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INTROBUCCION

Através de la historia, el hombre se ha preocupado-
por dar cuenta de sus actos y costumbres, regulando sus rela-
ciones personales y comerciales para la propia satisfaccidn de
sus necesidades, Ls constante evolucidn del Derecho, evidente~

mente depende del desarrolle del Pais.

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Indus
trial como parte de la Propiedad Industrial, repercute de ma-
nera directa en la vida econdmica, industrial, comercial y -

-empresarial, al tener como finalidad el garantizar los dere -
chos que la misma otorga a los titulares de sus instituciones,
creando una esfera de seguridad jurfdica a nivel nacional que

fomente dichas actividades,

El nombre comercial come factor indispensable en la
vida econbémice de una empresa, negociacién o establecimiento,
ha pasado desapercibido, trayendo como consecuencia una defi-

clente regulacién y falsas concepciones de sus e¢fectos jurl

dicos,

El estado de derecho en gue vivimos y el fomento que
se le ha dado a la industria y al comercio, nos han motivado a
tencr interés sobre el tema, pensando que en el futuro nuestra

legislac16n sobre la materia, pueda establecer nermas adecuadas
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respecto a la proteccibn del nombre comercial.

La estructura del presente trabajo se divide en -
cuatro partes : la primera consiste en el andlisis de la natu-
raleza juridica del nombre comercial, para asi identificar ple
namente 8 este signo distintivo. La segunda corresponde al -
anfilisis de los antecedentes histéricos del nombre comercial,
asi como su presencia y evolucidén en la legislacién mexlcana,-
haciendo para ello un breve estudio del Convenio de Parfs. En
el tercer capitulo se hace referencia a la tutela legal del -
nombre comercial en la legislacidn vigente sin hacer mencidn
a las deficiencias o0 contradicciones que a nuestro criterio -
tiene la ley, por considerarlas parte del capitulo siguiente~
del tema o tratar. Finalmente, externamos nuestra opinidén para
establccer en la ley normas precisas respecto a la proteccidn

nacional del nombre comercial.

Este estudio tratm de dar a conocer la importancia-
y alcance legal del nombre comercial, a fin de que sea recono-
cido su justo valor, para que de esta manera nuestro gsistema-
Jjuridico se ven parfececionado y cuente cou dispoyiciones lega~

les acordes con las necesidades econdmicas,polfiticas, comercia

les e industriales del Pais.



CAPITULO I~

NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Hablar acerca de la naturaleza jurfdica de una insti~
tucidn, no solo se hace necesaria cuando se halla cuestionada,
sino tambi&n porque 3in squélla es imposible interpretar la ley
al no tener claro el principio filos&fico que la inspira. Preci
samente, de dicho principio se extrae el modo con que debe ser
interpretada, la intencién del legislador y la aplicacién prae-

tica del texto legal.

La naturaleza jurfdica del nombre comercial, adquiere
(impnr:nnéis por una parte para fundamentar y dar validez cona -
.titucionai al derecho que lo rige, como una institucidn protegi

da y reconocida por nuestro sistema juridico; y por otra parte,
para distinguirlo de otras instituciones con las que guarda al-
guna semejanza. Por eso, es indispensable determinar el objeto

mismo de su regulacidn.

La palabra naturaleza, deriva del vocablo ‘'natura' que
significa : "esencla y caracteristicas de cada ser” (1). El len~

guaje corriente y el cientffico hacen converger sobre dicha pa-

(1) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oceéno Uno, Ediciones -
Oceéino, S.A. Barcelona Espaiia 1990. s/pdg.
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iabra los sentidos mw&s diversos y la llevan a desempefiar un pa-

pel.VErdaderamenté importante por su extensién significativa,

Dentro de los principales significados del té&rmino -
'naturaleza’ en funcién dec los temas de la filosoffa jurfdica,-
encontrames que es : " el principio que provoca y gobierna el -
desarrollo de un ser tendiendo a realizar en &l cierto tipo; el
principio fundamental de todo juicio normativo; la realidad de-
un ser considerada neutralmente y en cuanto permite explicar su
comportamiento; es esencia, es decir, conjunto de propiedades de
un género; todo lo que es innato,instintivo,espontfineo; todo lo

que de una u otra manera, resulta un obstdculo infranqueable pa-

ra la voluntad humana " (2).

Las definiciones antes citadas tienden a ser descripti
vas, ya que en ellas predomina la intencidn de determinar el &m-

bito al cual es aplicable el concepto.

Garcfa Maynez {(3), indica que para el juristan la pala-
bra 'naturaleza' significa "todo lo que e¢s objeto de regulacién,

es decir, toda relacifn social entre hombres que sea o deba ser

regulada por el derecho ",

(2) Enciclopedia Juridica Omeba. Editorial Driskill, S.A.Buenos
Aires Argentina, 1978, Pigs,70 o 73.

{3) Garcfa Maynez, Eduardo, Filosofla del Derecho.Editorial Po-
rrda, S.A, México,1974. Pag. 323.
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A este respecto, podemos decir que el autor va més -

alls del significado de la expresién natuyraleza, debido a que su
definicién no determina la esencia o el porqué de las cosas, si-
no que su finalidad tiende a establecer directamente su regula -
cidn. Dado lo anterior, trataremos de determinar lo que es la na

turaleza jurfdica.

Existen por lo menos dos significados de su expresién.
A veces, " designa al conjunto de razgos que permiten identifi -
car la institucién de que se trata, distinguiendola de las demAs
de una manera répida y f&cil "(4) ; es decir, estd representada
por descripciones. Otras veces, " indica aquéllos razgos que son
necesarios y suficientes para comprender la presencia de los de
m&s y para explicar el comportamiento de la institucién"(S5);se—

trata pues, de una definicién,

Lo jurfdico de la naturaleza de una institucién, por -
tanto no se reficre a su comportamiento efectivo, sino a la con-
ducta en cuanto ella es objeto de las regulacibn efectuada por el
derecho. La naturaleza jfurfidica de una institucién se refiere,
pues, a la construida por la regulacidn juridica que nos lleva a
establecer las propiedades necesarias y suficientes para plasmar

su definicién.

)} Enciclopedia Juridica Omeba. Ob. cit. pég.78.
) Iden
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En relacidén con el tema que nos ocupa, seglin la expo~-

"...en

sicibén de Luces Gil (6), la naturaleza jurfdica consiste
descubrir la causa genética o razfn de ser trascendental de la -

institucidn. Por ello, la natursleza jurfdica del nombre civil,

la RATIO explicativa del porqué de su existencia y de la protec-—
cidn que el ordenamiento jurfdico le dispensa, no puede ser otra
que la de ser el nombre un instrumento necesario para la adecua-
da individualizacibn de las personas como unidades del grupo so-

cial, un medio imprescindible para identificar y distinguir a =~

los sujetos protagonistas de las relaciones jurfdicas".

Al respecto, Luzzato (7) seiala que " es imposible in-
terpretar una ley sin haber aclarado primero el principio de Fi-
losoffa del Derechoc que la inspira, porque muchas veces, de ese
principio depende el modo en que debe interpretarse la palabra
o la intencibén del legislador y consiguientemente de la aplica-

cién préctica de la Ley".

Determinar la naturaleza juridica del nombre comercial,
es de suma importancia, debido a que el mismo siemprec es estudia
do por los elementos formales que lo rodean que en funcién de su
propia naturaleza, La mayoria de veces, se ha tratado de diferen

ciarlo con las instituciones juridicas que se le asemejan, sin =

{6) Citado por Michaus Romero, Martin. Régimen Jurfdico del Nom -
bre Comercial en Mé&xico, Tésis Profesional. Unfiversidad Ibero
americana. México,1984. pdg.15

(7) Citado por Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcag. Edito
rial Porriia, S.A. México, 1985. pag. 121.
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analizar las propiedades hecesarias y suficientes que lo cons-

tituyen para individualizarlo.

Barrera Graf (8), nos dice que "™ el nombre comercial
atribuye a su titular un derecho tipico deindividualizacién que
se manifiesta en el uso y goce exclusivo de este signo disc1n£1

vo..., "

Este criterio, nos lleva a pensar en primera instan -
cia que la naturaleza jurfdica del nombre comercial radica esen
cialmente en su propia individualidad y a los derechos que por-

la misma, confiere a su titular,

No se trata pues, de definir lo que es el nombre co -
mercial, sino de comprender la presencia de la inscitucibn jurf
dica a estudio, con todos aquéllos razgos que pueden explicar -
st comportamiento, distinguiendola de los demés. Sin embargo, =~
tambi&én es importante establecer su conceptualizacibén para rea~
lizar un estudioc més detallado sobre las teorfas que tratan de-
explicar su naturaleza jurfdica y entender mds a fondo la figu-
ra que nos ocupa, en base a sus elementos y en un momentoe deter
minado a explicar las caracteristicas que lo hacen diferente ¥y

autSnomo frente a otras instituciones juridicas.

(8) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derccho Mercantil. Vol,I
Editorial PorrGa, S.A. Mé&xico, 1957. pags. 200,201,




1.~ CONCEPTUALIZACION DOCTRINAL

Rafael de Pina {(9), en su Diccionario de Derecho, nos
dice que el nombre comercisl " es la designacifn correspondien~
te a una empresa o a un establecimiento mercantil",

El maestro Jorge Barrera Graf (10), sefiala que "

por
nombre comercial, en nuestro derecho, se entiende, tanto 1a raz8n
social y la denominacidén de los empresarios colectivos como el-

signo distintivo de las negociaciones mercantiles ".

Para César Sepulveda (11)," el nombre de comercio o -
nombre comercial sirve para identificar a un comerciante, a su-
negociacién, para distinguir la actividad comercial de una per-

sona".

Por su parte el Lic. Jaime Alvarcz Soberanis (12) in-

dica que a las socledades se les atribuye un nombre comercial

( raz6n o denomingcibn )} y para las cmpresas o negociaciones mer
cantiles, el nombre estd constituido por los signos que las ha -

cen distintivas de las demis",

(9) De Pina, Rafael. Diccionario de Berecho.Editorial Porrda.
México, 1988, p&g.363,
(10)0b cit. pAg. 249.
(11)SepGlveda, César. El Sistema Mexicano de la Propiedad Indus-
trial. Editorial Peorrfia, S5.A, México 1981. pidg. 171.
(12) Alvarez Soberanis, J. La Regulaci6n_de las Invenciones y Mag
cas y la Transferencia de la Tecnologfo.Editorial PorrGa, 5.
A. México, 1979.pdg.72.
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Asimismo, Mario Bauche Garciadiego (13), subraya que-
"el nombre comercial que recae sobre la empresa, y que forma -
parte del conjunto orgdnico y unitario de los bienes materiales
e inmateriales de &ésta ( hacienda ), sirve para distinguir una-

negociacién de otra; es un signo distintivo de la empresa ".

El Lic. Enrique Correa M, (14), define al nombre co -

mercial como "

el gsigno adoptado por industriales, productores
y comerciantes, sean personas fisicas, sean personas morales, -
para distinguir sus negocios de los demfis que se dedican a una

actividad mercantil del mismo género ",

Finalmente el Dr. David Rangel Medina (15) , expresa

" el nombre comercial corresponde 8l signo distintivo que se

que
utiliza para identificar la empresa de una persota fisica o jurf
dica de las demfis que tienen la misma o similar actividad indus-

trisl o mercantil ".

De lo anterior observamos, que los autores citados, a
excepcién de Bauche Garciadiego, definen al nombre comercial tra
tando de incluir en dicha definicién las caracteristicas y ele-~
mentos que lo pueden hacer identificable, y el autor citado, adg
més de individualizarlio, trata de determinar en su concepto la -

naturaleza jurfdica del nombre comercial al referirse " forma ~

(13) Bauche Garciadiego, Mario. La Empresa. Editorial Porr(a,S.
A.M&xico,1977. p&g.97.
(14) Correa M, Enrique. " Proteccibn del Nombre Comercial en M&-

xico". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica. AfWo I, No. 1. Enere-Junio 1963.M&xico,D.F.pég.23.
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parte de los bienes materiales e inmateriales de la empresa ".
Al respecto, consideramos que &ste concepto de nombre comercial
es bueno, sin embargo, en nuestra opinidén va4 mis alli de esta-
blecer una definicién de éste signo distintivo y 8 primera ins-
tancia nos puede dejar con la duda de lo que es el nombre comer
cial, s8i no se realiza un estudio mis detallado de este signo.
Por ello, nos inclinamos por adoptar alguna de las primeras -~
ideas de lo que es el nombre comercial y dejar el tema dc la -
naturaleza juridica del mismo, en otro rubro de éste trabajo.
Asi, podemos decir que el nombre comercial corresponde al sig-
no distintivo, razbén o denominacibn social, que es utilizado por
industriales, productores o comerciantes, scan personas fisicas
o morales para distinguir o diferenciar un establecimiento indug
trial o comercial de los demds que se dedican a la misma o simi-

lar actividad industrial o mercantil.

Tratande de explicar un poco mfs de lo que es el nom-
bre comercial diremos que esa el signo distintivo que es utiliza
do por los comerciantes para diferenciar su establecimiento an-—
te el pGblico consumidor en atencién a la eficiencia, honradez-

y calidad de los servicios que presta o de los productos que

distribuye o elabora.

El nombre comercial concreta la individualidad econé-
mica del comerciante en el ejercicio de su comercio. Por &l sc
(15) Rangel Medina, David.Derecho de la Propicdad Industrial e

Intelectual. Editade por el Instituto de Investigaciones
Jurfdicas de la UNAM. México, 1991.piag.62.
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le conoce, adquiere fama, goza del cr&dito, se desenvuelve en
e) mundo de los negocios y representa dentro de sus actividades

una significacién estimable al adquirir un valor econdmico.

La identificacién de un negocio o establecimiento pa
ra distinguirlo de otros, especialmente del mismo giro, estable
ce su finnlidad . Sobre todo, cuando se ha creado como ya se -
dijo, una clientela basads en la garantla de calidad de los pro
ductos que fabrica o expende, la confianza, seriedad y otras -

cualidades de las que ha dependido el &xito del negocio.

En nuestra legislaci6én, no existe una definicibn acer
ca del nombre comercial. Su regulacibn, obedece a la necesidad
de proteger la libre concurrencia sin afectar el dereche de ~

otro de atraser y mantener la clientela que ha formado.

La Convencitn de Parfs, por su parte, ne fija un con~

cepto de nombre comercial, perc si regula su proteccién.

2,-TEQRIAS SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL

La figura del nombre comercial, nunca se¢ ha caracteri
zado por la importancia que le den la ley o los tratadistas del

derecho. Es por ello, que existe una gran ausencia de textos le-
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gislativos que determinen perfectamente su naturaleza jurfdica.
No obstante, trataremos de estudiarla atendiendo a ‘las teorfas
que intentan determinarla., Asi, podemos destacar las siguien -
tes :

A) Del derecho de personalidad. .
B) Del derecho subjetivo de car8cter extrapatrimonial.
C) Del patrimonio o B
D) Del bien incorporal

E) Del derecho de propiedad

A) Teorfa del derecho de personalidad

Se afirma que el derecho romano desconocld esta clase
de derechos y que 1la proteccidén de la personallidad funcionaba -
através de la llamada " actio iniuriacvum " (*), y fuéd hasta el-
renacimiento, cuando se experimentd la necesidad de afirmar los
derechos de la persona y la intangibilidad de los derechos huma

nos, lo cual hizo aparecer construcciones jurfidicas que habrfan

de ser la base de las modernas teorfas de la personalidad,

Otro anteccdente de esta tesis, se localiza en la es-
cuela del derecho nmatural del siglo XVII en los llamados " de~

" y los considerados como aquéllos -

rechos naturales o innatos
connaturales del hombre, que nacen con &1, corresponden a su na-
turaleza, van unidos al ser mismo, y son precxistentes a su recg

nocimiento del Estado, esto es, que antes de que el Estado los

reconozca, tales derechos corresponden al ser humano,

{(*)Accidn par lesiones al honer
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A los derechos de la personalidad se les ha definida,
como indica Castén Tobefias (16), como ... " los bietes constitul
dos por determinados atributos o cualidades, fisicas o morales
del hombre, individualizados por el ordenamiento jurfdico". Son
derechos que garantizan al sujeto el goce de s mismo sobre una
parte esencial de su propia personalidad.Entre ellos se inclu -
yen : el derecho al nombre como categorfa a su vez del derecho-
a la identidad personal; el derecho a la imagen, como una espe-
cie de los derechos al honor o la reserva y derecho a lo vida e
integridad ffsica como parte dec los derechos 8 la vida e inte -
gridad fisica; entre otros. Es &sta tesis, la que considera al
nombre como atributo de la personalidad, porque ella no se con-

cibe sin la individualizacién del sujeto.

Gierke, Fadda vy Bensa, Coviello, Ferrara y Messineo,
entre otros (17), sustentan la opinién de que el nombre es un -
derecho de la personalidad y aducen que dentre de los derechos
que ejercen sobre bienes materiales, se encuentra el derecho al
nombre y atribuyen a ese derecho una naturaleza especial, sefia-
lando que es un atributo de la personalidad y que como tal,es -
inherente a la personalidad del sujeto,es principio inseparable
de la persona. Que por lo tanto, el derecho que sobre &l ejerce
su titular, tiene carficteres especiales, derivados de la funcidn
(16) Citado por Gutierrez y Gonz&lez, Ernesto. El Patrimonio Pe-

cuniario y Moral o derechos de la Personalidad y dereche su
cesoric . Editorial Cajica, S.A.Puebla, Pue. Mexico 1980,
pag.727.

(17) Cirﬂdos por Galindo Garfias, Ignacio. Derecho Civil . Edite
rial Porrfia 5.A. Mé&xico, 1973. P&ag.332. -
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de identidad o de la expresidn, en el mundo jurifdico, de la -
personalidad misma a quien pertenece, que sitfia a aquélla, en-
la posibilidad como sujeto en quién concurre un conjunto de re~=
laciones jurfdicas, permitiende con certeza atribuirle capaci-~
dad o incapacidad; un cierto estado civil ypolitico, en tal ma-
nera que el nombre es el instrumento idSneo para situar al su-

jeto, frente a todo el ordenamiento jurfdicvo.

Agustin Ramella (18), por su parte nos dice que "el
nombre en el sentido amplic, corresponde al conjunto de la per-
sonalidad. Es inseparable a la persona humana a guien sirve pa-
ra individualizar y distinguir a sus semejantes; es un signo --
para constatar la identidad de cada hombre a su entrada a la yi
da y en sus mGltiples manifestaciones, y establecer por lo tan-
to las relaciones existentes entre una persona ¥ las cosas y ac-
tos por ella verificados. El derecho al comerciante sobre la fiy
ma o raz8n social o nombre de fantasfa, con el cual se designa -
un establecimiento, todas las denominaciones dirigidas a repre-
sentar las relaciones entre una casa de comercio o establecimien
to industrial y sus productos son por lo tanto, ¢l signo de una
parte escncial de su personalidad y toma la naturaleza de un -
bien patrimonial con valor propio. El nombre, como medio para -
distinguir la personalidad que lo lleva a individualizar los prgo
ductos de una casa determinada se desconoce c©n gran parte por

la competencia desleal, especialmente por la forma mids grave de

{18) Ramella, Agustin, Tratado de Propiedad Industrial. Hijos
de Reus, Editores. Madrid 1913.Vol, Il. pags.197,198,205,
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ella,que tiende a llevar confusifn entre los establecimientos
concurrentes o entre sus productos. Puede el comerciante adop-
tar para sus mercancias o parasu empresa una forma particular,
un‘emblema o unsa marca que permita al p@blico reconocerlas f&-
cilmente. Pero de todos los signos, el m&s sencillo, el més na-
tural y eficaz pars ideatificar a una persona, su establecimign
to y productos que de &1 proceden, es el nombre. Ningln sello-
es mAs caracteristico, ninguna designaclén més directs ni més -
personal que el nombre .

Di Franco (19), en apoyo & esta teoria, afirma que el
nombre comercial y las marces aGn cuando se vinculan a la ha -
cienda, a un establecimiento o se acompafian con su producto, no
quedan sino como exponentes de la actividad individual conside-
rada en su abstraccidn, en su reputacién, en su valor potencial,
cuya actividad no podria considerarse independientemente del in

dividuo.

Se indica, que la vieclacibén a los derechos de un nom-
bre comercial,repercute directamente en la personalidad del ¢o -
merciante, debido a que hay una disminucidn de su cxpansibn -

econbmica a una posible ofensa de su propia reputacidn.

Al respecto, se puede decir que es absurdo sostener

que un signo distintivo sea marca, nombre comercial, etc, ca -~

(19) Citadeo por Nava Negrete, Justo, Qb cit, Pg. 130,
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rezca de un valor pecuniario, sea intransmisible, imalienable ,
irrenunciable, imprescriptible y que nazea y se extinga con la
vida de la persona misma, ya que entre miltiples ejemplos con-
trarios a &sta teorfa, tenemos que el derecho sobre un nombre
comercial se viola afin cuando la individualidad de su titular
no sea lesionada. Por lo que no estamos de acuerdo con los ar-
gumentos que farman ésta tecorfia,como se puede apreciar del razg

namiento antes indicade.

B) Teoria del derecho subjetive de carficter extrapatrimonial,

Dentro de ésta teorfa se argumenta que el derecho al-
nombre es un dereche subjetivo de carfcter extrapatrimonial, es
decir, se confiere en el momento en gue nace la persona, no es -
valorable en dinero, ni puede ser ebjeto de contratacibn. El -
nombre es una facultad inherente a la persona, que no le corres-
ponde por herencia, sino que el derecho se lo atribuye por su -
calidad de peraona. Se dice que es una institucifn de derecho -
privado pero coexistiendo elementos de derecho pablico, ya que
la identificacidn de las personas para distinguirse de otras es
de interé&és general, Como derecho subjetivo le d& poderes jurl -
dicos a su titular para reclamar o sancionar toda usurpacién,
es decir, 1la facultad para impedir que otro interfiera en su -~
persona y en su esfera jurf{dica. Por otra parte, el nombre no
tiene un contenido patrimoenial ya que no tiene un valor en dine-

ro y en consecuencia, no puede ser objeto de ennjenacidn o de -
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cualquier otro acto juridico, porque suponen al nombre afectan-

do a la persona fisica ( se refieren al nombre de &stas ).

Contrarios a &sta opinién, se puede decir que dada la
posibilidad de que el nombre se utilice para efectos civiles a
comerciales no cs posible destacar su contenido patrimonial, Y
el hecho de que el mismo sea una facultad inherente a la perso-
na sin dejar a la voluntad del interesado el ejercicio de dichas
facultades y &ste sea protegido por la ley, es insuficiente para

dar cavidad a un derecho subjetivo,

C) Teorfa del patrimonic

Hablar de las complicadas teorfas del patrimonio nos
llevarian a alejarnos del tema central a estudio, sin embargo
para no omitir este rubro, nos referiremos brevemente a esta -~

cuestidn.

Se dice que el patrimonio de una persona estarf siem~
pre integrado por un conjunto de bienes, de derechos y , ademés
por obligaciones y cargas; pero es requisito indispensable que
éstos derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio sean
siempre apreciables en dinero, es decir, que puedan ser objeto

de una valorizacién pecuniaria.

El nombre comercial tiene un contenide patrimonial,ya

que puede ser objeto de transacciones y puede valorizarse como =
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elemento a la hacienda a la que per:dnecé, es ﬂecir;'puede cé -
derse o enajenarce sin desvirtuar su curﬁcﬁer éseﬁéiél dp signo
distintivo de la empresa; actla tanto en Béﬁcfiiioidelyompr;sg-
rio como de la negociacibn respectiva y en provecho dE 1u‘c11£n

tela,

Su contenido patrimonial es indiscutible, peronc se
puede decir que su naturaleza juridica radique precisamente en
su valor pecuniario, pues si bien es un elemento del comercio
al que pertemece, ello no nos lleva a establecer las propiedades

necesarias y suficlentes para determinarla,

D) Teorfa del bien incorporal

Diversos autores dicen que el nombre de comercio es un

bien incorpéreo equiparable @ los llamados derechos intelectua-

les o derechos de autor. En relacidnr con esta postura Plcard ~

(20) sostience lo sigulente : " De los elementos que componen los
derechos subjerives ( sujeto, objeto, relacibn juridica entre -
ambos ) solo ¢l segundo debe tomarse como base en una clasifica-
cibébn sistemitica de los mismos, pues el sujeto es invariable vy,
por el contrario, la relucidn entre &l y el objeto varia en cada
especie de derecho. El objeto de los derechos puede cstar cons -
tlituido : a) por bienes materiales { cosas ) ; b) por acciones,

positivas o negativas, de otras personas ; c¢) por bienes inmate-

riales por fndole patrimonial, como los derechos al nombre, a -
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la marca y a la obra de ingenio; los ‘primeros._son derechos rea-
les; los segundos, derechos personales; los Gltimos, derechos

intelectuales “.

El maestro Jorge Barrera drnf'(zl), al hablar de la -
" naturaleza juridica del derecho al nombre comercial nos dice
" &1 nombre comercial atribuye a su titular un derecho tipico
de individualizacibn, que se manifiesta en el uso y goce exclu-
sive de éste signo distintivo, A scmejanza de todos los derechos
que recaen sobre bienes inmateriales , es decir, sobre objetos -
incorporales e ideales, el derecho al nombre comercial concede a
su titular un derecho de carfcter real, similar al tradicional -
derecho de propiedad que consiste en usar y gozar del nombre con
exclusifn de terceros; es un derecho que recae sobre una cosa in
corporal. No se trata, pues de la cosa material en el que el nom
bre se concreta y reproduce, ni tampoco consiste en la expresibn
literal en que ¢l nombre se manifiesta, sino que, por una parte-
se refiere a la concepcién intelectual , a la creacién de su ti-
tular, que mediante una frase o cierta referencia, objetiva o -
real, lucra la identificacibn de su empresa y su distincibn de
las actividades comerciales de los competidores, y por la otra,
se establece que el nombre es precisamente, un signo distintivo

de la negociacién, por lo que se atribuye a su titular la exclu-

{20 ) Enciclopedia Juridica Omeba. Ob. cit. p&g.307.
(21) Ob cit. pags. 260 al 263.
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sividad de su uso. En consecuencia, no estamcs en presencia de

un derecho de goce y disfrute de cosas corporales y sensibles,
8ino que, por el contrario, de un derecho sebrec una cosa incar-
poral, que no afecta los sentidos. Las diferencias esenciales
entre los objetos corporales e incorporales acarrcan distincio-
nes en su regulacién juridica, las cuales, sin embargo,nc lle -
gan a8 impedir que las cosas incorporales también puedan ser ob-
jeto de derechos reales. Dichos osbjetos incorporales no estdn -
sujetos, evidente-mente, a la posesién material y, en consecuen
cla, no les son aplicables aquillos derechos reales cuya exis-
tencla supone la detentacidn, como la servidumbre y la usucapidn
ni tampoco es procedente para su tutela la accidén de reivindica-
cisn, ni cabe la ejecucidn forzada; en cambio conceden a su tity
lar un derecho oponible ERGA OMNES, aunque siempre en funcibn de
la posibilidad de cancurrencia; y asf, en la marca que fundamen -
talmente es un signo distintivo de los productos y de las mercan-
cfas, el derecho a su uso exclusivo se limita a los artfcules -
que ampara y respecto al nombre comercial tal derecho de exclu -
siva esti limitado a actividades semejantes a las que realiza =~
su titular. De nh{ que la tutela del nombre comercial y de los-
otros signos distintives se actfie en cuanto se logra la identi-
ficacién de la empresa, o de elementos de ella como son el lo -
cal y las mercancfas ( por lo que ellos tambidn se califican co
mo derechos de individualizacidn ), y en cuanto tales signos -
distintivos sirven, por un lado, para evitar la confusidn de la
negociacibn, del establecimiento de las mercaderfas, y , por =~

otro lado, como medios de atraccién del piiblico consumider ",
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Ante lo expuesto, creemos conveniente decir, que si
se considera a los bienes incorporales como derechos, el nombre
comercial cabria en esta postura f{inicamente en cuanto confiere

un. derecho a su titular.

E) Teorfia del derecho de propiedad

Muchos autores se han inclinado en favor de esta pos-
tura. Ihering, manifiesta que afin cuando la proteccidn juridica
de la propiedad incorporal tome una forma algo distinta que pa-
ra la propiedad ordinaria, la proteccidn jurfdica tiende siem-—

pre, tanto en una como en otra, sl gocec exclusivo de una cosa.

Planiol (22), por su parte nos dice que " el derecho
de propliedad es la atribucifn exclusiva de una cosa a una perso
na. La existencia de &ste derecho supone que la cosa que cons -
tituye su objetivo c¢s de tal naturaleza, que no puede pertenecer
al mismo tiempo a varias personas, cada una de 1las cuales se ~
aprovecha Integramente de aquéllas., Tal es el casc de las cosas
materiales : el goce exclusive de cada una de ellas, por indivi-
duos diferentes, es la condicién esencial de su buen aprovecha-
miento “.

El principio de la propledad, se encuentrs en la natu -
raleza misma de las cosas; es la atribucién exclusiva de una cosa
(22) Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Traité elémentaire de -

droit civil, Tome I. Libraire Genérale de Droit et de Juris-
prudence.( Versi6én Espafiola de Cajics Camacho, José& M, Edito-~




a una personsa,

" La teorfi: de la propiedad, sostiene que el derecho
_al nombre constituye una propiedad absoluta. El nombre comercial
adquiere un valor apreciable por el crédito que confiere, por -
ser el sfimbolo de la honradez y lealtad del que lo lleva y de la
bondad de sus productos. La utilizacién de tal valor confiere -
por lo tanto un derecho exclusivo,ejercitable contra las ajenas
ofensas y actos de usurpacién cometidos para disfrutar las ven-—
tajns, sobre todo mediante confusidn en la designacibén., El nom—
bre, pues, atrae la clientela, y por ende la notoriedad de &l es
causa de heneficios, es un valor, una riqueza. Esto es tanto mds
cierto, por los usos comerciales que Se hacen del nombre y por -
las convenlencias a que se presta, As{ pues, siendo un verdadero

bien, ¢s tambi&n concebible un derecho sobre su propiedad “(23).

César Seplilveda (24), en apoyo a &sta teoria manifies-
ta que " en estricta realidad, el nombre comercial no deja de te-
her uha valor econdmico y no deja de pertetecer a alguien, de -
suerte que no puede prescindirse del concepto de la propiledad.El

nombre comercial es un bien y el derccho sobre &1 es un derecho

de propiedad, con modalidades especificas, con limituaciones ex-

rial Cajica S.A.Tomo I, Puebla, Pue. México 1980).psg.236.
{(23) Ramella, Agustin. Ob, cit. pégs. 200 y 201,
(24) Sepllveda, César. Ob cit. pdg., 176,
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presas en la ley y es un derecho privilegiado, en funeibn de 1la
colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de una
empresa y sobre el cual su dueiio tiene un derecho exclusive de

usa "

Ennuestro punto de vista, podemas decir, que el dere-
cho sobre el nombre comercial puede conaiderarse como un derecho
de propiedad exclusivo, es decir, consistente en la atribucién -
del goce del nombre a una persona determinada con exclusidn de

las demis,sunque solo temporal dentro de una zona geoagr&fica,

Asimismo, podemos llegar a concluir que la regulacidn
jurfdica que tios lleva a establecer las propiedades necesarias
y suficientes para determinar la naturaleza jurfdica del nombre
comercial y su definicidén , tiene su origen en aquélla teorfa -
que congidera al nombre comercial como un bien incorporal objetc
de un derecho de propledad. En efecto, en nuestra opinién, el
nombre comercial, recae sobre objetos incorporales e ideales, -
es un bien, y el derecho sobre &1 es un derecho de propledad, -
que le di& a su titular la atribucibn exclusiva de una cosa., Bs-
un bien, que forma parte del patrimonio de una empresa y sobre-
el cual su dueiio tiene un derecho de propiedad exclusivo, es -
decir, puede cederse o cnajenarse sin desvirtuar su carfcter -
esencial de signo distintivo, aunque ese derecho de propiedad -
este limitado a un tiempo y a una zona geogrfifica determinada-
o a toda la Repfliblica si existe difusidn masiva y constante a -

nivel pacional.
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El nombre comercial atribuye a su titular un derecho

de propiedad que se manifiesta en el usa y goce exclusivo de -
éste signo distintivo , que es un bien, un objeto incorpéreo,

¥ que forma parte del patrimonio de lo empresa. El nombre comer
cial, como ya se dijo, es el signo distintivo razdn o denomina-
¢idn, que es utilizado por industriales, productores o comercian
tes, sean personas fisicas o morales para distinguir o diferen -—
ciar un establecimiento industrial o comercinl de los demds que
se dedican a la misma o similar actividad industrial o mercantil
cuya naturaleza juridica lo coloca como un bien incorporal obje-—

to de un derecho de propiedad,

3.- ELEMENTOS

En nuestra legislacién, como hemos dicho, no se inclu-
ye una definici6én del nombrecomercial, Las razones, creemos gue
pueden ser entre otras, seguir los principios del Convenio de -
Parfs que tampoco lo define, pero si regula su proteccién jurf-
dica. En camblo, la doctrina s{ ha tratado de definir este sig-
no, lo cual ha sido motivo de diversas interpretaciones que han
impedide que surga un concepto aceptado por la mayorfa. Algunos
lo identifican con el nombre del comerciante y otros con la ra-

z6n y la denominacidn social,
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Nuestra intencidn por supuesto, &s tratar de identifi-
car plenamente al nombre comercial de las demfis figuras que pue-
dan llegar a tener alguna semejanza con €1, delimitando el régi-
men jurfdice que lo rodea, asicomo precisar los elementos que -

pueden constituirlo,

A) E1 Nombre Patronimico

Uno de los problemas de la relacién jurfdica civil es
el de la identificacién de las personas, sujeto de la misma. La
identificacibén de las persconas es necesaria para que la vida ju
ridica y ain la vida social tengan unas condiciones minimas de
seguridad, ya que al asumir los derechos y obligaciones gque en-
la relacién se producen, es indispensable determinarla para pre
cisar que es la misma a la que le est&n deferidos legftimamente
dichos deberes y derechos. p) signo de individualizacidén que ~
sirve para identificar al sujeto como unidad en la vide furfdi-

ca de todos log demfs, es el nombre civil,

" Por nombre se entiende la palabra que sirve para de-
signar a las personas o las cosas. En su concepto juridico el --
nombre es palabra o conjunto de palabras con que sc designa a -
las persones para individualizarlas y distinguirlas unas de -
otras. El nombre es un atributo de las personas, entendiendo co-
mo atributo una caracterfstica que existe como elemento cong= ==

tante de algo, en este caso de las personas en derecho ",(25)
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El nombre, seglin nos dice Rojina.Villegas (26),"cum-
ple una funcidn de policis administrativa para la identificacién
de las personas y desde el punto de vista civil constituye una
base de diferenciacidn de los sujetos para poder referir g ellos

congecuencias juridicas determinadas ".

Desde luego, el nombre es el medio eficaz de que nos
valemos para identificar s las personas fisicas, y en ocasiones
a las jurfdicas. En el nombre tenemos la facultad de impedir que
otre sujeto interfiera en nuestra esfera juridica, pues la inva-
si6n de otros derechos del sujeto corstituye un uso indebido del

miamo.

Los elementos constitutivos de la designacién legal de
las personas son dos : el nombre individual o propio o nombre de
pila y el apellido o nombre patronimico. Se indica, que el nom-
bre desempeia dos funciones esenciales :

a) Un signo de identidad de las personas, pues como -
atributo de la personalidad, sirve para distinguir al sujeto de
los demds y le permite atribuirlo en una ¢ varias relaciones ju-
ridicas, un conjunta de facultades, deberes, derechos y obliga-—

ciones.

(25) B. Vadillo, Bjorn, _El Nombre Comercial. Su concepto.lrotec=-
cién en la Ley de Invenciones y Marcas y bajo la Convencidn
de Unibn de Paris. Revista Mexicana de Justicia. No., 4. Vol
I1 Octubre~ diciembre, 1984. pag. 181,

{26) Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Pereccho Civil.Tomo I.
Editorial PorrdGaS.A. 1982. pag. 190.
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b) Un fndice de estado de familia. Ya que como el ape
1l1ido es una consecuencia de la filiacién de las personas, sir-—
ve para indicar que pertenece al conjunto de pariemtes que cons

tituyen un determinadogrupo familiar.

Por cuanto a la adquisicibén del mismo, tenemos que el
nombre de pila se adquiere por atribucién del padre o persona =
que haga la declaracién de un nacimiento ante el Oficial del Re-
gistro, o en su defecto, por la indicacifin o asignacién que haga
éste mismo oficial. El Patronimico o apellido se adquiere : por
efecto de la filiacidn consanguinea, por la filiacidn sdoptiva,
por el matrimonio ( respecto de la mujer casada ) , por efecto
de sentencia judicial pronunciada en un juicio de rectificacibn
de acta de nacimiento por cambio de nombre, par decisidén admi -

nistrativa en el casc de hijo de padres desconocidos.

La funcién de identificar y distinguir , esencial al
concepto de nombre resulta de principal importancia cuando la ac
tividad que realiza la persona es tal que requiere psra su total
realizacién dejar establecida frente a los demis su individuali -
zacibn, su diferencia con otras personas que llevan a cabo su mis

ma actividad " (27 ),

El nombre patronimico o nombre de familia, que sirve-

normalmente para las relaciones de la vida civil, puede aplicar-

(27)B. Vadillo, Bjorn, Ob, cit, p&g. 1B2.
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se a las relaciones comerciales, y por lo tanto pucde ser cmplea
do como signo de la propla personalidad en el ejerciecio de la in
dustria y comercio. Puede un nombre formar el lema o insignia -
del propio comercio o puede entrar en una razén o denominscidén -
social en cuanto forma partc de una sociedad el titular del nom-

bre como socio., Entonces, surge un nombre comercial protegible,

El signo exterior de la actividad comercial de una per-
sona, puede ser su nombre patronimico, La existencia de un nom-
bre comercial impide a su vez el empleo de uno similar de compe-
tencia, aunque sea el nombre civil de una persona Efsica. El nom-
bre comercial, aunque sea idéntico al patronimico del titular,--
tiene una proteccibn juridica concedida, sometida necesariamente

al régimen jurfdico sobre la materia.

