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INTRODUCCION

La finalidad de abordar el presente trabajo de investigacion,
consistente en “La proteccion legal de los nombres comerciales en México”, se
debe al proceso de apertura de nuestro pais en el cual se debe garantizar
seguridad juridica tanto a los nacionales como a los extranjeros que tienen su

principal ocupacién en el comercio.

Para tal efecto, es necesario que en la Ley de la Propiedad Industrial
se prevean los mecanismos de proteccion de los nombres comerciales, en virtud
de que los previstos en los articulo 151, 152 y 153 no le son aplicables y en la
practica se ha implementado el Procedimiento de Declaracion Administrativa de

Cesacidén de Efectos, cuando dicho procedimiento no existe en la Ley.

En el capitulo primero se aborda la regulacion que han tenido los
nombres comerciales en diversos ordenamientos legales partiendo de los
antecedentes constitucionales y a través de diversas leyes que en materia de
propiedad industrial han estado vigentes en nuestro pais, finalizando con la Ley de
la Propiedad Industrial en vigor y con los Tratados Internaciones de los que
México es parte, en los cuales se reglamentan los nombres comerciales.

En el segundo capitulo se realiza el estudio de los nombres
comerciales, su concepto, la funcibn que cumple este signo distintivo, los
elementos de proteccion y su ambito geografico de validez, asi como los

impedimentos legales para la proteccion de los nombres comerciales.

Dentro del tercer capitulo se analiza el procedimiento de publicacion
de los nombres comerciales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
sus efectos, la vigencia de la publicaciéon, los derechos y obligaciones del titular
del nombre comercial y sus formas de transmision.

v



En el cuarto capitulo se desarrolla de manera practica, la
sustanciacién de los procedimientos de declaracion administrativa de cesaciéon de
los efectos de la publicacion del nombre comercial, asi como el procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion seguidos ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en todas sus etapas, los medios de impugnacion de las
resoluciones, la jurisprudencia que sobre nombres comerciales se han emitido y

algunos casos practicos resueltos por el Instituto.

Es necesario destacar que los derechos de propiedad industrial
deben estar debidamente protegidos a efecto de conferir seguridad juridica a
todas aquellas personas, fisicas o morales, que cuentan dentro de su patrimonio

de este bien que se encuentra materializado en un establecimiento.

Asi, con una regulacion completa sobre los nombres comerciales, los
propietarios se veran favorecidos y tendran la certeza juridica sobre los derechos,
obligaciones y medios legales a su alcance para proteger sus derechos de

propiedad industrial.



CAPITULO |

EVOLUCION LEGISLATIVA

1.1. Antecedentes constitucionales.

La propiedad industrial tiene su base constitucional en el articulo
28 de nuestra Carta Magna, el precepto establecia originaimente la prohibicion
de los monopolios y solo reservaba para la Nacién los que consideraba
indispensables para el ejercicio de la soberania o esenciales para cumplir con
su funcidén gubernamental, tales como: la acufiacion de moneda, telégrafos y
radiotelegrafia; asimismo, conferia a los autores y artistas el privilegio de
reproducir sus obras por determinado tiempo, al igual que a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de su

invento.

El articulo fue reformado en 1983, estableciendo que la
prohibicion de los monopolios se sujetaria a lo dispuesto por las leyes
respectivas, sefialando en su parrafo octavo que los privilegios de los autores y
artistas para la produccion de sus obras y los de los inventores

perfeccionadores de alguna mejora constituian monopolios.

Actualmente, este precepto en su parte conducente establece lo
siguiente:

“Articulo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan
prohibidos los monopolios, las practicas monopélicas,
los estancos y las exenciones de impuestos en los
términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo
tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de
proteccién a la industria.

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que
por determinado tiempo se concedan a los autores y



artistas para la produccién de sus obras y los que para
el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los
inventores y perfeccionadores de alguna mejora...” '

-Asimismo, la Constitucién conforme al articulo 89 fraccién XV,
otorga al Presidente de la Republica, facultades para conceder privilegios
exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a ta ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria.

Por su parte, el articulo 73 fraccion XXIX-F constitucional,
concede al Congreso la facultad de expedir leyes tendientes a la promocion de
la inversién mexicana, la regulacioén de la inversidn extranjera, la transferencia
de tecnologia y la generacion, difusion y aplicaciéon de los conocimientos

cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional.

