-
trial de un empresar:io se ha dado a llamar aviamiento. El
término Italiaro aviamlentd, e€$ un <érmine que va mas alla
del aviamiento conocide en ruestro derechd.

El aviamiento tiene un cardcter predominantemente
econdmico, y el valor de éste se refiere exclusivamente a

los esperiales lucros fuluros, en este ctaso las gararcias de

una empresa en condiciones rormales que puedierer dar qa-
nancias extraordinarias a olro empresario y obtener el avia-

miento de aquél en 1las mismas circunstancias.

Los factores del aviamiento son: la habilidad del
empresario, la buena reputacidr de la hacienda (es decir que
el empresario sea sujeto de créditos) la notoriedad de los
derachos de Propiedad Tndustrial (marcas, patentes, nombres
comerciales), la capacidad y seriedad del persoral. la
correccidn de 1laes operaciones cvomerciales, el produrto pro-
ducido (o el servicio) y la solvencia moral y ecoromica del
competador.

Por lo anterior, desde un punto de vista jurihico
el valor del aviamiento ro puede ser tutelable, puesto que -



el aviamiernto en si no es ur derecho adquirido sino una mera
espectativa de derecho, puesto que es una esperanza como ya
vimos de lucros futuros. El derecho, en una economia de Ji-
bre competerc:a, no puede garantizar el aviamiento de los
asunvos ilicitos de la competerc:ia ern contra, aunque puede
tutelar parte de los elementos que la conforman, como es i10s
derechos de Propiedad Industrial entre los cuales enconird-
mos el Nombre Comercial.

Evidentemente el lNombre Comercial es un hier que
debe tutelarse con mayor celeridad en México, ya que oxisten
diferencias entre Nombre Comerc:al, Denomiracridr Socral vy

Razodn Social, aurngue puede exist:r iden entte eshtas,

Segiin la leg:slacidrn vigente de Propredad Indus-
trial, sefiala qQue son infraccrones admimistrativas las vio-
laciones a las d:specisiones de esta Ley y las que de ella
deriven, y la realizac.dn de actos relaz:ozalos cor id ma-
teria que esta Ley regula, contrarios a los bLuenos usos y
costumbres en la industria, Comercio y Servicios que impli-
quen competencia desleal.

De manera enunciativa, el articulo 210 de la pro-
pia Ley sefiala:

"IV,.~ Que es infraccidn administrativa, usar den-
tro de una zona geografica en que resida la clien-
tela efe;tlva. un Nombre Comercial semejante en
grado de confusidn cor otro que ya esté siendo -
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usado por un tercero, para amparar un estableci-
miernto 1industrial, comercial o de serviclo, del
mismo o similar giro".

Por lo que respecta a las sanciones, el articulo
225 del propio Ordenamiento seflala:

“Las infracciones administrativas a esta Ley o de-
mis disposiciones derivadas de ella, serdn sancio-
nadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil veces
el salario minimo diario general del Distrito Fe-
deral. En caso de que persista la infraccidn, po-
drén imponerse multas por cada dia que trascurra
sin que se obedezca el mandato respectivo.

{I.- Clausura temporal hasta por noventa dias.
I1l.- Clausura definitiva.

IV.- Arresto administrativo hasta por treinta y
sels horas".

Esto quiere decir, que segin el articule 210, si
el uso del Nombre Comercial por parte'de un infractor no es
exactamente igual, entonces serd una anfraccidn adminis-
trativa, no necesitando para la procedibilidad de 1a acciédn,
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que el lombre Comercial se encuentre publicado en la Gaceta
de Irvenciones y Marcas.

Para la aplicacidn de las sanciones como infrac-
c16n administrativa, éstas serdn impuestas seglin el articulo
226 del propio orderamiento en base a las actas levantadas
por la autoridad al practicarse visitas de inspeccidn, o en
base en las resoluciones que se dicten de acuerdo al Titulo
Octavo de la presente Ley; tomando en cuenta en uno y, en
otro caso las pruebas y alegatos del interesado. En todo
caso 1as resoluciones que se emitan en materia de sanciones,
deberan estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y
tomardo en consideracidn 1los criterios establecidos en el
articulo 228 de la propia Lgy.

En esa virtud, para solicitar la infraccidn admi-
nistrativa que se seflala en el articulo 210, deberd soli-
citarse por escrito ante la Direccidn General de Desarrollo
Tecnoldgico. acompafiando los fundamentos y constancias en
que se funde la promociOn.