Nuestra Ley de Fomento y Proteccidn de la Prapiedad In
dustrial en su artfcule B9 sefiala, que el nombre propio de una -
persona fisica puede constituir una marca (*) siempre y cuando -

no exista un homénimo ya registrado, como se observa :
Art, 89, Pueden constituir una marca
T0s siguientes signos :
I.-

IT.-...

(*) Nétese que de acuerdo al artfculo 112 de la Ley de Fomento y
Proteccifn de la Propiedad Industrial, el nombre comercial -
se regird en lo que sea aplicable y no haya disposicibn espe
cial, por lo establecido en esa ley para las marcas.
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IIX.~ ...
IV .- El nombre propio de una persona
fi{sica, siempre que no exista en hom§
nimo ya registrado como marca.

Asimismo, la fraccidn XII del artfculeo 90, a contra-
rio sensu, establece que pueden constituir una marca los nom -
bres, seudfnimos, firmas y retratos de personas con consentimien
to de los interesados o, si han fallecido, de su clnyuge, parien

tes consanguineos en grado mfs prbéximo o parientes en adopcidn.

De lo expuesto desprendemos gque los nombres de las per
sonas fisicas pueden ser utilizados como signos para identificar
y distinguir a las empresas y establecimientos de los comercian-—
tes, frente a otros de su misma especie. Cuando el nombre patro-
nimico ge utiliza en estas funciones y se convierte en un signo-
distintivo de la empresa, negoclacidn o establecimiento, lo hace
diferenciarse automdticamente del nombre comercial, ya que uno -
como el otro cuentan con caracteristicas propias y regulaciones

Jurfdicas diferentes.

El nombre, es un atributo de la personalidad que es -
imperativamente impuesto a los ciudadanos, es un derecho absolu-
to (*), imprescriptible, intransmisible y no puede ser modifica~
do més que por procedimientos muy especiales. El nombre comercial

~ = por su parte, si bien puede ser un nombre patrorimico, es un

(*) En el sentido de que es openible frente a todas las demés -
personas, y se encuentra protegido contra cualquier acto
que constituya una usurpacién de terceros.
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signo distintivo que concreta la individualidad econdmica del
comerciante en el ejercicio de su comercio y forma parte del pa
trimonio de la empresa. Se puede considerar , como ya se dijo,
al nombre patronfmico como un elemento integrante del nombre ~
comercial de un establecimiento industrial o comercial, pera =~
ello no quiere decir que los mismos sean idénticos o semejantes
dadas las caracteristicas que los identifican e individualizan

plenamente y que ye han sido mencionadas,

Cabe agregar, que de acuerdo a la cxposicibén de Manti-—
1la Molina (2B), en relacidén con los nombres comerciales, nos di
ce que en otras legislaciones y pafscs como lo son Italia, Fran-
cia y Espafia, suele considerarse al nombre comercial, como el -
nombre del comerciante, sin existir un régimen juridico y uma -
disciplina jurfdica para el nombre civil que para el comercial.
Ello, nos lleva a rcafirmar una vez mis nuestra postura al indi-
car que el nombre civil y el nombre comercial son regulados por-
diferentes legislaciones en nuestro pais y aunque uno y otro son
totalmente distintos, el primero pucde formar parte del segundo-
en la vida comercial de una empresa. Claro estd que para que és-—
to dltimo pueda suceder, necesariamente se deben de observar las

condiciones y requisitos que la ley de la materia establece,

(28) Mantilla Molina L, Roberto. Derecho Mercantil. Fditorial Po
rrda, $.A. México, 1982. psag. 108.
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B) La raz6n y la dengminacién social

A fin de determinar a la razbén y denominacién social,
trataremos brevemente las bases pare identificar a la persona -
moral,

La persona jurfdica es definida por Ruggiero (29), co
mo : " toda unidad orgénica resultante de una colectividad orga
nizada de personas o de un conjunto de bienes ya los que, para-
la consecucidn de un fin durable y permanente, es reconocida por
el Estado una capacidad de derechos patrimoniales ". La persona-—
lidad, de la cual gozan las personas fIsicas y morales, indica -
Galindo Garfias (30 ), es en uno y en otro caso, un concepto de
derecho; en otras palabras, la personalidad es jurfdica en ambos

supuestos .,

Las sociedades, asociaciones y fundaciaones, gozan de -~
personalidad, son " conjuntos corganizados de seres humanos o de
bienes destinados a un fin lficito, y en razbn de dicha finalidad
reconocida como licita, el derecho objetivo les ha atribuido per
sonalidad mediante una construccidn estrictamente jurfdica o me-

jor, mediante la creacidn normativa de la personaltidad (31)%,

(29) De Ruggiero, Roberto. Instituciones de Derecho Civil .Tra-
duccién de Rambén Serrano y José Santa Cruz lTeijeiro.plg.--
433; citado por Rojina Villegas. Ob. cit. pag. 155.

{30) Ob. cit, p&g. 308,

(31) 1Idem.
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A las personas morales se les ha otorgado la posibili
dad de generar con su propia conducta y de acuerdo’ :con .la norma,

relaciones de derecho.

De acuerdo con el artfculo 25 del Cé6digo Civil para’el
D.F. son personas morales :

I.- La Naci&n, los Estados y los Municipios;

II.-Las dem&is corporaciones de carfcter pliblico recong
cidas por la ley ;

III.- Las sociedades civiles o mercantiles;

IV.- Los sindicatos, las asociaciones profesionales y
las demfs a alas que se reficre la fraccién XVI del articulo 123
de la Constitucién Federal

V.- Las socledades cooperativas y mutualistas, y

VI.-Las asoclaciones distintas de las enumeradas gque -
se propongan fines polfticos, cilentificoes, artisticeos, de recreo
o cualquiera otro fIn lfcito, siempre que no fueren desconocidas

por la ley.;

¥IiI.=- Las personas morales extranjeras de naturaleza -

privada, en los t&rminos del artfculo 2736.

Los atributos de las personas morales o colectivas,son
los mismos que corresponden a las personas fisicas excepto el eg
tado civil o familiar, es decir, tienen : capacidad, patrimonio,

denominacidn o razbn social, domicilio y nacionalidad.
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En dichas personas no puede haber incapacidad de ejer
cicio y su capacidad de goce estd limitada en razdédn de su obje-
to,naturalcza y fines. En cuanto al patrimonio, cuentamn con la
posibilidad jurfdica de adquirir los bienes, derechos y obliga-—
ciones relacionadas con sus Fines. éu domicilio lo tienen en -
donde se halle csteblecida su administracibn y la nacionalidad
se define tomandeo en cuenta que se haya constituido conforme a
las leyes mexicanas y que ademds establezcan su domicilio en el

territorio de la Repiiblica.

La denominacibn y la razdn social, nos dice Dominguez
MartInez (32), cs " el medio por el cual el derecho individualiza
a una persona moral, La primera usualmente alude a la actividad-
que la persono moral correspondiente va a desarrollar y la segun
da en cambio, suele componerse con el o los nombres de alguno o

algunos de sus miembros.

Cervantes Ahumada (33), llama a la raz8n social " al ~
nombre de la sociedad en el que figura el nombre completo o solo
el apellido o los apellidos propios de alguno o algunos de los-
socios y denomimacién al nombre de la sociedad en el que no fi-

guran apellidos de los socios ".

(32)Dominguez Martinez, Jorge Alfredo. Derecho Civil, Editorial
Perrfia, S.A.México, 1990. péag. 294,
(33)0b. cit. pégs,s4, 45.
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Al respecto, es importante determinar aunque sea bre-

vemente qué sociedades se constituyen bajo una razén o una deno-
minacién social, asfi tenemos que : las asociaciones civiles no -
cuentan con disposicidén alguna que indique qué tipo de designa -
cién deben adoptar; las sociedades civiles deben constituicrse -
por disposicibén expresa de los artfculos 2693 fraccién Il y 2699
del Cédige Civil, bajo una razén social, ascompaiada-seglin dispo-
sicibén de &ste Gltimo preceptc legal- con las palabras : " socie-
dad civil "; las sociedades colectivas y en comandita simple, tam
bién deberdn constituirse bajo una razdén social de acuerdo a los
artfculos 25 y 51 de la Ley General de Sociecdades Mercantiles; -
las sociedades de responsabilidad limitada y socliedades en coman
dita por acciones podrdn constituirse indistintamente bajo una -
raz6n o denominacidn social conforme a lo sefialado por los artfi-
cules 39 y 210 de dicho Ordenamiento Legal; y la sociedad an6ni-
ma por disposicidn del art. 87 de la ley en cita, deberfi consti -

tuirse bajo una denominacién social,

Respecto a los Organismos descentralizados en materia
administrativa, no hay disposicidn expresa del medie identifica-
toric de los mismos; sus respectivas leyes canstitutivas, por re
gla general indican el nombre que llevard dicho organismo, nor -
malmente atendiendo a su actividad. Por ejemplo : el Instituto -

Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicane del café etc,

Algunas veces, lao empresa utiliza su denominacién o -

razdn social como nombre comercial.
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Dice Barrera Graf (34), que por nombre comercial se

entiende "

tanto la razén social y la dencominacidn de los em -
presarios colectivos, como el signo distintive de las negocia=
ciones mercantiles. En otras palabras, en el derecho mexicano,
al empresario colective o scciedad se le atribuye un nombre co-
mercial ( raz6n sccial o denominacién ), el cual, en cambio,no
cabe respecto a la persona del empresario individual, quien tie
ne su nombre civil ( nombre propioc y apellido ); asimismo, las
negociaciones organizadas por aguéllos o por estos empresarios,
se distinguen por su nombre comercial, el cual, en la generali-
dad de los casos, coincide con la denominacifn o razén social -
del empresario colective, y en ocasiones, con el nombre c¢ivil -
del empresario individual, aunque en ambos casos puede el nom -

bre comercial ser diferente ",

En este orden de ideas, podemos decir que la razbn y

la denominacibn social como medios para identificar e individua-
lizar a una persona moral, pueden constituirse- en algunas ocasig
nes - en elementos del nombre comercial. El articulo B9 de ia -
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial acepta -
&sta opinibn al iadicar 3

ART,.89.- Pueden constituir una marca

los siguientes signos ;

%i? -

I11.~ Los nombres comerciales y deno-—
minaciones o razones sociales, siem =

{34) Ob cit, pég. 24
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pre que no queden comprendidos en el
artfculo siguiente,

A este respecto, se hace necesario que el nombre co-
mercial se limite a lo permitido por la ley y no coincida en -
alguno de los impedimentos del artfculo 90 que lo hace no pu -
blicable. Esas prohibiciones,cstfin constituidas unas veces por
cuestiones de orden pfiblico, otras por razones de reciprocidad
internacional y otras por razones intrinsecas a los propios nom

bres comerciales,

Las denominaciones o razones sociales al formar parte
del pombre comercial, no neceseriamente deben de hacer referen-
cia a la estructura de la sociedad, es decir, llevar las siglas
o palabras de que deben acompaiiarse a las sociedades correspon-
dientes. Sin embargo, en la préictica comercisl llegamos a encon-
trar algunas en donde su denominacibn si corresponde a su nombre

comercial, como lo es : " Compaiifa Cervecera Mexicana, S.A.".

No debe confundirse el nombre comercial con la denomi~
nacifn o razbn social como nombre de una persona moral, El primg
ro es un signo distintive, es la denominacidén de una negociacibn
comercial, y el segundo es un sujeto de derechos y obligaciones.
Ello, aunado a que dichas figuras cuentan con regulaciones juri-
dicas diferentes que las delimitan y asignhan caracteristicas pro-

pias.
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C) Permisos de Relaciones Exteriores

Provoca gran inquietud las posibilidades de conflicteo
que puedan surgir entre un nombre comercial y una denominacién
o razén social o en su caso entre una denominacién o razén so-

cial vy un nombre comercial.

Sabide es, como ya se dijo, que las sociedades cual ~
quiera que sea su objetivo, deberdn constituirse bajo una razéno
denominacién social y que corresponde a la Secretarfia de Relacip
nes Exteriores conceder permisos para 1a constitucién de &stas
socledades civiles o mercantiles, cualquiera que sea la natura-

leza de su composicifn .

Por su parte, el derecho al uso exclusivo de un nombre
comercial de una empresa o establecimiento industrial o comer -
cial o de servicios, se obtiene medi;nte su publicacién en la Ga
cetas de Invenciones y Marcas de la Direccién General de Desarro-—
l1lo Te¢nolégico de la Secretarfa de Comercio y Fomento Indus -

trial.

Dentro del capitulo de los nombres comerciales de la
Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, se es-—
tablece que procederd la publicacidn de ésta figura de no ew ap
trarse anterioridad, pues del exdimen de fondo se determinarfd -~

8i existe publicado con anterioridad algfin nombre comercial -



- 36 -
idéntico o semejante en grado de confusién aplicado al mismo
giro, o una marca registrada 1id&ntica o semejante en grado de
confusifnque ampare productes o servicios Intimamente relacio-
nados con el giro prependerante de la empresa o establecimiento

de que se trate.

De 1o que se¢ determina que el nombre comercial conforme
a la ley, es una figura totalmente distinta a la razén o denomi~-
nocién social, es decir, una sociedad puede estar constituida -
por una razén o una denominacidn social y ademfs dicha sociedad

o empresa, puede estar protegida por un nombre comercial,

Es el caso que cuando el titular de un nombre comer =
cial se percata que &ste es usado por una empresa, no como sig-
no distintivo, y que forms parte de su razdn o denominacidn so-
¢inl, es gque surge el conflicto y considers invadidos sus dere-
chos de uso exclusivo., Asi, cuando una empresa cuenta con una ra
z&n o denominacidn social y se percata gue un tercero utiliza un
nombre comereial para identificar su establecimiento o negncia =
cibén y que dicho nombre es parte de su razén o denominacidn so -
cial, tambi#n conrsidera que se ven afectados sus derechos., Es -
por ello que surge la necestdad de contar con disposiciones le-
gales concreta que nos ayuden a evitar estos problemas dentro de

la concurrencia mercantil.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Indus -

trial,tratd de incorporar en su articulo 91 una disposicifn que
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regulara algo al respecto, en base a lo siguiente ¢

ART.9]1 .Una marca previamente regis -
trada no deberd usarse en la denomina
cién o razén sociasl ni formar parte —
de é&stas, de ninguna persona moral cu
ya actividad sea la produccidn,impor=
tacifn o comercializacibédn de bienes o
servicios iguales o similares a los -
que se aplica la marca registrada, -
cuando no exista conscntimicnto mani-
festado por escrito,del titular del -
registro de marca o de la persona a —
quien &€ste haya concedido licencia...

Cabe aclarar que si bien es cierto la disposicibn con
tenida en el articulo citado se reficere a marcas, de conformidad
con el artficulo 112 del mismo Ordenamiento Legal, el nombre co -
mercial se regird em lo que sea aplicable y no exista disposicién

especial, por lo establecido en esa ley para las marcas.

Pues bien, hecha la anterior aclaracisn podemos decir
que el legislador establecis varias hipétesis :

a) Que una marca previammente registrada no podrf usar-
se en la denominaci6n o razén social de una persona moral;

b) Que una marca previamente registrada no podrfi usar-
se como parte en la denominacidn o razdén social de una persona -
moral.;

c) Que una marca previamente registrada no podrd usar-
se en todo o parte en la denominacidn o razén social de una per-
sona moral;

d) Que la prohibicién de usar la marca en todo o parte

dentro de la denominacién o razén sccisl de una persona moral,-
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esté condicionada a que 1la misma tenga como actividad la produc~
cidén, importacidén o comercializacidn de bienes o servicios igua-
les o similares a los que se aplica la marca registrada;

e) Que dicha prohibicidn sdélo opera si el titular o -
licenciatario de la marca registrada no haya otorgado consenti -
miento expreso;

d) Que la violacibn a esta disposicibén puede traer co-
moe consecuencia, la aplicacibén de sanciones, la supresibn de la
marca de la denominacidn © razén soclial correspondiente ¥y el pa-

go de dafios y perjuicies.

De &sto se desprenden varlas preguntas ;

-4 La Ley de Fomento y Proteccidén de la Propiedad In -
dustrial tiene aplicabilidad para concesidén de permisos para la
constitucibn de las sociedades ?

~i{ La Secretarfa de Relaciocnes Exteriores cuenta con
algGn sistema para determinar marcas o nombres comerciales y evi
tar que dichas figuras Formen parte de una denominacibn o razén
soclal ?

En respuesta a4 &stas preguntas, diremos que si bien 1la
ley citada trata de regular 1los conflictos que se puedan susci
tar entre nomhres comerciales y razones o denominaciones socia =~

les, es omisa a este respecto Yy no da una sclucidn concreta a

los problemaos que lleguen a surgir .

Desde nuestro punto de vista, para el causo de conflic-

to entre nombres comerciales y denominaciones o razones saociales
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deberfan establecerse normas precisas, y ante todo que existan —
canales de comunicacidn entre la Secretaria de Comercio y Fomen-—
to Industrial y la Secretaria de Relaciones Exteriores para evi-
tar la posible confusidén o concesibn entre una y otras de las fi
guras cnunciadas., Los adelantos de la tecunologfa y una regula -
cidn jurfdica apropiada, nos llevarfan a publicar nombres comer-—
ciales y otorgar la concesifén de permisos para las sociedades -
con certeza y seguridad jurfdica, evitando la confusidn tanto de
los titulares como del pGblico consumidor. Por ello, como ya se-
dijo, es preciso establecer normas precisas en la ley y sistemas
de comunicacién entre las autoridades responsables para respon -
der a las necesidades de la colectividad y crear una esfera de —

seguridad Jurfdica en la vida comercial y mercantil del Pais,

4,~EL NOMBRE GOMERCIAL COMQ INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO

A fin de explicar al nombre comercial como institucién
de orden pliblico es necesario precisar el significado de &ste =

Gltimo concepto.

La nocién de orden pfiblico ha sido entendida de diver-
so modo por la doctrina y muchas veces interpretada como relativa
al ecampo del derecho piblico. Profundizar en las diferentes pos -

turas que lo rodean, es ir més alld del tema a estudio. Por ella
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trataremos de identificarlo de la forma mis breve.

Generalmente orden pfiblico tiende a identificarse co
mo un corjunto de normas que tienen como caracteristica general

el de la prohibicidn.

José& A, Dorant (35), entiende por orden pdblico "aquél
conjunto de principios que se consideran parte esencial del bien
comfin, integrante de toda la sociedad o de un grupo social, En
suma, aquellos principios esenciales a la vida social en su con-
junte ",

“ En un sentido gencral orden plblico designa el esta—
do de coexistencia pacifica entre los miembros de una comunidad.
Esta idea estd asoclada con la nocifn de paz piblica, objetivo -
egpecifico de las medidas de gobierno y policia, En un sentido -
técnico, la dogmfitica jurfdica con 6rden pOblico se refiere al -
conjunto de institucliones jurfdicas que identifican o distinguen
al derecho de una comunidad ; principios, normaps ¢ instituciones
gue no pueden ser alteradas ni por la voluntad de los individuos
(no estd bajo el imperio de la autonomia de la voluntad )} ni por

la aplicacién de dereche extranjero " (36).

(35) Doral A., José. La_nocibn de Orden PGblico en el Derecho -
Civil Espafol. Universidad de Navarra, 1967, pag.68. Citado
en Diccionario Unesco de Ciencias Sociales. Vol. III. Edit.
Planeta, Agustini, 1988.pAgs.1558,

(36) Diccionario Juridico Mexicano, Tomo IV, Instituto de Inves-
tigaciones juridicas. UNAM. México 1984.péAg.316.
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Ignacio Burgoea (37), indica que " el orden phblico -
cansis:e en el arreglo, sistematizacidn o composicién de la vi-
da social con vista a la determinada finalidad de satisfacer -
una necesidad colectiva, a procurar un bienestar piblico o a im

pedir un mal al conglomerado humano .

El orden pfiblico, es la actuacién individual y social
de orden jurfdico establecido en una sociedad, indispensable pa-
ra la convivencia y para mantener la paz social. En un Estado -
organizado jurfdicamente es el derecho el que implanta y asegura
el orden social genérico (*). Dentro de éste, existen dos tipos:
el pGiblico y el privado, En el derecho positivo se registran dos
clases de normas : las de orden pGblico y las de orden privado-
cuya calificacién es independiente de su adscripcién al derecho

pfiblico o al derecho privado,

Las leyes de orden pfiblico no necesariamente se refile-
ren al derecho pGblico, sino tambi&én son congideradas las que re
gulan la existencia, la condici6n jurfdica y la capacidad de las
personas para adquirir, medificar, transmitir y extinguir dere -
ches y obligaciones y que son sujetos de derecho privado cemo lo

es el caso del parentesco, el matrimonio, etc.

(37) Burgoa, Ignacio. Diccionario de Derecho Costitucional, Garan=
tins y Amparos. Editorial Porrda, S.A. México 1084, Pag.325

(#) Fste consiste en la vide sistcmatizada de la socledad, es el
arreglo o composicidn de los miiltiples y diversos fenémenos
que se registran dentro de la convivencia humana con miras a
establecer el equilibrio de las difercntes fuerzas, activida-
des o poderes que en su gseno se desarrcllan, a fin de estable
cer una compatibilidad entre ellos, que garantice su coexisten
cia y respeto recfprocos, El orden pGblico es una especie del
orden social genérico.
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El orden pfiblico funciona como un lfmite por medio -
del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la -
realizacién de ciertos actos o se impide que ciertos actos ju-
rfdicos tengan cfectos dentro de un orden jurfdico especifico.
En algunas ocesiones son las prupiasvdispasiciones legislati -

vas las que se declaran expresamente de ' orden pGblico '.

Las disposiciones contenidas en la Ley de Fomento ¥y
Proteccitn de la Propiedad Industrisl, son de orden pfiblico de
acuerdo a lo dispuesto en su articulo primero :

ART.1l Las disposiclones de esta Ley -
son de orden pfiblico y de observancia
general en tada la Repfiblica, sin per
juiclo de lo establecido en los Trata
dos Internacionales de los que México
sea parte. Su aplicacidn administra -
tiva corresponde al Ejecutivo Federal
por conducto de la Secretarfa de Co -
mercio y Fomento Industrial

Lo anterior es asi, porque siendo un ordenamiento le-
gal regulador de la actividad econfmica y previsor de los actos
que atenten contra la Propiedad Industrial, protege por una par
te, a los intereses de la colectividad representados por los -
consumidores de bienes o servicios y, por otra, tutela el inte-
rés de los particulares en diversos aspectos, tales como : su -
actividad incentiva de aplicacién industrial, su creatividad, -
su esfuerzo en el mejoramiento de la calidad de bienes y servi-
cios en la industria y el comercio y, como consecuencia,previe~-

fep y reprimen los actos que atentan contra su legftima propie-

dad en este campo y que constituyen competencia desleal.
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Por otro lade, el citado Ordenamiento Legal, tiene-
por objeto, entre aotros, de acuerdo a su articulo 29 fraccidn
v " Proteger la Propiedad Industrial =

mediante la regulacidn de patentes -
de invencibn; de registros de mode -
los de utilidad, de disefios indus -
triales, marcas y avisos comerciales;
de nombres comerciales; de denomina-

ciones de origen y de secretos indus
triales ".

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Indus-
trial por los preceptos que establece, confiere a &stas figuras
efectos y aplicabilidad juridica, elevandolas al rango de ins -

tituciones de orden pGblico.

Consecuente con lo anterior, el nombre comercisl pue-
de Ber considerado como una institucidn de orden phGblico, cuyo
fundamento legal lo encuentra en los articulos 19 y 29 de la -

ley en cita,

El nombre comercial juega un papel importante en la -
vida comercianl e industrial, por las repercusiones que tienc en
la prosperidad mercantil. Es un elemento valorable para cual -
quier empresa, pues su usurpacidn podria causar dafios y perjui-
cios irreparables a su titular 1llevéindolo al fracaso. Es por -
ello, que para evitar los trastornos que se puedan causar a la
colectividad que existe una regulacidén juridica especifica en-
torno a este signe distintivo, y que de acuerdo a2 la Ley de Fo-
mento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, lo eleva al ran-

go de institucidénde orden piblico.
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5.- OTRAS FIGURAS EN RELACION CON EL NOMBRE COMERCIAL

Una vez identificada en términos generales a la fi -
gura del nombre comercial, nos parece importante tratar de iden
tificarlo frente a otras figuras con las que tiene relacidn en
su vida juridica, En este sentido haremos mencidn a sus carac -
terfsticas mds sobresalientes sin profundizar en los prohblemas

jurfdicos que las puedan rodear,

A) El rétulo de establecimiento

Cuando se habla de un nombre comercial, gencralmente
tiende a confundirse con el r6tulo de establecimiento, la mues-
tra, la enscic y el emblema; y otras veces es considerado como
sinénimo de los mismos. El nombre comercial tiene caracteristi-—
cas propias que lo individualiznn como signo distintivo y lo =~
hacen diferente frente a otras figuras; wotive por el cual se -
hace necesario identificarle plenamente .

" por lo general las

Bayles Carroza (37), indica que
legislaciones establecen tres grupos de modalidades protegibles:
las que se destinan a identificar a la propia empresa, como en-

tidad que actfia en el tr&fico ofrcciendo bienes y serviciosilas

que distinguen los locales en que desarrolla la empresa su octi-

{37) Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial.
Editordial Civitas, 5.A, Madrid, 1978, p&g.592,
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vidad mercantil, y las que tienen por finalidad sefalar los -
productos que elabora o expende la empresa o los servicios gue
se dedica a prestar, En definitiva, dichos signos distintivos
tipicos son el nombre comercial ( designador de la empresa mis-
m8 ); la ensefia y el r6tuloc de establecimiento ( que identifi=
ca gus locales ) y la marca ( individualizadora de sus produc-

tos o servicios ) ",

Ferri (38), nos dice que la enseia es el sigo dis-

tintivo del local en el que se desarrolla la actividad del em -

presario ".

Barrera Graf (39), sefiala que " debe distinguirse el
nombre de la muestra o rétulo, porque a pesar de que ambos sig-
nos pueden integrarse con letras, palabras, siglas o nGmeros, o
con una expresién de €stas expresiones, el primero es signo dis-
tintive de la empresa en tanto que el segundo lo es del estable
cimiento o local perteneciente a dicha empresa, Es frecuente -
que ambos signos se identifiquen, ya sea porque el nombre comer
cial, se use como rétulo del establecimiento, o porgue éste, por
su importancia y notoriedad,califique a toda la negociacién; pe
ro tambi&n es ususal que uno sea el nombre de la empresa y otre
u otros distintos los nombres de los diferentes locales que ella
pueda tener, o bien que sin que el negocio constituya una empre-
sa, su titular st tenga el derecho exclusivo al uso del rérule-

de su pequedio comercioc o taller “.

(38) Citado por Bauche Garciadiego. Ob. cit., pég.ll1l
(39) Ob.cit. phg. 281.
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Mantilla Molina (40), indica que ™ no solamente con
pnlahrns se identifica una negoclacidn, sino también por medio
de signos, dibujos o esculturas, que constituyen la muestra o
emblema. E1l nombre es, por esencia, una palabra o conjunto de
palabras con el cual se designa a 1; negociacibn o al local -
en que estd establecida ( establecimiento ). El emblema es la
representacidén pléstica de la negociacibén cuyamanifestacibn -~
tangible en el exterior del establecimiento constituye la muegs

tra ",

Cervantes Ahumada (41}, considera que " el emblema-
de una negociacidn se constituye por medioc de signos, dibujos
o esculturas ", César Vivante (42), dice que™el rétulo o em-
blema es el signo formado por palabras o dibujes, con el cual
se distingue el establecimiento mercantil ", Por su parte Ran-
gel Medina (43) dice que " el rStulo del establecimiento es la
denominacién que algunos gutores y legislaciones emplean para
designar al signo exterior de los locales de la negociacién, -
como una variante del nombre comercial; y la muestra de esta =
blecimiento es la expresién que tambié&n suele utilizarse como
otra modalidad del nombre cemercial, para la deslignacifn mate-

rial y exterior del establecimiento mercantil. En la ley mexi-

gana vigente en la actualidad, ni la muestra ni el r&tulo, que

(40) Ob cit, pégs.110,111

(41) Cervantes Ahumada Rail. Derecho Mercantil.,-Bditorial Herre-
ro S.A.MéxlcoD.F. 1986.pfg.359,

(42) Vivante, César. Tratado de Derecho Mercantil.Traducc.Miguel

Cabeza Yanido. Editorial Reus, S.A.Madrid, 1936, psg.16.
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en realidad son sinbénimos, se consideran como instituciones -

independientes del nombre comercial ".

Waelbroeck (44) dice : “ Se entiende por ensefia un
cuadro colocado al exterior de un establecimiento industrial o
comercial con el fin de designarlo a-la atencién de los consu -
midores por medio de una figura, signo, denominacién o nambre
que el diche cuadro representa ".

Ferrara (45), define al r6tulo como " el signo dis-
tintivo del local en que se ejercita el comercio y que resulta

de una placa colocada en la entrada del establecimiento ",

El v6tulo ¢ emblema puede consistir en una palabra o
en un signo caprichoso como dice Vivante, o en representaciones
simb6licas, o sblo para caracterizar los octos de la negocin -
cidr como afirman Barrera CGraf y Mantilla Molina, respectivamen
te como por ejemplo, la representacidn de un caballe pintado de
blanco, para identificar el naombre o rdtulo de una paleterfa
" El potro blanco "; o la de un elefante para identificar la dro
gueria de igual denominacidén; o como el figuila emblemdtica de la
Compaiiia de Seguros sobre la vida : " La latinoamericana ( subs-—
tituida ulteriermente por la imagen de la torre latinoamericana);
la cabeza de perro que caracterfza a una compaiifa de finanzas~
etc. En ocasiones la muestra es completamente arbritaria,de pura
{43) Ob, cit, pHg.62,63.

(44) Citado por Michaus, Martfn. Ob. cit. pag. 191,
(45) Idem.
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fantasia: como lo es el muifeco dibujado con trifngulos que -
caracterfza a una de las dulcerfas de la capital, Hay también
emblemas de uso comln y simbSlicas como el ¢ilindro rojo, az@l

y blanco que sefiala alas barberfas.

Un establecimiento industrial, sefiala Yivante, puede
tetier un r6tulo o emblema siempre y cuande no se forme un vo -
cablo gendrico que, por uso comln sirva para indicar o para =~
definir el ramo del comercio que en ella se cultiva, como se—
rian :fébrica, cerveceria, hotel, farmacia. Ni puede adquirir
el uso exclusivo de éstas indicacjones genéricas, traduciéndo-
las en lengua extranjera Vgr: Hotel por Grand Hotel, o cerve-

cerfa por Bierhaus.

Un ejemplo de fantasfa- indica Mantilla Molina =~ dis
tinguird el nombre de la negociacifn ( nombre comercial ) del
r6tulo de establecimiento o muestra; la muestra del emblema, ¥y
el nombre de la negociacibn del establecimiento: Helados y Dul-
ces, S.A., es propietaria dc la negociacién ‘Neveri{a el Polar'
(nombre de la negociacién ), cuyc emblema es un oso blanco en
determinada actitud ( emblema en sentido estricto ), que realji
zado en bulto ostenta sobre la fachada de cada establecimiento
{muestra ), que tiene un nombre que lo distingue de los demés;

t

"Merendero de las Lomas de la Neverfa Polar (nombre del es-

tablecimiento ).

De todo lo anteriormente expuesto, podemos decir que
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de acucrdo con lo que afirma Rangel Medina, adoptamos el cri=-
terio de que el rétulo, el emblema, la muecstra y la ensefa son
sinénimos del nombre comercial., Ello debido a que dichas figu-
ras tienen como finico £fn ¢l identificar a una empresa o a un
establecimiento industrial comercial o de servicios y que 1la
ley vigente Gnicamente establece dentro de sus disposiciones

la figura del nombre comercial.

Sirve de apoyo a lo dicho, el criterio sostenido -
por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (40) al de-
finir al nombre comercial en base a la Ley de Fomento y Protec
~i6n de la Propiedad Industrial, en los términos siguentes:

"NOMBRE COMERCIAL"
“DEFINICION: Cualquier signo ( por -
ejemplo, una palabra o palabras,una-
figura, una forma tridimensional o =
nombre propio de una persona ), gue-
girva para distinguir un estableccimi
ento industrial, comercial o de ser-
vicios, dentro de la zona donde ecsté
establecida su clientela, respecto -
de otros establecimientos de su mis-
mo giro ™.

No estamos de acuerdo con la definicidn antes seiala-
da, 8in embargo através de clla podemos afirmar que para nues -
tra legislacién sobre Propiedad Industrial no hay distincién en
tre las figuras mulicitadas y el nombre comercial y por &sto cn

la practica se adpta cse criterio,

(46) Informacién bésica sobre la Ley de Fomento y Proteccién de
la Propiedad Industrial, Secrctarie de Comercio y Fomento-
Industrial,Subsecretaria de Industria e Inversiones Extran-
jeras, Direccién General de Desarrolle Tecnoldgico., Serie -
Desarrollo Tecneldgico. México, 1991.pag.19,




B)‘Marcas de Servicio

Existen numerosas definiciones que se han elaborado

en relacifn con las marcas.

De acuerdo con el Diccionario Jurfdico Mexicano (47),
son " los signos utilizados por los industriales, fabricantes
o prestadores de servicios en las mercancfas o establecimien-
tos objeto de su actividad,o en aqué&llos medios cepaces de -
presentarlos gréficamente, para distinguirlos, singularizarloes,
individualizarlos; denotar su procedencia y calidad, en su ca=-

so, de otros idénticos o de su misma clase o especie ",

Justo Nava Negrete (48), las define como todo sig-
no o medio material que permite a cualquier persona fisica o -
juridica distinguir los productos que elabora o expende, asico-
mo squéllas actividades consistentes en servicios de otros igua
les o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la -

clientela y después conservarla y aumentarla ".

David Rangel Medina (49), las considera " como el -
signo de que se valen los industriales, comerciantes y prests
dores de servicios para difcrenciar sus mercancias o serviclos
{(47) Diccionario Jurfdice Mexicano .Instituto de Investigacio-

nes Juridicas.UNAM, México 19B4. Tomo VI, pag. 143,

(4B) Ob cit. pdg. 147
(49) Ob. cit. plg. 48
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de los. de sus competidores “.

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad In-
dustrial, en su articulo 88 nos dice que : " sec cntiende por
marca a tode signo visible que distinga productos o servicies

de otroa de su misma especic o clase en ¢l mercado ".

A eate respecto, podemos decir que no obstaaste las
miltiples definiciones que puedan existir, a la marca siempre
se le ha caracterizodo por ser un signo distintivo de productos
o servicios que sirven para diferenciar a esos producteos o -

servicios, de otros de su misma especie o clasec,

Las marcas cumplen con diversas funclones :
a) Funcibn de procedencia u origen

b) Funcién de proteccidn

c) Funcién de distincién

d) Funcién de garantfa de calidad

e} Funcién de propaganda o colector de clientela

a) Funcién de procedencia u origen . Ipdica cl origen de los

productos o servicios elaborados o prestados por una persona

ffaica o moral.

b) Funecidn de proteccién .= El registre de ung marca, siempre

tendrd por objeto el proteger a su titular contra sus competi-

dores y posibles usurpaciones, creando una esfera de seguridad
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al consumider al adquirir um producte o solicitar un servicio
con uns,detérminada marca, Su funecidn protectora se encuentra
cﬁn;:e'didu"én el ‘artfculo 87 de la Ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad Industrial al conferir un derecho de uso ex-

clusivo a su titular,

c) Functén de distincidn. Esta funcibn resulta de la natura -

leza misma de la marca. Con la marca se cumple con la funcidn
de individvalizar los productos de otros, pues permite diferen

ciar a un producto o servicio de otros de su misma clase o es-—

pecle.

d) Funcibn de garantfs de calidad.-La marca se considera como

una garantfa tanto para el consumidor como para el fabricante.
Generalmente ¢l congumidor al adquirir un producto o sclicitar
la prestacién de un servicio determinado, considera que dichos
productos o servicios al estar tutelados por una misma marca,

tienen la misma o semejante calidad.Cosa que en la prictica co=~

min no es cierto,

e) Funcién de propaganda o colector de clientela.- Generalmén-

te la atraccidn de la c¢lientela se basa en la propaganda que -
tiene una marca antre el pGblico consumidor, Aqui, la marca me-
diante su funcibén de distincidn, permite al fabricante o comer-
ciante el adquirir una clientela, couservarla y aumentarla a -

través de atraccidnpor medio de la publicidad.
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El conocimiento de las funciones de las marcas nos
ﬁermite tener una idea clara de algunos razgos que constituyen
a &stos signos distintivos. Sin embargo, &stas tienen carac -
terfsticas propies que las identifican de los demAs signog =~
distintivos que establece la ley y que le son indispensables -
para que cumptan con esas funciones. Entre sus carficteres mis
jmportantes encontramos :

a) Distintividad

b) Especialidad

¢) Novedad

d) Licitud

e) Veracidad
a) Distintividad.- Uno de los objetos principales de las mar-
cas es que son medios por virtud de los cuales, un producto o
servicio se hace diferente de los productos o servicios de la
competencia. El artfculo 89 de 1la L.F.P.P.I (*) a este respec:
to establece que : pueden constituir una marca las denominacio-
nes y [iguras visibles, suficientemente distintivas..." La mar-
ca estd destinade a especializar el producto y a indicar el ori
gen o procedencia del mismo de manera de evitar toda confusién—

con los otros productos similares " (50).

b} Especialidad.- La marca debe de ser original y cumplir con-

una funcién diferencindora para llamar la atencidn del consumi-

(50) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcarjo.FRditorial
Libros de México, S.A. Mé&xico , 1960, pig. 185.
(*) Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.
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dor, debe tener como finalidad individualizar, particularizar
e indicar el origen y procedencia de los productos o servicios
que protege de otros de su misma clase o especle. Debe de ser
especial, es decir, debe reconocerse inmediatamente sin confua

dirse con otra.

c) Novedad .- Un signo solo puede scr distintivo, en cuanto no

haya sido utilizado o registradc por una persona fisica o moral
para umphraro proteger productos o servicios de su misma espe~
cie o clase. La novedad significa que el signo escogido debe de
ser nuevo y no comunmente conocido. A este respecto, el articulo
90 de la ley en comento establece que no se registrarén como mar
ca, en su fraccién XVI : Una marca que sea idéntica o semejante
en grado de confusién a otra ya registrada y vigente, aplicada a

los mismes o similares productos o servicios...

d) Licitud .~ Se afirma que las marcas nunca deben de ser con=-
trarias a la lgy, la moral, las buenas costumbres y el orden pG-

blico.