Con base en estas facultades se expide la Ley de la Propiedad
Industrial, sin embargo tal como el doctor David Rangel Medina sefiala, estos
preceptos no constituyen un apoyo para la legislacién de marcas, ni justifican
constitucionalmente la existencia y reconocimiento los derechos de propiedad
industrial sobre las marcas, nombres comerciales o avisos comerciales. *

Sin embargo, este autor establece que la base constitucional de
estos signos distintivos son los articulos 5, 14 y 16 constitucionales, en virtud
de que los principios consagrados en estos preceptos derivan las garantias
individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintivos de

mercancias.

Lo anterior, se desprende de lo dispuesto por el articulo 14
constitucional que establece que nadie puede ser privado de sus propiedades,
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales
previamente establecidos, en los que se cumpian las formalidades esenciales

del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

! Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ediciones Fiscales ISEF, S.A., México, 2005, pag.19
)
“ RANGEL, Medina David. Tratado de Derecho Marcario. México, 1960, pag. 132



Por su parte, el articulo 16 determina que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa

legal del procedimiento.

Finalmente el articulo 5, sefiala que a nadie podra impedirse que
se dedique a la profesién, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo
licitos, y a nadie puede privarse del producto de su trabajo, sino por resolucién

judicial.

De estos preceptos se desprende que siendo los signos
distintivos derechos sobre los cuales el Estado estd obligado a protegerios,
maxime cuando son generados en el ejercicio de una profesién, industria, o
comercio, éstos constituyen la base constitucional para los derechos marcarios.

1.2. Cddigo de Comercio.

En el Coédigo de Comercio de 1854, conocido también como
Codigo Lares, si bien no hay una regulacién especifica de las marcas, si las
reconoce, al exigir como requisito que en las cartas de porte o conocimiento, se
deberia hacer la designacion de mercaderias, mencionando su calidad
genérica, peso y las marcas o signos exteriores de los bultos que las
contuvieran. Asi como, exigia asentar dichos datos en el libro denominado
Cargamentos que tenia que llevar el capitan de un barco y en el contrato de
seguro maritimo también se debian asentar las marcas y numero de fardos si

los tuvieran.®

El Codigo de Comercio de 1884, en su Libro Cuarto denominado
“De la propiedad mercantil’, contiene algunas disposiciones acerca de las

patentes, marcas, los editores.*

5 RANGEL, Medina David. Op. cit. pag. 13y 14
4 .
Cadigo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos. México, 1884, pag. 364 - 373
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Asimismo, en el Titulo Cuarto y Quinto este Cédigo regulaba la
usurpacion y falsificacion de las marcas, concediendo a favor del propietario de
la marca la accion para reclamar el pago de dafios y perjuicios con
independencia de las acciones legales que podia emprender.

Obligaba al titular de ta marca a hacer ostensible la marca en el

producto a distinguir, no obstante su uso era facultativo para el propietario.

En su articulo 1405, reconocia la propiedad industrial de que se
hacia un uso mercantil en establecimientos abiertos con ese objeto. Asimismo,
establecia que toda negociaciéon de comercio daba una propiedad mercantil a
su duefio.

Determinaba en el articulo 1411 que el efecto de la propiedad
mercantil era representar un valor propio, independiente del precio de los
muebles, inmuebles, titulos y acciones de la negociacion.

Asimismo, sefialaba en el articulo 1412 que la propiedad
mercantil era del duefio de la negociacidn; para el caso de que el duefio fuera
una sociedad en nombre colectivo, la propiedad era de los socios en proporcion
a la parte que representaban en ésta. Si se trataba de una sociedad en
comandita, la propiedad mercantil pertenecia a los socios comanditarios. Para
la sociedad andnima o limitada, la propiedad mercantil pertenecia a todos los
socios segun su representacion y los derechos los ejercia la junta directiva de
dicha sociedad.

Disponia que la propiedad mercantii se adquiriera por el
establecimiento del negocio, conservandose mientras éste duraba y se perdia

dicha propiedad a la conclusién del establecimiento®.

Respecto al traspaso de la negociacién mercantil, sefialaba que
también se traspasa la propiedad mercantil de éste al adquirente.