En ese entonces los fundamentos y constancias de-
beran ser forzosamente, en caso de encontrarse publicado el
Nombre Comercial, la prueba de que dicho Nombre Comercial se
encuentra vigente, para 10 cual deberd anexarse las constan-
cias que prueben que dicha publicacién fué renovada en sus
térninos.
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Una prueba fehaciente del uso por parte de un
tercero no autorizado del Nombre Comercial, Fe de Hechos le-
vantada ante la fe de un Notario Publico, en que se haga
constancia del uso 1licito, y se seflalen a través de los
medios 1ddneos, tales como publicidad, fotografias, etc.,
que el Nombre Comercial estd siendo utilizado dentro de la
clientela efectiva, tal y como se tiene publicado dicho Nom-
bre Comercial.

No obstante lo anterior, la propia Ley otorga se-
giin el articulo 216, la facultad de comprobar por parte de
funcionarios de la propia Direccidn General de Desarrollo
Tecnoldgico, lo dispuesto y seflalado en la declaracidn admi-
‘ristrativa de 1licito o de infraccidn administrativa, segin
sea el caso. que el articulo 218 del multicitado ordena-
miento deberan ser préctlcadas dichas visitas en dias vy
horas hdbiles a fin de evitar la comisidn de infracciones,
caso en el cual el oficlo de comisiones expresard tal auto-~
rizacidn.

Si el uso del Nombre Comercial fuere idéntico, en-
tonces estariamos frente a 1a comisidn de un delito, que s¢
castiga segin el articulo 212 de 1la Ley, con prisidn de dos
a seis aflos, y no se prevee la imposicién de multas, lo que
se prevee de cien a diez mil vectes el salario minimo diario
general del Distrito Federal, a gquien cometa otro tipo de
delitos, tales como el uso no autorizado de patente o certi-
ficado de invencidn, el uso no autorizado de dibujos o mode-
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los industriales, y el uso no autorizado de marcas regis-
tradas.

En ese orden de ideas, para la Ley es un delito
menor el uso no autorizado e ilicito de una marca, una pa-
tente, un certificado de invencién, o un dibujo o modelo in-
dustrial, que el de un MNombre Comerciail.

No entendemos por que la distincién entre cual-
quiera de éstos institutos de Propiedad Industrial en rela-
cidén al de cer:ificado de invencidn, ya que evidentemente el
certificado de invencidn por su propia naturaleza no es en

ningln casc igstro "menor®

Es sujeto de hacer valer el delito seflalado en el
articulo 211, y perseguir al incuipado en términos de Ley,
se deberé presentar una solicitud de declaracién adminis-
trativa ‘de ilicito, junto con l1la constancia en que se funde
la promocidén (articulo 193}, pudiéndose conceder al solici-
tante un plazc no menor de ocho ni mayor de quince dias
hé&biles pafa que cumpla con lo dispuesto en el Titulo Octavo
de la propia Ley, en el que se substancian las acciones ad-
ministrativas previstas para la defensa de los institutos de
Propiedad Industrial.

Cabe hacer notar que el procedimiento sequird las
formalidad que la propia Ley seflala, siendo aplicable, su-
pletoriamente, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.
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Los requisitos a que se refiere el articulo 193,
se correra traslado a la contraparte, concediéndole un plazo
no menor de quince ni mayor de treinta dias habiles, para
que se entere de los documentos y constancias en que se fun-
da la accidén y manifieste lo que a su derecho convenga.

El traslado se hard en el domicilio que se tenga
seflalado en el expediente, conforme al articulo 192 de 1la
presente Ley o, en su defecto en el que designe el promoven-
te.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial po-
dra llegarse por su parte de todos los elementos que consi-
dere necesarios para cerciorarse de la exactitud de cual-
Qquier dato y, en su caso, requerir la comprobacién corres-
pondiente",

Cabe hacer notar que en el caso de delitos, asi
como en infracciones administrativas, se citarda al Ministe-
rio Pitiico tan pronto tenga conocimiento de los hechos que
pueda tipificarlos, pudiendo dictar medidas cautelares que
establezca la Legislacibén de la Materia, incluyendo las dis-
puestas por el COdigo Federal de Procedimientos Penales,
para el ejercicio de la accién penal, se requerird la previa
declaracidn de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus-
trial en relacidén con la existencia de los hechos que pudie-
ren resultar constitutivos del delito que se trate.
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Segiin el articulo 213:

"Dichas declaraciones se formularin desde un punto
de vista técnico, no prejuzgarén sobre las accio-
nes civiles o penales que procedan, y se haran del
conocimiento de la Procuraduria General de la Re-
piblica”.