©) Veracidad.=- La constitucién de una marca deberid de ser verfz y

no engafiar al pliblico consumidor sobre el origen y calidad de -

les productos o servicios que la migma protege.

No obstante los caractéres escnciales de las msrcas,

encontramos que é&stas cuentan ademds con algunos caracteres se



cundarios como son :
a) Facultative
b} Individual
c) DPe ubicacibn o adherencia

e) Visual o de apariencia.

a) Facultativo.- Implica que cualquier persona puede o no regis
trar una marca para diferenciar o distinguir sus productos o ser

vicios de otros de su misma clase o especie. ( art.87L.F.P.P.I ).

b) Individual.- Significa que el dercecho al uso exclusivo de una
marca corresponde a uns sola persona, llamese persona ffsica,mo-
ral, sociedad, etc. ( aqul existe la excepcidn en cl caso de li-

cencias de uso o marcas colectivas ).

c) De ubicacién_o de adhercncia.- No es nccesario adherir mate —

rialmente la marca sobre las mercancfias.

e) Visual o de apariencia.~ No es necesario que la marca vaya -

fijnda a8l exterior del objeto, basta que el signo distintive en

un momento determinado sca identificable.

Desde el punto de vista de su proteccién existen dos
tipos de marcas :
a) De productas

b) De servicios

a) De_productos.- Las marcas de productos son uaguéllas gue sir-
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ven para identificar a un producto de otro de su misma especie

o clase.

b) De servicios.~ Las marcas de servicios son aquéllas que sir-
ven para identificar un servicio de otro de su misma especie o

clasa,

Contempladas desde st composicidn o tipo, éstas pueden
ser :

a) Nemirativas

b) Innominadas

c) Mixtas

d) Tridimensionales
a) Nominativas.- También son conoccidas como : verbales, denomina-
tivas,nominales,nominadas, fonéticas o de palabra, se componen ex

clusivamente de una o mds palabras.

b) Innominadang.- Figurativas, sin denominacidn, visuales, grafi -

cas o emblemAticas, consisten en dibujos o figuras,

c) Mixtas.- También llamadas compuestas, surgen de la combinacién

de las nominativas ¢ innominadas,

d) Tridimensionales.- Animadas o cambiantes, son aquéllas que se

expresan de manera dinfmica.
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Ef derecho al uso exclusive de una marca, se obtie-
ne mediante su registro en la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial ( Art. 87 L.F.P,P.I.) . Su vigencia es de 10 afios -
contados a partir de la fecha de presentacidn de la solicitud
y pueden renovarse por peridédos de la misma duracién ( art.95

L.F.P.P.I. ),

Por las caracteristicas que las marcas tienen, &éstas
se diferencfan de los nombres comerciales, atendiendo a su ob-
Jjeto y a su naturaleza jurfdica. Con las marcas sc distinguen
mercancias y servicios, con el nombre comercial se identifican
establecimientos industriales y comerciales., Sin embargo, a ve=~
ces, alguna empresa utiliza una designacién como nombre comer-
eial para identificarse a si misma, y otra empresa utiliza el
mismo nombre o designacibn similar susceptible de producir con-
fusidén con &1 como marca para distinguir sus servicios. Surge -
entonces una confusidn que provoca un error a los consumidores
en cuanto al origen de los servicios que se prestan bajo la mar
ca, haciéndoles creer gue ticnen su origen es la empresa que -
utiliza la misma designacién u otra semejante comoe nombre comer
cial. Por lo tanto, es de gran importancia tener plenamente iden

tificado lo que es un nombre comercial y una marca de servicios,

" Sin duda, el nombre comercial sirve, ante todo y di=-
rectamente para designar la empresa ; pero Iindirectameante; tam-

bién designa la procedencia de las mercanclas que son expuestas
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a la venta en la empresa " (51).

C) Aviso Comercial

El aviso comercial sirve para llamar la atencifn de-
la clientela hacia un establecimiento comercial o industrial a

través de su publicidad.

Con el aviso comercial " se particularizan las origi-
nales frases publicitarias que forman la literatura de gue se —
valen los medios de comunicacidn, para difundir las marcas, los

nombres comercisles y las denominaciones de origen " (52),

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Indus-
trial considera al aviso comercial, de acuerdo a su artficulo -
100 ¢+ ¥ a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar
al pGblico establecimientos o negociaciones comerciales, indus-
triales o de servicios, productos o servicios, para distinguir-—

los fAcilmente de los de su especie .

El aviso comercial, es en realidad un anunciec publici-
tario; son frases sugestivas alpGblico consumidor para adquirir
un producto o servicio de alglin establecimienta comercial, El -
derecho exclusivo para usarlo se adguiere mediante su registro
{51) Saint-Gal Yves. " Conflictos entre Marca y Nombre Comercial"

Revista Mexicana de la Propiedad Industrisl y Artfistica.Afio
IV, Nim 7, Enero-junio. 1966, México D.F, péag.69,
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ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial ( art. 101

L.F.P.P.I. ). Su registro tieme una vigencia de 10 afos a par-

tir de la fecha de presentacidn de la solicitud 'y puede renovag
se por peribdos de la misma duraciénm ( art, 103 L.F.P.P.I ).Los
avisos comerciales se rigen, en lo que no haya disposicidn espe
cial, por lo establecido en la ley para las marcas { art, 104 L,

F.P.P.I.).

En relacién con el nombre comercial, se distingue por
las caracteristicas y funciones que cada uno tiene., Con cl nom-
bre comercial se identifican establecimientos industriales o co
merciales; con el aviso comercial se llama la atencidén del pi -
blico consumidor hacia un establecimiento industrial o comer -
cisl, através de las frases publicitarias de que se valen los
medios de comunicacién. Es un anuncioque de alguno manera influye
en la vida de un establecimiento, negociacidén o empresa, pues-
con ellos se atrae a4 la clientela efectiva que como veremos -
més adelante es uno de los elementos que le dan validez al nom

bre comercial.

{52) Range) Medina, David. Derecho de 1ls Propicdad Industrial
¢ Intelectual, Ob cit. pég. 71.
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CAPITULO II

ANTECEDENTES HISTORICOS Y LEGISLATIVOS

DEL NOMBRE COMERCIAL

1.- EL_NOMBRE EN EL DERECHO ROMANO

En algunos pueblos, como los griegos y hebreos, el nom
bre de las personas era {inico e individual, pues cada persona =-
solo llevaba un nombre y no lo transmitfa a sus descendientes.
En cambio, los romanos poscian un sistema de nombres organizado.
" Sus elementos eran el nomen o gentilitium, llevado por todos
los miembros de la familia { gens ) y por el praenomen o prenom
bre, propio de cada individuo " (53). Sin embargo, por la esca-
sez de los prenombres masculinos y por la enorme cantidad de =
miembros con que cuentan algunas gentes, fufé necesario para fa-
cilitar la identificacién ofindirse un tercer elemento, uUn cogno
men.

Para la elecci6n del cognomen "

los padres daban rien
da suelta s su fantasfa, inspiréndese a menudo en curiosos pre
sagios, el aspecto del nifo, etc. Por ejemplo, Cicer&n es un -

cognomen y significa chicharo, y se le aplicdé a causa de una -

verruga en la narfz del famoso orador romano " {54).

(53) Planiol, Marcel, Ob,cit.pig.227
(54) Floris Margadant §, Guillermo. El Derccho Privado Romano.
Editorial Esfinge,S.A, Mé&xico, 198l.pag.135.
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Este sistema tenfa la doble ventaja de evitar cual-
quier confusibn e indicaba por el solo nombre, la filiacibn-
del individuo. El nombre de 1la mujer comunmente sdlo se com-
ponia de dos elementos : el nomen y el praenomen,

" Personal al principio, el cognomen termind por ser
hereditario, sirviendo para distinguir las difcrentes ramas -
de una misma gens. Por lo demfs, el triple nombre de los hom-
bres s6lo se usaba por la nobleza y por las primeras familias
de los municipios. Las personas de humilde condicifn tenfan -

un nombre finico o compuesto, cuando més, de dos elementos "“(55).

El esclavo, por su parte, tenfa su nombre como - -~ =
consecuencia de la personalidad refleja del amo, En el derecho
romano el nombre tenfan como finica finalidad la de la jidentifi-
cacibn de las personas y el mismo no se considerabs como un de
recho de propiedad. El nembre asl,quedd completamente ajeno al
comercio.

* El derecho romano no reconocidé la existencia de co-
sas culturales inmateriales; nunca desarrolld teorias sobre la

prapiedad intelectual ( derechos de autor, etc. )} " (56).
El nombre comercial, no fué reconocido en el derecho
romano como un derecho de la Propiedad Industrial, ya que en -

{55) Planiol, Marcel. Ob. cit. pég.227
(56) Floris Margadant,Guillermo. Ob cit.pdg.232.
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1a vida de la ciudad ( polis ) antigus, " era normalique cada
uno pusiera su ingenio a la disposiciéﬁ'de 1afcol§u£1vidddfa-'
que pertenecia y a la cual debfa el desarrollo de;suﬁﬁérsonall

dad " (57).

2.- EL NOMBRE EN EL DERECHO ESPAROQL

" Es verdad que no se puede conservar de modo perfec

to la historia si no se consigna por escrito; y es sabido que
nuestros primeros pueblos no tuvieron escritura propiamente di-
cha, sino que se valian de la jeroglifica, a la que ayudabs la
tradicién que oralmente se cngefiaba en las escuelas de los tem~
plos.- La pintura jeroglifica en lo general venia a reducirse
a8 anales o efemérides , consignaban con claridad los afos y su
sucesidn, de suerte que tenian una cronologia perfecta; y como
a2l lado del afio correspondiente colocaban el acontecimiento -
que guerfan consignar, unian a la cronologia la relaci6n de -
los sucesos histdricos. Pero, ademls , en los jeroglificos -
pintaron también sus peregrinacicnes, formaron cartas geografl-
cas, dieron cuents de los tributos y figuraron sus costumbres.
Pudieron pues, nuestros antiguos pueblos dejarnos, no solamente

la historia de sus hechos, sino la de sus costumbres pGblicas

(57) Floris Margadant, Guillermo. Ob. cit. pig.232.
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y privadas, sus ideas religiosas, sus conocimientos astrondmi-
cos, su cronologis y sus supersticiones, su organizacidn polfi-
tica, ¥ en una palabra, el conjunto de su civilizaciéa" (58).
" En la edad de piedra las marcas ya eran usadas, pe-
ro como signos de propiedad en ganados, herramientas y demds -
posesiones. Los primeros vasos de barrro conocidos con mas de
5.000 afios, tienen en un sitio variable une figura geométrica
que representa la marca, hecha con una especie de intuicién de

defensa de la Propiedad Industrial " (59).

S5in embargo, en esos tiempos no se puedc hablar de
nombre comercial, sino solamente de aquéllos signos que se uti-
lizaban como marcas en genersl; y al parvecer, no existia dicta-

da alguna disposicifn sobre el derecho de las marcas,

Con la Conquista de México en 1519, los espaioley ge
percataron que los indigenas posefan una tecnologia realmente
avanzeda, debido a su alto grado de perfeccidn en las artes y
en la industria, por lo que se encontraron con un campo propi-
cio para ejercer la industria y el comercio. Pero siendo la in-
dustria y el comercio los elementos que le dan vida al derecho
de propiedad industrial, se¢ dice que en Gste peridde de la his-
{58) De Dios Arias, Juan y otros, Restmen Intepral de México a

través de los siglos . Tomo 1. Compania General de Edicio-
nes, 5.k. Héxico, D.F. 1960. pig.8
(59) Mendiera R. Sonia. " Evolucidn histdrica de las marcas

Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica
Afo 1, enrero-junio de 1963.México D.F. Pag. 07

"
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toria : " no se encuentran en las fuentes del Derecho Indiato,
normas jurfdicas reguladoras de ésta materia a lo large del pe-—
rifdo colonial. Pero en serles nurridas de legajos que se con=-
servan en el Archivo General de Indias de Sevilla, se contienen
numerosos testimonios histdricos de expedientes instruidos a -
instancias de particulares, por virtud de los cuales se concede
permiso para la impresidn y venta exclusiva de algin libro en-
los territorios de las Indias por el plazo de tiempo que se se-
fiala, o para la explotacidn, tambi&n con carficter exclusive y -
por el tiempo que concretamente se fija, de algln invento de -

aplicacién industrial quc detalladamente se describe " (60).

Después de la conquista espaiiola podemos apreciar el
surgimiento de las marcas transparentes de agua o filigrama -
hiapang que congistfian en la fabrjcacibén de papel y las contra-
sefias y marcas que se empleaban en el procedimiento de su ela-

boracién para diferenciarle de otros fubricantes,

De 1523 a 1525 se empezaron a usar las marcoes de fue-
go que para su impresidn se utilizd el hierro o bronce calenta-
do al rojo vivo para imprimirlas en los cortes superiores e -
inferiores de los libros, asicomo en el ganado para acreditar
la propiedad del bien, y sobre todo para marcar a los esclavos
Indigenas como un medio probatorio de poscsidn legitima para -

sus propietarios.

(60) Ots Capdequi, Jos& Maria. Historia del Derecho Espaiiol
de las Indias y el Derecho proplamente ihdiano , Editorial
Loesada, S.A. Buenos Aires, 1945, pag. 451,
.
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Posteriormente, se crean las ordenanzas en relacién
al arte de la platerfa, encontrandose entre cllas, las dictadas
por el Marquéz de Cadereyta el 20 de octubre de 1638, y las cua-
les consistlian en que los fabricantes de oro y plata debfan te-
ner como marca sefial conocida para identificar las piezas labra-
das, ademAs deblIan ser registradas ante un escribano piblico, -

bajo pena de sancién en caso de venderlas sin ese requisito,

" La deficiente proteccccidn legislativa del derecho-
sobre las marcas durante la colonia, prevalecid hasta la Gltima
década del siglo XIX., En los afios siguientes a su preparacidn -
pelitica de Espaiin, en M&xico cncontramos Unicamente dispoesicio-
nes aigladas a propésito de las {nstituclones marcarias. Pero =
tal auscncia de una codificacién protectora de éstos derechosg -~
ne es privativa de nuestro pafs, sino que también se advierte -~
en las demids nacliones. AsI vemos que en Espaia el primer cuerpo
de reglas para el aseguramiento de las marcas se contienc en el

Real Decretoc de 20 de noviembre de 1850" (01).

Cabe mencionar que con fecha 2 de octubre de 1820 se
expidi6 un decreto por las Cortes Espafiolas, para asegurar el
derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduz
can algln ramo de la industria, pero de sus 25 articuloes que-
lo componen, no existe ningdna disposicidén que haga referencia

a las marcas, los nombres comerciales o cualquier otro signo -

(61) Rangelzﬂedina. David, Tratade de Derecho Marcariv. Ob.cit.
pag. 12.
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que actualmente comprende el derecho de Propiedad Industrial.
Flores Camacheo (62), manifiesta " que los anteceden—

tes mds remotes de nombre comercial los encontramos en el derecho

Espafiol, dentro del cual se encontraba implicitamente regulado™.

3.~ PRESENCTA DEL NOMBRE EN LA LEGISLACION MEXTCANA. SU EVOLU-

CION.

Consideramos importante hacer referencis en este rubro
8 las legislaciones que en materia de propiedad industrial han -
regido en México, independientemente de que las mismas por su -
propia naturaleze de definicibn, impliquen una reglamentacidn -

ajena a la figurm a estudio.

A.- Decreto expedido por las cortes espafiolas de 2 de octubre de

1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que inventen,

perfeccionen_o introduzcan algin ramo de la industria,

Esta ley fué la primera que rigid en México en materia
de patentes de invenci6én.Regula lapropiedad del inventor, perfec-

cionador o introductor en algln ramo de la industria,

"

(62) Flores Camacho, Carlos. "™ Nombre Comercial ". Revista Mexi-
cana de la Propiedad Industrial y Artistica, RZno XIVTEne?o-
diciembre de 1976. Nums. 27-28B. Pag. 2B4.




- 87 -
El nombre comercial, asi como las marcas y otros sig-
nos distintivos no forman parte de su reglamentacidn, ya que su
idea de proteccidn va encaminada a las potentes de invencidn;
trata de alentar la capacidad inventiva de los hombres, para de-

rivar beneficios a la sociedad.

En el articulo 20 de este decreto se ecstablecis el -
derecho del titular de una invenciédn, mejora o introduccidn de
perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe
en el uso exclusivo de su propiedad; y en el articulo 22 se dis-
pusleron las penas que el tribunal impondris a actores o reos,
limitandose &stos a los costas del proceso, o a los perjuicios
cuando no haya intervenido mala fé;y & costas y al cuatro tan~
tos del perjuicio cuandoe el actor o el reoc hayan procedido de-

mala f&.

B.~ Ley de 7 de meyo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los

inventores o perfeccionadores de alglin ramo de la industria y-

su reglamento de 12 de julio de 1852,

Al igual que el decreto de 2 de octubre de 1820, ésta
ley y su reglamento destacan por el impulso que tratan de dar a
la creatividad individual come asunto de interés pablico, No re-
gula al nombre comercial, ni 8 cualquler otro signo distintive y
dentro de sus 21 articulos que la componen, ho cxiste disposi -
cién alguna que regule la posible usurpacidén de las figuras que

contempla,
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C.- C6digo de Comercio de México de 16 de mayo de 1854; Cédigo

Civil de 1870; C8digo Penal de 1871; COdigo de Comercio de 1884&;

Ley de 11 de diciembre de 1885; Cdédigo de Comercio de 1889.

En estas leyes ordinarias, ya se hace referencia a -
las marcas. Se reconoce su existencia y su funcidn de signo dis
tintivo; se llega @ rendir una avténtica proteccién legal sobre

su derecho exclusivo.

" Con el titulo gendrico de falsedad, reglamentd el
Cédigo de 1871 en varios capitulos la falsificacifn de moneda,
de acciones, dacumentos de crédito pblico, de billetes de ban-

co, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas”" (63).

Por lo que respecta al nombre comercial, el Cédigo de
Comercio de 15 de abril de 1884 " registra en su articulado -
{ artfculos 1403 al 1449 ) principios importantes acerca del ~
cstablecimiento comercial, privilegios de invencidn, nombre co~-
mercial, muestra, titulo de obras y marcas e instituye para ei
fabricante o comerciante la propicdad en sus marcas {art,1419)
y considera que hay usurpacién cuando se usa uns marca entera-
mente igual a otra, asicomo cuando entre las marcas resulta
gran analogfa, sea porque las palabras mids importantes de una
marca se repiten en la otra o porque la nueva marca se redacts

de manera gque pucda confundirse con otra nominativa o, en ffn,

(63) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario.Ob. cit.
i



- 69 -
porque consistiendo la marca.en dibujos o pinturas, sean estos
tan parecidos que produzcan confusién (art.}441); ademds de las
penas seiialadas por el Cédigo Penal de 1871, 1la falsificacibn
"

de marcas produce la accién de dafios y perjuicios (art.1423)

(64).

En la ley de 11 de diciembre de 1885 se cred el Regis
tro de Comercio en dond& se establecid la obligecidn a 10?2;0{;'
merciantes de matricularse y anotar en dicha hoja 105't1:ﬁlos -
de propledad industrial, trayendo como consecuéncia su omisidn,
un impedimento para el ejercicio de sus derechos en relacidén a

terceros.

El C8digo de Comercic de 1889 mantuvo el criterio de
la ley de 1885 estableci€éndose como sancién que la falta del rg
gistro de los documentos de propiedad industrial no podrfan pro

ducir perjuicio a terceros ,

D.- Ley de Marcas de FAabrico de 28 de noviembre de 188%G.

Esta ley fué el primer intento del legislador para re
gular los derecho sobre las marcas. En sus 19 artfculos que la
constituyen se hace referencia al fabricante o comerciante, a =
las mercancias fabricadas o a las vendidas, al establecimiento
de fabricacién o de comercio, y al industrial, Su articule 11 -
establece que las marcas de fadbrica no se transmitirdn sino con
el establecimiento para cuyos objetos de fabricaci6bn o de comer~

cio sirvan de distincidn,



- 70 =~
Ello, y siendo que el nombre comercial es un signo~
distintivo de establecimientos industriales o comerciales, nos
puede llevar a creer que &sta ley sea ¢l antecedente mds remo— .
to para la reglamentacién de la figura jurfidica del nombre co="
mercial, dentro de una ley especializada de propiedad indus -~ .

trial.

En relacidn con la proteccidn que otorga a sus insti
tuciones, sefiala, que hay falsificacifn de marcas de f&brica:
cuando se usan marecas de fibrica que sean una reproduceifn exae
ta y completa de otra cuya propicdad esté ya rescrvada, y cuan-
do 1la imitaclén sea de tal naturaleza que, presentando una iden
tidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos dcta -
lles, sea sesceptible la marca de confundirse con otra legalmen
te depositada (art.l6). As! también indica que serdnconsiderados
como culpables del delito de falsificacién, cualquiera que sean
el lugar en que éste se haya cometido, los que hubiesen falsifi-~
cado una marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se -
aplique a objctos de la misma naturaleza industrial o mercentil
(art.17)., Los delitos de falsificacién, para &sta ley., quedan -
sujetos a las penas que seiala el C8digo respectivo, producien-

do ademéis la accibn de dafios y perjuicios (art.18)}.

E.- Ley de Patentes de 7 de junio de 1890.

Esta ley fué la primera en adquirir una perspectiva-

(64) Rgnge}7ﬂed1nn , David.Tratade de Derecho Marcario , Ob cit.
pag. .
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moderna de la propiedad industrial, bajo 1la influencia de la -
Unibn de Parfs acerca de patentes. Inspirada en miras progre-
sistas la ley di8 considerables facilidades y otorgd serias ~
garantfas a los inventores y perfeccionadores de alguna indus~
tria o urtte, Como su nombre lo indica, esta ley regula Gnica -
mente a las patentes y no #8f{ B otro signo distintivo, como lo

es el nombre comercial.

F.- Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agoste de

1903,

Sin duda, la ley de 1903 fué el primer Ordenamiento -
legal en materia de propiedad industrial que reglamentd al nom-—
bre comercial a través de su capitulo VI, artfculos 73 a 78 y -

84.

Para ésta ley, el dueilo de un nombre comercial tiene -
el derecho exclusivo de usarlo sin necesidad de registro ni de -
ningfin otre requisito; y para ejercitar este derccho tendri en-
contra de quien se lo usurpe o se lo imite accidn civil para ha-
cor cesar la usurpacidn o imitacidn y exigir dafios y perjuicios,

y accidn penal, para que Se castigue al culpable (art.73).

Todo comerciante, ya sea nacional o extranjero, tiene
derecho para que se publique su nombre comercial en la Gaceta -
Qficial de Patentes y Marcas con el fin de obtener la prerroga=-

tiva que establece el artfculo 77. Para conservatr &sta prerroga-
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tiva se necesita.renovar la publicacién cada diez afios ( art.74).

En su articulo %5 y 76 establece las penas en que in-
curriri el que de cualquier manera use un nombre comercial que
no le pertenece o el que lo imite de tal manera que pueda prody
cir confusidn, asi como el que indebidamente usado se hace figu
rar acompafiado a una marca y formando parte de ella, siempre --

que el usp de la marca constituya un delito conforme a &sa ley,

Para que se puedan imponer las penas que establece el
art.?75, es requisito indispenssble que el actor pruebe que hubo
dolo por parte del reo. Esto no obstante, el comerciante que ha
ya hecho publicar su nombre comercial en la Gaceta Oficial de Pa
tentes y Marcas de acuerdo con lo que previenc el articulo 74, =
estarfi exento de tal requisiteo ¥y la presuncién legal serd de que

el reo obré con dolo (art.77).

La accién penal y la de dailos y perjuicios a que se -
refiere el artfculo 73, coerresponde igualmentc a um tercero quec
haya sufrido perjuicios con motivo de la usurpacién o imitacidn

de un nombre comercial (arc.78).

De acuerdo al articulo B4, lo dispuesto en los caplitu~
los III, IV y V es aplicable cno lo conducente a los nombres y -

avisos comerciales.

La ley de 1903, no d& una definicién de lo que es el
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nombre comercial, la competencia de proteccién que lo rige, ni
la presuncién de buena f& para su publicacién, entre otros as-
pectos; sin embatge para ser el primer intento de reglamenta-
cién al respecto, resulta contener elementos suficlentemente -

distintivos que le dan validéz.
Por lo que respecta a su Keglamento de 24 de septiem=-
bre de 1903, éste solo dedida el articulo 20 a la figura jurfdi

ca en cuestidn.

G.~ Ley de Marcas y de Avisos y Nembres Comerciales de 26 de ju-

aio de 1928,

Existen importantes innovaciones en &sta ley con res-
pecto a la derogada del 25 de agosto de 1903. Se adopta el mode
de adquirir el derecho sobre el nombre comercial y se reconoce
el uso del nombre como fuente de derechos sobre el mismo {(artg,

49 y 50 ),

Por primera vez se habla de la imitacidén por infrac -
CiﬁEPﬂrﬂ la imposici6én de penas, exigir civilmente dafios y per-
juicios y hacer que cese la usurpacién (art.46 ). La presuncién
de buena f& del uso anterior del nombre comercial, aparece plas-

mado en el artfculo 48,

Para poder llevar a cabo la publicacién de un nombre

comercial se establecid el examen previo a la solicitud relati-
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va, tanto por lo que respecta a la forma admini

se (art.S50),

Se dispuso que con la puinc;diéﬁ de u; n;ﬁbré'cumef-
cial, se procederd, en lo que sea aplicable y no esté regido’ -
por precepto especial, conforme a lo dispuesto en los articulos
13 al 2! relativos a las marcas; mlsmos que cstablecleron el -
exfimen administrativo y de novedad como requisito previo al ~
registro de una marca, asfcomo el procedimiento de oposicién de
los terceros que se consideren afectados y ¢l sometimiento a la
resolucidén de una Junta Arbitral, para decidir acerca de la se~
mejanza entre la marca presentada a registro y las seiialadas co

mo anterioridades (art.,51).

La vigencia de la publicacién de un nombre comercial
se considerd de 10 afios, renovable indefinidamente por periédos
de la misma duracién, dentro del segundo semestre del Gltimo =~

afo de cada periddo (art.52)

La extincibn del nombre comercial se daba cuando éste
no era renovado en los términes establecidos por el articulo 52
o cuando no existiera algGn convenio en el traspaso de un csta-
blecimienco comercial con derecho al uso del nombre comercial -

que lo distinga y que comprenda el traspaso del derecho al uso
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exclusivo del nombre como marca, si.asi estuviere registrado.

(art,53),

El derecho al uso exclusivo del nombre comercial, no
se extinguird con el establecimiento industrial o casa de comer
cio que lo lleve (art.54) .Se establecié que serfa mplicable en
io conducente, a los nombres comerciales, lo dispuesto en los -
capitules VIII, X y XI relativos al procedimiento para obtener
1a revocacidn de las resolucjones administrativas ante los jue-
ces de Distrito de la Ciudad de M&xico. " De este modo las re -
soluciones del Departamento de la Propiedad Industrial acerca
de negativas de registro de marcas, concesidn de diche registro,
nulided, extincién, imitacidén, falsificacién y uso ilegal, sdlo
quedarfan firmes cuando no hubieren sido recurridas dentro del
plazo de quince dfas de la fecha en que fué dada a conocer la =-
resoluci6én o por sentencia definitiva que en @ltima instancia-
vendria a pronunciar la Suprema Corte en el amparo promovido -
contra la sentencia del Tribunal de Circuito, que en apelacién
conocfa de la dictada por el Juez de Distrito " (70). Asficomo -

el procedimiento para los juicios civiles y de orden pcnal.

Se considers al nombre comercial propicdad exclusiva
de toda persona juridica ya sea productora o comerciante {art.
45) y dentro del capitule I, relativo a las marcas y su regis-

tro, se establecid que no podria negarse a nadie el derecho de

(70) Rangel Medina, David, Tratado de Derecho .Marcario. Ob cit,
péig,38
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aplicar su nombre propio a los efectos que produzca o expenda,
ya sea que constituya o no, una marca o parte de ella, con tal
que la aplique en la forma gue este acostumbrado a usarla y =~
que tenga carficteres que lo hagan distinguir de un homdnimo ya
registrade como marca; ni el de un nombre comercial cualquiera
que se haya hecho publicar en lua gaceta oficial de la Propiedad
Industrial, o de una sociedad que se haya constituido lcgalmen-—
te,con anterioridad a la fecha legal de una marca ya registrada

en que aparezca ese nombre (art.22).

Es evidente, que esta ley sobre propiedad industrial
supera en gran medida a la legislacidén anterior, aunque tampoco
nos d& una definicidn de lo que es el nombre comercial, y si -
bien es cierto que entre sus disposiciones establecid la aplica
bilidad de los capfrulos VIII, X Y XI relativos a las marcas,a
los nombres comerciales, también lo es que existen lagunas res-

pecto a su reglamentacidn,

Por otra parte, tenemos que en el capitulo VII de la
falsificacidn, imitacién o uso ilepal de las marcas,nombres o -
avisos comercilales, no se deja desapercibide al nombre comerci-

al (art.59 a €4},

El Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nom-
bres Comerciales de 31 de diciembre de 1928 comprende entre --
otras dispbésiciones la falsificacidn, imitactén y uso ilegal -

de las marcas, avisos y nombres comerciales (arc.70 a Y8)." En
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este reglamento estdn incorporadas numerosas disposiciones que
mAs que corresponder a un ordenamiento que tiene su razén de -
ser,su medida y justificacidn,en relacidn con un ordenamiento -
superior al cual hace referencia y estd subordinado, son pro~

pias de la ley que se pretende desarrollar "(71).

fl.~Ley de Patentes de Invencidn de 27 de julio de 1928.

A efecto de no dejar desapercibida a esta ley, se ha~
ce mencidn a la misma, Mis sin embargo, como sSu nombre lo indi-

ca {inicamentec regula la figura jurfdica de las patentes .

I.- Ley de la Propiedad Industrial de 3] de diciembre de 1942,

"Se caracteriza esta ley desde el punto de vista for-
mal, en que codifica todas las disposiciones relativas a paten-
tes de invenciones, a marcas, a avigsos comerciales, a nombres -
comerciales y a la competencia desleal. Toma en cuenta los prin
cipios de la Convencidén de Paris para la Proteccién de la Pro-
piedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisada en Bruselas

Washington y la Haya " (72).

De acuerdo ala cxposicidn de motivos de la ley de Pro-

piedad Industrial, estd indica que con la denominacidn de Propile-

(71) Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. Ob.cit
pig. 38 vy
(72 Idem,pdigs.ald y 44,
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dad Industrial se trata de distinguir una de las formas de los
derechos de autor y que sus dispogiciones protegen y defilenden
las concepciones © creaciones intelectuales de los inventores
y aln cuando en el caso de las marcas, los avisos y los nombres
comerciales, frecuentemente no son considerados como verdaderas
creaciones intelectuales,son protegidos debido @ que éstos sig-
nos tienden a defender los resultados de la actividad industrial

del productor impidiende las confusiones.

En materia de nombres ¢omerciales,se dice en la expo-
8icién de motivos, se amplian y aclaran las disposiciones relas-
tivas a la propiedad de los nombres, y o los efectos de su publji
cacién y se modifica la presuncién legal establecida en los ca-
sos de la venta o transmisién de un establecimiento en el senti-
do de que, cuando nada se exprese sobre el nombre comercial, se

trangsfiere la propiedad de éste.

La Ley de la Propicdad Industrial en su titule Quinto,
se refiere a los nombres comerciales. Fn ella, la propiledad del
nombre comercial conferida a toda persona [isica o juridica, -
productora o comerciante; y en consecuencia el derecho de uso cx
clusivo del mismo es protegida sin obligacidén de depdsito o re-

gistro, en la extensidén del campo de la clientela efectiva {art.

214).

Se establece que cuando se infringa el derecho exclusji
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vo de uso que concede el artficulo 214, por el empleo de un nam-
bre igual o semejante, en un establecimiento del mismo género,
el propletario del nombre comercial podré, obtenida la declara-
cién administrativa correspondiente, presentar querella contra
el infractor para que se le impongan ias penas que gefiala el -
capitulo II del Titulo octavo de esa ley, exligir civilmente da-

fios o perjuicios, y hacer que cese 1la usurpacidén {art,215) |

El derecho al mejor uso sobre un nombre comercial y -
au publicacibn en la Gaceta de la Propiedad Industrial en rela-
cién con la aplicacién de las penas que establece la ley quedan

comprendidas en el artfculo 216.

Se derermina cuales son las denominaciones suscepti-
bles a publicarse como nombre comercial y cuales son aquéllas -
que no pueden ser publicadas como tales (art.217). Para obtener
la publicaciédn del nombre comercial se estipulan los requisitos
de solicitud, el exfmen administrative y el de novedad (arts.218
al 221). La duracién de los efectos de la publicacién durs diez
afios, pudiéndose renovarse indefinidamente por periddos de la -
migma duracidn (art,22).La transmisidn del nombre comercial qe-
da sujeta a la venta o transmisiones del establecimiento, salvo
estipulacidén en contrario {arts 223, 224), Por lo que se refie-
re al derecho al uso exclusivo que tiene el propietario de un -
nombre comercial, éste termina cuando el nombre consista en una

denominacibén de fantasfa, dos afios después de que se haya extin
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guido el establecimiento industrial o casa de comercio que la

hubiese llevado (art.225).

La accibn penal y la de daflos y perjuicios a que se
refiere el ertfculo 215, corresponde al tercero que haya sufri-
do perjuiciocs con motivo de la usurpacibn o imitacién de un nom
bre comercial (art.226). Cabe sedalar gue on cuanto a los deli-
tos y sus penas que contempla esta ley, es menester indicar que
el tftulo VIII denominado : Responsabilidadaes Penales y Civiles
en sus capitules I y II, denominados: De los que infringan los-
derechos que otorgen las patentes, y de los que violen otras --
disposiciones relativas a la propiedad industrial, respectiva -
mente, establece el artfcule 240 al 279 los delites y sus penas

sobre propiedad industrial.

Se establece que en relacién al nombre comercial, en
lo que sea aplicable y no haya disposicién especial regirén las

reglas eatablecidas en relacién con las marcas (art.228).

En el procedimiento para dictar las declaraciones ad-
ministrativas se establecen normas para las solicitudes de fal-
sificacién, imitacidn o uso ilegal de una marca, de un aviso cgo
mercial registrados, o de un nombre comercial publicado o no -
{art.229); asicomo los requisites de procedibilidad del mismo.
Se reglamenta la notificacién de la demanda y el derecho para -

que ¢l demandade ocurra por si o por medic de apoderado debida-

mente acreditado a enterarse de los doctmentos en gue se funda
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la accién instaurada en su contra y a presentar por escrito -
las objeciones u observaciones que considere pertinentes (art.
230). Tambié&n se establece la posibilidad de que la Secretaria
de la Economfa Nacional inicie de aoficio alguna de las declara-
ciones administrativas previstas por el artfculo 229 y la forma
prevenida paras ese supuesto {art.232). E indica la forma en que
se dictard la resolucién administrativa correspondiente (art.-
233). En cuanto a la nulidad (o cesacifn de los efectos de la-
publicacidn ) o extincién del nombre comercial, al no estable-
cerse disposicidn alguna, son aplicables las disposiciones en-

materia dé marcas de acuerdo al articulo 228 de la ley.

Se puede decir, que esta ley trata de una manera mds
amplia al nombre comercial y es la primera que establece la ~
aplicabilidad de las reglas establecidas en relacién con las -
marcas, en términos gencrales a los nombres comerciales, en lo
que sean aplicables y no haya disposicidn especial, Es una ley
gque trata de definir en lo que cabe, los derechos relativos a-
la propiedad industrianl, para proteger los intereses de los ti-
tulares de €stos y los del plblico consumidor. Es un ordenamien
to legal gque para su época alcanzd grandes logros para el bien

de la industria y el comercio.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de
31 de diciembre de 1942, abroga y substituye al reglamento de -

la ley de Patentes de Invencibn,publicado en el biario Oficial
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de B de enero de 1929 y al reglamento de la ley de Marcas y de
Avisos y Nombres Comerciales, publicade en el mismo diarieo el-

31 de diciembre de 1928.

Los artfculos 85, 86 y 87 del T{tulo cuarto de éste
reglamento se refieren al nombre comercial y establecen los re-
quisitos de solicitud para obtener la publicacifn de un nombre

comercial.