* CODIGO DE COMERCIO. 1884, Articulo 1414



Ahora bien, en el Titulo Tercero del Libro Cuarto, se regulan los
Nombres Mercantiles, sefialando que el nombre de un comerciante o fabricante
formaba parte de su propiedad mercantil y no podia ser usurpado por ofra

persona.

En este caso, era necesario que el nombre se usara entero y no

con iniciales o abreviaturas que pudieran confundirlo con otros.®

Para las sociedades mercantiles el nombre {o constituia su razén

social.

Prohibia utilizar a toda persona el nombre o razon ajenos, ni en
sus documentos, ni en sus mercancias, ni en sus manufacturas.

Imponia la obligacion de aplicar el nombre en los objetos y si no

era posible en cubiertas que no pudieran abrirse sin romperse.

Seralaba que el nombre era propiedad personal del comerciante,
por lo que no pasaba con el traspaso del negocio a un tercero, el cual sélo lo

podia utilizar siempre que se agregara la palabra sucesor 0 sucesores.

En caso de que hubiera otro comerciante con el mismo nombre e
igual giro comercial, tenia la obligacion de usar su segundo apellido u otro

distintivo para evitar confusiones.

Determinaba, que el comerciante que usaba su nombre, no
necesitaba realizar el depésito establecido para las marcas, esto es, el depésito
previamente en la Secretaria de Fomento con el objeto de que ésta concediera

la propiedad de la marca.

® CODIGQ DE COMERCIO, 1884, Articulo 1425.



El titular de un nombre mercantil podia ejercitar accion civil de

dafios y perjuicios en contra de quien usurpara su nombre.

Este Codigo de Comercio regulaba también la figura de las
Muestras, considerando que la muestra de un establecimiento mercantil era la
designacién material y exterior por medio de una inscripcién o signo cualquiera

que tuviera por objeto distinguirlo de la misma especie.”

La muestra era propiedad mercantil del establecimiento a que
perteneciera, por lo mismo, si se enajenaba o arrendaba el establecimiento

también se consideraba enajenada o arrendada la muestra.

Toda persona era libre de usar la muestra que escogiera para su
establecimiento, con la limitante de que no fuera igual a otra que tuviera otro
establecimiento en la misma localidad, o de tal manera semejante que diera

lugar al fraude.

Podia constituir la muestra el nombre del comerciante o la razén

social, asi como un signo o pintura o cualquier inscripcién.

La usurpacion de la muestra que se compusiera del nombre del
comerciante o de la razén social, daba derecho al ejercicio de la accion civil de

dafios y perjuicios y se consideraba que existia fraude.

La usurpacion de la muestra en cualquier otro caso, solo daba

derecho al ejercicio de la accién civil de dafios y perjuicios.

El Cédigo en su articulo 1441, establecia que existia usurpacion
de muestras o marcas, cuando se usara la muestra 0 marca completamente
igual;, cuando existiera analcgia porque las palabras mas importantes de una
muestra 0 marca se repitieran en otro, aunque éstas anunciaran un propietario

diferente. Asimismo, cuando la nueva muestra o marca se redactara de manera

7 CODIGO DE COMERCIO, 1884, Articulo 1434.



tal que pudiera confundirse con otra; cuando las diferencias eran gramaticales;
cuando la muestra o marcas consistieran en dibujos o pinturas y éstas fueran

tan parecidas a ofras que crearan confusion.

Estabiecia que el término para ejercitar las acciones civiles
previstas en dicho Caédigo era de un afio contado a partir de que se supiera de
la usurpacion; mientras que para ejercitar la accion penal por usurpacion del
nombre, el término era de tres meses desde que se conocfa la usurpacion,
para las marcas era de dos meses contados desde el dia en que se tuviera

noticia de la misma.

Respecto de la usurpacion de muestras, el término era de un mes
contado a partir de que tuviera conocimiento, y no podia ejercitar sin que se
llevara a cabo la conciliacion, cesando la acciéon penal si la demandada
convenia en mudar su muestra y lo hacia antes de los ocho dias siguientes a la
conciliacion.

Determinaba, que cuando un establecimiento no pagara mas de
cincuenta pesos de contribucién al afio, sélo podria exigir el cambio de la

muestra y los dafios y perjuicios.