Esto quiere decir, que forzosamente se deberd ven-
cer en la accidén administrativa al ianfractor o inculpado .se-
gin sea el caso en infraccidn administrativa o de delito,
para que prosperer las acciones civiles o penales correspon-
dientes.

Segin el articulo 214, se sefala que:

YIndependientemente de la sancibn administrativa y

+ del ejercicio de 1la accidn penal, el perjudicado
por cualquier de las infracciones y delitos que
esta Ley se refiere podra demandar del o de los
autores de los mismos, la reparacidn y el pago de
dafios y perjuicios sufridos con motivo de la in-
fraccién o delito",

Cabe seflalar que son competentes los Tribunales de
la Federacifn para conocer de los delitos a que se refiere
la Ley de Invenciones y Marcas, e igualmente conoceran de
las controversias civiles gque se susciten con motivo de la -
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aplicacién de dicha Ley.

En el caso de que se afecten exclusivamente inte-
reses particulares a eleccién del actor podrén conocer 1los
Tribunales del orden comin.

Por filtimo, es de hacerse notar lo seflalado en el
articulo 223 bis de la Ley, en cuanto a la posibilidad de
aseguramiento de la mercancia con que se cometid el delito.

A tal tenor, el articulo 223 bis de la Legislacién
Marcaria sefiala:

"Si durante la diligencia se comprobara fehacien-
temente la comisidn de cunalquier de los actos de
competencia desleal previstos en el articulo 210
b), o de cualquiera de los delitos establecidos en
el articulo 211, el Inspector asegurard la mercan-
cia o productos con los cuales se cometan dichas
infracciones o delitos, levantando un inventario
de los mismos, lo cual se hara constar en el acta
a que se refiere el articulo 222, y designando
como depositario el encargado o propietario del
establecimiento si éste es fijo; sino lo fuere, se
concentrari en la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial la mercancia.

Si en el establecimiento se cometen las infraccio-
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nes o delitos con mis del 30X (treinta por ciento)
e las mercancias que se expenden, se clausurara
temporalmente.

Si se trata de delitos, la Secretaria de Comercio
y Fomente Industrial hard del conocimiento del Mi-
nisterio Piblico los hechos y pondr& a disposicién
la mercancia asegurada.

$i la infraccidn consistiere en la venta de pro-
ductos con Marca Registrada cuyo uso no se haya
autorizado, podrd autorizarse la venta de esta
mercancia si el titular de la marca estuviese de
acuerdo, o bien si se desprendiese de la mercancia
la marca cuyo uso sea ilégitime. En todo caso al
responsable se le impondr& la sancidén que proce-
da".

Consideramos que evidentemente la Ley hace una
distincién clara de las diversas instituciones de Propiedad
Industrial, siendo una de las mas débiles para su protec-
ciéa, la del Nombre Comercial.



- 108 -

CONCLUSIONES

1.- El1 Nombre Comercial se puede definir como
aquél signo distintivo dirigido a una empresa o estableci-
miento industrial o comercial, que tiene por objeto darle
singularidad e individualidad, distinguiéndolo por este mo-
tivo de otros establecimientos competidores, el cual le
otorga un caracter propio.

2.- E1 derecho del Nombre Comercial nace con el
propio nacimiento de la empresa, y se reconoce como valor
desde ese nacimiento, debido a la funcién que tiene el
propio Nombre Comercial como signo distintivo en relacién al
‘origen de los productos o servicios que la misma elabora o
presta.

3.- E1 Nombre Comercial se confunde normalmente
con la denominacién y razdén social, siendo que estos tres
conceptos se diferencian entre si por tener diferente natu-
raleza juridica.

4.- Nuestro derecho otorga la proteccidn del Nom-
bre Comerciai, ligéndolo en algunos aspectos con los regis-
tros marcarios, y limitando sus efectos.