J.~- Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero _de 1976.

Esta ley regula el otorgamiento de patentes de inven-
ci6én y de mejoras; de certificados de invencidn; el registro de
modelos y dibujos industriales; el registro de marcas; las deng
minaciones de origen y los avisos y nombres comerciales; asfico-
mo la represidn de la competencia desleal en relacidn con los -

derechos que dicha ley otorga (art.l) .

Las disposiciones de é&s3ta ley sonh de orden p@blico 'y
de interé&s social. Su aplicacidn corresponde al Ejecutivo Fede-
ral por conducto de la Secretaria de Industria y Comercio (art,

2).

En esta ley aparecen importantes i{nnovaciones en re-
lacién con los nombres comerciales. Su regulacidén juridica se-
encuentra en el capftulo finico del titulo séptimo de la ley.

Por primera vez se hahla que ¢l derecho a su uso exclusivo es-
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tard protegido sin necesidad de depdsito o registfﬁ, dentro de
una zona geogréifica que abarque la clientela efectiva de la em-
presa o establecimiento industrial o comercial a que se apligue
y tomando en cuenta la difusién del nombre y la posibilidad de
que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores -

(art.169).

Se establec1d que la buens f& en la adopcién y uso -~
del nombre comercial,produciria sus efectos con su publicacibn
en la Gaceta de Invenciones y Marcas y que su solicitud ante ol
la Secretarfa de Industris y Comercio podrfa ser gestionada por

quien lo estuviera usando (art.180).

Por lo que respecta a la sclicitud para la publieca -
cifn de un nombre comercial, se reglament6 el cxdmen administrg
tivo y el de novedad; encontrédndonos con la innovacifn de que =
éste filtimo tiene como finalidad la de determinar si existe al-
glin nombre comercial idéntico osemejante aplicado al mismo giro
publicado con anterioridad o una marca de servicio registrada -
idéntica o semejante que pudieran confundirse con la denomina -
cién o giro de la cmpresa o cstablecimiento ol que se aplique -
el nombre comercial (arts.181 y 1B2). Se dispuse que los nombres
comerciales que carczcan de elementos que hagan distinguir a la
empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género
y aquéllos gue contravengan en lo conducente, las disposiciones

contenidas en el articulo 91, no podrfan ser sujetos de publica
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cién para esta ley (art.183). Los efectos de su publicacién a di
ferencia de la anterior ley de 1942, son de 5 ahos, a partir de
la fecha de presentacidn de la solicitud, renovables por perid-

dos de la misma duracién (art.184).

La cesacién de los efectos de su publicacién, se daba
como consecuencia de la no renovacisn del nombre y dentro del -
Gltimo semestre de cada peribfdo (art.184), El derecho de uso -
exclusive, tombién se comprendid en la transmisidn de la cmpre-~
sa o establecimiento, salvo estipulacién en contrario, ademis -
de que éste terminarfa cuando dejara de usarse dentro de un aho
consecutivo o un aiic después de que la empresa o establecimien-
to que distingue haya desaparecido (arts,!85 y 186 ). En rele -
clifn con la concesidn del uso de un nombre comercial por actos,
convenios o contratosg, éstos para surtir sus efectos deberfan -
de ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de Trans-
ferencia de Tecnologfa, siendo aplicables, en lo conducente, -
las disposicicnes de la Ley sobre el Registro de La Transferen~
cia de Tecnologia el Uso y Explotacifn de Patentes y Marcas -

(art.188),
En cuanto no haya disposicidn especial, se¢ establecid
que el nombre comercieal se regirfa en lo que sea aplicable, por

lae reglas establecidas en relacién con las marcas (oart,187).

Esta ley establece los delites y sus penas en su titu-



- 85 -

lo décimo, denominado: Infracciones, Inspecciones, Sanciones ¥y

Recursos, en especifico en los artficulos 210 al 215 de su capi-
tulo I, denominado : EInfracciones. La competencia desleal en rg
lacién con &sta figura Juridica; sg ve reprimida por los arti -
culos 210 fraceidn IV y 211 fracecidn VII. Cabe sefialar, que en
este Ordenamiento Legal se disminuyd de forma considerable la -
tipificacién de los delitos sobre propiedad industrial, pues -
los mismos se detallan en las nueve fracciones del artfculo 211
y s8lo sc impone una pena - - comflin, la cual sefiala el artfcu-

lo 212.

En el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de
20 de febrero de 198, los nombres comerciales son materia de -
la regﬁiﬁci&n del artfculo 68 contenido en el capftulo IV, En -
é1 se establecen los requisitod para la presentnc}én de su soli
citud ante la Secretarfa de Patrimonio y Fomento Industrial.

Podemos decir que la Ley de Invenciones y Marcas y su
Reglamento, tratan de colmar una laguna en materia de nombres -
comerciales dando una solucidén a los problemas que por la falta
de disposiciones legales apropliadas se venian presentando, bus-
cando contar con un sistema normativo que respondiera a los re-

querimientos del Pals en estea materia.

Por otra parte, las reformas adoptadas por el decreto
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por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas
de 16 de enero de 1987, introducen algunas novedades en el ré -
gimen de la propiedad Industrial. Dentro de éstas, y en rela -
cidn con el tema que nos ocupa, ehcontramos que el artfculo 184
incluye una adicién en donde en casos excepcionales y cuando se
justifique, la Secretarfs de Comercio y Fomento Industrial po-
drd conceder un plazo de gracia de seis meses para presentar la
golicitud de renovacidn de los efectos de publicacigr de un nom

bre comercial.

Por lo que se refiere al nuevo Reglamento de la Ley -
de Invenciones y Marcas de 24 de agosto de 1988, reservaremos -
su estudio al capftulo tercero de é&ste tragbajo, por ser materia

de la legislacidn vigente,

Como sc puede ohservar del andlisis de la evolucidén -
legislativa sobre Propiedad Industrial, considerando la impor -
tancia que através del tiempo ha adquirido la materia, el leogis
lador de una manera sistemfitica la ha ido codificando en leyes
especiales, En cuanto al Nombre Comercial, ha scguido la corrien
te de regularlo vagamente sin darle la importancia, que desde -
nyestro muy particular punto de vista, dcberia de tener, Sin em
bargo, no lo deja desapercibido y ello, es un logro para futuras
regulaciones. No por ella, dejamos de resctarle valor a la tarea
que ha realizado el legislador; por el contrario, aplaudimos

su gran esfuerzo por crear disposiciones juridicas acordes con -
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las necesidades en materlia de propiedad industrial, y através- .
de ellas lograr el fomento y desarrollo de la actividad indus-

trial, comercial y empresarial del Pais.

4.~ BREVE ESTUDIO DEL CONVENIO DE PARIS

En el &mbito internacional existen convenios o trata-
dos bilaterales que rigen en materia de propiedad industrial.La
falta de una disposicién comlin entre los diversos pafses y la -
total inestabilidad para quicenes eran titulares de algln derecho
adquirido, trajeron como consecuencia la creacién de ¢stos con-

venios o tratados.

La Convencién de Unién de Paris de 20 de marze de -
1883 para la Proteccién de la Propiedad Industrial, cumpie con
la idea de crear una convencibn especial con reglas comiines de-
los paises unidos para la unificacién de las legislaciones en -
la materia, asficomo el incentivo de que otros estados pucdan -

adherirse al pacto comin,

El Convenio de Paris, fué revisado en Bruselas el 14 -
de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en -
la Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres ¢l 2 de junio de~

1934, en Lisboa el 3] de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 -
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de julio de 1967 y enmendado el 2 de octubre de 1979.

Antes de su adhesién al Convenio de Paris, México =
" al igual que otros paises del mundo, celebrd un gran niimero-
de tratados o convenios bilaterales séhre Amistad, Comercio y
Navegaciln con otras naciones, en los que, por lo regular se -
inclufa la cliusula de asimilacién a los nacionales o de trato
nacional sobre patentes, marcas de fSbrica y de comercio y di-
bujos y modelos industriales; asf también celebr§ dos con ca -

ricter especial " (73).

México se adhirid al Convenio de Paris el 7 de sep ~
tiembre de 1903, Forma parte de la Unién desde hace B89 ajfios que
fué cuando suscribid el texto de Bruselas y se ha adherido a -
todas y cada una de sus revisiones, incluyendo la filtima, por-

lo que su texto se encuentra actualmente en vigor.

Es importante geialar que desde el afo de 1903 y mas
todavia, con la promulgacidn de la Constitucidn Politica de los
Estados Unidos Mexicanos de 1907, el Convenio de Paris, forma -

porte integrante de nuestto derecho.
El Convenio de Paris, por ser un tratado internacio-
nal, se equipara a un mandamiento constitucional, en base al -

articulo 133 de nuestra Carta Magna, que a la letra dice :

(73) Nava Negrete, Justu: Ob, eit, péig. 205.
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ARTICULO 133: Esta Constitucién, las le
yes del Congreso de la Unidén que emanen
de ella y todos los Tratados que estén~
de acuerdo con la misma, celebrados y ~
que se celebren por el presidente de la
Repfiblica, con aprobacién del Senado, -
gerdn la Ley Suprema de toda la Nacidn.
Los jueces de cada estado se arreglarén
a dicha Constitucidn,leyes y tratados,—
a pesar de las disposiciones en contra-
rio que pueda haber en las Constitucio-
nes o leyes de los estados.

Al respecto, existen varias ejecutorias en el gentido
en que el Convenio de Parfs es derecho vigente en la RepGblica~
Mexicana, dédndole el cardcter de Ley Suprewa. Entre algunas de-

ellas tenemos por ejemplo :

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. TIENE CATEGO
RIA DE LEY SUPREMA. Como el Convenio de
Paris de 3! de octubre de 1958, para la
proteccidon de la propiedad industrial,-
fué aprobado por la CéAmera de Senadores,
y se expidid el decreto promulgatorio -
correspondiente ( Diarfio QOficial de la-
Federacién de 31 de diciembre de 1962 ),
debe estimarse que de confoermidad con -
el artfculo 133 de la Constitucidn Geng
ral de la RepGblica tiene categoria de-
Ley Suprema de la Unidn, por lo que las
autoridades compectentes estféin obligadas
a acatarlo,..

Séptima Epoca, Tercera Parte:

Yol.72, phAg.23. Denuncia de contradic -
¢idén de tésis. Varios 329/71. Tribuna -
les Colegindos Primero y Segundo en ma-
teria administrativa del Primer Circui-
to. 5 votes.

La Suprema Corte por su parte, ha establecido en con-
cordancla con lo dispuesto por el artfcule 133 Constitucicnal,

la igualdad de jerarquia entre los tratados internacionales co~
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mo las leyes emanadas del Congreso de la Unién, y al efecto -

tenemos :
N

GRE

TRATADOS
S0 DE

INTERNACIONALES Y LEYES DEL CON
LA UNION EMANADAS DE LA CONSTI=

TUCION FEDERAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL-
ES DE IGUAL JERARQUIA. El artfculo 133--
Constitucional no establece preferencia-
alguna entre las leyes del Congreso de -
la Unién que emanen de ella y los trata-
dos que estén de acuerdo con la misma, -
celebrados y que se celebren por el Pre-
sidente de la RepGblica, con la aproba -
cién del Senado, puesto que el apuntado
dispositivo legal no promulga la tesis -
de la SupremaciIa del Derecho Internacio-
nal, sobre el derecho interna, sino que-
adopta la regla de¢ gue ¢l derecho Inter-
racional es parte del Nacional, ya queo -
s8i bien reconoce la (uerze ubligatorta-—
de les tratados no dn a éstos un rango -
superior a las leyes del Congreso de la-
Unidén emanadas de esta Constitucidn,sino
que el rango que les confiere a unos y -
otros es el mismo.

Vols.151-

152, Sexta Parte,p.l196,

Primer Circuito, Tercero Administrative,
Amparo cn Revisidn 256/81, C.H.Bohering
Sahh, 9 de julio de 1981, unanimidad de

votos.

Debemos anotar, que la Constitucidn

" ¢s la norma su-

prema que regula la vida juridica de un pafsi es la ley de lnr~

ley en la cual estd contenido el ordenamiento normativo de un -

pueblo . Sobre la norma constitucional no cxiste ningln precep~-

to de mayor categorfa,

sino que es de ésta de donde parte todo-

el sistema jurfdico, es la piedra angular del mundo del derecho

de un pueblo. Ademds de ser la norma de mayor importancia jerfr-

quica, todas las demfs disposiciones legales, por generales o -

particulares que secan,

no pueden centravenir lo que en ella csté
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. establecido, pues de hacerlo asf, serdn nulas " (74).

En tal virtud, el Convenio de Paris, es un tratado-
ley y su rango geglin lo dispone el artfcule 133 de la Constitu-
¢ién, es igual al de les leyes federales. Sin embargo, nuestro
Pais, como dice Justo Nava (75), no es adcpto a que en caso de
conflicto, sea la ley internaclonal la que fije la solucidn y-
por ende la Supremacfa sobre la ley interna del Estado, nos in

clinamos dice, al efecto de una postura nacionalista.

En particular, creemos gue lo que dice el autor es =~
clerto, debido a que en la préictica nacional se aplica la Ley =
de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial que es de -
carficter federal, sobre las disposiciones del Cotvenio de Pa -

ris.

Por filtimo, distinguimos como afirma Ramella {76), -
que el Convenio de Parfs " tiene la calidad de sujeLo de dere=
cho internacional, presupone una unidén organizada, de modo que
pueda constituir una personalidad de derecho internacional go~

n

bernada por un idéntico derecho

Ahora bien, el Convenio de Par{s contiene reglas ba-

(74) Flores Gomez Gonzalez, Fernando y otro. Nociones de Derecho
Positivo Mexicano. Editorial Porréa, S.AT México, 1977. -
phag. 56

(75) Ob eit. pag.210

(76) Ob cit. pag 480.
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sicas y el mismo es considerado por Bodenhausen (77), en cua-
tro categoriss diferentes

A.~ En primer lugar, el Cotvenio contiene disposicio-
nes de derecho internacional pfiblico que regulan los derechos y
obligaciones de los Estados miembhros ; establecen los érganos -
de 1a Unibén creados por el Convenio, asf como disposiciones de-
cardcter administrativo. Ejemplos de ésta categorfa son : los -

art~fculos 6ter 3) y 4), 12 al 23 y 27, 24,26,28,29 y 30.

B,- En segundo lugar, en el Convenio figuran digposi-
ciones que exigen ¢ permiten a los Estados miembros legislar so
bre el campo de la propledad industrisl., En &sata categorfa de ~
disposiciones cabe mencionar : los artfculos 4.D.1}, 3),4) vy 5),
4.6.2), 5.A.2), 5bis2), 6bis?), 6septiesld), 10bis), 10ter,ll ¥y
25.

C.- La tercera categorfa de disposiciones del Convenio
se refiere a la legislacidn sustantiva en el campo de la Propie-
dad Industrial por lo que respecta a los derechos y obligacliones
de las partes privadas, pero finicamente en la medida en que la -
exija la ley internea de los Estados miembros quese haya de apli~
car a esas partes. En esa categorfa tenemos a los artfcules 2, -
3, 9.3,y 9.6.

D.- Fipalmente la cuarta categoria de disposiciones =~
del Convenio estd constituida por normas de derecho sustantivo
relativas a los derechos y obligaclones de las partes privadas,

normas que sin embargo, no se refieren finicameate a la aplica -



cibn de las leyes internas, puesto que su énnténidpvpuedeifbﬁ~fi’4

glr ~directamente la situacibn en cuestién}Son‘diéﬁbélqidn;s de”

este tipo: los artfculos 1, 4 bis, 4 ter;,h-ﬁuataf. ‘cqq‘e¥ce2.

cidén del pArrafo A.2), 5 bis 1}, 5 tnr),-SJgu 6 Qua{n?)

6 quinquies), & septies),7,8, 10.?), 10 bisléiif ﬁl("g‘ -

Este atutor menciona que : "aunque las normas comuncs
relativas a la proteccifin de la propiedad industrial que se dan
en el Convenio tienen gran importancia, hay que sefialar que su-
alcance es limitado y que dejan una libertad considerable a los
Estados miembros para legislar sobre cuestiones de propiedad in

dustrial de acuerdo con los interéses o sus preferencias "(78).

El Convenio de Paris para la Proteccibén de la Propie~
dad Industrial, de acuerdo a su articulo 1, pArrafo 2), estuble
ce los signos distintivos objeto de su proteccidn dentro de la-
propiedad industrial ;

ARTICULO 1, PARRAFO 2: " La proteccién -
de la Propiedad Industrial tiene por obje
to las patentes de invencidn, los modelos
de wtilidad, los dibujos o modelos indus-
triales, las marcas de fdbrica o dec comer
cio, las marcas de servicioc, el nombre co
mercial, las indicaciones de procedencia-
o denominuciones de origen, asicomo la re

presidn de la competencis desleal ".

(77) Bodenhausen, G.H. Guia para la aplicacién del Convenio de
Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial., Revi-
sado en Estocolmo en 1967,.Birpi 1969, GCinebra Suiza,pdgs.
10 a 15.

(78) Idem, p&g. 15.
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Acwimismo, su articulo 8 contiene la disposicisén rela-
tiva a la proteccibn de los nombres comerciales :
ARTICULO 8.-" El nombre comercial serd -
protegido en todes los Paises de la Unién

sin obligacién de depbsito o registro, ~

forme o no parte de una marca de f8brica-
o de comercio .

A este respecto, Bodenhausen (79) indica que: "el con
cepto de lo que es un nombre comercial varfa en los diferentes-
Pafses de la Unién. Sin embargo, se puede definir, generalmente,
como el nombre o designaciSn para identificar la empresa de una
persona natural o juridica ",

ElL convenio en sf, no establece una definicién de lo-
que es el nombre comercial, sino que bAsicamente regula su proz
teccién. "™ E1 saber si un nombre para el que se solita protec -
cién es un 'nombre comercial' o no, es una cuestidn de califica
cién que tiene que ser resuelta e¢n e}l Pafs donde se solicitd di

cha proteccidn " (80).

El articulo 8 no especifica como tienc gque concederse
la proteccibn del nombre comercial. Sin embargo, el articule 9-
habla del embargo de todo el producto que lleve ilicitamente una
marca de fdbrica o de comercio o un nombre comercial al importar
se en aquéllos Paises de la Unidn en los cuocles csta marca o nom
bre comercial tengen derccho a la proteccidén legal; y el articulo

10 ter al indicar que los paises de la Unidn se comprometen o -

(79) Ob cit, phgs 23 y 146
(80) Idem. p&g.la6.
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asegurar a los nacionales de los demis palises de la Unién los
recursos legales aproplados para reprimir eficazmente todos -

los actos previstos en los articulo 9,10 y 10 bis.

La regulacién de &sta proteccibm, corresponde en to-
do caso a los estados miembros, a través de legislaciones es-
peciales o los medios que considere apropiados. La proteccidn
debe ir en contra de actos ilegales que generen competencis -
desleal y que hagan confundir al piblico consumidor al creer
que un nombre comercial igual o semejante a otro sea del mismo
titular o tenga la misma procedencia del establecimiento comer

cial o industrial.

Bodenhausen (81), sefiala que " la proteccidn dada a
un nombre comercial extranjero, en vista del principio del tra=-
tado nacienal encarnado en el artfculo 2 del Convenio, tiene =
que ser igual a la proteccidn que se conceda o los nombres co-
merciales nacionales, Sin embargo, s8i un Pafs concede una pro -
teccidn diferente a los nombres comerciules que estdn registra-
dos en el Pals y otra a los demds nombres comerciales nacionales
no registrados, no estard obligado a conceder a los nombres co-
merciales extranjeros no registrados en el Pais de que se trate
miis proteccidn que a los nombres comerciasles nactonules, no re-
gistrados. Si, en un determinade Pais, la probabilidad de confu-
sién por parte del phablico es el criterio para la proteccidn de
un nombre comercial contra otros nombres comerciales o marcas,-
dicho Pals podrd exigir que un nombre comerclal extranjero, pa-

ra ser protegido, tenga que ser utilizado o sea conocido hasta~
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cierto punto en el Pais porque de lo confrario la probabilidad

de confusidn no existiria ",

La proteccién del nombre comercial de acuerdo al arti
culo en comento, sin obligacifn de depfisito o registro, signifi

ca que "

en el Pafs donde la proteccifn se reclama no podrid -
exigir el depésito ni el registro del nombre comerecial, ni en -
ese Pais ni en ningln otro Pails, particularmente en el Pals de

origen del nombre comercial, afin cuando el registro fuese obli-

gatorio alli " (B82).

En México se aplica de alguna manera dicha disposi -
€i6n internacional, ya que el articulo 105 de la Ley de Fomento
y Proteccidén de la Propiedad Industrial establece que el dere -
cho al uso exclusivo del nombre comercial estard protegido, sin

necesidad de registro,

La proteccidén de exclusividad estd limitada por una
disposicidn de car&cter territorial y de publicidad, dentro de
una zona geogréifica o toda la Repiblica. Esto deriva de la di-
fusién masiva y constante a nivel nacional que se haga del nom
bre comercial, Encontramos también, que esta proteccibdn es ex-
tensiva al nombre comercial de una emprese o cstablecimiento -

industrial o comercial o de servicios; mientras que el Convenio

Ob.cit. pag. 147.
Idem.

(81)
(82}
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de Paris nos habla de la proteccién del nombre. forme o no parte

de una marca de fibrica o de comercio.

La proteccién del nombre comercial a nivel internacig
nal sea cual sea 1o forma de su regulacién, es impartante para

la vida jurfdica de #ste signo distintivo.

Es de advertir, que el estudio pormenorizado de é&sta
figura, serf motivo de estudio en otro capitule. Por ello tra-
tamos de no abundar cn el tema en comento, peto no deje de es—
tablecerse el contenido del Convenio de Paris y la regulacidn
que en 81 se incluye, por ser una disposicién legislativa a ni
vel internacional y con repercusiones nacionales, verdaderamen

te importantes.

Asf, conforme avancemes en el anflisis del nombre, -
trataremos de hacer referencia y d¢ alguna manera corrclacionar

las disposiciones del Convenio de Paris.

La competencia desleal, que es otro factor {mportan-—
te y se encuentra regulado por los articules 2, 3, B,9, 10 bis
y 10 ter del Convenio, lo veremos al tratar las infracciones -

administrativas,
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CAPITULO ITI

" TUTELA LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL
EN LA LEGISLACION VIGENTE

El nombre, como medio para distinguir up estableci-
miento jdega un papel verdaderamente importante en la vida in-
dustrial y comercial. Por &1 quedan protcogidos los fines para
cuyo servicio se ha adoptadoe, es decir, la individualizacibn y
diferenciacién del establecimicnto del industrial o comercian-—
te de otros de su misma clase o capecie, acrecentan, conscrvan
y fomentan su propia clientcla. Es un elemento de la empresa -
de gran valor pecuniario, pues su funcién de distintividad lo-
lleva a designar un establecimiento o las productos que ahi se
fabrican o con los cuales se comercia, ElL uso por un tercero no
autorizado podria causarle graves dafos y perjuicios a su titu~
lar y en un momento determinado al fracaso o quiebra de su nego-

cio.

Desde tal aspecto, el nombre es un signo distintivo -
indispensable en la vida de todo industrial o comerciante y la-
concurrencia de la competencia desleal debe de ser reprimida en
todos los sentidos para el beneficio de la propia colectividad,

y porgué no, del Pais.

La seguridad que se pueda otorgar a los titulares de

los nombres comerciales, es indispensable en la vida cotidiana
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a fin de evitarles dados y perjuicios, y a la clientela, posi-

bles confusiones del establecimiento comercial al gque oiiginhl-l""

mente pretenda dirigirse y como consecuencia de ellb. en unb u
otro caso, un detrimento en sy patrimonio,

Con el nombre, el comerciante es capaz de distinguir
su negocio, adquirir prestigio, reconccimiento y preferencia -
sobre los demds establecimientos que se dediquen a la misma o

similar actividad, y por lo tanto merece proteccifn,

Segln Barrera Graf (83), la tutela del nombre comer-~
cial significa : "™ proteccidén de la negociacién y conservacién
de ella como unidad econdmica. Y tiende fundamentalmente a pro-
teger la empresa como unidad, evitando su extincidn y la disgre
gacién de sus elementos, y estd dirigida también a proteger al-
pliblico,sancicnande las practicas desleales de competencia, que

logran la desviacién de la clientela de una negociacién a otra",

Con gran acierto César Sepiilveda (84) , nos indica -
que'através de 1a tuteln del nombre comercial se protege la ha-
bilidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los produg
tos que fabrica o expende, los precios razonables y justos, la=-
equidad, el sistema de ventas y en fIn, esc sinnfimero de circung
tancias que caracterfzan a un negocio, en una palabra, la clien-
tela. La proteccién del nombre comercial tiende precisamente a-—

Ob. cit. piags,238 y 279.
0

83) .
B4) 0Ob, cit. pdgs.l76 y 177.



- 100 -

prevenir el desvio de clientela de un establecimiento hacia el
de un usurpador. El desvio de clientela, que constituye precisa

mente el acto por excelencia de la competencia deshonesta ",

La proteccidn que se dé al ﬁombre congstituye una ga-
rantfa para el cemerciante y su negocio, La clientela es un -
elemento que le dB validéz a su &mbito de proteccidn, ya que -
en nuestra opinién, astravés de ella puede o no tener £xito el
establecimiento industrial o comercial en donde se presten ser-
vicios o se f&briquen o vendan determinados productos, por la -
difusién que en propaganda hoga la misma a la gente que la ro -

dea, atrayendo a alejando a la gente que puede constitulr una-

nueva clientela.

En realidad, la clientela es un valor que forma par-
te del patrimonio del establecimiento industrial o comercial.Su
importancia es tan granhde que s8lo através de ella puede tener
vida una negociacidn o en su caso irse al fracaso. Es de ello

de donde se deriva su proteccidn. "

La clientela constituye en
filtima instancia el bien protegido cuando se tutela el nombre-
comercial " (85). Para toda negociscifn comercial, los clientes
presentes, constituyen el pan de cada dia, toda vez que una -

atencibén debida a los mismos trae como consecuencia que puedan

existir probables clicentes en el futuro. El desvio de esta clien

{B5) Sepilveda, Cé&sar., 0b, cit. pig., 177
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tela hacia otra negociacién por un competidor que use un nom-
bre semejante o idéntico en grado de confusién, - le puede -
ocasionar al verdadero creador del nombre de prestigio, dafos

" la tutela juridica del nombre comer-

y perjuicios. De ahf que
cial, en tanto se refiere sblo a las actividades comerciales en
competencia, tiene como limites su propia funcidn diferenciado~-
ra de establecimientos de un mismo ramo. Es decir, que de acuer
do con el principio de especialidad en materia de marcas,la pro

teccidn del nombre comercial s6lo puede ser asegurada frente a=-

sus competidores " (86).

La proteccién que regula la Ley de Fomento y Protec-
cién de la Propiedad Industrial, es bastante compleja, porque
la rodea de condiciones. Entre ellas podemos citar que su uso
exclusivo estd supeditado a una zona geogréfica o a tods la Re
plblica, atendiendo si existe o no difusidn masiva y constante
a nivel nacional; demostrar el uso efective anterior a la soli-
citud de pudlicacidn;: que el nombre no sea semejante o idéntico
en grado de confusién a otro, aplicade al misme giro o a una -
marca registrada idéntica o semejante en grado de confusidn que
ampare productos o servicios Intimaemente relacionados con el gi
ro preponderante de la empresa o establecimiento de que se tra-
te; que sen distintivo de otros de su género; y que no contra-

venga las disposiciones del artficulo 90 de la ley.

(86) Corren M, Enrique, Ob cit. pdg. 23.
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La tutela del nombre comercial, tiene como fin el -
.prn:eger a sus titulares de posihles usurpadores, estableciendo
atciones ejercitables en contra de éstos filtimos, asl come las
sanclones que se les puedan imponer para hacerlos cesar de 1la
competencia desleal que pretendan realizar. La represién de la
competencia desleal, es el medio de mayor eficacia jurfdica en
contra de terceros no autorizados que pretendan utilizar un -
nombre comercial sin el consentimiento o autorizacibén de sy ti-
tular, Por lo que la proteccién o éste signo distintivo, asf como
a cualquier otro, adquiere vital importancia al existir en una

legislacibn especializada, como lo es la Propiedad Industrial.

1.~ ESTUDIO DE LA LEGISLACION ACTUAL

Frecuentemente suclen confundirse los términos de de-
recho positivo y derecho vigente, tal confusidén es indebida, El
derecho positivo "estd constituido por el conjunto de normas ju
ridicas que realmente se observan en una &poca determinada, aflin
en ¢l caso de que hayan dejado de estar vigentes "(87). El dere-

cho vigente, por su parte "

es aquél que realmente rige en un mg
mento determinado al grupo social y que no ha sido derogado ni -
abrogado, es decir, es un derecho actual " (88). De lo que se -

afirma que no todo derecho positivo es vigente, en cambio todo -
el vigente es positive,

{87) Flores Gémez Gonzalez, Fernando y otro. Ob.cit. pag.48
(B8) ldem.
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La Propiedad Industrial como " conjunto de institutos
jurfdicos o leyes que tienden 8 garantizar la suma de derechos
deducidos de la actividad industrial o comercial de una perso-
na y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y co-
mercial " (89), forma parte de la propiedad inmaterijal y le da

vida a aqufllas leyes que rigen en esta materia.

La Ley de Fomento y Proteccifn de la Propiedad Indug
trial, forma parte de nuestro derecho positive y es la ley vi-
gente que actualmente nos rige en materia de Propledad Indus -

trial.

En la iniciativa de ley, y en particular en la expo-
sicién de motivos, se argumenta que los cambios que se estdn -
realizando en México tienen ¢l prop6sito comlin de sentar bases
firmes para fincar el desarrollo cconfmico en ¢l nueve contex-
to de la economia mundial. Asimismo, se dice que la actualiza-
ci6n del marco jurfdico er materia de los derechos de la pro -
piedad tien¢ una importancia fundamental en el perfeccionamien
to de las disposiciones normativas aplicables tanto a la cxplo
tacidn de invenciones o innovaciones tecnolégicas de productos
y procesos, como al use dec indicaciones comerciales asociadas

a la produccidn y distribucidn de bicnes y servicios.
Tomando en cuenta estos motivos y en relacidn a los
nombres comerciales, que es el tema que nos ocupa, dicha expo-

{89) Ladas,citado por Rangel Medina, David. Tratado de Derecho
Marcario. Ob. cit. pdg. 101. T
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6icifn indica que la iniciativa en el capitulo IV de su titulo
cuarto, afiade la posibilidad de que 1la publicacibn abarque to-
do el territorio nacional, a condicifn de que el usuario del =~
nombre comercial lo use y difunda de manera permanente a nivel
nacional, pues con elle se busca evitar la competencia desleal
en este campo y propiciar la reputacién comerciasl del estable-

cimiento de todas las escalas en el comercio interto,

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Indus~
trial Eué publicada en el Dierio Oficial de la Federacifn el 27
de junio de 1991 y de acuerdo a su articulec PRIMERO TRANSITORIO,

la misma entrd en vigor al dis siguiente de su publicacién,

Su articulo SEGUNDO TRANSITORIO, abroga a la Ley de =
Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976, asf como sus refor
mas y adiclones,con la salvedad de queeSta sc seguird aplicando
por lo que se refiere alos delitos cometidos durante su vigen-
cla, sin perjuiclo de lo dispuesto por el articulo 56 del C&digo
Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Comiin y pa-
ra toda la Repfiblica en materia del Fuero Federal.También, por-
éste articulo queda abrogada la Ley sobre el Control y Registro
de la Transferencia de Tecnologfa y el Uso y Explotacién de Pa-
tentes y Marcas y su Reglamento, publicados los dfas 1l de enero

de 1982 y 9 de enero de 1990, respectivamente.

El Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30
de agosto de 1988, de acuerdo al artf{culo cuarto transitorio, =

continuard en vigor, en lo que no se oponga Y en tanto el ejecy
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tivo Federal expide el Reglamento de la Ley de Fomeato y Pro~-

teccidn de la Propiedad Industrial.

A.- Ley de Fomento y Frotecciln de la Propiedad Industrial de

27 de funio de 1961.

Esta ley, encuentra su fundamento en lﬁs artfculos -
28 y 89 fraccién XV, que se refieren a las facultades de la Fe
deracidn para legislar sobre privilegios industriales de inven-
cidn y de mejoras, y asimismo tiene fundamento en el articulo-
73 fraccibn X, que faculta al Congreso Federal para legislar-

sobre comerclo.

Las disposiciones relativas a la propiedad industrial,
protegen, defienden, promieven, fomentan, propician e impulsan
los bienes y servicios en la industria y el comercio a nivel -

federal, ademés de ser de drden plblico.

Dentro de los objetivos mias importantes de esta ley,
y atendiendo al tems que nos ocupa, tememos las {racciones V -
y VI del articulo 2¢ de 1la L.F.P.P.I., La tutela legal del nom-
bre comercial tienc su fundamento en el capitule IV, Titulo -

cuarto de ésta ley.

Siguiendo tal vez los lineamientos del Convenio de-
Parfs para la Proteccién de la Propiedad TIndustrial y como lo

expresibamos en el capitulo primere de é@ste trabajo, la Ley -
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actual dentro:de sus ocho artfculos que van del 105 al 112 y -
_.que regulan la figura de los nombres comerciales no establecen

una definicién de este signo distintivo,.

No es el caso discutir el porqué nuestras legislacio-
nes .en esta materia no se han preocupédn ﬁbr definir al nombre-—
comercial, sin embargo, podemos inclinarnos a creer que el le~
gislador considerd mé&s importante establecer su proteccién, tu-—-
telando los derechos a su uso exclusivo y reprimiendo la compe-
tencia desleal, que dar una definici6n o tratar de cunéeptuull-
zarlo, Siendo asi, estamas de acuerdo con &sta hipdtesis, pero
con las salvedades que se ir4n enunciando, Trataremos pues, en
este capitulo de idenmtificarnos con la tutela que se da al nom-
bre cemcrcial sin hacer referencia a los deficienclas, que como
dijimos ol princ’ pio de este rubro, cuents la ley debido a las

condiciones que rodean al nombre para obtemer proteccidn.

De acuerdo con el artfcule 105 de la ley, el nombre
comercial de una empresa o establecimiento industrlial, comercial
o de scrviclos y el derecho a su uso exclusive estardn protegi-
dos, sin necesidad de registro. La proteccién abarcard la zona
geogrifica de la clientela efectiva de la empresa o estableci-
miento al que se aplique el nombre comercial y sc extenderd a -
toda la Repfiblica si existe difusidn masiva y constante a nivel

nacional del mismo.

El derecho de exclusividad que 1la ley reconoce, deg—
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cansa en la proteccidn que le d& sin la necesidad de un regis-
tro dentro de la zona geogr&fica que abarque la clientela efec-
tiva del establecimiento en toda la RepGblica a nivel nacional
sl existe difusifn masiva y constante. En consecuencia, a nadie
podrd negarse el derecho de proteccién de usar en su estableci-
miento denominaciones ¢ frases que identifiquen los productos
que ahl se fabriquen, vendan, almacenan, expendan o distribuyan

o los servicios que se presten al piiblico censumidor,

Quien esté usando un nombre comercial podrd solicitar
a la Secretartia de Comercio y Fomento Industrial (Direccidn =
General de Desarrollo Tecnolbgico), la publicacidén del misme en
la Gaceta de Invenciones y Marcas. Dicha publicacidn producirs
el efecto de cstablecer la presuncién de la buena fé& en la adop

cidn y uso del nombre comercial {art.106).

£l nombre, debe de tener la caracteristica de uso. Es-
to es, que para poder solicitar su publicacién, el propietario
o propietaria de la negociacibn comercial debe de estar utili -
zando su denominacién en el establecimiento y haberlo adoptado
de buena fé. Junto a este requisito que la ley :stablece se su-
man los que indica el artfculo 105. Es decir, para solicitar la
publicacién de un nombre comercial debe de existir uso efectivo,
buena fé& y que exista clientela efectiva, para delimitar la es~
fera de protececidn del nombre ya sea dentro de una 2ona geogré-
fica que abarque la clientela efectiva o en toda la Repiblica-

sl existe difusidbn masiva y constante a nivel nacional del nom-
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bre del establecimiento. La proteccién comprende en consecuen-—
cla, toda aquella porcién de territorio en donde exista clien-

tela efectiva,

Para obtener la proteccién de un nombre comercial, -
dice la ley, se debe de presentar la solicitud de publicacidn
por egecrito 8 la Secretatria acompadada de los documentos que -
acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicade a un ~
giro determinado (art.107). Condicién esencial del nombre comer
cial para que pueda publicarse es que el solicitante compruebe-
fehacientemente el uso efectivo del establecimiento caomercial y
el giro para el cual se trata de aplicar, y para ello tal publji
cacién producird el efecto de establecer la buena fé en la adop

cidén y uso del mismo (art.l06 }.

La publicacidn no puede constituir una presuncidén ab-
seluta, sino quién tenga interés en ello, deberd demostrar el -
uso efectivo del nombre antes de buscar la proteccidn legal.Es-
te uso efective lo puede comprobar através de los medics de prue
~ba que establece la ley adjettva, como lo son; testimonios, =~
facturas, notas de remisidén etc, o en su caso tambi&n se puede
comprobar através de una visita de inspeccién que realice la Sg
cretarfia en el domicilio del interesado. El uso efectivo es una
condicién primordial para conseguir la publicacién del nombre -

del establecimiento-

Una vez recibida la solicitud y satifechos los requi-



- 109 ~
sitos legales ( exdmen administrative ), se efectuard el exdmen
de fondo a fin de determinar sl existe algiin nombre comercial -
idéntico o semejante en grado de confusidn aplicado al mismo -
giro, publicado con anterioridad a una marca registrada idénti=-
ca o semejante en grade de confusidén que ampare productos o ser
vicios fntimamente relacionados con el giro preponderante de la
empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse an

terioridad procedera la publicacidn (artc.108).