En el Codigo de Comercio de 1889, se suprime esta regulacién y
en su lugar se emite la primera Ley que regula especificamente las marcas,
denominada Ley de Marcas de Fabrica, publicada en el Diario Oficial el 28 de
noviembre de 1889; este ordenamiento contenia en su totalidad 19 articulos
que regularon este signo distintivo, asi como los dibujos y modelos industriales
en términos de lo dispuesto por el articulo 19.2

Esta Ley en su articuio 6 sefialaba como requisito para adquirir la
propiedad exclusiva de una marca que ¢l escrito de solicitud debia expresar “el

nombre de la fabrica, el lugar de su ubicacién, el domicilio del propietario y el

¥ DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 28 de noviembre de 1889.



género de comercio o de la industria para el cual el solicitante debia servirse de

la marca”.

No obstante lo anterior, la Ley de Marcas de Fabrica no reguia los

nombres comerciales.

1.3. Ley de Marcas Industriales y de Comercio.

Este ordenamiento, también conocido como la Ley de Marcas
Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903, fue publicado en el Diario
Oficial el 2 de septiembre de 1903 y entrd en vigor el 1 de octubre de ese
mismo afo. A la par de esta ley, se expide la Ley de Patentes de Invencion. °

Los nombres comerciales reciben una regulacion especifica
dentro del Capitulo VI.

Si bien no sefiala lo que constituye un nombre comercial,
determina que el duefio de un nombre comercial tenia el derecho exclusivo de

usarlo sin necesidad de registro, ni de ningun otro requisito. '°

Establecia que todo comerciante, nacional o extranjero, tenia
derecho para publicar su nombre comercial en la Gaceta Oficial de Patentes y
Marcas a efecto de obtener las prerrogativas que se encontraban reguiadas en
el articulo 77 de la propia Ley, prerrogativas que podia conservar si renovaba la
publicacion del nombre comercial cada diez aios. Dichas prerrogativas se
hacia consistir en la posibilidad de que impusieran sanciones por el uso

indebido o imitacion de un nombre comercial

Por otro lado, determiné que cualquiera que utilizara un nombre

comercial que no le perteneciera o imitara alguno que pudiera confundirse,

° DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 2 de septiembre de 1903.
' LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, Articulo 73



seria sancionado con arresto menor y multa de segunda clase o una u otra a
juicio del juez. Ademas, podian acumularse las penas cuando dicho nombre se
acompanfara o formara parte de una marca, siempre que el uso de la misma

constituyera un delito previsto en la propia ley.

A efecto de imponer estas sanciones, era necesario que el actor
probara que el reo habia actuado con dolo; sin embargo este requisito no era
necesario si el propietario del nombre comercial lo habia hecho publicar en la
Gaceta Oficial de Patentes y Marcas, estableciendo como presuncion legal que

el reo habia obrado con dolo. !

Ademas de estas acciones, el propietario del nombre comercial
podia ejercitar accion civil en contra de quien imitara o usurpara su nombre
comercial, para que cesaran dichos actos, asi como exigir los dafios y

perjuicios.

Un tercero que hubiera sufrido perjuicios con motivo de la
usurpacién o imitacion de un nombre comercial podia iguaimente ejercitar la
accién penal y exigir los dafos y perjuicios de conformidad con lo que
establecia el articulo 78.

Finaimente disponia que los Capitulos lil, IV y V de la Ley, eran
aplicables en lo conducente a los nombres comerciales, estos capitulos
regulaban los procedimientos de proteccién de las marcas.

Asi, el Capitulo Ill en el articulo 39, se establece el procedimiento
para obtener la revocacion de las resoluciones administrativas emitidas por la
Secretaria de Fomento o de la Oficina de Patentes y Marcas, seguido ante los
Juzgados de Distrito en la ciudad de México; en este se fijaba un plazo de
quince para promover dicho medio de impugnacién contados a partir de que
hubiera sido notificada la resolucién.

"' LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, Aticulo 77



Dentro del Capitulo 1V titulado “Procedimientos para los juicios
civiles”, se determinaron las reglas y formalidades del procedimiento para
ejercitar las acciones civiles que concedia esta Ley. Este procedimiento era

sumario, segun lo disponia el propio articulo 47.