5.- Los efectos de un Nombre Comercial en nuestro
pals son limitados, ya que por definicidn, éstos se constri-
fien exclusivamente & zonas o regiones determinadas, mids nun-
ca con una validez en todo el territorio nacional, lo que es
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contrario a la practica,

6.~ No es necesario para la proteccidn en nuestro
pais del Nombre Comercial que este sea reconocido anterior-
mente por la autoridad competente, y la Legislacidn otorga
la proteccidn en bhase a la maxima de derecho “primero en
tiempo, primero en darecho”

7.~ En México el Nombre Comercial no se registra,
se publica en la Saceta de Invenciones y Marcas, lo que tle-

\
J

ne exclusivamen-e el efecto de publicidad, para comprobar la

buena fe en el uso contra terceros.

8.~ La naturaleza juridica del Nombre Comercial la
encontramos dentro cde las cosas mercantiles 1nlorporeas o
también conocidas como inmateriales junto con 0iras institi-
ciones de propiedad industrial, taies como marcas (de pro-
ductos o servicios;, patentes, modelos industriales, secre-
tos industriales, y de otras figuras que en coajuato forman
el aviamiento de una empresa, también conocido como -~
"goodwill", ’

9.- La denominacibén o razén social de un estable-
cimienzo comercial o industrial, puede colincidir con el Hom-
bre Comercial del mismo, y comunmente es utilizado como tal,
aunque para el efecto de su proteccidn requiera ademas de
haber sido autorizade por 1a Secretaria de Relaciones Exte-
riores. y estar inscrito en el Rezistro Patblico de Comercio,
ser publicads en la gaceta de Invenciones y Marcas jpara qie
se presuma por cse 50610 hecho la buena fe en la adopcidén e
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dicho nombre.

10.~ Consideramos que deberdn ser eminentes las
reformas que se efectllen a la Legislacidén de Propiedaé In-
dustrial, con objeto de que se le de el mismo status juri-
dizo a esta institucidn, y no se le relegue en relacién a
las demés instituciones de Propiedad Industrial.

11.- La publicacidn en la Gaceta de Invenciones y
Marcas constituye una pruehba de buena fe al titular de dicha
publicacidn; no obstante 1o anterior, esa prueba de buena fe
se podrd desvirtuar por un tercero con mayor derecho al de-
mostrar el uso ilicito de dicho Nombre Comercial, si éste se
obtuvo a través de declaraciones falsas, o si cae en los su-
‘puestos previstos por la Ley, como seria el que en su cons-
truccidn existiera una marca registrada.

12.- A diferencia del nombre de 1la persona fisica
la razdén o denominacidén social, el Nombre Comercial de una
empresa es relativo, tiene un valor monetario, es prescrip-
tible, trénsmisible y no es ni patronimico ni impuesto.

3.~ Seria conveniente que en lugar de publicacién
del Nombre Comercial existiera el registro, esto con objeto
de darle certeza juridica, tanto al titular del propio re-
gistro, como a un tercero de buena fe que trate de utilizar
dicho Nombre Comercial.

14.- E1 Nombre Comercial es parte del aviamiento
de las empresas, puesto que significa la bondad de las ope-
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raciones comerciales de estas, que se traducen en ganancias
de acuterdo al grado de excelencia de este.

15.- E1 Nombre Comercial es parte de la hacienda
mercantil y como tal tiene las mismas caracteristicas, que
le dan un valor como elemento de propiedad industrial,

16.~ Nuestro derecho reconoce como un valor menor
la publicaciédn del Nombre Comercial, en relacidn a los demés
institutos que preveé la propia Legislacién, y seflala qus el
uso ilicito de éste puede llegar a ser una infraccidn admi-
nistrativa o un delito, segin sea el ‘caso de uso ilicito
andlogo o idéntico,

17.- La persecucipn por el uso ilicito de un Nom-
bre Comercial en México es poco eficaz, ya que para declarar
éste, serd necesario primeramente obtener la declaracibén de
infraccién administrativa o de delito, como procedimiento
previo ante la Direccién General de Desarrollo Tecnolégico,
el cual en la practica es poco expedito para obtener.

18.- En nuestro pais es de dificil comprensiédn
para las autoridades penales, la comisidn de los delitos de
propiedad industrial y mas afin la accién penal por uso ili-
cito en el Nombre Comercial.

19.~ E1 Nombre Comercial es un bien que debe tute-
larse con mayor esmero por la Legislacién de nuestro Pais,
ya que es el resultado tangible de la bondad de las opera-
ciones comerciales de una empresa.
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