Es necesario que ademids de la solicitud de publicacibn
se satisfagan los requisitos que la ley establece y que el nom-
bre elegido cuente con las caracterIsticas necesarias que lo ha
gan totalmente distintivo de otros de su mismo géanero. La empre
sa o establecimiento debe adoptar un nombre que relacionado con
su Riro sea diferente a una marca registrada semejante o 1dé&nti-
ca que ampare servicios que se le asemejen, Asi contard con dis-
tintividad y no podrd negarse su publicacifin como lo indica el -

articulo 109 de la ley.

Los nombres comerciales que contravengan las dlsposicio-
nes contenidas en el artfcule 90, tampoco serdn susceptibles de~
publicaciébn (art.109), En tales casos se observarin la moral, -
las buenas costumbres, ¢l interdés pGblico y qgue no sean contra -
rios al derecho. Las disposiciones del articulo 90 de la ley si
bien se refieren a las prohibiciones en relacifin con el regls -
tro de marcas, son aplicables a los nombres comerciales astento-

lo dispuesto por el artfculo 112 de dicho Ordenamiento Legal.



- 110 -
La vigencia de los efectos de 1a publicacibn de un -
nombre comercial ecs de 10 afios, a partir de la fecha de presen-—
tacidn de la solicitud y podrén renovarse por periddos de 1a -

migma duracién y s1 no es asf, cesarfin sus efectos (art.110).

En la transmisién de una empresa o establecimiento se
comprenderd el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, -
salvo estipulacién en contraric (art.lll).

De acuerdo con la ley vigente, "

la proteccidn del nom
bre comercial consiste en que su propietario puede impedir que -
un tercero, sin su consentimiento, hagae uso del mismo nombre co-
mercial o de uno semejante, para distinguir un establecimiento -

del miamo género, y dentro del &mbito de accién de la cliente -

la " (90).

Con la tutela del nombre comercial, se protege la vi-
de econdémica, industrial y empresarial, al tener como finalidad
e] gerantizar los derechosque la ley otorga a sus titulares, -
creando una esfera de seguridad jurfdica a nivel nacional que -
fomente el desarrollo de 1a actividad industrial y empresarial.
Con ella se circunscribe el ambito en que ticne efectividad el
egstablecimiento dentro de las actividades idénticas o gsemejan~-

tes al mismo, Sin embargo, es bastante problemética, porque los

{90) Correa M, Enrique. Ob. cit. pag. 27.
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artfculos 105 a 109 la llenan de requisitos y que en usvin'de
innfitiles repeticiones, trataremos &ste punto en el caﬁitulo-
cuarto del presente trabgjo, No obstante ello, surge 'la inquie-
tud de establecer desde qué tiempo principia la proteccidn del
nombre.

" los efec-

De acuerdo con el artfculo 110 de la ley,
tos de la publicacién de un nombre comercial duraréin 10 afios A
PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD “. Esto de-
termina el empiezo de la tutels de los derechos otorgados a los
romhres, Més si analizamos el contenide de los articulos 106 y=-
107, observamos que para Solicitar la publicacidn de un nombre,
se dehe acreditar su uso efectivo.Ello nos lleva a pensar en -
varias contradicciones de la ley: que el nombre comercial se -
haya usado con anterioridad a la solicitud de publicacidn; que
el nombre se haya adoptado de buena f& en su uso anterior a la
publicacidn; que la proteccidn del nombre surte sus cfectos a

partir de la fecha de presentacidn de la solicitud y no de la -

adopcidn y uso cfectivo.

Por nuestra parte y en concordancia con el articulo
92 fraccién II, aplicable al caso cencreto y de acuerdo al 112
de la ley, encontramos que la proteccién del nombre comercial-
empiesza a partir de la fecha en que se manda n hacer la publi-
ci6n correspodiente del pnombre en la Gaceta., Empero, el uso =
efectivo ¥y su fecha de primer uso, guarda gran importancia para

demostrar en un momento determinado la buena f& en su adopeldn,
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La tutela legal del nombre comercial se ve perfeccio=~
nada cuando el titular de los derechos exclusivos de uso, ejer-
cita las acciones legales correspondientes a £In de sancionar -
al presunte infractor, y el drgano administrativo previa subs -
tanciacifn del procedimiento contencioso-administrative corres-
pondlente, aplica las sancicnes pecuniarias o de clausura al -
usurpador del! nombre, o en su caso cuando el titular pone en =
marcha al Poder Judicial ( Procuraduria General de la RepGbli-
ca ) para el inicio de la averiguacién previa y el ejercicio =
de la accidn penal que conforme a derecho corresponda, Por tan-
to, el derecho que otorga la ley a los titulares de sus institu
clones se verd garantizado y en consecuencia su establecimienta

comercial o industrial,

B.~ Nuevo Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de

de agosto de 1988.

Este reglamento como lo habiamos indicado en paglnas-
de antecedentes, actualmente se encuentra en vigor de acuerde -
al articulo CUARTO TRANSITORIO de la Ley de Fomento y Protecci8n

de la Propiedad Industrial de 27 de junic de 1991,

El nombre comercial se encuentra regulado en los arti-
culos 103 a 102, En ellos, se establecen disposiciones de carfc-

ter administrativo come lo son los requisitos que debe llevar -
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la solicitud de su publicacibn, as{ como los documentos que acrg
diten la personalidad del solicitante y demuestren la utiliza -
cidén efectiva del nombre comercial (art., 103); determine la for
ma de practicarse el cxfmen de novedad (art. 104); las limitacig
nes de los efectos de proteccidn de los nombres comerciales (art.
105); la vigencis de los efectos de su publicacién y la forma en
que pueden extinguirse (art. 100); el Ambito de su proteccién -
¢art. 107); y la accidn procesal ejercituble para el caso de que
se presenten reclamaciones respecto del mejor derecho para usar

un npombre comercial {art.108).

Esta dispoaicidn reglamentaria tlene por objeto faci-
liter el mejor cumplimicento de la ley. Los siete articulos que-
abarcan la figura del nombre comercial reiteran de alguna manera
su &mbito de proteccidén jurfdica. La tutela del nombre, en can -
secuencia se ve més reforzada a fin de garantizar la sagacidad -
de los comerciantes y evitar el desvio de la clientela a otro -
establecimiento que tenga la misma o similar asctividad indus -

trial o comercial.

En el rubro denominado 'procedimiento de publicacifn
de un nombre comercial’asi como en el capitulo cuarto de esta-
exposicidén, trataremes de analizar mis o fondo las disposicio-
nes del Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, haciendo-
los comentarios pertinentes eh relacidn a la deficiente tutela
Juridica que cstablece Ia ley y como consecuencia de ello, las

disposiciones reglamentarias,
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2.- ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL

Uno de los miditiples objetivos de la propiedad indug
trial, es la proteccidn de los signos distintivos que utilizan-
las empresas o negocisciones comerciales o industriales para ha

cerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus competidores

La tutela juridica que recae sobre estas figuras, ga-
rantiza a su titular el derecho de uso exclusivo en la adopcidn
de alguno de £stos signos, en el ejerciclio de sus actividades-
comerciales frente a sus competidores. Por lo tanto, la protec-—
cifn que se atribuye a su titular, consiste en que finicamente -
&l podrd utilizar el signo en forma distintiva a las diligen -
cias que le son propias y nadie que no cuente con su consenti =

miento podrd utilizarlo,

Ahora bicn, el sigfo distintive para asplrar a la -~
proteccién juridica que le otorga la ley, debe contener diver -
s08 requisitos que lo hagan peculiar en relacidn con otros de -~
su misma clase o especie. La combinacién de elementos que cons-
tituyan el signo resulta de gran valor y es tutelada por su ca-
rdcter distintivo, por su capacidad de aplicarse eficientemente
a identificar a una empresa, establecimientos comercinles o in-
dustriales y a sus productos o servicios frente a sus competido
res en el campo del comercio. Para satisfacer éstos extremos, -

el signo mercantil debe de ser objeto de proteccidn. La protec-
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cifn jurfdica se limita entonces, al ambito de,actﬁaciﬁn de ia
figura jurfdica que trata de tutelar. Sus ca;ac:eiisticas lo -

deben de hacer totalmente distintivo y original.

El nombre comercial, cuenta con esos elementos que lo
hacen distinto frente a otros signos tutelados. Las caracteris-
ticas que lo rodean, crean esa esfera de proteccibn que la ley~
establece. Se puede afirmar, que el nombre comercial tiene una~-
existencia y en consecuencia que es vAlido. La validéz, por con
giguiente la entendemos como una norma de caridcter obligatorio

que contenga todos aquellos elementos que le permitan subsistir,

Hans Kelsen (91), en su teorfa sobre la validez, indi
ca que : " con el término ‘validez' deslignamos lo cxistencia es
pecifica de una norma. Cuando describimos cl sentideo, o el sig-
nificado, de un acto que instltuye una norma, decimos que, con-
el agto en cuestién, cierto comportamiento humano vs ordenado,-
mandado, prescrito, preceptuado, prohibido; o bien, admitido, =
permitido, autorizado, Cuando nosotros, como hemos propuesto =
anteriormente, recurrimos a la palabra 'debet' con un sentide -
que comprende todos esos significados, podemos expresar la va -
lidez de una norma diciendo que algo dehe ser o no; o debe ser-
hecho o no. 51 la existencia especifica de la narma e¢s designa-
da como su ‘validez' recibe la cxpresidn asi la modalidad parti-
cular en que se presenta, a diferencia de la realidad de los -

{91) Kelsen, Hans. Teorfa Pura del Derecho. Traducc. de Rober-
to J. Vernengo. Méxica, UNAM 1982, pags 23,24.
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hechos naturales ",

VEntonces. la validez es la existencia de una norma,-
es lo ordenado, mandado, prescrito, preceptuade, prohibido; o~
bien admitido, permitido o autorizado. En otras palabras, se -
entiende como el acto que redne los requisitos que ta ley exi-
ge para producir los efectos que conforme 8 la ley le son pro-
pios, segfin su naturaleza; es decir, aquéllos elementos que le¢
dan eficacia. De lo que desprendemes, que los elementos que le
dan validez a la norma protectora del nombre comercial son :

A) Empresa o establecimiento industrial o comercial
o de servicios.

B) Zona gecgrifica

C) Clientela efectiva

D) Difusién o conocimiento

E) Uso efectiveo

F) Giro o actividad comercial (distintividad)

G) Publicacidn

A) Empresa o establecimiento industrial o comercial o de ser -

vicios

Siendo la empresa o establecimiento industrial o co-
mercial o de servicios uno de los elementos que le dan validez
al contenido del texto legal de la ley en relacidn con los nom-

bres comerciales, es importante identificarlos plenamente.
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De acuerdo al Diccieonario (92), se entiende por empre
sa " la entidad integrada por el capital y el trabajo, como fag
tores de la produccién, y dedicada a actividades industriales,
mercantiles o de prestacién de servicies. Pueden ser plblicas -
privadas, multinacionales, sociedades andnimas, etc. "; y por -
establecimiento como ™ cosa fundada o establecida, colocacién o

suerte estable de una persona, lugar donde habltualmente se -

ejerce una industria o profesién ",

Perroux (93) propone la siguiente definicién : " Em-
presa es una forma de produccidn por medio de la cual, en el -
gseno de un mismo patrimonio, se convinan los precios de los -
factores de lua produccién, aportados por sujetos distintos al-
propietario de la empresa, en vista de vender una produccién -
en el mercado, un bien © un servicio, y abtener una renta mone-

taria igual a la difercncia entre dos serics de precios ",

El articulo 16 de la Ley Federal del Trabajo nos pue-
de dar una idea de lo que se entiende por empresa y estableci -
miento al sefinlar : " Para los efectos de las normas de trahajo,
se entiende por empresa la unidad econdémica de produccitn o dis-
tribucién de bienes o servicios y por establecimiento la unidad
técnica que como sucursal, agencia u otra forma semcjante, sea-
porte integrante y contribuyn a la realizacidn de los fines de

2) Diccionario Enciclopédice Ilustrado QOcedno Uno, Ob.cit.s/pag.

(9
(93) Citado por Gémez Granillo, Moisés. Teor Econdmica . Edito-
rial Esfinge,S.A. México, D.F, 1981. pag. 129,
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la empresa™ (94).

Por su parte Cervantes Ahumada (95), indica que "la
enpresa es concebida como actividad del empresario, como conjup
to de bienes patrimoniales al servicio de la actividad empresa-

rial, o como unidad de trabajo que se realiza en el seno de la-

empresa entre el empresario y sus auxiliares ",

Para Mossa (96), la empresa es una organizacién de

capital, trabajo y fuentes naturales "; para Ferrara (97), es-

" organizacién de personas y bienes pars el ejercicio de una -

actividad productiva cuyo riesgo soporta el empresario" ; para-

Ghirén (98), es " el conjunto de los que trabajan,de los cuales

el empresario, como jefe, forma parte" ; para Garriges (99) "es

un conjunto organizade de actividades industriales, de bienes -
patrimoniales y de relaciones materianles de valar econémico" ;

para Urie (100), es el "ejcrcicio profesional de una actividad-
econémica organizada con la finalidad de actuar en el mercado -
de blenes o servicios; para Escarra (101), la nocidén de empresa
se liga fundamentalmente a la nocibn de profesitn comercial; pa

ra Vivante (102), es " un organisme econémico que hajo su pro--

(94) Nueva Ley Federal del Trabajo,tematizada y sistematizada,
Editorial Trillas. México, D.F.1985, pdg. 91.

(95) Ob.cit, pdg. 507.

(96) Citado por Cervantes Ahumada, RaGl. Ob.cit. pdg. 507.

(97) Idem

(98) Idem

(99) 1denm

(100) Idem

(101) Idem

(102) ldenm
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pio riesgo, recoge y pone en actuacibn gistemiticamente los -
elementos necesarios para obtener un producto destinnqo al cam
bio "; y para Lordi (103), es " toda actividad econémica coor-
dinada,con capitales fijos y circulantes, con mano de obra y -
con trabajo intelectual, para el logro del fin de lucro qué -
ella se propane ",

Mantilla Molina (104), por su parte define a la nego-
ciacién mercantil " como el conjunto de cosas y derechos convi-

nades para obtener u ofrecer al plGblico bienes o servicios, sis

temdticamente y con propbsitos de lucro ".

Bjorn B. Vadillo (105), define a la empresa " como -
la actividad del empresaric consistente en la organizacién de -~
diversos factores de la produccidén conr el fin de producir bie-
nes o servicios paras el mercado ", y al establecimiento como -
" el asiento materinl de la empresa, lugar geogrdfico en el que
permanentemente se desenvuelven sus negocios o ¢l local en que

materialmente se realizan dichas tatecas ",

De los conceptos antes indicados, podemos decir que-
todos ellos tienen como finalidad el representar unuy unidad pro
ductora o distribuidora de bienes y servicios. A nuestro pare-

cer, afin cuando la Ley Federal del Trabajo es una disciplina -

(103) Citado por Cervantes Ahumada, Raiil. Ob.cit. pdg.507
{104} Ob cit. pég.97.
(105) Ob cic, pég.189,
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totalmente ajena a la materia que nos ocupa, da un concepto sen
cillo de lo que es una empresa y establecimiento comercial,em=-
pero para la materia que nos rige es més completo el concepto-—
expuesto por B. Vadille, por lo que nos adherimos a &l. La defi
nicidn de negociacidn comercial es acértadn tal y como lo plan~

tea Mantilla Molina.

Clertamente los vocablos empresa, establecimiento in=-
dustrial,comercial o de servicios y la negocincibn comercial =
son usados como sindnimos de la actividad de prestar al pGblico
consumidor bienes o servicios con propdsitos de lucro. Ello, -~
sin duda puede inducir a confusiones. Pero no sb8lo en la practi
¢a tenemos ese problema, sino que la misma confusibn aparece eh

los textos legales.

Tanto la empresa como la negociacién o establecimien-
to tienen como finalidad comiin : proporcionar al piiblico consu-
midor bienes o sorvicios. Pero no deben confundirse una cosa =~
con la otra, Como sefiala Mantilla Molina (106), la empresa se-—-
entiende como la orgonizacidn de los factores de la produceiéng
por negoclacidn mercantil el conjunto de cosas y derechos con -
vinados para obtener u ofrecer al pGiblico bienes o servicios, -
sistemfticamente y con propbsitos de lucro; y la expresién estg

blecimiento mercantil es mis propie para designar el local don-

(106) Ob. cit. pags. 67,97,98 y 99.
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de se desarrollan las actividades de la negociacién, la cual -
puede tener una multiplicidad de establecimientos conservando
su propia unidad. En términos generales puede decirse que la
negaociacifn es uns manifestacidn externa de la empresa; de lo
que la negaciacidn quedord diferenciada de la empresa pero tam-
bién {ntimamente ligada 2 la misma. Sin embargo, hay casos en-
que existen empresas sin negociacifn, como lo es la empresa de
espectdculos pliblico. Lo esencial de todo estc, continfia expo-
niendo Mantilla M., en eésta como en todas las cuestiones termi-
nolégicas, es determinar con rigor la acepcifn en que se va a -
emplear una palabra, y ser fiel a la determinacién formada,sin -
introducir falsas sinonimias (*) ni emplear equivocadamente el

vocablo elegido.

Refuerza este criterio B. Vadillo (107), cuando indi-

* ni empresa ni establecimiento son sindnimos, la empresa -~

cas
es el concepto més amplio ¥y el establecimiento se refiere a un

aspecto de la empresa miAs concreto y definido. Una empresa pue~
de tener uno o varios egtablecimientos o tambidén puede haber em
presas sin establecimientos. Puede haber empresas que no tienen
un lugar fijo para la realizacién de sus tareas como lo pueden-
ser los empresarios teatrales, ciertos comercisntes en joyas,-

algunos agentes de seguros y el comercio ambulante ",

(*) Circunstancia de ser sindnimos dos vocablos; figura que con-
siste en usar adrede voces sindnimas para reforzar la expre-~
s$idn de un concepto.

(107) Ob. cit. pag.189.
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Lo expueste, nos lleva & pensar que la tutela legal-
del nombre comercial de una empresa o establecimiento indus -
trial o comercial o de servicios va encaminada a proteger los
bienes y servicios proporcionados al pGblico consumidor y no
as{ a tratar de delimitar su 8mbito de competcncia. De lo que
se deriva que no se¢ podrd otorgar cl derccho a su uso exclusi-
vo a una persona fisica o moral que no cuente con una empresa,

estoblecimiento o negociacibn.

La particularizacidn de que sca industrial, comercial
o de servicios, de acuerdo a ls légica juridica, ir5 encaminada
a determinar si en el establecimiento,sca empresa o negociacién
se fabrican, elabaran, disefian,venden,comercializan,distrihuyen

o ponen en circulacién productos o se presta alglin servicio.

El nombre comercial, como ya hemos vigto tiene como-
funcién especifica la identificaci6én de lao empresa, estableci ~
miento o negociacidn de otras que rivalicen con ella y permite
que el pfiblico consumidor la distinga de todas las demds y aso-
cle a ese nombre los valores de prestigio, sericdad, éxito,ca-
pocidad, calidad de los productos que fabrica o expende o pres-
ta, los precios razonables y justos, la equidad etc. que ha con
seguido lograr en el mercado comercial, La negociacidn,empresa
0 establecimiento sea cual asea lo denominacién que se le dé&, -
constituye por excelencia uno de los elementos que le dan vali-

dez o vida al nombre comercial en el a&mbito de la propiedad -
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industrial, Sin éste elemento serfa imposible pensar en la ~
existénciu del signo distintivo en comento en la vida indus -
trial o mercantil, El nombre comercial aspira a distinguir a-
la empresa, negociacifn o establecimiento, de todas aqudllas -
otras que actdan dentro de la misma o similar actividad comer-
cial. De donde se deduce que el derecho al uso exclusivo que -
se atribuye al ticular de! nombre comercial le faculta pars im
pedir el uso de ese mismo nombre o de un nombre parecido o se-
mejante al tuttelade, siempre que quién lo emplec se dedique a

la misma o similar actividad.

B) Zona Gegpréfica

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Indus-
trial establece come uno de los requisitos de validez que debe-
necesariamente reunir un nombre comercial es el de la zona geo~
grifica, la cual surge de sus propins caracteristicas y funcio-
nes,en virtud de que el nombre comercial estd destinado a iden-
tificar a una empresas, establecimiente o negoctiacidn entre lasg
demfis de su misma especic o clase en el dmbito de la competen -

cia mercantil.

De las diversas acepciones del significado de 'zona',
el Diccionario (l108) indica que es ' la extensibn cunsiqerablv

de terreno cuyos liImites estdn determinados por razones adminis

(108) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Oceino Uno. Ob.cit.
a/pag.



- 124 -

trativas, politicas, etc "

« De lo que se puedes deducir atendien
do al tema que nos ocupa, que el nombre comercial seré protegido
en aquélla porcién de territorio cuyos limites estén determing ~

dos hasta donde se haya extendido la fama del nombre.

La proteccién del nombre comercinl cincunscribe su dm-
bite hasta la zona geogrdfica que abarque la clientela efectiva,
De ahi que este concepto va [ntimamente ligado a la clientela,-

ya que sin ella no se podria determinar su campo de proteccidn.

C) Clientela efectiva

La clientela constltuye uno de los elementos mds im -~
portantes cuando sc tutela el nombre de comercio. La Ley de Fomen
to y Proteccidn de la Propiedad Industrial, habla de que la pro -

" abarcari la zona geogridfica de la clientela =

teccidn del nombre
cfectiva de la empresa o establecimiento", Esto indica el alcance
del concepto y la repercusidn que implica en la tutela del signo -~

distintivo a comento.

Story (109), define a la clientels como " la ventaja o
beneficio adquiride por un establecimiento mas alli de sy mero -
valor de capital, de sus fondos 0 de su propiedad, como consecuen
cin del patrocinio plblico en general y el dnimo que recibe de -
los clientes hobituales y constantes por su posicidn local o su
reputacién, por su habilidad o por su eficiencia, o por su puntua

lidad, o por cualquier circunstancia accidentgl, o afin por anti-
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guas parcialidades o prejuicios™.

Por su parte Barrera Graf. (110), nos dice que " por
ctlientela efectiva de una negociacién mercantil, debemos enten-
der toda la que acude o pueda acudir a ella para la satisfaccién
de sus necesidades, c¢on las mercancias producidos o vendidas,o con
los servicios prestados, sin que el flujo relativeo de los clientes
se vea impedido por otra empresa que, 8l usar un nombre igual o -

semejante, provoque la confusidén del pi@blico”.

Septlveda (111) indica que la clientela " es a la vez 1la
comprobacidn de qu la empresa ha alcanzado un clierto grado de exi-
to, como la posibilidad de continuar obteniéndola, De suerte que
quidn compra un negocio en marcha elimina elementos de riesge a la
par que prescinde de invergiones de promocidén y anuncie, junto con
la certeza que adquiere de gue en ¢ircunstancias notmales la nego-

ciacidn producirid un determinado rendimiento".

De todo lo anterior, entendemos por clientela efectiva
el conjunto de personas o consumidores que acuden a un estableci-
miento comercial en preferencia de otro de su misma especie o cla
se para satisfacer sus nccesidades de mercancias o servicios. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que la integracidén de la cliente
la exige inversiones de trabajo y capital, de tal manera que el-
(109} Citado por Sepfilveda, César., Ob,cit.pAg.l77.

(110) Ob.cit. pag 178.
(111) 0b. cit.pdg.177
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esfuerzo del comerciante por atraerla merece proteccién contrg

actos desleales que tienden a afectarla.

Desde el punto de vista externo, el nombre comerclal
sirve para " atraer a la clientela a la empresa o establecimien
to comercial de que se trata porque sSinteotiza con el todo lo -
que representa la organizacién de los bienes de la hacienda, su
coordinacidn adecuada y 1a adaptaciSn de los mismos a la finalidad
de la empresa. Bajo el nombre comercial se comprenderd la buena
organizacibn, el conocimiento de los hdbitos y gustos del pibli-
c¢o, las listas de nombres y direcciones de los consumidores, el
buen servicio del personal, la ubicacidn dec la fdbrica o del es
tablecimiento, etc., que son los factores que integran esa pecy
liar aptitud para producir utilidades que constituye el aviec o
aviamiente de una empresa. Esos mismos factores son los que de-
terminan l!a formacidén y mantenimiento de una clientela, que se-
rd tanto mayor cuanto mejor aviada este la empresa o cl estable
cimiento. La clientela es la manifestacién exterior de esa cali

dad de la empresa denominada aviamiento " (112).

Es por la clientela que un establecimiento comercial
o industrial puede o no alcanzar el &xito esperado, debido a -
que la misma acude a la empresa, negociacién o establecimiento

para la satisfaccidn de sus necesidades econdmicas impulsada -

(112) vadilio, Bjorn. Ob.cit. pédgs 187,188,
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por los signos distintives que la negociacién utiliza, es decir,
acude a la empresa comoe unidad econdmica de produccidn de bienes
o servicics identificéndola através de su nombre comercial y dig
tingue los productos o servicios que en esa empresa sc prestan -
o ponen a su disposicién, através de la marca, y dependiendo del
buen o mal servicio de la negociacién, difunde en propaganda el-
trato recibide, atrayendo a alejando como consecuencia a futuros
clientes o clientes potenciales. Es por esto que la cliencela -

delimita, 21 Ambito de proteccidén del nombre comercial y el &xi-
to o fracazo del megocio, y también por lo que se le congidera -
etro de los elementos de validez del nombre comercial.

" A la clientela se le protegerd prohibiendo la utili-
zacién por terceros no autorizados de la propiedad inmaterial de
la empresa lo cual podria resultar en un desvio de la clientela
hacia los productos del comerciante que utiliza sin derechae mar-
cas propiedad de su competidor o un wombre comercial igual o se-
mejante con la intenciGn de provocar error en la cleccidén del -
consumidor hacia los productos o servicies que pretende obtener
apoyado cn sus preferencias por los productos o servicios que -
jdentifica como de determinada marca o de detcrminado origen o
procedencia, Esta procedencia de la clientela tienc su cxpresidn
en la disposicién legal que concede al empresario el derecho al
uso exclusivo del nombre comercial en la extensién del campo de

1a clientela efectiva " (113).

(113) Vadille,Bjorn. Ob.cit,pédg. 188
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D) Difusidén o conocimiento

Como ya habfamos indicado, el &dmbite de proteccidn -
del nombre comercial se circunscribe a la clientela efectiva -
que abarque una zona geografica. Sin embargo, la ley de ia ma=
teria establece on su articule 105, que dicha proteccidn se ex
tenderd a toda la Repfiblica "si existe difusién masiva y cons-
tante a nivel nacional del mismo “. Por ello, la difusién o co-
nocimiento, es otro de los clementos que validan la tutela juri-
dica del nombre comercial y es preciso identificarlo.

" ¢l esfuerzo del empresario

Por difusidn se entiende
para propagar ¢ hacer publicidad a su empresa o establecimiento
bajo el nombre comercial de que se trate ello con la intencidn-

licita de atraer clientes " (114).

Los elementos con que cuenta el empresario o negocian
te para realizar la difusidn de su establecimiento, pueden ser
todos aquellos medios de publicidad-radio, televisidn, peri&di-
cos, revistas, etc. - que Se cncuentren a su alcance para hacer
del conocimiento del piblico consumidor que existe un estable -
cimiento determinado caracterizado por un nombre comercial. Ello,
delimita los campos de la influencia mercantil cubiertos por el
nombre comercial. Sus efectos, distinguirdan a la empresa o esta-

blecimiento de que se trata de otras de su género, tomando en -

{114) Vadillo, Bjorn. Ob. cit. p&g.194.
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cuenta la difusién eiiatente en el campo de la clientela efec—
tiva, y en consecuencia en una zona geogriifica Qetefmihéﬁnfo:gﬁ
toda la Repfiblica, si dicha difusién es masiva y"coﬁétaﬁte‘; i’

vel nacional.

E} Uso efectivo

" El nombre comercial es un signo distintivo'y como -
tal es un signo material que debe aplicarse en alguna forma so~
bre los bienes que identifica y distingue. En el caso de marca,
el signo material aparece sobre les productos o scobre sus enva-
ses y en el supuesto de ser imposible esta impresién fisica in-
mediata, sobre los productos se hard en alg(n medio que permita
establecer la relacifn entre los bienes y el signo que log dis-
tingue, Tratdndose de scervicios esta aituacidn se¢ presenta igual
mente y la marca que representa a tales bienes inmateriales se-
fija en los lugares en donde el servicio se presta o en la docu-
mentacién relacionada con la prestacidn de tales servicios, por
ejemplo en la papelerfa, folletos, publicidad del proveedor de
servicios. Respecto de unp empresa,si existe un lugar en el que
se lleva a cobo la actividad de ésta, el nombre comercial esta-
réd actualmente impreso al inmueble mediante anuncios,letreros u
otro medio de reproducir el citado nombre comercial. En el caso
de los establecimientos de los comerciantes que por definicidén-
se consideran el local en que materialmente se recaliza dicha --

tarea,el nombre comercial debe aparecer sobre el inmueble en la
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forma normalmente ntilizada para esos propdsitas "(115).

A través de ese uso, toda persona sca fisica o wmoral,
puede solicitar la publicacidn de un nombre comercial, Es el -
uso el que confiere derechos, pero también atravia de €1 se pug
de negar la publicacién del nombre comercial, debido a la condi~
cibén que sobre el mismo &1 artfculo 107 de la ley vigecnte esta-
blece para su publicacifén. La proteccidn del nombre comercial -
y el derecho al uso exclusivo del mismo suhsistir§ en tanto &s-—
te se use en relacidén con la empresa o establecimiento al cual-

identifique y distinga.

Laley de Invenciones y Morcas de 1976, indicaba qué -
deberia de entenderse por uso , en los términos siguientes § -
Artfculo 118 : " Para efectos de &sta ley se entenderd por uso
efectivo de la marca, la fabricacién, puests en venta, O comer-—
cializacién del producto o servicio que protega, en volimencs~
y condiciones que correspondan a una efectiva explotacidn comer
cial en territorio nacional. La Secretaria de Comercio Y Fomen-
to Industrial podrd requerir al interesado la informacidén o do-
cumentos que considere necesarios para cercierarse de la efecti

va explotacidén .

La publicidod como medio eficaz y suficiente para com—

probar el uso del nombre comerciel,es necesaria antes de solici-

{115) Vadillo, Bjorn. Ob. cit. pégs.l189,190.
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tar la publicacién del nombre, pues su introduccidn para prestar
gervicios o poner en circulacidn articulos en el mercado se ha-
ce determinante para obtener su protececidn. La ley ho deja du--
das en relacién sl criterio de la comercializaclén cfectiva, del
articulo o servicio, empero para que esa comercializacidén se ha-
ga realidad debe de existir un establecimiento, empresa o nego-
ciaci6én en donde se pongan a disposicidn del pblico counsumidor

los hienes o servicios.

El Reglamento de la ley citada, en cuanto a la compro
bacién de uso de la marca scfiala lo siguiente : Artfculo 83 :
" Para comprobar el uso efective de utta matca el interesado de-
berd proporcionar a la Secretarfa, bajo protesta de decir ver -
dad, los datos e informacién que &sta requiera. La Secretarfa -
en cualquier tiempo podrd hacer las inspecciones que juzgue cop
venientes para comprobar el uso efectivo de la marca de que se-
trate. Al resolver sobre la utilizacibén y ecfectiva explotacién-
de las marcas, la Secretarfa tendri en cuenta la naturaleza de
los productos o de los servicios, la temporalidad o periodicidad
de su demanda, asl como luas caracteristicas del mercado respecto

de tales productos o servicies ".

El uso efectivo se encuentra revestido de la exigen -
cia en torno a la comercializacién mediante la introduccidn de
los productos o servicios en el mercado,y a consccuencia de -

ello, el establecimiento, empresa o negociacidn, através de la-
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cual se ponen a disposicidn del pGblico consumidor eses produg
tos o servclos. Las copias de facturas, testimonios notariales
o cualquier otro documento idéneo o medio que pueda ser objeto
de prueba de acuerdo a la 18y adjetiva civil en materia federal
aplicada supletoriamente a la ley que nos rige, serfan juridicg
mente suficientes para comprobar el use efectivo del nombre co-
mercial y solicitar su publicacién en la Gaceta de Invenciones-

y Marcas,

La ley de Fomento y Proteccifn de la Propiedad Indus-
trial, dispone :

ARTICULO 107.°" La solicitud de publica-
cién de un nombre comercial se presenta-
ré por escrito a la Seccretaria acompaiia-
da de los documentos que acrediten el -
uso efectivo del nombre comercial aplica
do a un giro determinado .

A este respecto, deducimos que para solicitar la pu -
blicacién del nombre sc presentard una solicitud acompafada de-
los documentos que acrediten su uso efectivo. Entonces, cual -
quier medio de prueba serfa id6neo pars demostrar esa utiliza -
cién efectiva. Sin embsrgo, el criterio sustentado por el Ter -
cer Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Cir-
cuito, nos ponec a la vigta lo absurdo del contenido del precep-
to citado, en los términos siguientes :

FACTURAS, NO CONSTITUYEN EN SI MISMA PRUE
BA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL USO DE -
UNA MARCA.- Tomando en cuenta que las fagc
turngs constituyen un documento privado -
que solo hace prueba contra su autor pero
no e#t contra de terceros,ya qgue son elabo

radas unilateralmente precisamente por =
aquél, no constituyen prueba suficiente -
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para demostrar cl uso de la marca, lo -
que sc¢ corrabora si ademis se toma cn -
cuenta que los hechos que sc¢ asienten en-
los documentos privados, salvo que estén-
corraborados por medio de otros clementos
de prueba no adquieren certeza sino en =
aquél momento en que hen sido presentados
a un registro pGblico o ante un f{unciona-
rio en razbn de su oficiv, o a partir de-
la muerte de cualquiera de sus firmantes,
segflin se desprende de la tésis jurispru -
dencial nGmero 182, sustentada por la Ter
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacifn, visible en la pdgina 545 -
del apéndice de 1917 a 1975,

Amparo ep revisién 116/80.- Marlenc Mendo
za de Oiss.- 4 de febrero de 1981.
Unanimidad de votos.- Ponente : Sergio Hu

go Chapital CGutierrez.- Secrctario: Enri-
que Ramdn Garcfa Velazco.

Ahora bicn, retomando la idea inicial, el uso efecti-
vo de un nombre comercial debe entenderse como el modo origina-
rio y propio de adquirir el derecho sobre este signo distintivo,
de tal modo que su publicaci6n no sea otra cosa que una formali

dad para obtener su tutela juridica.

F) Giro o sctividad comercial

La funcién distintiva del nombre no necesita serlo -
frente a todas aquéllas empresas que comparecen en el mercado
desarrollando cualquier clase de actividad de ofrecimiento de
bienes o servicios, sino Gnica y exclusivamente entre aquéllas
que exista competencia; lay que se dedican a un tipo de activi-
dad idéntica o semejante a la designada. De ahi que la determi-

nacién del giro o actividad que ejerce la cempresa distinguida -
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con un nombre comercial, dentro del campo mercantil, revista.-
una importancia fundamental en el ré&gimen de proteccién del -
nembre comercial, en cunhto que su tutela jurfdica se circuns-

cribe al &mbito de las actividades idénticas o semejantes.

El nombre comercial entonces, tiene como finalidad -
distinguir a la empresa de todas agqufllas que actfian en el mis-~
mo sector mercantil con una actividad determinada, De lo que se
deduce que el derecho al uso exclusivo que se atribuye al titu-
lar del nombre comercial le faculta para impedir cl uso de ese
mismo nhombre, o de un nombre parecido o semejante al tutelado,
a otra cmpresa, establecimiento o negociacifin que se dedique al
mismo tipo de actividad o actividades que puedan resultar seme-—

jantes.

El ejercicio del comercio o5 un claro ejemplo de esta
situncibn, Esta mctividad tiene como presupuesto necesario la -
libre concurrencia entendida " como el fen&meno eccondmico den~
tro del cual todo individuo puede dedicarse a la misma actividad
a la que estéin ejerciendo algunas personas, en los términos dé—
los artfculos 4% y 5% Constitucionales "™ (116). En el sistema -
econfmico de mercado la concurrencia implica la competencia en-—
tre los concurrentes. Consccuentemente el ejercicio del libre -
comercio debe realizarse en forma licita, esto ¢s, mediante con-

ductos que ho contrarien las leyes de orden pibiico y las buenas

(116) Flores Camacho, Carlos. " Nombre Comercial ", Revista Mexi-
cana de la Propiedad Industrial y Artistica. Afo . W,
27-28, encro-diciembre de 1976. México, D.F. pég 289.




costumbres.

Asf pues, debe el nombre comercial através de su tute-
la impedir todo acto de imitaci&n que afecte las actividades de
la empresa, asi como la usurpacién del nombre que proteja la rea-

lizacibn de esas actividades.

La tutela del nombre comercial se encuentra condicio-
nada a8 la actividad que desarrolls la empresa, establecimiento
o negociacidn, de lo que se deriva que la actividad o giro de =
@stas figuras se¢a otro de los clementos esenciales que validan

al signo distintivo a estudio.

G) Publicacidn

La proteccién al nombre comercial que se le confiere
en los términos de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propie-
dad Industrial mno requiere para su eficacia de depbésito o regis
tro, sino que sc adquiere por su publicacidén en la Gaceta de In-
venciones y Marcas, con el ehjeto de establecer mediante dicha
publicacidén ante los interesodos el hecho de que el nombre co -~

mercial fué adoptado y se usa de buena fé&.