Por diltimo, el Capitulo V denominado “Procedimiento para los
juicios del orden penal’, determinaba que los juicios del orden penal tratandose
de delitos competencia de los jueces federales, se substanciarian como los
demads juicios criminales, hasta en tanto se expidiera el Cddigo de
Procedimientos Federales en materia penal. Asimismo, establecid que la
accion civil proveniente de la penal que derivaba de la propia Ley, podia
ejercitarse al mismo tiempo y ante el mismo tribunal que conocia de la accion

penal. 2

1.4. Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales

Este ordenamiento fue publicado el 27 de julio de 1928 en el
Diario Oficial. '* En este ordenamiento se ve reflejada la suscripcion de México
al Convenio de la Union de Paris del 20 de marzo de 1903, asi como las
revisiones a esta Convenio realizadas en Washington el 2 de junio de 1911 y
en la Haya el 6 de diciembre de 1925, signadas igualmente por nuestro pais. 14

En esta ley dentro del Capitulo de las Marcas y su registro, es
relevante apuntar que dispone que no podia negarse a nadie el derecho de
aplicar su nombre propio a los efectos que produjera o vendiera, ya sea que
constituyera o no, una marca o parte de ella, con tal de que Ia aplicara en la
forma en la que estaba acostumbrado a usarlo y que tuviera caracteres que lo
hicieran distinguir de un homénimo ya registrado como marca; de un nombre
comercial que ya se hubiera publicado, 0 de una sociedad que se hubiera

2 | EY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, Articuio 68.
' DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 27 de julio de 1928.
¥ NAVA Negrete, Justo. “Derecho de las Marcas”, Ed. Porria, S.A., México, 1985, p.76
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constituido con anterioridad a la fecha legal de una marca ya registrada en que

apareciera ese nombre en términos del articulo 22.

Por otra parte, en relaciéon con los nombres comerciales
determina que éstos eran propiedad exclusiva de toda persona juridica ya sea

productora o comerciante.

Disponia en el articulo 49 que a efecto de publicar un nombre
comercial, debia presentarse una solicitud de conformidad con lo que sefialaba
el Reglamento, expresandc en dicha solicitud el nombre del propietario dei
establecimiento, ubicacion y el giro a que se dedicaba el establecimiento;
cubriendo los derechos de examen de la solicitud, fijados en la propia Ley.

Establecia que previa a la publicacidn del nombre comercial,
deberia realizarse un examen de forma respecto a los documentos y otro de
fondo para determinar si existia en vigor un nombre comercial publicado, iguat
o semejante al solicitado.

Dispuso como vigencia del nombre comercial diez afios, y podia

renovarse por periodos de la misma duracién.

Determind que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial,
no se extinguia con el establecimiento industrial o comercial que lo llevara.

Asimismo, esta ley dispuso que el traspaso de un establecimiento
no suponia el traspaso del derecho exclusivo de uso del nombre comercial,
salvo pacto en contrario; asi como que el traspaso del establecimiento con
derecho exclusivo al uso del nombre comercial, comprendia el traspaso del
derecho del uso exclusivo del nombre como marca, cuando asi estuviera

registrado, en caso contrario, se consideraria extinguida la marca.

La proteccion de los nombres comerciales en esta Ley

comprendia el ejercicioc de acciones penales, civiles, el pago de dafos y
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perjuicios, asi como hacer cesar la usurpacién cuando el nombre comercial

fuera usado o imitado.

Determiné que para el ejercicio de éstas acciones no era
necesario el registro ni requisito de ninguna clase; sin embargo, establecié que
para imponer sanciones penales, era necesario que el propietario probara que
habia dolo en el uso o imitacion del nombre comercial; no obstante, si el
nombre comercial habia sido publicado en la Gaceta Oficial de la Propiedad
Industrial, comprobando previamente su uso, no tenia que probar el dolo;
estableciendo como presuncion legal que si era un nombre en la misma

localidad, habia dolo por parte del infractor. '°

Asimismo, las acciones penales y civiles las podia ejercer un
tercero que hubiera sufrido perjuicios por la usurpacién o imitacion de un

nombre comercial.

Esta Ley determinaba que era aplicable a los nombres
comerciales en lo conducente los capitulos VI, X y Xl de dicho ordenamiento,
esto es, el procedimiento para obtener la revocacion de las resoluciones
administrativas, el procedimiento para los juicios civiles y el procedimiento para

los juicios del orden penal.