La publicacién del nombre comercial en la Gaceta de -
Invenciones y Marcas no es ni debe considerarse como un registro
conptitytivo de derechos, sino como un medio de publicidad para

establecer entre posibles controversias la buena f& en el uso y
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adopc;éﬁ de dicho nombre.

El nombre comercial para que pueda publicarse debe-
de tener las caracteristicas necesarias que permitan distinguir
el establecimiento de los demds de su mismo género o especie.
Su formacibén no estf sujeta a reglas determinadas, es decir, -
en el momento de su adopcidn se puede formar con el nombre pro=-
pic del comerciante, la raz6n o denominaciédn de la empresa, o -
ser de fantasfa. Por otra parte ¢l signo elegido no debersd con-
traponersce a8 las disposiciones contenidas en el articule 90 de-
la ley. Es nccesario ademis que con la solicitud de publicacidn
se indique la fecha desde la cual empezé a usarse el nombre, -
siendo requisito indispensable el que se compruebe el uso efec-
tivo del nombre que se trats de publicar, También se realiza un
exfimen de fondo o novedad para determinar sl existe alguna ante-
rioridad aponible al nombre, idénticoc o semejante aplicado al -
mismo giro o nctividad del solicitante de la publicacifa que pu-
diere confundirse con la denominacidn del! nombre de la empresa -

o establecimiento que la pretenda publicar.

Evidentemente que si no existe otro nombre comercial~
para aplicarse al mismo género, podrd publicarse el nombre co -
mercial solicitado y dicha publicacidén producird el efecto de -
establecer la presuncidén de la buena & en la adopcidn y uso del

mismo.

La proteccidn del nombre comercial y el derecho a su-
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uso exclusivo se obtiene en Gltima instancip através de su publi
cacién, que a* nuestro pafecer es ¢l Glcimo derlus }eﬁuisttns )

elementos que le dan vida,

Haciendo una breve relacién de lo indicado podrfs en -
tenderse que la ley exige para producir los efectos que le son -
propios,que el nombre comercisl cuente con aquélles clementos =
que le dan eficacta, es decir, que la tutela juridica que recaec
sobre el nombre debe de tener esos requisitos que leg dan vali -
dez y que hacen posible que un establecimicnto comercial cuwente
con la proteccién que la ley confiere. En consecuencia, el nom-

bre comerctial de una empresa o establecimiente industrial, co -

mercinl o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estardan

protegidos, sin necesidad de registro, dentro de la zona_geogri-

fica que abarque la clientela efectiva de la empresn o estable -

cimiento al que se aplique el nombre comercial, cuyo giro o acti-
vidad sea diferente s otro de su misma clase o especie, y se ex-
tenderd a toda la Repfiblica si existe difusidn moasiva y constan-
te a nivel nacional del mismo, siempre y cuando para su publica-

cibn se acredite su uso efectivo a fin de establecer la presum -

cién de buena f& en su adopcidn y uso.

3.- EFECTOS DE LA PUBLICACION DEL NOMHRE COMERCIAL

Los nombres comerciales, como lo hemos venido indican-
do, son términos o designaciones que sirven para identificar y

distinguir a8 una empresa y sus actividades industriales o comer-



- 138 -
ciales de las de otras empresas. El nombre comercial identifica
la totalidad de los biencs o servicios de la empresa, sin refe~
rirse necesariamente cuande les lanza al mercado y simboliza la
reputacidén y el prestigio de la empresa en cuestién, Asi pues,
es un elemento importante del active de la empresa y una fuente
itil de informacién para los consumidores. Por tanto, es de in-
terés tanto de las empresas como de los consumidores que se otor
gue proteccién a los nombres comerclales y se adopten medidas -
nccesurius para impedir su empleo de manera susceptible de tn--

ducir a error o confusién.

Los efectos de la publicacibn de los nombres comercia-
les, tienen como finalidad esencial esa proteccidn juridica cen
sistente en la prohibicién del empleo simultéineo por otra empre-
sa de un nombre comercial idéntico o semejante susceptible de -
producir confusién, estableciendo para tales ecfectos la presun =
eién de la buena f& en su adopcidn y uso, De lo que desprendemos
entonces, que dos son los factores que se derivan de sus efec -
tos ¢ .

a) Un efecto principal consistente en hacer del cono-
cimiento de terceros que existe un nombre, para establecer la -

presuncisn de bucena f& en su adopcién y uso ; y

b) Un efecto secundario, pero de gran importancia, cu-
yo fin es el de impedir que exista una publicacidn posterior de

un nombre igual o semejante, aplicado a un establecimiento del-
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mismo g&neroc o de un génere similar, que puédﬂ'chusar'dnﬁok Yy

perjuicios al ndqhirente ini:ial;

Este criterio se deriva del articulo 106 de la Ley -

al indicar que la publicacidn del nombre comercial produci-

ri el efecto de establecer la presuncidn de 1la buena f& en lo-
adopcién y uso del nombre comerctal ™ , y de alguna manera en—
los artficulos 105, 108 y 109 de dicho Ordenamiento Legal al ha-

blar del &wmbito de proteccidn del nombre comercial.,

Respecto a los efectos de la publicacidn, la Suprema
Corte ha sustentado lo siguiente :

PROPIEDAD INDUSTRIAL. NOMBRE COMERCIAL,-

EFECTOS DE SU REGISTRO.- El régimen legal
relativo a 1la propledad de los nombres co
merciales difiere de otras propledades in
dustriales, como las patentes, las marcas
y los avisos comerciales, entre otras co-
s48 porque mientras cstas Gltimas propie-
dades se registran, los nombres comercia-
les sclamente se publican, con la conse -
cuencia fundawental de qgue 1a publicacidn
tiene efectos y otorga derechos noteria -
mente mis restringidoy que el registro. -
Los finicos efectos que la ley otorga a -~
la publicacidn del nombre <omercinl, cons
tan en el articulo 216 de la Ley de la --
Propiedad Industrial. La lectura de dicho
precepto revela yue el dnico efecto de la
publicacifn consiste en crear la presun -
cién legal de quien imita el nombre comer
cial publicado, obra con dolo., Para este-
efecto, y solamente para &1, debe llevar-
se a cabo la publicacidén del nombre, pre-
via la comprobacién de uso. Asi pues, no-
es exacta la deduccién que pretende sa -
carse en ¢l gentido de que ecsta prucha -
del uso puede tener efectos fuera de la -
finalidad que estrictamente sefiala aquel-
precepto, menes aln que esos efactoas se -
produzcan en perjuicio de tercero, contra
lo que expresamente se asienta en ¢l mis-
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mo, Aparte de esa limitacién literal, -
ella se justifica constitucionalmente, -
puesto que el tercero carecio de oportuni
dad para conocer y objetar las pruebas rg
lativas al uso que para obtener la publi=
cacidn del nombre hubiere aducido ante la
autoridad administrativa el solicitante =
de la publicacién. En tales condiciones,
cualquiera tercero que se considere con -
mejor derecho puede impugnar el uso exclu
givo del nombre comercial, a pesar de su-—
publicacidn, segin la parte final del re-
petido dispositive legal, o que quierc de
cir que la prueba del uso, rendida previa
mente & la publicacién del nombre, no in-
troduce frente a tercerogninguna ventaja-
en favor de quien obtuvo la publicacién -
salvo la ya limitativamente secihalada en -
relacién con la presuncién de dolo. En =
cuanto al argumento relativo a que debid
solicitarse la nulidad de la publicacién-
del nombre comercial,a fin de privar de -
efectos a esa publicacién, dentro del pro
cedimiento administrativo que motivé el -
presente amparo, debe decirse, como consg
cuencia que lo que acaba de cxponerse,que
por carecer de todo efecto dicha publica
cidén dentro del procedimiento administra-
tivo de imftacifn de nombre comercial se-
rifa superfluo pedir su nulidad, ademds -
de que en el artfculo 229, inciso a) de ~
la Ley de la Propiedad Industrial, si -
bien se habla de solicitud de nulidad de~-
patentes, de marcas o de avisos comercia-
les registrados, no se incluye en dicha =~
posibilidad legal de anulacidn el acto de
la publicacidn de un nombre comercial que
como queds dicho al principio, difiere de
las otras propiedades industriales en la-
relative a que es publicacibn y no regig-
tro.

Amparo en Revisién 5487/1955. Dana México,
S.A.octubre 2 de¢ 1957. Unanimidad de 5 vo-

tos. Ponente el Seior Ministro Tena Ramf -
rez. 2% SALA.- Inferme 1957, p&g.50.

La tesis transcrita se¢ basa con la Ley de la Propiedad

Industrial, sin embargo, de su contenido desprendemos que efec—
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tivamente los efectos de la publicacidn de un nombre comercial-

son " notoriamente mfis restringidos que el registro ", ademis -
que de alguna manera establece lo que nuestra legislacién actual
denomina buena f& y que esa ley a contrario se¢nsu revelaba que =
el Gnico efecto de la publicacidn consistia en crear la presuncidn
legal de quién imita el nombre comercial publicado, obraba comn -

dolo.

El principal motivo pars proteger a los nombres comer-
ciales 8 través de su publicacién, tiene por objcto identificar
a una empresa y sus actividades de las otras y por lo tanto si -
gse le atribuye ese efecto ge podrd impedir la competencla des =
leal, El efecto de la publicacién de un nombre comercial tiene -
una vigencia de 10 afics y puede ser renovado por periédos de =~

la misma duraciéa.

Una vez que se realice la publicacién del nombre comer
cial en la Gacets respectiva, su titular tendrid el derccho a su-
usco exclusivo y en consecuencin serf sujeto de derechos y obli -
gaciones. Entre los derechos que le confiere la ley, encontrames:

a) El derecho a su uso exclusivo (art. 103)

b) Lo facultad de transmitirlo junto con la empresa o
establecimiento o sin él (arct.l11).

¢} El poder ejercitar las acciones que la ley estable-
ce, a fin de evitar que un tercero sin su consentimiento o auto-—
rizacidn utilice su nombre comercial para distinguir una empre-
sa o establecimiento industrial, comercial o de servicios del -

mismo giro o actividad (arts-213 frace VI y 215 )}
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d) El solicitar la declaracifin administrativa de nuli-
dad de un nombre comercial que sea idé&ntico o semejante en gra -
do de confusién @ otro nombre dedicado @ la misma o similar =
actividad, o una marca de servicios cuando la misma haya sido -
atorgada para proteger los mismos o similares servicios que se -
presten, siempre que el nombre comercial haya sido usado con an-
terioridad a la fecha de presentaci6n de la solicitud registrto
de la solicitud o de la marca o 8 la de uso declarado de la mis-
ma ( art. 151 fracc I, en relacidn con el articulo 90 fraccidn =

XVIL ) = |

e) Conceder licencias de uso {(art. 136 en relacién con

el artfcule 112 ).

f) Solicitar voluntariamente la cancelacidn de la pu -
blicaci&n del nombre comercial ( art,151 en relacidn con el art.

112).

De las obligaclones que tiene el titular del nombre -

comercinl destacan :

a) Usar el nombre comercial {art. 130 en relacién con

el artficulo 112 ).

b} Renevar los efectos de la publicacidn del nombre co

mercial ( art., 110)

(*) Sobre este tema, se abundard en el siguiente subritulo 1lo
conducente. )
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Cabe scdalar, que en relacidn con las obligaciones del

titular del nombre comerclal existe lo tesis dictada por el Ter-
cer Tribunal Colegiado de Circuito en Matera Administrativa, que
sostliene el criterio de inaplicabilidad de los articulos 117 y-
140 de la Ley de Invenciones y Marcas en materia de nombre comer
cial, que actuslmente vienena ser los corrclativos 130 y 110 de-
la Ley de Fomcnte y Proteccidn de la Propicedad Industrial, en re
lacidén con el artficulo 112 del citado Ordenamiento legal :

INVENCIONES Y MARCAS. NOMBRE COMERCIAL, =
Renovacidn, ".,. nunguna disposlecién le =
gal ni reglamentaria imponen la obligs -
cién de probar tal use, y mucho menos safn
cionar con la cesacibn de los efectos de-
la publicacifn, En este extremo no son -
aplicables a los nombres comerciales las-
reglas que rigen a las marcas, ya que sSo-—
bre este particular los presupuestos de -
una y otras y los efectos de los actos ad
ministratives de registre, por una parte,
y de publicacidén, y por la otra, son cla—
ramente distintes, En efecto, el registro
de una marca da derecho a su uso exclusi-
vo, esun acto constitutivo; cn tanto que-
los nombres comerciales y el derecho a su
uso estan protegidos sin necesidad de re-
gistro o depdsito, ¥ su publicacidn (que
no registro ) solo surte efectos de esta-
blecer la buena fé en la adopcidn y uso -
del mismo; no eos constitutivo, sino mera=
mente declarativo..." ",..Asl sc desprende
de los articulos 117 y 118 dela Ley de In-
venciones y Marcas que establecen la obli-
gacién periddica de probar el uso de la =~
marca y que sc entiende por uso dc ella,
la comercializacelén de los productos marca
dos ( algo que no es posible hacer con los
nombres comerciales ),asi que cxpresamente
establecen la sancidén por no hacerlo : la
caducidad del registro, es declr, la pérdi
da del derecho constitutive, Lo mismo se -
desprende del articule 140 para que la re-
novacién del registro, para que el derecho
sa renueve y no deje de existir, exige que
se pruebe el uso del mismo, que el derecho
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constitujdo por el registro sea utiliza-

do para no comstituir protecciones oscig

sas..." "... A su vez, el aombre comer -

cial tiene sus propias reglas sobre la-

renovaci®n y ninguna sobre prueba de uso;
aquéllas, 1lp de la renovacidn , no exigen
la prueba de uso. En efecto : la renova -
cidn de los efectos de la publicacién de-
los nombres comerciales estd expresamente
reglamentada por cl articulo 184 de la in
vocada Ley de Invenciones y Marcas., Este-
precepto ademds de que no exige pruebha de
uso para que proceda la prérroga de log -
efectos de la publicacidn establece un -
plazo para la renovacién de los nombres =
comerciales que carece del término de -~
gracia que se otorga a las marcas..."

Ampare en Revisién 830/83. COMIDAS ESPECIA
LIZADAS MEXICANAS, S.A. 9 de octubre de =~
1983, Unanimidad de 3 votes. Ponente Lic.~
Sergio Hugo Chapital G.

4.~ ACCIONES PROCESALES EJERCITABLES EN RELACION CON EL NOM -

BRE_COMERCIAL.

Para que exista una legfitimn tutela de los derechos
de propiedad industrial debe de existir ung proteccidn objeti-
va, que permita a los titulares de esos derechos el ejercicio
de las acciones ejercitables cuando consideren afectada su e;fg
ra de proteccidn jurfdica. Son &stas scciones la verdadera for-
ma de proteger tales derechos; son la sancibn de la conducta a
usos deshonestos que sc¢ crean en contra de los derechos de prg
piedad industrial. El ejercicio de las acciones son el presupues

to necesario de las controversias .

" El derecho de accibn consiste en obtener que el &r-
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gano jurisdiccional d& eatrada a la demanda, tramite el juicio,
pronuncie las resoluciones que corresponden y ejecute sus re-
soluciones, La accifn procesal, es el conjunto de medios lega-
les, f6rmulas y procedimientos por lo que se ejercita el dere~

cho de accién.

Las acciones de proteccién a los derecchos de propie -
dad industriel, que establece la L.F.P.P.I., son verdaderas ac-
ciones en el sentido estricto de la palabra, pucsto que se tra-
ducen a su vez en acclones condenatorias o absolutorias y en de

clarativas.

Goldschmidt (117), define & la accldn de condena como
aquélla que " pergiguc la obtencidn de una sentencia que conde-~
ne al demandado a realizar determinoda prestacidn en favor del-
demtandante, y en algunos casos, a permitir, la ejecucién forzo-

za "; y las acciones declarativas son deflinidas por &ste mismoz

autor como las que tiemen por objeto la declaracibén de la exis

tencia o inexistencia de una relacifn jurfdica o de la amutentici
dad o falsedad de un documento ™. El resultade de esta iltima ac
cidn consiste en hacer cierto el derecho, ¥ no en exigir del de-

mandade una prestacidn determinada; con la declaroscidn se esta-

blece lo que la ley ordena en el caso concreto de gque s trate, .

Precisamente, el ejercicio de las acciones en materia

(117) Citndo por Pallares, Eduardo, Tratado de_las _accliones civ:
les. Bditorial Porrﬁa, S.A. M&XTco, 19857 pig. 55.
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de propiedad industrial, encuentra su primer fundamento dentro
de los objetos mis sobresalientes de la Ley de Fomento y Pro -
teccibn de la Propiedad Industrial, de acuerdo a su articulo -
2® fraccién VI, que a la letra indica =

ART.2 FRACC. VI.- " Prevenir los actos -

que atenten contra la propiedad industrial

o que constituyan competencia desleal rela

cionada con la misma y establecer las san-—
ciones y penas respecto de ellos".

Cuando une persona ya sea ff{sicao moral, ha obtenide-
el derecho al uso exclusivo de alguna de las instituclones jurf-
dicas que regula la ley, merece proteccién, en base a que Bsta =
proteccifn va a constituir una garantfa en su vida industrial =~

empresarial o coemercial.

Precisamente, la tutela legal que la Ley de Fomento y
Proteccidn de la Propiedad Industrisl otorga a los titulares de
las instituciones juridicas que regula, tiene como fin protesger
a sus titulares de posibles usurpadores estableciendo para ello
acciones ejercitables en contra de éstos Gltimos, asi como las-
sanciones que se les puedan imponer para hacerlos cesar de 1la -

competencia desleal que pretendan realizar.

También &sta proteccidn jurfidica prohihe el futuro re-
gistro de alguna figura semejante o 1d&ntica en grado de confu -
8ién a la que primeramente fud registradas, a fin de evitar al pfi-
biico consumidor posibles confusienes y al titular de la institu-

cién jurfdica el desvio de la clientela, trayéndole con &sto po-
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sibles dafios y perjuicios.

De la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad In~
dustrial, surgen las siguientes acciones, que la 1eyrdénominn -

de manera singular "solicitudes" : :

A) Solicitudes de declaracién administrativa. de .nuli-

dad ( art. 15t ).

B) Solicitudes de declaracién adminis:rééivn'de cadu=
cidad (art,152). o

C) Solicitudes de declaracién admintstrativa de cance-
lacién { art.153 ).

D) Solicitudes de investigacidn de infraccién adminis-
trativa ( art. 213).

E) Solicitudes de hechos posihlemente constitutivos -

de delito ( art. 223 ).

Las acciones antes citadas se dividen a su vez en dos
clases! las que corresponden a los titulares de las institucio=
nes jurfdicas quz regula la ley, y que son todas las enunciadas
y las que competen a quiencs no poscen un derecho derivado de la

ley y que comprenden los incisos A), B) ¥y C).

Es oportuno aclarar que en relacién con los nombres co-
merciales no existe ninguna accién directa para hacer cesar los -
efectos de su publicacidén; sin embargo, se hablars de la nulidad
y en su oportunidad se hard la correlacién correspondiente, refi-

viendonos a aquélla accidn que surge de la figura juridica a es-
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tudio y en el mismo rubro se,tfaiarﬁ,ln»caduc{dad y la.cbncela-

ciSn por ser temas fntimasmente ligados.

AsI pues, para iniclar cualquier tremitacibn destina-
.da a ejercitar alguna de las acciones que ya se han mencionado

y obtener la proteccidén de los derechos de propledad industrial,
es necesario cumplir con ciertos requisitos previos a su ejer -
cicio, es decir, las solicitudes que procedan conforme a, la Ley
{ nulidad, caducidad cancelacién ) deberdn de acuerdo al articy
lo 189 de la Ley de fomento y Proteccibn de la Propiedad Indus-
trial contener los siguientes requisitos:

I.- Nombre del solicitante y, en su caso; de su repre-
sentantes;

II,~ Domicilio para aoir y recibir notificaciones;

ITI._ Nombre y domicilio paraoir y recibir noeificacio-

nes;
IV.- El objeto de la solicitud, detallindolo en térmwi-

nos claros y preclsos;

V.- La descripcidn de los hechos ; ¥

VI.- Los fundamentos de derecho.

De acuerdo con el articulo 130 de la citada Ley, los
documentos y constancias que se ofrezcan como pruebas en que se
funde la accién, deberdn presentarse en originales o copias debi
damente certificadas. Asf mismo . ¥ en caso de gue sc ofrezca como
prucba la visita de inspecidn se deberfn de sciialar con exactitud
los puntos a desahogar objeto de la misma. A las solicitudes de -

declaraciones administrativas, se deberi anexar, ademas :
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a) Los documentos por medio de los cuales el actaor
acredite su personalidad (art.181);

b) El pago de derechos por concepto de estudio y tréa-
mite de la solicitud correspondiente que establece el articulo
70 de la Ley Federal de Derechos (debi&éndose entender que el -
pago respectiveo se realizard por cada solicitud que se presen-
te ).

c) En caso de que se ofrezca la inspeccibn, se debe-
r8 anexar ¢l pago de derechos que establece el articulo 70 -
fraccidn IV de la Ley Federal de Derechos (dicho pago se enten-

der8 por cada visita de inspeccidn solicitada).

La demanda deberd ir escrita, s m&qulna' en idioma es-
paiiol y por triplicado. Las pruebas ofrecidas que nc se anexen,-

no podréin aceptarse después, a8 menos que sean supervenientes.

Realizados los trdmites, se corre traslado al demanda-
do con los documentos y constancias en que se funde la accién -
instaurada en su contra, y se le concede un mes para dar contes-
taciédn {art., 193).

Para el caso de contestaciones, de acuerdo al articulo
197 de la ley, deberdn de contener :

I.~ Nombre del titular afectado, y en su caso, de su -
representante;

IT.- Domicilio para oir y recibir notificaciones;

III.- Excepciones y defensas;

IV.- Las manifestaciones u observaciones a cada uno de

los puntos de la solicitud de declaracidén administrativa, ¥
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V.- Fundamentos de derecho

Para la presentacidn del escrito y el ofrecimiento
pruebas es aplicable lo dispuesto por el artfculeo 190 de ia ley.
En el supuesto de que se interpongan reconvenciones o contrade-
mandas,deberin contar con todos los elementos de las solicitudes,
esto es, los morcados en los nimeros I,II, III, IV, V, VI e inci-
sos a), b), ¢c}.

Por lo que toca 8 las solicitudes de Investigu;i6n de
infraccidén administrativa, éstas sc rigen por le dispuesto en -
los articulos del 203 al 212 y 215 al 217 de la ley.

Para el ejercicio de las acciones de hechos posiblemen
te constitivos de delito {art.223), el titular de los derechos-
afectados tendris dos alternativas en base al articulo 225 de 1la
ley que indica :

"La sveriguacibn previa relacionada con ~
los delitos a que se refiere el articulo-
223 1la iniciard el Ministerio PGblico Fe-
deral(M.P.F.), tan pronto como tenga cong
cimiento de hechos que puedan tipificar -
ios...; pero para el ejercicio de la ac -
cidn penal se requerird cosntar con el dig
tamén técnico que al efecto cmita 1la Se -
cretarfa..."

En el primer caso, la denuncia sc¢ puede presentar ante
el M.P.F. y 6ste, si lo encuentra procedente y para el ejercicio
de 1a pccibn penal, requerird ala Secofi el dictémen técnico a -
que se tefierc el articulo 225 de la L.F.P.P.I.

En el segundo caso, dadas las atribuciones de inspec-

cib6n y vigilancia con que cuenta la Direccién General de Desarro-

lio Tecnolégico dependiente de la Secofi (*) e independientemen-
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te de que exista © no interés juridico per parte del demandante
(debido a que pueden realizarse a peticidn de parte o de oficic
¥ que como ge traota de delitos, cualquier persona puede y estd
obligada a denunciar los hechos ante autoridad competente ), el
procedimiento serfa conforme a lo siguiente :

1.~ Efectauda la denuncia o solicltud, la Secofi podré
efectuar visita de inspeccidén en los términos de los arts.203 -
al 212 L.F.P,P.I.

2,- 81 durante 1o diligencia a que se refiere el pun-
to anterior se comprobara fehacientemente la comisidén de cual -
quiera de log actos uv hechos a que se refiere el art. 223 de la
ley, el inspector asegurard en forma cautelar la mercancia de -
que se trate con las cuales presumiblemente se esté cometiendo -
el delito, en los tétrminos del art,.2l1 del Citado Ordenamiento -
Legal.

3.- En virtud de que ¢l art. 211 no impone 1la ohliga-
cifn de emitir el dictémen técnico a que se refiere al arv,225
de la ley, la Secofi cumple con sus funciones de inspeccibn y -
vigilancia haciendo del conocimiento del M.P.F. los hechos que-
pueden ser constitutivos de delito y poniende a su disposicidn,
en su caso, las mercancias que hubiesen sido sseguradas, sin que
en tal supuesto tenga obligacién alguna de emitir el dictlmen ~
rtécnico antes mencionado, a menos que asf le solicite el M.P.F.

conforme al art. 225 L.F,.P,P.I.

(*) Que es la autoridad competente para ventilar &ste tipo de -
procedimientos y conocer del ejercicio de las acciones.
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El problema que surge en este caso, es que cuando hu-
biese aseguramienio de mercancia, en el acta que al efecto se =
levante se tendrian que sefialar las razones y las pruebas que in-
dujeron al inspector o inspectores a comprobar fehacientemente -
la comisién del acto o hecho delictiveo de que se trate: lo gue en
el fondo y no en la forma puede constituir el contenido del dic -
témen técnico correspondiente, dejando sin sentido alguno la expe
dicién del mismo., Po supuesto, que las razones que al efecto se-
seflalaron en el acta de visita, no pueden substituisgl dictémen -
técnico de 1y Secofi, que es la autoridad correspondiente para la-
expoedicidn del mismo.

En este caso, la Secofi podria enviar los anteceden - -~
tes de la visita de inspeccidn al M.P.F. y conservar copias cer—
tificadas para el evento de que cuando asf se lo solicite el M.

P.F., rinda el dict8men técnico tantes veces menciocnado,

De los procedimientos cxpuestos, puede afirmarse que-
si bien la Secofi tiene obligacién de actuar ante una denuncia-
que contenga todas las evidencias del caso, no existe un derecho
correlativo del particular para exigir a &sta l1la realizacibn de
las diligencias correspondientes; simp'emente su dereche se limi
ta a presentar la denuncia de hechos ante el M.P.F., a solicitar
a éste exiga a la Secofi la expedié&én del dictémen técnico co ~
rrespondiente y a denunciar la responsabilidad en que incurriese
si hubiere alguna, por no cumplir con sus funciones de inspeccidn
y vigilancia, cuando existan constatcias de hechos cohstititivoes

de delito en materia de propiedad induserial.
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En relacifn con las resolucicnes adminiscrativas de
delitos, Rangel Medina (118), indica lo siguiente : " estas -
declaraciones administrativas tienen el cardcter de simples -
opiniones de una autoridad que por contar con una dependencia
especializada en la materia estd facultade para emitir un punto
de vista que se presume es respetable, scrio y mis aproximado a
la interpretacifn de las normas legales relatjvas a las muy va -
riadas cuestiones conectadas con los derechos sobre patentes y -~
marcas,dado que el personal que compone dicho arganismo es el de
expertos, o, por lo menos debe serlo. La opinién administrativa,
la opinién técnica, la tlustracién al juez pencl contenida en es
te tipo de resolucicnes no es base decisivae ni mandamiento de au
toridad que obligue, que declare en forma categ6rica que el pre-
sunto resposable lo es efectivamente de los hechos que se le atri
buyen., Naturalmente que en los juicios penales el acugsado tendrd
derecho de presentar prucbas para acreditar que la usurpacldn no
ha ocurrido,pese a lo declarado por la autoridad administrativa:
los jucces no estén viﬁculados ¢ ligados por la declaracidén admi
nistrativa de invasién y pueden, por lo mismo, sentenciar absaol-
viendo al seiialado como infractor. Tanto la Suprema Corte de Jug
ticia de la Nacién como la propia Secretarfa, han precisade la -
finalidad y significado de &stas resoluciones técnicas, ddndo a-
la Ley la interpretacidn que se menciona, a propfsito de las pa-~

tentes y en materia de marcas”.

{118) Rangel Medina, David. Derecho de la Propiedad Industrial e
Intelectual, Ob, cit, pag. 137.
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Sirve de apoyo @ lo expuesto, la siguiente tesis

NOMBRES COMERCIALES, USO INDEBIDO DE, No
se puede pretender impedir o perseguir -
el uso indebido de un nombre comercial =~
8i hay previamente la declaracidn de que
el nombre haya sido usado en forma inde-
bida, y ésta declaracibn sclo puede ha -
cerla el Grgano legalmente competente,

Amparo en revisidn 4651/59..- Salomén Sa
cal Romano.- 13 de octubre de 1960.-Una-
nimidad de 4 votos.- Ponente: Felipe Te-
na Ramirez,.

A) INFRACCION

El Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propile-
dad Industrial establece en el artfeculo 10 bis la obligacidn de
los paises de la Unidn a asegurar a los nacionales de los paises
de la Unidn una protecciln eficaz contra la competencia desleal
y en dicho articulo sefiala que constituye competencia deslieal to-
do acto de compectencia contrario a los usos deshonestos en mate-
ria industrial y comercial, y sefiala que deberdin prohibirse : =
cualquier acto capaz de creuar confusién, por cualquier medioc que
sen, respecto del establecimiento, los productes o la actividad-
industrial o comercial de un competidor; las ascveraciones falsas,
en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el estable-
cimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el
ejercicio del comercio, pudiere inducir al pGblico a error scbre
la naturaleza, el modo de fabricacién, las caracteristicas, la ap-

titud en el empleo o la cantidad de los productos.
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En base a este criterio, se han establecido diferentes
concepciones de lo que es la competencia desleal; entre las cua-
les tenemos que es : " los actos contrarios a las pricticas hon-
radas " (119); " un acto o procedimiento ilicitos de un concurrepn
te, engafando al cliente sobre la capacidad propia o ajena, con-
el fin de sustraer ol competidor su reputacibm industrial o comer
cial en beneficio prepio " (120); "todos los actos contrarios a -
la concurrencia honrada en materia industrial o empresarial"™(121);
" los actos que lesionan derechos del autor, del lnventor, del ip
dugtrial y del comerciante " (122); "las numerosas actividades --
que implican ventajes indebidas, provechos no legales y que lesip
nan o la vez los interescs de los otros comerciantes y de los cop
sumidores, entre los que causen confusidn con tal conducta™ (123);
" la tendencla a usurpar la clientela ajena, y a establecer o acre
cer una clientela en perjuicio de los concurrentes o teodo acto con
trario que induzca a error al pfliblico sobre la calidad de las pro-
pias o ajenas fuerzas de trabajo, o sobre entre ambas, con la in -
tencibén de oncrecentar el propio despacho y de procurarse asi un be

neficio 1licito en perjuicio de los rivales " {124).

(119) Definicidn adoptada por la Organizacidn Mundial de la Propig
dad Intelectual {(OMPI) y citada por Rangel Medina, David. Uc
recho de la Propiedad Industrial e Intelectual .Ob.cit.pidg.76

(120) Vignettes Lopez, Jorpe. "La Compctencia Ilicita ". Revista =
Mexicana de la Propicdad Industrial y Artistica. Afe XI1I. -
Nums,25-36,ecnero-diciembre 1975, México, D.F. pigs 244 y 245

(121) Diaz Bravo Arturo."Aspectos Juridicos de la Competencia Des-
leal ". Ravigta Mexjenna de la Propiednd Industrial y Artis-
tica. Apo IV, NiGm.7, enero-junio de 1966.México,D.F. pdg.32.

(122) Silveira, Newton., "Competencis desleal y Propiedad Inmateriz.
al". Revistn Mexicana_de la Propiedad Iadustrial y Artistica.
Afo XVII; NGms.33-34, enero-diciembre de 1979. México,D.F _
pag. 192.
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En consecuencia tenemos que la represidn de la compe-~
tencia desleal tiene coma finalidad esencial el reprimir todos
aquellos actos contrarios nrusus deshonestos en la vida indus-~
trial y comercial. Dentro de las formas mds comunes de realizar
la competencia desleal se encuentra la usurpacidén de los dere-
chos de Propiedad Industrial obteniendo la confusién de la clien
tela y desviando el cause de la misma hacia el establecimiento-
del competidor ilfcito; asI come " actos de denigracidn de los
productos y del establecimiento ajeno; anuncios de falsas liqui-
daciones; precios engafiosos; actos de corrupcidn de empleados a
otro; revelacidn de secretos; induccidén a la ruptura de contra =
tos, induccidn a la lhuelga en la fdbrica de un competidor; inter
ferencia ilicita en los negocios de otro comerciante; espionaje
industrial " (125) ; " confusibn entre productos y establecimien
tos, abusos del derecho, perjulcio del legitimo dnterés moral vy

material del competidor, rivalidad deshonesta "™ {126).

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Indus -
trial no establece una definicién de lo que es la Proptedad Indug
trial, ni seiala los requisitos que pueden constituirla, empero-
la accidén de competencia desleal en Derccho Francés (127),prescnta

cierta especialidad y por su naturaleza se clasifica en cuatro ca-

(123) Seplilveda, César. Ob. cit. pdg. 232,

(124) Ramella, Agustin, Ob, cit. pdg. 319 y 320

(125) SepGlveda, César. Ob. cit, pdg. 232 y 233

{126) Silveira, Newton. Ob. cit. pdg 192

(127) Plaisant, R. " La accién de competencia desleal en ¢l dere-
cho Francés ", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica. Afio XVI. Nams 31, 32, enero-diclembre de 1978,
México, D.F. pdg. 91.
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tegorfas : La:'confusifn, el descrédito, la desorganizacibn inter-
na de ls empresa rival, y la desorganizacién del mercado. Creemos
que E&sta clasificacibén es acertada, en virtudde que se comprende
1o que en si es la competencia desleal incluyendo los daifios y -
perjuicios que se¢ le ocasionen a la empresa rival, por lo que -

consideramos pertinente no pasarla desapercibida,

Sin ecmbargo,las infracciones administrativas que esta-
blece 1la L.F.P.P.I. constituyen las notas caracterfsticas de la
competencia desleal y las traduce con verdaderas acciones ejerci-
tables cuando se realizan actos relacionados con la materia, cop
trarios a los buenos usos y constumbres de la industria,comercio
y servicios quec signifiquen competencia desleal, asl como las vio
laciones a las disposiciones de la ley y las que de ella sc de -

riven.

El articulo 213 de la L.F.P.P.I. seidala las hipdtesis
que considera como infracciones administrativas, agrupandolas en
XI fracciones.De acuerdo con esta designacién y haciendo referep
cla en particular a las fracciones I,V,VI, IX, X y XI del precep
to citado, la competencia desleal de un nombre comercial puede =~
realizarse de diversas maneras

1,~ Utilizar un nombre comercial sin autorizacién o -
consentimiento de su titular igual o semejante al original,

2.- Cuando el nombre se utiliza, por otra persona, co-
mo parte de una marcs, esto es utilizandolo en los productos o -
aplicandolo en los servicios.

3.~ Cuande ¢l nombre comercial de otro se utiliza como
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parte de la denominacién o razdn socianl de una empresa.

4.- Cuando se usa un nombre comercial idéntico o se-
mejante en grado de confusidn a otro que ya esté siendo utili -
zado por otro comerciante para amparar un establecimiente indus-
trial, comercial o de serviclos del mismo o similar giro.

5.~ Cuando se utiliza un nombre comercial dando & en -
tender cierta relacldén o dependencia con el legitimo

6.- Cuando se utiliza un nombre comercial con la intep
cidn de desviar clientela hacia el establecimiento del infractor.
7 7.~ Cuando se utiliza un nombre comercial para despres
tigiar el establecimiento de otro, haciendo creer al péblico con
sumidor que existe una rclacidén, asoclacldn, licencia o autoriza
cidn entre el legitimo y el tercero,

8.- Utilizar un nombre comercial de cualquier manera -

que produzaca competencia desleal.

La caracteristica egencial de la proteccidén jurfdica -
de los nombres comerciales como ya lo hemos dicho, consiste en -
la prohibicién del empleo simultdneo, por otra empresa, ncgocia-
ci6n o establecimiento, de un nombre comercial idéntico o de uno
similar susceptible de producir confusibn: o ¢l empleo de dicha
denominacién como signo de identificacién de los preductos o ser

viclios de que se trate,

El emplco por una empresa de un nombre comereial 1dén-
tice o susceptible de producir confusidn por semejanza con el -

nombre de otra empresa, establecimiento o negociacidn que tenga
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derecho a reclamar la proteccién de tal nombre debido a la titu-
laridad de los derechos quc sobre €l ejerce por la publicacién -
obtenida en la Gaceta de Invenciones y Marcas, estd prohibida -

por la ley de la materia, ya que los consumidores pueden creer -
errGneamente que dos empresas independientes que utilicen nombres
comercinles idénticos o muy similares son, en realidad, una Gni-

ca y misma empresa, y &sta confusién no solo perjudica a dichos-
consumidores sino que también puede permitir a la empresa infrac
tora restar utilidades al titular del nombre comercial anterior

y beneficiarse deslealmente de su prestigio.

Se considera por lo general que un nombre comerciasl es

" ausceptible de producir confusién por semejanza" si se parece
tanto a otro nombre comercial, que un nidmero importante de consy
midores se verdin probablemente inducidos a pensar que los dos =~
nombres comerciales identifican a la misma empresa cuando, en reg
lidad, cada uno de c¢llos se refieren & una cmpresa distinta. Vgr.
en casos determinados, puede considerarse que es susceptible de
producir confusidn por scmejanza, un nombre comercial que consis-
ta en una abreviatura o en los iniciales de otro nombre comercial,
La inclusidén de¢ un nombre comercial de una parte principal o ca-
racterfstica de otro, pucde también hacer al primero susceptible
de inducir en confusién por semejanza. Sirve de apoyo a lo dicho
la siguiente tesis :

NOMBRES COMERCIALES, CONFUSION DE.- Dos-

nombres comerciales que en un anflisis -

aislado de sus letras componentes y de ~

su impresién grdfica y fonética, podrian

no crear confusidén en abstracto, =1 pue-
den llegar a crear esa confusién entre =
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el pfiblico consumidor cuando por sus simf
litudes y por las caracteristicas dc¢ los-
estahlecimientes en que se emplean, dicho
piblico puede cstimar que se trata de es—
tablecimientos filiales, o de una divisidn
de la misma negociacidn, etc. Y tal es el
caso, de los nombres Promoda y Promofertas,
aplicados s estahlecimientos contiguos que
expenden los mismos articulos de vestir.
Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi=-
nistrativa del Primer Circuito.
Amparo en Revisién 10/77.-Promoda, S.A..=-=
8 de marzo de 1977, Unanimidad de votos .-
Ponente : Guillermo Guzmin Orozco.

En principio, como hemos indicado, estd prohibido to-
do use no autorizado que haga una empresa de un nombre comercial
idéntico al de un competidor o susceptible de producir confusi6n
por semejanza eon &1, Sin embargo, se suyascita el problema de si-
el alcance de la proteccidén debe extunderse mhAs alla del campo-
de la ¢lientels efectiva en que compite de la empresa que tiene-
derccho a la proteccién de su nombre comercial, Ldégicamente si -~
la proteccifn se basa en ls publicidad del nombre, &ste puede -~
comprender unag zona geogrdfica determinada o toda la Repfiblica,
es decir, a nivel nacional no obstante ella, el nombre comercial
se protege contra el uso no suterizado independientemente de que

las empresas compitan o no on el mismo campo de la clientela -

efectiva.

Algunas veces, la empresa autoriza a sus licencistarios
a utilizar su nombre comercial, en este caso, si la produccidn -
del licenciatario no es objeto de controles estrictos de calidad
por parte del licenciante, o si el licenciatario no utiliza ex-

clugivamente el nombre del licenciante, el empleo del nombre co=~
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mercial pucde dar origen a confusién. Otras veces, el empleo do
un nombre comercial por dos empresas puede dar lugar a confu=-
sién de manera muy semejante al caso anterior, ya que los con-
sumidores pueden creer errfneamente que existe alguna relacién
entre las dos empresas, como la que existe en uno ¢mpresa matriz
¥y 8us sucursales que son de su propledad exclusiva, cuando en -

realidad no existe ningfin vinculo entre vllas.

También se puede dar el supuesto de que una empresa -
utilice su nombre comercial idéntico a su razbn social o a 1a
razbén o denominacidén social de otra empresa o una marca regis-
trada como elemento de un nombre comercial o de una denomina -
cibn o razén social o viceversa. En tal caso si como hemos di-
cha, los nombres comerciales sirven para identificer a2 la empre
sa, negociacifbn o establecimiento y sus actividades industria-
les y comerciales y diferenciarlas de otras, esta situacifn --
plantea varios problemas. Puede inducir a los consumidores a -
creer que cada una de las actividades mercantiles identificada
medionte nombres distintos se realice por una empress, negocia -
cidn o establecimiento independiente, Esto a su vez, puede crear
una falsa inmpresi6n de competencia. En estos casos los consumi-
dores creerfan que se trata de una cmpresa, siendo que es otra con
una razdn o denominscidén social ajena o puede ser el nombre comer
cial legitimo, produciendo tal situscidn una confusibdn para loa-
clientes potenciales de la empresa. Esto no significa que una -
empresa no pueda utilizar su razén o denominacidn social como -

su nombre comercial o pueda utilizar diversas denominaciones co-
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merciales para distinguir sus actividades o en su caso que uti-
lice una marca come parte de su nambre comercial, razén o deno-
minacidén soclal si es el legitimo titular de la wisma; sino que
égtas denominaciones o razones sociales deben de ser propias o
en su caso tener el consentimiento de su titular para poderlas
utilizar como clementos de un nombre comercial, de tal monera -
que el consumidor pueda entender esa situacidén e identifique a
la empresa, estsblecimiento o negociacién de otros de su misma

clase o especie.

Por otra parte, tenemos que el nombre comercial puede
transmitir una imsgén determinada en cuanto al origen geogréfi-
co de una empresa o en cuanto & unas caracteristica particular -
de sus activiades, de los procesos industriales que emplea o ~
de los productos o serviclos que vende dentro de sus instalacio-
nes , 81 tal imfigen no es rcalmente correcta, el empleo de ese
nombre pucde engahar a los consumidores. Por consiguiente, tam -
bién se prohibe el empleo de esos nombres comerciales engaiosos,
por prohibicién legal expresa, es decir, por realizar actos con-
trarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios que impliquen competencia desleal; y que constituyen

wna infraccibén administrativa,

Ahora bien, pars poder ejercitur lus acctones que esta-
blece el artfculo 213 de la L.F.P,P.I., hay que contar cen varios
elementos :

1.~ Tener un derecho de propiedad industrial, Esto es,
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tener la titularidad del derecho al uso exclusivo del nombre cg
mercial que establece el articulo 105 de la ley.

2.- Que el derecho al uso exclusive del nombre comer-
cial se encuentre vigente. Para ello, no deben de haber cesado
sus efectos por falta de renovacidn de acuerdo al articulo 110
de la ley.

3.- Que el demandante tenga prioridad en la fecha de
primer usc del nombre comercial. Ello a fin de que en la litis
no se oponga como defensa el articulo 92 fracc.I en relacién
con el 112 de la Ley.

4.- Que se encuentre determinado el &mbito de protec—
ci6n del nombre comercial. Para este caso es aplicable el artf-
culo 105 de la ley en relocién con la zona geogréfica de la -
clientela efective de la cmpresa o establecimiento al que se -~
aplique el nombre comercial o toda 12 Repiblica si existe difu=-
8i6n masiva y constante a nivel nacioenal del mismo,

5.~ La apropiacién indebida del nombre comercial. Es
decir,el uso ilegal del mismo por un tercero,ya sea por el em -
pleo de un nombre idéntico o bien por un parecido susceptible -
de causar confusién entre los consumidores.

6.- Debe tratarse de un establecimiento industrial o
comercial similar del giro o actividad del que inicia la accién.

7.- Debe de existir un mal uso del nombre cotercial,
Es decir, que el pfiblico consumidor se confunda con la publici-
dad del usurpador acudiendo al establecimiento de &ste y recibir

productos o servicios de inferior calidad que aquéllos prestados
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por el némbre comercial del establecimiento comercial imitado.
'8.- Que el uso indebido del nombre comercial por el
uéurpador. le cause dafios y perjuicios al legitimo titular del
derecho & su uso exclusivo.Esto es, que dicho uso le cause un
detrimento en su patrimonio,prestigio y desarrollo en su vida -
industrial o comercial o inclusive que esa utilizacién lo pueda=-

inducir al fracazo.

Como hemos sefialado, dentro de las formas més usuales
de realizar la competencia desleal se comprenden las de ssurpn-
cibn,imitacibn y confuslén del nombre comercial y demds signos-
distintivos que forman partc del derecho de propledad industrial,
cuya declaracitén de infraccifn administrativa corresponde a la -
Secrctarfa de Comercio y Fomento Industrial através de la Direc~
cibn General de Desarrollo ecnoldgico, de oficio o a peticidn -
de parte (arts.215, 217 L.F,P.P.I,), vy una vez emitida &sta, di =
chas infracciones se sancionan de acuerdo al articulo 214 L.F.P.
P.I. y los cagos de reincidencia y clausura se comprenden en los

articulos 218 y 219 de dicho Ordenamiento Legal,

B) DELITQ

El artfcule 223 considera las hipdtesis que la Ley de
Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial establece para

el caso de delitos, y el arcfcule 224 del misme ordenamiento
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legal dispone las penas aplicables.

Se puede apreciar, que los supuestos que marca la }py
en relacidn con los delitos, es limitativa y no enunciativa., A
diferencia de la Ley de 1976, la ley'vigente no establece en al~
guna fraccidn de su artfculo 223, la hipStesis para el caso de =
delitos de nombres comerciales, Sin embargo, en base al artficule
112 de 1a ley, surgirfa la pregunta si para el casd concreto que
nog ocupa, serfan aplicables las disposiciones de las marcas a -

los nombres comerciales en materia de delitoes.

A este respecto, nog atrevemos a decir, que si el nom-
bre comercial es una figura jurfdica independiente y diferente~
de las demas, regulada por normas precisas, deberia de contem -~
plarscle en los diferentes tipos delictivos que establece la =
ley de manera independiente, en base a que el Ordenamiente cita
do establece las penas aplicables al delito de que se trata de
acuerdo a su articulo 224, y en basc al articule 14 Constitucip
nal que en su pArrafo tercero consagra la garantis de exacta --
aplicacidén de la ley en materia penal, en la forma aiguiente:

" En los juicios del orden criminal que-
da prohibido imponer, por asnaleogia y afin
por mayorfa de razén, pena alguna que no
estlé decretada por una ley exactamente -
aplicable al delito de que se¢ trata ",

De acuerdoc a lo anterior, el articulo 14 Constitucio-
nal " prohibe imponer penas por analegfa y por mayoria de razén,

lo que significa que si el juzgador no encuentra ley exactamen-
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te aplicable, no debe de resolver conforme hl.caED'qﬁe més se

le parezca o aplicar la ley que meJor se adnpte (Apéndicc 1975

Tésis 54, Primera Sala ) " (12B) ;.Y en caso’ concret
ocupa, no pueden ser aplicables las disposiciones de las mnrcas

para los nombres comerciales tratdndose de delitos.:ﬁl,

En esta garantia opera él prinéipig ﬁé leéaiid;& que
enuncia ‘nulla poena nullum delictum sine lege ' , es decir
que no hay pena sin delito sefialado en la ley: y en virwd de -
él, " un hecho cualquicra gque no esté reputado por la ley en su
sentido material como delito no seri delictyoso, o sca, suscep-
tible de engendrar una penalidad para el que lo comeote " (129),
Pero ademds, ™ el principio de legalidad cn materia penal no -
36lo ostenta el aspecto indicado cn cuante a la concepcién delig
tiva de un hecho, sino que se refierc también a las pemnas. De -~
conformidad con tal postulado, estd prohibida la aplicacidn de-
la sancién penal sino existe alguna disposicidén legal amne expre
samente la imponga por la comisién de un hecho determinado. En
otras palabras, para todo delito la ley debe exprofesamente se-
fialar la penalidad correspondiente, Por ende, se infringird es-
te precepto, cuando se aplique a una persona una pena que no se
atribuya por la ley directa y expresamente a un delito determi-

nado " (130).

(128) R. Padilla, José.Sinopsis de Ampare. Cirdenas, Editor y
Distribuidor. México, D.F. 1985. pag. 131.
{(129) Burgoa, Ighacio. Las Garantias Individuales., Editorial -

Porria, S. A. México, D.F., 1972. pag. S068.
(130) Burgoa, Ignacio, Ob. Cit. plg. 569.
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De lo que se deduce, que si la Ley de Fomento y Pro-
teccifn de 18 Propiedad Industrial en su articulo 223 no esta-
blece disposicidn alguna en donde considere para su hipétesis
de delitos al nombre comercial, no son aplicables las disposi-
clones para las marcas de acuerdo a su artfculo 112, pues se -~
infringirfa la garantia constitucional de ls exacta aplicacién
de la ley en materia penal, elloc aunado a que el ordenamiento
legal citado en primer término, es una ley especial que regula

y tipifica sus propies delitos e impone sus penas.

Consecuentemente, toda aquélla persona con derecho -
al uso exclusivo de un nombre comercial, no podrd ejercitar ac—
ciones tendientes a investigar hechos posiblemente constituti-
vos de delito, cuando considere que su esfera de derechos ha -
sido invadida, debido a que la ley de la materia no contempla-

ningfin tipo delictivo sl respecto.

Cabe aclarar, que no con &sto queremos decir que 1la
Secofi declare delitos o imponga penas, sino que como ya lo di-
3imos en antecedentes, es la autoridad responsable para emitir
los dictdmenes técnicos correspondientes requeridos por el Mi-
nisterio PGblico Federal para que pueda ejercitar la accibén pe-
nal correspondiente en relaci6n con los delitos a los que se -
refiere el artfculo 223 de la L,F.P.P.I; ademis de que dicha -
autoridad no debe de prejuzgar sobre las acciocnes civiles © pe-

nales que procedan {art.225).
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C) CESACION DE LOS EFECTOS

El nombre comercial face en nuestro sistema jur!chbf'
por su uso efcctivo, pudié&ndose publicar en la Gacéia de i;ven;
ciones y Marcas, a efecto de establecer la bucna fé& en sﬁ ndéh;
cibén y uso. Pero también, es por €ste elemento que puédcnrﬁcaar

sus efecros.

El articulo 110 L.F.P.P.I. en relacidén con el 106 del
reglamento de la Ley de Invenciones y Marecas (LIM), establecen
qué¢ al no cumplirse el requisito de solicitar la renovacibn de
los efectos de la publicacifn dentro del Gltimo sctestre de ca-
da peribdo o dentro del semestre sigulente al término del perid
do, cesarfn los efectos de la publicacidn sin necesidad de de-
claracifn expresa, pero debersd publicarse en ls Gaceta de 1lnven-—
clones y Marcas la cesacifn del derecho. Es decir, el nombre co-
mercial estd sujeto a la caducidad; se pierde el derecho sobre-
el nombre comercial por el transcurso del tiempo, por no haber
cumplido con el requisito de renovar su publicacidn, scgln lo
establece la ley ( ésto caducidad es sul gencris, ya que si bien
se pierde el derecho, o sca, cesan los efecctos de la publicacidn
del nombre comercial, no constituye obstidculo para velver a so-
licitar y publicar de nueva cuenta el nombre comercial, previes
los tr&mites de ley, es decir, tendrd que solicitarse y aprobar
el eximen administrativo y el de¢ novedad, teniendo otra fecha le-

gal y otro nlmero de expediente ) .
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En las disposiciones referidas al nombre comercial,
es decir, del articuloc 105 a 112 L.F,P.P.I, no encontramos re-
ferencia a algfin procedimiento de cesacifn de los efectos de -
éste, salvo aquél que opera de pleno derecho por causas impu -
tables a su titular por talta de renovacidén, como sefialamos en

el pirrafo anterior.

La ley, seglinh hemos dicho, no prevec loa medios para
ejercitar una accién determinada para lograr la cesacidn de los
efectos de la publicaci&n de un nombre comerciasl, ni establece
las hipétesis para el caso. S6lo através de interpretaciones ex-
tremadas a la ley y correlacién de sus diversas diaposiciones,-
puede intentargse alguna accidn para declarar que han cesado los
efectos de dicha publicacién, En algunos casos, en la prdactica
comiin se tratan de aplicar las reglas de las marcas a los nom-
bres comerciales en base a la disposicién que as! lo permite -
(art.112) para solicitar la declaracién administrativa de nuli-
dad (art.15!) de un nombre comercial. Sin embargo, debe quedar
muy claro como nos dice el Lic. Enrique Correa (131} que : " si
bien e8 cierte que el nombre comercigl no se registra en la ley
mexicana, existe la institucién de la publicacidn del nombre co=-

mercial en la Gaceta de la Propiedad Industrial "; por lo que de

" no puede hablarse de nuli-

acuerdo con César Sepfilveda (132),
dad de la publicacién del nombre, porque no se¢ trata de un regis

tro, sino de un acto que se realiza y sc agota en el momento mis

{131) Ob, cic. pdg 25
(132} Ob. cit. pag.228
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mo &n que vi& la luz, al parecer en ias pfginas de la Gaceta.
En realidad, la declaracidn respectiva se circunscribe a hacer
resaltar que estfin presentes ciertos hechos o determinadas cLL
cunstancias que alteran la situacifn primerdial bajo la cual -

se hizo la publicacidén " .

" 1a existencia imperfec-

Ahora bien, si lo nulidad es
ta de los actos juridicos por padecer &stos de algln viclo en su
formacisn " (133) , pero existentes con algln vicio; los actos-
nulosluecgo entonces, son siempre existentes, Por elle, los nom-
bres comerciales no son nulificables, sino que cuando se publi-
ca un nombre comercial sus efectos son para establecer la pre-
suncibén de la buena f& en la adopeidn y uso del mismo y en caso
de que se publique un nombre comercial igual o semejante a otro
aplicado al mismo gire ¢ que exista publicado alglno con ante-—
rioridad, su titular o el tercero que tenga mejor derecho al -
uso exclusivo del nombre podrii hacer valer sus derechos pero —
no atraveés de un procedimiento de nulidad, sino de cesacidn de
los efectos de la publicacidn del nombre comercial, debido a -
las caracteristicas propias que envuclven a este gigno distin=

tiva.

Sin embargo , como ya lo expresfibamos antes, la ley
no establece procedimientos de cesacidn de cfectos de un nombre
comercial; pero, el Reglamento de la L.I.M., actuaimente en vi-

gor, establece contradiccidn en este sentido, al disponer un -

{133) Rojina Villegas, Rafael. Ob. cit. Tomo I, pigs 131 y 132
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procedimiento de declaracién administrativa de nulidad y de
cesacién de los efectos de la publicacién de nombres comercia-

les en su capfitulo XI denominado " de los procedimientos admi~

nistrativos ". Al respecto tenemos :
ART. 109.-Procederi la declaracibn admi-
nistrativa de oficio, a peticidn de par-
te o del Ministerio Piblico Federal cuan
do tenga algiin interés la Federacién.en-
los siguientes casos :
1.- De nulidad de concesibén de patentes~—
o de registro de certificados de inven -
cién,de dibujos y modelos industriales ,
de marcas, de avisos y nombres comercia-
les,asi como de las autorizacliones para=
usar denominaciones de origen.
II.,.
III.~ De cesacidn de los efectos de la -
peblicacidn de nombres comerciales, a mg
nos que opere a la falta de renovacién.
Iv...
V...
VI...

Asf también los artfculos 110 a 118 del Reglamento de

la L.I.M. regulan la substanciaci6én de los procedimientos respec-

tivos.

Crcemos gue existe contradiccién cn estas disposicio-
nes al hablar primero de nulidad y despies, de cesacidn de efec—
tos,en relacidn con los nombres comerciales. Cmpero, no obstante
asto, @éstas disposiciones en nucstro derecho vigente no serian-
aplicables debido a dos razomes légicas :

1.~ De acuerdo al articulo cuarte Transiterio de la -
L.F.P.P.I., el reglamento de la L.I.M. cortinuard en vigor en =
lo que no se oponge a la ley; y

2.~ En base 2 lo anterior, como no existe ninguna dis-



- 172 -
posicibn que regule un procedimiento de nulidad o de cesacién
de los efectos de un nombre comercial, de acuerdo a la Jerar-
quia de las leyes las disposiciones reglamentaries no pucden-
ir contra el contenido de la ley, pues de ser asf careceriap -

de valor jurfdico.

De lo que se deduce, que las disposicliones de la Ley
de Fomente y Proteccifn de la Propiedad Industrial, serian las
Gnicas aplicables al caso concreto que nos ocupa, y en consecuen
cia, no regula ningfin procedimiento administrativo para solici-

tar la cesacién de los efectos de un nombre comercial.
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CAPLTULO IV

COMENTARIOS GENERALES A LA PROTECCION

LEGAL DEL NOMBRE COMERCIAL

Hemos querido reservar para &ste capitulo todos aqué-
llos comentarios que a nuestro parecer afecton la tutela jurf -
dica de los nombres comerciales. En los capitulos anteriores -
tratamos de referirnos cxclusivamente al tema referido sin ir -
mis alld de los puntos a seguir. Con ello pretendimos dejar cla
ra la idea de lo que es el nombre comercial desde su naturaleza
Juridica, conceptunlizacidn y evolucidn, hasta la proteccién le-
gal del derecho vigente que lo regula, a fin de que se puedan =
entender los comentarios que en torno a su proteccidn juridica -
aqui realizaremos.

" Los conocimlentos técnicos aplicados al proceso pro-
ductivo, crean una infraestructura que es lo clave del desarrollo
de los pueblos " (134). " Los paises que inician su dessrrollo -
industrial deben de ajustar en forma paralela a esc desarrollo -~
sus instituciones y su sistema jur{diho, sobre todo en la que =~
raspecta a8 las normas de carficter ecandémico y aquéllas que hacen
impacto direccto en la industria y en el comercio, comc son las -

telativas a los derechos de propledad industrial " (135).

(134) Alvarez Soberanis, Jaime. "™ La Tecnologfa en Mé&xico y nues-
tro futuro desarrolleo Industrial ". Revista Mexicana de la-
Propiedad Industrial y Artistican. Ado X1V, ecncro-diciembre-
de 1976, Nims, 27-28, México, D.F. pég.-97.
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Para que hayo desarrollo industrial en México, para-
que surges nuevas invenciones a fin de propiciar el mejoramien-
to de 1la calidad de los bienes y serviclos en la industria y en
el comercio, es necesario fortalecer y no disminuir la protec -

cién de la propiedad industrial.

Desde el punto de vista del industrial o del comercian
te, el nombre comercial tiene un gran valor porque si éste esté
destinado a designar un establecimiento, empresa o negociacién,
ese industrial o comerclante, tratard de acredltar su nombre co-
mercial y conguistar ¢l mercado, haciendo del conocimiento del -
pfiblico consumidor 1la calidad y precio del preoducto o servicio -
que se ofrecen en su establecimiente, empresa o negoclacibn. En-
esta publicidad, el industrial o comerciante gasta considerables
cantidades. de dinero, scobre todo en propaganda y demds gastos ge
nerales de promocidn, y para elloc exige del Estado la seguridad
de q¢ue su nombre comercial no serd imitado o desprestigiado por-
un tercero; seguridad que el Estado puede otorgar mediante la elgy
boracidn de acertados instrumentos legales que ofrezcan acclones
inmediatas para el titular del derecho y sanciciies severas para-

el infractor.

La Ley de Fomente y Proteccidn de la Propiedad Indus-

trial, trata de obtener este logro de manera directa en la vida

{135) Uzcdtegui Urdaneta, Mariano. " Propiedad Industrial y De-
aarrollo ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica. Ano VI. NOGm 12. Julio-diciembre de 1968. Méxi-
ca, D.F, phg. 157.
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econdmica, industrial y empresarial del Pafs, al tener como fina
lidad el proteger la propledad industrial y prevenir los actos -
que atenten contra ls misma o que constituyan competencia des -
leal, estableciendo las sanciones y penas respecto de ellos. Em-
pero, en relacidn con los nombres comérciales. dicha seguridad -
jurfdica no se encuentra debidamente garantizada y el fomento en
el desarrollo de la actividad industrial y comercial se puede -~

ver estancado,

En efecto, qué objeto tendrfa el que un industrial o -
comerciante trabajase arduamente, que dedicase gran parte de su-
vida al desarrollo y prestigio de su cmpresa, negociacién o esta
blecimiento si, debido a una escaza proteccién que establece la-
ley, su nombre comercial puede ser objeto de que cualquiera pue-—
da llegar a usurparlo. Esto, es contrario a lea l8gico y contrario

"a los principios fundamentales del derecho; y porqué no decirlo,

contrario a las finalidades que en su artfculo segundo establece

la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial.

En México existe un desarrollo industrial y comercial.
Es por ello, que surge la inquietud de comentar algunos aspectos
sobre el régimen de la Propiedad Industrial en relacién con el -
nombre comercial, aportando breves opiniones que sirvan para una
mejor reglamentacidn de ésta figura juridica y que a su vez, sean
respetuosas de las garantias consagradas en la Constitucldn Polfi-

tica de nuestro Pais.
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1.- EL ARTICULC 105 DE LA LEY DE FOMENTO 'Y PROTECCION DE LA -
. PROPIEDAD INDUSTRIAL, :

Una de las principales disposiciones que contienela -
Ley de Fomente y Proteccién de la Propiedad Industrial en rela-
cidén con los nombres comerciales, es la que se refiere al arti-
culo 105. Su importancia es {ndudable, pues en &l sc encuentran
contempladas las condiciones que exige la ley para tutelar a es_
ta figura juridica. Dispone este precepto lo siguiente:
ARTICULO 105.- El nombre comercial de una
empresa o establecimiento industrial, co-
mercial o de scrvicios y el derccho a su-
uso exclusivo estarlin protegldos, sin ne-—
cesidad de registro. La proteccidn abarca
rd la zona geografica de la clientela efeg
tiva de la empress o establecimiento al -
que se aplique el nombre comercial y se ex
tenderd a toda la Repdblica si existe difu
sifén masiva y constante a nivel nacional =~
del mismo.
Los elementos que comprenden este concepto, se pueden-
dividir en cuatro hipétesis:
1-Que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial
estari protegido gsin necesidad de registro.
2; Que el derccho al uso exclusivo se dard el nombre co-
wercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o
de serviclos,
37 Que la proteccién del nombre comercial abarcard la zg

na geogrifica de la clientela cfectiva de la empresa o estableci-

miento al que se aplique.
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47-Que ‘la protecciédn del nombre comercial se puede ex-—
tender a. toda la Replblica st existe difusi&n masiva y constante

a nivel ‘nacional del mismo.

Ahora bien, pasaremos a analizar en forma particular =~

cada uno de estos supuestos 3

1.- Que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial esta-

rid protegido sin necesidad de registro.,

Tenemos que para obtener el derecho al uso exclusive-
de un nombre comercial no necesariamente se debe obtener su re-
gistro. La titularidad de los derechos a su usoc exlusivo, se ob-
tiene através de su publicacidén en la Gaceta de Invenciones y Mar
cas, seglin se desprende del articulo 106 de la propia ley, lo que
ttraerd como consecuecncia que se establezca la presuncién de la -

buena f& en su adopecidn y uso.

La proteccidn que se di al nombre comercial a diferen-
cia de las demds figuras jurfdicas que regula la ley, destaca -~
porque es el finico signo distintivo que obtiene su proteccifn =
através de una publicacién. Las patentes de invencidn, los regis
tros de modelos de utilidad, los disefios industriales, las marcas,
los avisos comercinles y las denominaciones de origen obtienen su
proteccidn y por consiguiente el derecho a su uso exclusivo atra-
vés de su registro. Sin embargo, é&stas inscituciones juridicas -

una vez que son concedidas, también son publicadas en la Gaceta -
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de Invenciones y Marcas, tal y como se desprende de todas y cada
una de las disposiciones que en particular las regulan.El pombre
comercial es la finica figurm jurfdica que para su proteccldn no

necesita titulo para registro, sino una simple publicacién.

De acuerdo al Diccionario (136}, la palabra publicar -
significa : " hacer patente y manifiesta al pGblico una cosa, di
vulgar una noticia que se quiera hacer llegar a todos " ; .y el
vocablo registrar significa : " mirar, examinar una cosa con cui
dado, declarar mercanclas, géneros o bienes para que sean exami=-
nadoa o anotados, transcribir o extractar en les libres de un re-
gistro pGblico las resoluciones de la adtoridad ¢ los actos juri-
dicos de los particulares ". De lo que se desprende que no es
lo mismo registrar que publicar. El registro otorga a su titular
el derecho al uso exclusive y dd seguridad juridica frente a tegr
ceros. La publicidad estd concebida como los derechos que de -
ella se derivan, y &stos son : la presuncién de su existencia ob

tenida de buena f&, la oponibilidad frente a otro no publicado y

la apariencia jurfdica de proteccién que produce.

La verdad, es que frecuentemente sc piensa que los -
efectos de la publicacifn de un nombre comercial es un auténtico
registro y que através de !a publicacilén se obtienen los mismos-
derechos. La publicacidn que se realiza en la Gaceta de Invencio
nes y Marcas de acuerdo al artfculo 106 de la ley de la materia,

como ya se dijo, producird el efecto de establecer la presuncién

(136) Diccionario Enciclopédico Ilustradu, Ocedno Uno. Ob cit.s/pig.
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de la buena £& en la adapcién y uso del nombre comercial, Pe =
conformidad con lo que sefiala este articulo, el efecto de la -
publicacién es que todas las personas se cnteren de que existe
ese nombre, y que sc establezca la buena f6 en la adopcifn y ~
uso del mismo. Esto puede traer como consecuencia gue una per-
sona de mala f8, a sabiendas de que existe un tercero con mejor
derecho al uso de un nombre comercial, lo mande 8 publicar en -
la Gaceta citada, alegando en un fututo que no actud con doloj

y por ello al tercero de buena fé siendo que fué el creador del
verdadero nombte comercial ¥y le did publicidad, se le podrd acu-
gsar de alguna Iinfraccién administrativa, o en su casc tratar de
llevar un procedimiento ante las autoridades administrativas pa-
ra determinar que tiene un mejor derecho al uso de ese nombre(¥*).
Ante esta circunstancia, influye también el hecho de que la Gace-~
ta sea un Srganc informativo que no tiene difucibn nacional ni es
tatal, y en la mayoria de los ocasiones los particulares descono-

cen totalmente Su contenido.

El uso de un nombre comercial en forma ilficita por un-
competidor puede traerle ventaja inmerecida frente al titular de
éste, puesto que le depararfa pérdida de la clientela por la con-
fusibn que ésto traeria sobre la misma. Es por esta razdén que se
dice que 1la importancia econbémica del nombre comercial es debido
a su calidad de portador del ecrédito mercantil.No obstante lo -
anterior el nombre comercial ha sido descuidado, al grade que -

(*) Sobre este tema, se recomienda ver cl rubro " cesacifn de los
efectos ", comprendido en el capftulo III.
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estudiosos de la propiedad industrial como Yves Saint-Gal (137)

han expresado lag necesidad de " un texto mas cspecialmente diri-
gide al nombre comercial que deberia abarcar materias tan exten-—
sas como definicidn, modo de adquisicidn, proteccién, homonimia,
pérdida del derecho ". Esto en referencia al articulo 8 del Con=-
venio de Paris. Por ello, y por todos los factores que lo rodean,
no deberfa de tener distintividad en la ley, y en nuestra opi -

nién, ser sujeto de registro,

A nivel nacional se ha discutido sabre 1la publicacién a
que se refiere el Convenio de Paris y sobre la conveniencia de -
que se registren en lugar de publicarse los nombres comerciales.
Por ejemplo en Brasil hasta 1965 se registraba y en ese afio se -
abolid ese registro para estar acorde con el Conveanio de Paris :
"™ pero la Ley 4.276 es de 1965, cuando aln existfa en el Depar~
tamento Nacional de la Propiedad Industrial el Registro del nom-
bre comercial. Este registro fué suprimido por los miis recientes
cbdigos de lo propiedad industrial para, que de conformidad con-

el artfculo 8 de la Convencibn de Paris, otorgara la proteccidn

al nombre comercial independientemente de cualquier registro

(138).

A contrario de esta postura, tenemos otros ejemplos en

(137) Saint-Gal, Yves, "Protecciébn del Nombre Comercinl en el Ambi-
to Internacional”. Revista Mexicana de la Propiedad Indutrial
y_Artistica, Afio IT. Nim.3. enero-junio de 19064. México,D.F.

pdg. 71.
(138) L., Leonardos. " El nombre comercial en el Derecho Bra ile -
fo

+ Revista Mexicana de la_Propiedad_Industrial y Artistica.
Nims. 21-22. enero-diciembre de 1973. Maxicc, D.F., phg. 217.
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donde se pugna por - su registro en lugar de la publicacidn :
¢*1,- El anteproyecto de la Ley Uniforme de Propiedad In-
dustrial para las Americas, que en su artficulo 30 establece : "El
nombre. comercial no carecerd de proteccién por el reglstro, pero-
“en’ 81 no podré& haber signos registrades por terceros para distin-
guir p}aductos o actividades econdémicas " (139),

2,- E1 Reglamento de la Ley General de Indias Decre ~-
to Ley No. 18350 de Perl, que en su Titulo V, capitulo XVII deno-
minade 'de los nombres comerciales' determina en su artfculo 103:
" Toda persona, natural o jurfdica, dedicads a una actividad eco-
némica cualquiera, puede reglstrar el nombre que emplea para dis-
tinguirlo de otro similar en la misma actividad o negocio. A es =
te efecto se identifican los términos nombre comercial, denomina-
cifn comercial, razén social u otro similar " (140).

3.- La Ley-Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Ac~
tos de Competencia Desleal, para los Paises en Desarrollo, gque en
su articulo 48, parrafo primero, establece : " No obstante todas-
las disposiciones legislativas o reglamentarias en las que se pre-
veé la obligacién de registrar el nombre comercial, éste estagd =~
protegido incluso antes del registro o sin &l contra todo acto ilf

cito por parte de terceros " (l4l).

(139) Cabral de Almeida C. ¥y De AraGjo H. " Anteproyecto de la ley
Uniforme de la Propiedad Industrial para las Américas ". Re-
vista Mexicany de la Propiedad Indusrrinl y Artistica, Afio -
TII. NGm 6. julio-diciembre de 1965. México, D.F. pég.335.

(140) " Reglamento de la Ley General de Indias de PerG, Decreto Ley
No. 18350 ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y -
Artistica. Afio IX. Nim 17. enero-junie de 1971, México D.F.
pag. 139,

(141) " Ley~Tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de Com -
petencia Desleal, para los paiscs en Desarrollo ". Revista Me-
xicana de la Propiedad Industrial y Artlstica. Afo V. Nim. 10
julio=-diciembre de 1967. México, D.F. pdg. 337.
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Como se puede observar, las diferentes legislaciones
varfan en cuanto a la forma en que se protege al nombre comer-
cial. De acuerdo a la realidad econémica, social, cultural, in-
dustrial, comercial y empresarial, proponemos que se legisle pa-—
ra que se registre el nombre comercial y su proteccifn sea mis-
completa, ya que en la actualidad se encucntra al margen del sis
tema legal vigente por una indebida apreciacién de su tutela ju-
ridica. Con el registro se obtendrfan grandes logros; se abten ~
dria el derecho al usc exclusivo por parte de su titular y la se
guridad juridica necesaria frente a terceros, haciendo posible el
ejercicio de las acciones que la ley establece en contra de posi-
bles usurpadores, e incluso la garantfa de acreditar tener un me-

jor derecho al uso sobre uno publicado, entre otros.

2,- Que el derecho _al uso _exclusivo se darid a el nombre comercial

de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servi-

cios.

Respecto al segundo planteamiento sobre el articule 105
de la L.F.P.P.I., en el sentide de que el derecho al usa exclusive
de un nombre comercial se otorgard a una empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios, cncontramos que dicha disposi

cidén restringe el dercecho que se otorga para su publicacidn.

En efecto, al hacer referencia a la empresa o estobleci-
miento industrial o comercial o de servicios, se deja al margen a -~

la negociacidn comercial, industrial o de servicios; pues como ya -
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lo habiamos intentado en nntc:edentcs son figuras diferentes con
caracteristicas propias y la ley al omitirla no contempla los sy
puestos jurf{dices que se le puedan presentar, mlxime trathndose-
de nombres comerciales que identifican precisamente a estableci-
mientos, empresas o neauciacioneé de otros de su misma clase o -

especie,

Estimamos, que si la lcy de alguna manera le otorga uan
reconocimiento al nombre comercial, deberfan de emplearse medios
para protegerlo o tutelarle debidamente, no enunciando limitsti -

vamcnte 8 los sujetos de esa proteccidn.

3.~ Que la_proteccién del nombre comercial abarcard la _zona geo-

grifica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento

a_que se aplique,

La clientela es el elemento principal para la vida y -
funcionamiento de un eatablecimiento industrial o comercial, ha-
cia quién van destinados los productos o servicios que ahl se -
ponen & su disposicién. En un ambiente de libertad comercial los
particulares tienen la facultad de producir bienes u ofrecer ser
vicios para ejercitar la libre competencia, lo que traer& pérdi-
das o ganancias dependiecndo esto de la preferencia que los consu
midores tengan hacia los productos fabricados o les servicics =~

prestados.

En el marco de proteccidn del nombre comercial y en -~

intima relacidn con los efectos resultantes de su publicacibn se



1 Eflgentido,“la proteccién del nbmﬁre c&herclal se

;ve:réé;riggida a la-zana geogréfica que abarque la clientela -
afécé;vu de la empresa o establecimiento al que se aplique, por-.
que el &xito o el fracaso del nombre comercial dependerd de 1la -
astraccidn que deje sentir sobre los consumidores, ya que en cse-
momento habri compradores frecuentes, por las cualidades de los~
productos o servicios y, por la influencia del signo distintivo-
sobre aquellos, lo cual fincard un prestigio comercial que iréd -

abarcando determinadas zonas, traducibles en clientes asiduos.

Precisamente la integracidén de la clientela, marca el-
alcance de proteccidn del nombre comercial y aunque el art. 1035
L.F,P.P.I hable de la difysién, en nuestra opinidén resultan im-

precisos sus alcances de proteccidn,

Acertadamente SepGlveda (142), indica que: " Es difieil

' clientela efectival

establecer que guiso decir el legislador con
Ea posible que haya querido referirse a los clientes habituales de
un negocio, aquella clientela que puede ser determinante. Pero =
también es probable que haya pretendido abarcar el concepto gene-

ral de clientela"

Por su parte Joaquin Rodriguez R. (143), manifiesta que
" La proteccldn se extiende a lao clientela efectiva, lo que supo-

ne una restriccidn dificil de explicar, ya que la clientela poten
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cinl. por adquirir, tambi&n debe. de estar protegida".

frEEectivsmen;e. es muy:dib;é ‘!”qnné bté ' clientela -
efectiva', pues no se sahe si ¢l legislaﬂbf:tratﬁ de referirse -

tanto a los clientes habituales comp's’lus c}ientes prbbnbles.

§i consideramos el significddo-de’la palabra 'efectiva’

como: *

real y verdadero, en oposicibn a lo quimérico, dudosn o =
nominal " (144); la ' clientela cfectiva serd la clicntela real y
verdadera con que cuenta un cstablecimiento industrial o comercial

¥y no aquélla potenclial o que probablemente pueda llegar a formarse.

Ahora bien, retomando la idea inicial de que la proteccidn
del nombre comercial abarcard la zona geoagrafica de la clientela -
efectiva de la empress o establecimiento al que se aplique el nom ~
bre, podemos decir que &sta proteccidn es limitativa por dos facto-
res:

PRIMERO,- Porque ¢l nombre somercial sélo serd protegido en
aquélla porcifn de territorio {2zuna geogréifica) cuyos limites estdn-
determinados a la fama del nombre de la empresa, negociacidn o esrta-
blecimiento.

SEGUNDO.- A su vez, ésta zona geogrdfica se encuentra res=-
tringida por la clicntela verdadera (efectiva) que acude al estable-
cimiento con el Animo de ohtener um producto o servicio, pues la zo-

na crece seglin vaya creciendo la propia clientela. Ue lo que se des=-

(142) Ob cit. pég. 178
(143) Ob cit, pég. 421,
(144) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Ocedno lino, Ob. cit.s/plg.
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prende que la zona geografica ‘es delimitadn por la clientela.

En una ejecutoria emitida por el_Primcr Tribunal Co-

legiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.F,
durante la vigencia de la Ley de la Propiedad Industrial se con-
sider6 posible otorgar la proteccién del nombre en una zona geo-
griéfica determinada stendiendo a la 'calidad cconémica' de la =
clientela efectiva, basfndose en que un hotel era de lujo y el -
otro no, 8sl como la diferencia de los costos cntre ambos (Amparo
en revisibén 544/73.~ Hotel Playa Condesa, S.A.-26 dc noviembre -
de 1973 ). No es aceptaoble identificar a la clientels por sus -
posibilidades econémicas, ni identificar a los negociocs por la -
calidad de sus servicios, en virtud de que si un turista o vaca=—
cionista se encuentra en condiciones de pagar altas cuotas por -
su hospedaje, obvio es que también puede pagar las mds bajas, --
convirtiendose en un posible cliente para ambos hoteles. Ademds,
dicho Tribunal no tomd en cuenta la confusidn que puede sufrir -
la clientela efectiva en cuanto a la selecclén del hotel, cen vir-
tud de gque si una persona tuviera referencia o recomeadacién de -
algln hotel por el buen trato y calidad de sus servicios y por al
gfin motivo se instalara en otro de diferente calidad en sus servi-
cios con el mismo nombre comercial; desde iuego la consecuencia in
mediata es que se vea afectado el prestigio del hotel recomendado-
y sobre todo la pérdida de 1s clientecla efectiva y potencial por -
que ésta jamds querrd utilizar los servicios de esec hotel para evi

tarse incomodidades y deficiencias de servicios,

Para ser precisos, en este punto llegamos a concluir que
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el régimen juridico bajo el cual se encuentra tutelado el nombre
comercial es deficiente, debido a que vsta figura no puede estar
supeditada a una clientela efectiva que delimite la zona gecgra-
fica para su proteccién, ni a la difusién que sobre el nombre -
se realice y sea extensiva a nivel nacional, condicionadas por eg

te supuesto, como se verd en el punto sigulente .

4.- Que la Proteccidn del nombre comercial se puede extender a to-

da la Repfiblica si existe difusidn masiva y constante & nivel na —

cional del mismo.

Por filtimo, analizando la cuarta hipétesis del artfculo
105 de la Ley, observamos que es omisa la ley en esta disposicidn
en virtud de que como lo analizabamos en el punto inmediato ante-
rior, :amb}én aqul se restringe la proteccidn del nombre comer -
clial a toda la RepGiblica, condiciondndola a una difusidén masiva y

constante.

51 por 'constante ' (145), entendemos : "persistente ,-

durable, frecuente, continue " y per 'masivo' : "de lo que se -

aplica en gran cantidad o relativo a las masas humanas "; tenemos
que la publicidad debe de ir dirigida en gran cantidad a las ma =
sas humanas de manera frecuente, continua, durable y persistente.
Esto, sin lugar a dudas dejz desprotegido al nombre comercial y
las personas que obtengan el derecho a su uso exclusivo, porque-~
81 la ley de la materia no determina cuando y como se debe de rea

lizar esta difusisén y a su vez comprobarla ante la autoridad co-

rrespondiente, el particular cuando trate de ejercitar alguna ac -
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cibén procesal en contra de un tercero de mala f&, se ver8 en es—
tado de indefensién, en base a que éste Gltimo le revertird la -
carga de la prucha a fin de que compruebe que exlste difusién ma-

siva y constante a nivel nacional,

Otra contradiceibn que existe en la ley, es la relati-
va a 1la clientela efectiva. La esfera de proteccién del nombre -
comercial de acuerdo con este Ordenamiento Legal puede abarcar =~
una zoha geogrifica o toda la Repliblica. En este primevr casc se-
determina por la clienteia efectiva, y el otre por la difusidn -
masiva y constante a nivel Nacional. Sin embargo en el segundo =
caso la ley no especifica si la difusién os suficiente para que~
se protega el nombre comercial en toda ls Repfiblica o &sta debe-
eStar también determinada por la clientels efectiva, es detir,si
para que exista protecci6n en toda la Replblica deben de coexis-
tir e¢lientela cfectiva y difusidén masivas y constante., Al reapec—,

to, tratarcmos cn ¢l siguiente punto.

2.- SOBRE EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIQNES

Y _MARCAS .

La jerarquia del derecho como la diversidad de normas-
jurfdicas que de acuerdo con su impertancia pertenecen al mismo-
o diverso rango, desprende ln jerarquis del orden jurfdico de --
acuerdo » su importancia en ; La Constitucién;: el Tratado Inter-

nacional y la Ley Federal; la ley Ordinaria; el Decreto; el Regla
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mento; las normas jurfdicas individualizadas: el contrato;. la-

sentencia; el testamento y la resolucidn administrativa.

En base a lco anterior tenemos que las leyes federales
son creadas por el Congresode la Unidn, es decir por el Poder -
Legislativo Federal paran que se aplique en todo ¢l territorvio -
Nacional; y el Reglamento es una disposicién de caricter legis-
lativo, expedida por el Efecutivo, que sc aplica a todas las per
sonas cuya situacifn recae bajo su campo de accifn, cuyo objeto
es facilitar el mejor cumplimiento de la ley, no pudiemdo ir en-
contra de su contenido, pues de ser asi careceria de valor juri-
dico. En consecuencia, tenemos que la L,F.P,P,I, es una ley de =~
cardcter federal de observancia general en toda la Repiiblica y =~
el Reglamento de la ley de Invenciones y Marcas, e¢s una disposi-
cién de carlcter legislativo pero expedida por el ejecutive para

facilitar el mejor cumplimiento de 1a ley en cita.

La vigencia del Reglamento de la L.I.M. simultéinea a -
la L.F.P.,P.I. en cuante no se contravenga a las disposiciones de
&ata, se debe o unn medida de cmergencia motivada por la falta =
de disposiciones oportunas de un nuevo reglamento de la Ley vigen
te. Es por ello, que no obstante sabemos que pronto se expedird =
un nuevo reglamento, no pucde dejarse pasar desapercibido el con-
tenido de las disposiciones reglamentarias vigentes en relacidn-

con el tema que nos ocupa.

Dispone el articulo 107 del Reglamento de la L,I.M, en-
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su primera parte :

" La proteccién administrativa del nombre-
comercial comprenderd toda la Repiiblica o-
una regidn geogrdfice determinada. En el -
primer caso cuando en todo el Pais se haga
publicidad permanente del establecimiento-
en que se utilice el nombre comercial por-
cualquier medio de difusidn masiva o se -=-
realicen ventas de los productes que se -
elahoren por el establecimiento o se pres-
ten los servicios a que se dedique el mis-
mo, siempre y cuando seé pruebe la existen-
cia de la clientela efectiva o el conoci =
miento del nombre comercial; y , en el se-
gundo, la protecci6n se limitard a la zona
geogrdfica donde resida la clientela efec~
tiva del establecimiento.,,"

Habfamos sefalado en el punto inmediato anterior, que
la L.F.P.P.I. no determina si la proteccidn del nombre comercial
en toda la Repfliblica Gnicamente estaba condicionada & la difusgidn
que Se realizara del nombre a nivel nacional o tambi&n a la clien
tela cfectiva, como sucede en el caso de la proteccifn a una zona
geogriifica determinada. En este sentido, el artfculo 107 del Re -
glamento de la L.I.M. nos da la respuesta, c indica que para que-
se pueda otorgar la proteccidn a toda la Repliblica deben de exis-—
tir alguno de los siguientes supuestos :

1.- Cuando en todo el Pais se haga publicidad permanen-
te del establecimiento en que se utilice el nombre comercial por-—
cuyalquier medio de difusién masiva,

2.- Cuando en todo el Pals se realicen ventas de los -
productos que se claboren por el establecimiento o se presten =~
los servicios a que se dedique el mismo.

3.- Adem&s, para que sean vAlidos los puntos | y 2 se

debe de comprobar la existencia de la clientela efectiva o el cono



cimiento del nombre.

Es ilégico que el alcance de proteccidn del nombre co-
Vmercial lo detalle un reglamento, pues como expresabamos al jni-
cié de este rubro, el objeto del reglamento es facilitar el mejor
cumplimiento de la ley, pero ne ir en contra del contenido de -~
aquélla; y al establecer los limites de proteccidn del nombre -
comercial através de las condiciones que dispone, creemos que si
bien no va en contra de sus disposiciones, va mis allé del propic
contenido de la ley. Sin embargo, =i tomamos en cuenta la exposi-~
cibén de motivos como fuente material de le L.F.P.P.I. cuando ex-
presa : ",,, la iniciativa, en el capftulo IV de su titulo Cuarte
afiade la posibilidad de que la publicaciédn abarque todo el terri-
torio Nacional, a condicién de que el usuario lo use y difunda de
manera permanente a nivel nacfonal ..." : podemos decir que las -

disposiciones del Reglamento de la L.I.M. son vdlidas, debido a -

que son una reproduccién del objero de la L.F.P.P.I.

Por lo que se refiere el art. 107 del Reg. de la L.I.M,
a que "...la proteccidn se limitard a la zona geogrifica donde-
resida la clientela efectiva del catablecimiento...", &ésta dispo-
sicidn es una reproduccidén de la primera parte del articule 105 -

L.F.P.P.I, motivo de discusién y estudio identificado bajo ese

mismo nombre,

No queremos concluir sin antes dejar asentado que el -

nombre comercial es una figura o signo distintiveo considerado de
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gran valor para una empresa, establecimiento o negociacidén, ¥y -

por ello, requiere y urge que se le otorge una debida proteccién

através de normas precisas respecto a su tutela; normas que no -
lo envuelvan o sujeten a condicicnes; que reflejen la situacifn-
econdmica del Pafis; que satisfagan las neocesidades del industrial
o comerciante en su vida mercantil; que repriman la competencia -
deslieal y que regulen hechos delictucsos en contra de posibles -
usurpadores y que sean propias de cste signo distintivo sin lle -
gar'a la aplicacién por analogfa de aquecllas disposiciones que se
le parezcan o mejor le acomoden; normas que cumplan con 1la fina ~-
lidad y abfectivos de la ley, de proteger debidamente la Propiedad

Industrial.

3.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS ADOPTADOS POR LA DIRECCION GENERAL

DE_DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA SECRETARIA DE COMERCIQ Y FOQMENTO
INDUSTRIAL.

Los criterios que adopta la Direccidén General de Desa-
rrollo Tecnoldgico para dictar las resoluciones administrativas -
depende de diversos factores. Entre &stos, mencionaremos algunas-
resoluciones emitidas en base a la Ley de Propiedad Industrial de
1942 que sl bien dicha ley ya no se encuentra vigente, cuenta con
caracteristicas afines a 1la Ley de Fomento y Proteccifn de 1a Pro-
piedad Industrial, que nos pueden dar una idea de los criterios =«
citados. Trataremos asi, de hacer referencia a las partes esencia-

les de esas resoluciones :
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1.~ Por oficio 16-11I- 38660.~ Expediente nfimero 10054, se negd
la publicacibn del nombre comercial AUTOS Y EQU1POS DEL NORTE,el
17 de junio de 1968, en base a que se encontraron como anterio-
ridad los nombres comerciales 9479 MERCANTIL DEL NORTE y 10763 -
TRANSPORTES DEL NORTE. Se desestimd como anterioridad el nombre-
comercial citado en segundo término, en ateneidn a que distingue
un giro diferente. Sin embargo no sc concedib la publicacidn del
nombre solicitado, en razdén de las notables scmcjanzas gréficas-
y fon&ticas entre los nombres MERCANTIL DLL NORTE citada como an
terioridad y AUTOS Y EQUIP0S DEL NORTE que se propusoc ; en base~
a que el té&rmino sustancial y distintivo de éste filtimo, DEL NOR-
TE, se encontraba ya publicado en el primero, y el solo cambio de
los vocablos secundarios no reservables, no bhasté para desvirtuar
la semejanza., Ademds, de que el nombre cuya publicacidn se gsolici-
ta pretendfa amparar un estsblecimiento dedicado o la compraventa
de autombviles, compraventa de refacciones automotrices, refaccio-
nes meclnicas y refacciones de pinturss, y el nombre comercial pu-
blicado distingue un establecimiento que tiene como giro la compra-
venta de toda clase de valores, articulos y mercancfas nacionales -
y extranjeras, adquisicién instalacibn y explotacidn de toda clase-
de oficinas, plantas, talleres, expendios, fabricus almacenes y bo-
degas, por lo que al protegerse ambos cstablecimientos comerciales~
con denominaciones confundibles, se inducirfa a error o confusidén -

al pdblico consumidor.

2.- Por oficio 16-III-30100.- Expcdiente nfimerc 98906 sec negd la -
publicacidn del nombre comercial DERIVADOS DE ALGODON, S. A. el -

20 de abril de 1968. En virtud de que ¢l nombre sujeto a registro
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carecfa de originalidad y, por tanto, de elementos distintivos

que singularicen y distingan el establecimiento de otros de su

mismo género o especle; ademds, es totalmente descriptivo del-

giro que explota la negociaciGn. En efecto, la palabra DERIVA-

DOS puede ser empleada por toda persona fisica o meral cuyo gi-
ro guarde relacibén con cualquier aspecto de la rama en que se =
aplica, luego a nadie puede concederse derccho de cxelusividad-
alguna para ¢l empleo de la misma. En lo que sc reficre a la pa
labra ALGODON, sc trata de um sustantivo que denota la materia-
prima que sirve de base a las operaciones del estableclmiento,”
tanto por sf sola como maquilada, elaborada, transformadn o com
binada; y a toda persona que se dedique al comercio del algoddn
y sus derivados se puede conceder el derecho al uso exclusivo -
de tal palabra, dado su inobjetable cardcter genérice. For su -
paQte las siglas S.A. no ameritan mayor consideracidn: su melQﬂ
es obligatorio y usual a continuacidén del nombre de cualquier -
sociedad anénima. En tales condiciones, el nombre comercial pro
puesto, DERIVADOS DE ALGODON, S. A. es, por una parte, putamen-
te descriptivo del giro que explota la solicitante, y ademds, -
carcce de elementos que pudieran hacer distinguir el estableci-
miento de otros de su genéro; Por lo que con fundamento en los-
artficulos 97 segundo parrafo, 217 y 228 de la Ley de la Propie-
dad Industrial, se negd la publiecacién del nombre comercial -

DERIVADOS DE ALGODON, S. A.

3.- Por oficio 16-1II1I-35087.- Expediente nfimero 9955 de nombre-

comercial, se negd la publicacién del nombre comercial PLASTI-
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GLAS DE MEXICO, S, A., el 21 de mayo de 1968. En base a que se
encontrd como anterioridad el nombre comercial 12744 PLASTIGLAS
DE MEXICO, S. A. y m&s aGn, que con dicha solicitud se pretendfia
amparar un establecimiento dedicado al giro de fabricacién de -
i&dminas de plastico, tanto termofijas c¢como termoplésticas, etc,
y el nombre comercial publicado se referfia a la fabricacidn de-
plasticos transparentes; por lo que al protegerse sus estableci
mientos comerciales con denominaciones idénticas, se estaria en

el caso de duplicidad que la ley prohfibe.

4=. Por resolucibn nfimero 49, oficio 16-III-16908.- Referente al
nombre comercial nlmevo 11597 se negd la declaracibén administra-
tiva de usc ilegal del nombre comercial 11597 PHILIPS MEXICARA _
S.A., por parte de casa PHILIPS, el 4 de marzo de 1968. En base-
a que en la escritura 11351 que contiene la constitucién de PHI-
LIPS MEXICANA, S.A. se menciona que &sta negociacibén se dedicaria
a cualquier acto de comercio o industria relacionado con radios,
televisidn, aparatos cléctricos, méquinas y accesorios y al testi
monio de la escritura de inspeccifnocular de 26 de febrero de 1965,
pasnade ante la f& del Notario Plblico No. 123 del D.F. se da fé& -
de que casa PHILIPS tiene para su venta antiguedades, sillas, =
sillones, mecedoras, idolos de piedra, jarrones, mesas, espejos, -
lémparas, libros, porcelanas, arbotantes, candeleros y en general
muebles y articules para el hogar, Por lo que si el articule 215
de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala que s¢ infringe el -
derecho exclusivo de uso, por el empleo de un nombre igual o se-
mejante, en un establecimicunto del mismo glénero, en esa contro -—

versia no se da esa situacidn, pues como ya se vi6 dichos nombres
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comerciales no se dedican al mismo giro.

5-, Por resolucidn R.C. 47/90 contenida en el oficio 66403 de 15
de agoesto de 1990, se declar5 administrativamente la cesacifn de
los efectos de la publicacién del nombre comercial 18089 LAC LA-
BORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, por considerarse que se designan
o representa con ¢l lenguaje el gire a que se dedica el estable-
cimiento respectivo que se ampara bajo el aludido nombre comer-
cial y por ende este es degcriptivo, al indicar les servicios =~

que ahi s¢ prestan.

4.- TESIS SUSTENTADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA-

CION, TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO -

RELATIVAS AL NOMBRE COMERCIAL.

1.~ Con fecha 11 de agosto de 1958, en el Amparo en Revisién 2069/
58, promovideo por POSADAS TRAVELODGE, S. A, , la Suprema Corte de
Justicia de la Uni6én, dictd ejecutoria en el sentido de que la -
prohibicién consagrada en la fraccién XI del artfculo 105 de la-
Propiedad Industrial, tiene por objeto el ecvitar que articulos
que sc fabriquen solamente en Mé&xico o en algiin otro pals de ha-
bla espaficla, se le ampare con una denominacifén que parezca indi
car que provienen del pafis donde se habla ese idioma, es decir, -
pretende evitar la confusidén en el piiblico consumidor y ademfs -

acreditar las marcas y nombres méxlcanos.

2,- Por oficio 55277 de 21 de junio de 1990, en cumplimiento a lsa
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ejecutoria dictada por el H. Cuarto Tribunal Colegiado en Mate~
ria Administrativa del Primer Circuito, en el toca R.A. 2704/89,
relative al Jucio de Amparo 3/89-2, promovido por TERENCE W. RU
FER ASSOCIATES INC, la Direccidn General de Desarrolle Tecnolb-
glco, dictd nueva resolucibn y no obstante que dicho Tribunal -
argument$ que existfa confusifn por semejanza entre la denomina
cidén FIESTA PALACE y SEVILLA PALACE, en virtud de que el elemen
to comlin que las caracteriza es la palabra ' PALACE' y la pala-
bra que en &éstas es diferente no es elemento sufictente para -
degvirtuar el parecido entre ellps, haciendo més determinante -
la confusién el hecho que ambas amparan similares servicios y se
cumplen con las hip6tesis previstas por los articules 182, 183,
91 fracciones XXII, XIII en relacifn con el 147 fracciones I y =~
VI todos de la Ley de Invenciones y Marcas; no se entrd al estu-
dio del fondo del asunto, por haber desaparecido el interés jurf
dico de la actora al haberse extingido su marce 318359 FIESTA -

PALACE.

3.- Con fecha 25 de octubre de 1991 el Primer Tribunal Colegiado
en Materla Administrativa del Primer Circuito, dictd Ejecutoria-
en el Toca R, A. 2471/91, relativo al Juicjio de Amparoc 300/90, -
en relacidén con el nombre comercial 18128 FOOT LOCKER, promovide -
por KINNEY SHOE, CORPORATION, confirmando la sentencis pronuncla
da por el C, Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa -
en el Distrito Federal, al concluir éste filtimo que un nombre -

comercial no podré ser registrado si resulta semejante a una -

marca ya registrada y vigente, aplicado a los mismos o similares
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productos o servicios en grade tal que puedan confundirse con -
la anterior, como lo seria el caso de estudio de la marca ahora
quejosa FOOT LOCKER, que protege también vestuario excluyendo
calzado; y determinando proceder a declarar la cesacién de los-
efectos de la publicacién del nombre comercial 18128 FOOT LOCKER,

propiedad del Sr. RaGl Aragén Loya.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.~ De las relaciones cotidianas de los indivi-
duos, surge la necesidad de crear normas para regular su vida -
jurfidica. El nombre civil adquiere importancia en las relacio -
nes personales de los individuos; y el comercial es indispensa -
ble en la industria y el cometcio como patrte de la propiecdad in-
dustrial, por la gerantia que represents a los titulares de su -

uso exclusiva.

SEGUNDA.- El nombre comercial corresponde al signo dis
tintivo, razén o denominaci6n social que es utilizado por indus-
triales, productores o comerciantes, sean personas fisicas o mo-
rales para distingulr o diferenciar un establecimiento industrial
o camercial de los demas que se dedican a la misma o similar ac-

tividad industrial o mercantil.

TERCERA.- El dereche sobre el nombre comercinl puede -
considerarse como un derecho de propiedad exclusivo, es decir, =~
consistente en la atribucibn del goce del nombre a une personn -
determinada con exclusién de las demis, aunque solo temporal den

tro de una zona geogriifica determinada o toda la Repiblica.

CUARTA.- La naturaleza juridica del nombre comercial,
puede identificarse en aquella teoria que considera al nombre -
comercial como un bien incorperal objeto de un derecho de pro -

piedad.
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QUINTA .- No encontramos antecedente alguno en el -
derecho romano o derecho espaiiol del nombre comercial. Sin em-
bargo, en la legislacidén Mexicanes la presencia de ésta figura-
Jjuridica aparece por primers vez en la Ley de Marcas Industria~-

les y de Comercio de 25 de agosto de 1903,

SEXTA .- El Convenio de Paris para la proteccibn de la
Propiedad Industtial, no da una definicibn de lo que e¢s ¢l nom-—
bre comercial; sbélo establece una sola disposicibdn de gran im -
portancia, pero su contenide de proteccisn es determinante para

los pafses miembros.

SEPTIMA .- La tutela legal del nombre comercial en ia
legislacifn vigente, tiende fundamentalmente a proteger & una -
empresa o establecimiento indugtriasl, comercial o de servicios-
de otros de su misma clase o especie. 5in embargo, dicha protec
cifn tiende a8 estar condicionada por uquéllos clementos que le-

dan validéz,

OCTAVA .~ La publicacidn del nombre comercial y sus -
efectos, no cumplen con las finalidades de la Ley de Fomento y-
Proteccisn de la Propiedad Industrial, pues la proteccidén juri-
dica consiste en la prohibicidn del empleo simultBneo por otra-
empresa, negociacién o establecimiento de un nombre comercial -
idéntico o semejante susceptible de producir confusida, estable
ciendo para tales efectos la presuncidn de la buena fé& en Bu =

adopcidn y uso, se ve truncada al no existir ehn dicha ley nor -
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masg précisas que establezcan 1a debida proteccién al adoptante

de buena f& en su use,.

NOVENA .- No existe unaesfera de scguridad jurfdica -~
para el titular del derecho al uso exclusivo de un tombre comer
cial, en base a que las acclones que establece la Ley de Fomento
¥ Proteccién de la Propiedad Industrial cn contra de posibles -
infractores son limitativas, y el capftule que contempla la de-

los delitos, lo excluye sin justificacidn alguna.

DECIMA .- La poca impertancia que através del tiempo-
se le ha dado al nombre comercial, ha hecho pensar sin justifica
da razén que cl mismo puede resultar innoperante. Empero, las -
rapercusiones que tiene en la vida de industriales, empresarios-
y comerciantes es de Brun relevancia e¢ influye en el desarrollo-

del Pafs,

DECIMAPRIMERA .- La posibilidad de que se establezcan-
normas precisas respecto a la proteccién del nombre comercial,no
deberia de descartarse, y por c¢lle, votamos por su registro, a-
fin de que sus alcances de proteccifn no se restringan terrjto-
rialmente, no sc coendicionen a unn clientela efectiva o a cual-
quier otro elemento que le pucda dar validez y protecciidn con-—

dicionada.
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DECIMASEGUNDA .- Es preciso que sE atienda la rele -
vancia jurfdica que trae aparejada la figura del nombre comer-
cial, y en base a ello se le considere como un signo indepen -~
diente, capaz de contar con sus propias normas sin recurrir a-
la aplicacién de aquellas disposiciones destinadas a otro signo

distintivo y que mis se le asemejen,

DECIMATERCERA .- Finalmente, es importante que exis-
tan disposiciones en donde se establezca la tutela juridica del
nombre comercial sin sujetarlo a condiclones. Para ello, es -
indispensable contar con ciertos elementos para establecer las

bases de su proteccidn; entre éstos tencmos:

= Determinar la naturaleza juridica del nombre comer-

cial, Bu conceptualizacifn, elementos y funciones.

- Identificar sus efectos y repercusiones en la vida

jurfdica de los cmpresarios, industriales o comecrciantes.

~ Comprender que la actividad dec dichos entes juridi
cos repercute en el desarrollo del Pafs y no en una parte de -

éste.

- Tener presente las f[inalidades de la PFropiedad In-

dustrial,
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- Observar que las actividades del industrial o co-
merciante en su vida mercantil, serfan mAs fructuosas al verse
reprimida la competencia desleal y al existir disposiciones -
precisas para demandar hechos delictuosos en contra de posibles
usurpadores, sin llegar a violar las garantfes consagradas en -

la Constitucién Polfitica del Pais.

- Estimar los supuestos de que existan terceros de -
buena fe con mejor derecho al uso de algfin nombre comercial ya

registrado.

~ Tomar en cuenta los objetivos de aquella ley en don

de se vayan a implementar dichas disposiciones legales,



10.-

- 204 -~
BIBLIOGRAFIA

Alvarez Soberanis, J. La Regulacién de las Invenciones y -

Marcas y la Transferencia de la Tecnologfa. Editorial Po -
rrGa, S. A. México, 1979.

Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Vol. I.-
Editorial PorrGa, S, A. México, 1957,

Bauche Garciadiego, Mario, La Empresa. Editorial PorrGa, S.A.
Mé&xico, 1977.

Baylos Carroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial.
BEditorial Civitas, 5. A. Madrid, 1978.

Bodenhausen, G. H. Gufa para la Aplicacisn del Convenio de -
Paris para la Proteccibébn de la Propiedad Industrial, Revisa-
do en Estocolmo en 1967, Birpl 1969, Ginebra Suiza,

Burgogp, Ignacio. Las Garantias Individuales., Editorial Porriia,
S. A. México, D. F, 1972.

Cervantes Ahumada, RaGl, Derecho Mercantil, Editorial Herrere,
S. A. México, D. F. 1986.

De Dios Arias, Juan y otros, Res(men Integral de México atra-
vés de los Siglos. Tomo I. Compafiia General de Ediciones, S.A.
México, D, F. 1960,

Dominguez Martinez, Jorge Alfredo. Derecho Civil. Editorial -
ParvGa, S, A, M&xico, 1990,

Flores Goémez Gonzalez, Fernando y otro. Noeciones de Derecho =~
Positivo Mexicanec, Editorial Porrfia, S. A. M&xico. 1977,

Floris Margadant S, Guillermo. El Derecho Privado Remano, -
Editorial Esfinge, S. A. México, 198],

Galindo Garfias, lIgnacio. Derecho Civil. Editorial PorrGa, -
S. A. México, 1973,



13.-

14,

15,

16.-

19,-

21.-

24.-

- 205 -

Garcias Maynez, Eduvardo. Filosoffa del Derecho. Editorial-
Porrtia, S.A. México, 1974,

Gémez Granillo, Moisés. Teorfa Economica. Editorial Esfin-
ge, S. A. México, D. F. 1981,

Gutierrez y Gonz&lez, Ernesto. El Patrimonio Pecuniario y
Moral o Derecho de la Personalidad y Derecho Sucescrio, -
Fditorial Cajica, S. A. Puebla, Pue, México, 1980,

Kelsen, Hans. Teorfia Pura del Derecho. Traducc. de Roberto
J., Vernengo. México, UNAM, 1982,

Mantilla Molina, Roberto L, Derecho Mercantil, Editorial -
Porrfia, S. A. México, 1982,

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. Editorial Po -
rrGa, S. A. México, 1985.

Ots Capdequi, José Maria. Historia del Derecho Espafiol de-
las Indias y el Derecho Propiamente Indiano, Editorial Lo-

sada, S. A. Buenos Aires, 1945,

Pallares, Eduardo. Tratado de las Acciones Civiles., Edito-
rial Porrfia, S. A, México, 1985,

Planiol, Marcel y Ripert, Georges. Traité Elémentaire de -
Droit Civil, Tome I. Libraire Genérale de Droit et de Juris
prudence. Versidn Espaiiola de Cajica Camacho, José M. Edi
torial Cajica S. A. Tomo I. Puebla, Pue. México, 1980 ).

R. Padilla, Jos&, Sinopsis de Amparo. CArdenas, Editer y -~
Distribuidor, México, D. F., 1985.

Ramella, Agustin. Tratado de Propiedad Industrial, Hijos de-
Reus, Editores. Madrid, 1913. Vol. II.

Rangel Medina, David, Derecho de la Propiedad Industrigl e
Intelectual. Editado por el lnstitute de Investigaciones -

Jurfdicas de la UNAM, Méxice, 1991.



25.-

26.-

27,~

28.-

10.-

- 206 -

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario, Edito -
rial Libros de México, S.A. México, 1960,

Rojina Villegas, Rafacl. Compendio de Derecho Civil. Tomo
I. Editorial PorrGa, S.A, México, 1982,

Seplilveda, Cé&sar, El Sistema Mexicano de la Propiedad Indus-
trisl. Editorial PorrGa, S.A. México, 1981.

Vivante, César, Tratado de Derecho Mercantil, Traducc. Miguel
Cabeza Yanido. Editorial Reus, S.A. Madrid, 1936.

LEGISLACION
C&digo de Comercio de 16 de mayo de 1854,
Cédigo Civil de 1870.
c&diéo Penal de 1871,
C&digo de Comercio de 1884,
C&digo de Comercio de 1889,
Constitucién Politica de los Estados Unildos Mexicanos
C8digo Civil (vigente)
C6digo de Comercio (vigente)

Decreto expedido por las Cortes Espaficlas de 2 de octubre -
de 1820, para asegurar el derecho de propiedad a los que in-
venten, perfeccionen o introduyzcan algln ramo de la indus --
tria.

Ley Federal del Trabajo.



1.~

15.-

18.-

19.-

20.~

22.-

23.-

24.-

- 207 -~

Ley de 7 de mayo de 1832, sobre privilegio exclusivo a los
inventores o perfeccionadores de algfin ramo de la industria,

Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre de 188%.
Ley de Patentes de 7 de junio de 1890.

Ley de Marcags Industriales y de Comercio de 25 de agosto de
1903. :

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de Ju-
nio de 1928,

Ley de Patentes de Invencién de 27 de julio de 1928,
Ley de Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942,
Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial de -
27 de junio de 1991,

Reglamento de la Ley sobre privilegio exclusivo a los inven-
tores o perfeccionandores de algln ramo de la industrie de -
12 de julio de 1952,

Reglemento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio -
de 24 de septiembre de 1903,

Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comer-
ciales de 31 de diciembre de 1928.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de di
ciembre de 1942,

Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 20 de febre-
ro de 1981.



25,-

- 208 -

Reglamento de la Ley de Invencignes y'Hnrcas de 30 de agog=-
to de 1988. ’

OTRAS FUENTES

Alvarez Soberanis, Jaime. " La Tecnologia en México y nues-
tro futuro desarrollo industrial ". Revista Mexicana de la~
Propiedad Industrial y Artistica. Afio XIV. Nams 27-28, Ene-
ro-diciembre 1976, México, D.F.

B. Vadillo, Bjorn. " El nombre comercial. Su concepto., Pro-
teccibén en la Ley de Invenciones y Marcas y bajo la Conven-
cidn de Unién de Parfs ". Reviste Mexicana_de Justicia. No.
4. VYol. II. Octubre-diciembre, 1984,

Burgoa, Ignacio. Diccionario de Derccho Constitucional, Ga~
rantfas y Amparos, Editorial PorrGa, S.A. M&xice, 1984,

Carbajal de Almeida C, y De AraGjo H. " Anteproyecto de la-
Ley Uniforme de 1la Propiedad Industrial para las Américas ".
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica.Afio
III. Nim, 6, Julio~diciembre de 1965, México, D.F.

Correa M, Enrique. " Proteccifn del Nombre Comerciasl en Mé-
xico ", Revista Mexicanao dc la Propiedad Industrial y Artisg-
tica. Afo I, NGm I. Enero~ junioc de 1963. Mé&xico, D.F.

De Pina, Rafael. Diccionario de Berecho. Editorial Porrla.-
Mé&xico, 1988.

Dfaz Bravo, Arturo, " Aspectos Jurfdicos de la Competencia-
Desleal ", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Ar-
tfgtica. Afio IV. NGm. 7. Enero-junio 1966, México, D.F.

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Ocedno Uno. Ediciones
Oceadno, S5.A. Barcelona Espafia 1990.

Diccionario Jurfdico Mexicano. Tomos IV y VI . Instituto de
Investigaciones Juridicas, UNAM, México, 1984.




- 209 -

10.~ Diccionario Unesco de Ciencias Sociales . Vol. III. Edito-
rial Planeta, Agustini, 1988,

11.- Enciclopédia Jurfdica Omeba., Editorial Driskill, S.A.Buenos
Aires Argentina, 1978,

12.- Florea Camacho, Carlos. " Nombre Comercial M. Revista Mexi-
cana de la Propiedad Industrial y Artistica. Afic XIV. Nims-
27-28, Enero-diclembre de 1976, Méxica, D.F.

13,- Informacidén bfisjca sobre la Ley de Fomenta y Proteccidn de-
la Propiedad Industrial. Secretaria de Comercio ¥ Fomento-
Industrial, Subsecretarias de Industria e Inveraiones Ex -
tranjeras, Direccibén General de Desarrolle Tecnolbgico, Se-
rie Desarrolle Tecnoldgico. México, 1991,

14,- Leonardos, Luis,” El nembre comercial en el Derecho Brasileio “.
Revigta Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica.Nfims
21-22. Enero- diciembre 1973. México, D.F.

15,~ "Ley Tipo sobre Marcas, Nombres Comecrciales y Actos de Compe
tencia Desleal, para los Pafses en Desarrolle ". Revista Me-
xicana de la Propiednd Industrial y Artistica. Afo V. Nim 10.
Julio-diciembre 1967. México, D.F.

16.- Mendieta R.,Sonia. " Evolucibn histérics de las Marcas ", Re:

vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica. Afo 1
Enerc-junio 1963. Mé&xico, D.F.

17.- Michaus Romero, Martin. Régimen Jurfdico del Nombre Comercial
en México. Tésis Profesional, Universidad Iberoamericana, Mé-
xico, 1984.

_1B.- Plaisant, R. ™ La accibn de competencia desleal en el derecho
Francés ". Revista Mexicans de la Propiedad Industrial y Ar -
tfstica. Afo XVI. NGms 31-32., Enero-diciembre de 197B. Méxi-
co, D.F.

19,-" Reglamento de 1la Ley General de Indins de Perfli, Decreto Ley
No. 18350 ", Revigtm Mexicana de la Propiedad Industrial vy
Artistica. Afio IX, Nim 17. Enero-junio 1971. México, D.F.




- 210 -

20,- Saint-Gal, Yves. " Conflictos entre Marcas y Nombres Comer-
ciales ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y =
Artistica. Ano IV. NGm, 7 Enero-Junio 196b. MCéxice, D. F.

21.- Silveira, Newton. " Competencia desleal y Propiedad Inmate~
rial ". Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-—
tica, Afio XVII. Ndoms 33-34, Enero-Diciembre de 1979. México,
D. P,

22.- Saint-Gal, Yves, " Proteccidn del Nombre Comercial en el Ambi-
to Internacional ". Revista Mexicana de 1a Propiedad Indus -~
trisl y Artistica. Ado II. NGm, 3 Enero-Junjo de 1904. México,
D. F,

23.,~ Uzchtegul Urdaneta, Mariano. " Propiedad Industrial y Desarro-
lo ". Revistp Mexicana de la Propicdad Industrial y Artfistica.
Afio VI, NGm. 12 Julio-Diciembre de 1968. México, D. F.

24.- Vignettes L8pez, Jorge, " La Competencia Ilfclta"., Revista Mexi-
cana de la Propiedad Industrial y Artfstica. Afie XIII. Nims. 25-
26, Enero~Diciembre de 1975, México, D. F.




	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Naturaleza Jurídica del Nombre Comercial
	Capítulo II. Antecedentes Históricos y Legislativos del Nombre Comercial
	Capítulo III. Tutela Legal del Nombre Comercial en la Legislación Vigente
	Capítulo IV. Comentarios Generales a la Protección Legal del Nombre Comercial
	Conclusiones
	Bibliografía