Ahora bien, en el Capitulo VIl denominado “De la falsificacién,
imitacién o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos comerciales”, regulé
este procedimiento administrativo, el cual se sustanciaba ante el Departamento
de la Propiedad Industrial y podia iniciarse de oficio o a peticion de parte.

La resoluciéon dictada en el procedimiento de falsificacion,
imitacion o uso ilegal de las marcas, nombres o0 avisos comerciales podia ser
impugnada a través del procedimiento de revocacion de resoluciones
administrativas previsto en ei Capitulo VIIi.

'* LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES. Aticulo 48



Si la resolucion emitida por el Departamento de Propiedad
Industrial no era impugnada, se hacia del conocimiento de la Procuraduria
General de la Republica para que ejercitara acciéon penal en contra de los
responsables y se ordenaba publicar la resolucion en la Gaceta de la
Propiedad Industrial; por su parte el Ministerio Publico ordenaba la suspensién
de la explotacion del signo distintivo usado o imitado ilegaimente.

Si era impugnada la resolucion, pero la autoridad judicial
confirmaba, ésta de oficio hacia la consignacion al Ministerio Publico para el
ejercicio de la accion penal y una vez firme se publicaria en la Gaceta de la

Propiedad Industrial.

El titular afectado podia solicitar la suspensién de la explotaciéon
del signo distintivo, que imitaba o se usaba ilegalmente, otorgando fianza a
satisfaccion del juez para garantizar los posibles dafios y perjuicios que se
pudieran causar. Esta suspensiéon se hacia del conocimiento del publico
mediante la publicacion de los autos judiciales en el Boletin Judicial y en la
Gaceta de la Propiedad Industrial en términos del articulo 64.

En esta Ley también se establecid un Capitulo para fijar los

derechos a pagar por los servicios de registro y renovacién de marcas, avisos y

nombres comerciales.
1.5. Ley de la Propiedad Industrial.

Esta ley unifica las disposiciones relativas a las patentes de
invencion y las de marcas, avisos y nombres comerciales, asi como las de

competencia desleal.

13



Este ordenamiento se publico en el Diario Oficial el 31 de

diciembre de 1942 y entro en vigor el 1° de enero de 1943.'

En relacién con los nombres comerciales, este ordenamiento
amplié y aclaré las disposiciones relativas a la propiedad de los mismo y a los
efectos de la publicacion; asimismo, se modificé la presuncién legal establecida
en los casos de la venta o transmision de un establecimiento, determinando
que en estos casos se transferia la propiedad dei nombre comercial salvo pacto

en contrario 0 en el caso de no expresarse nada al respecto.

Determiné que era propiedad de toda persona fisica o juridica,
productora o comerciante, su nombre comercial, por lo que el derecho al uso
exclusivo del mismo se protegeria sin obligacion de depésito o registro, en la
extension del campo de la clientela efectiva. '’

Sefalaba que la publicacién del nombre comercial se haria sin
perjuicio de un tercero que comprobara tener un mejor derecho al uso exclusivo
del nombre comercial.

Establecid como impedimentos para la publicacién del nombre
comercial, aquellos nombres que carecieran de elementos que distinguieran el
establecimiento de otros de su género; asi como las limitantes establecidas en
el articulo 105 fracciones VI, VII, VI, IX y X, que eran aplicables por
disposicion expresa a los nombres comerciales.

Asi, no podia publicarse los nombres comerciales que fueran
contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a !as leyes prohibitivas; y todos
aquélios que tendieran a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de
consideracién. (fraccion V).

'* DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 31 de diciembre de 1942,
' LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Articulo 214.



No podian publicarse como nombres comerciales las armas,
escudos 0 emblemas nacionales, ni la designacién verbal de los emblemas.

(fraccion Vil)

Tampoco podian publicarse los nombres comerciales que
contuvieran armas, escudos y emblemas de los Estados de la Federacion,
ciudades nacionales y extranjeras, naciones o estados extranjeros, sin el

respectivo consentimiento de aquellos. (fraccion VIIl).

De igual manera, no podian publicarse como nombres
comerciales, los nombres, firmas, sellos y retratos sin la autorizacién de los
interesados o si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta el tercer

grado. (fraccién IX)

También constituia un impedimento para publicar como nombre
comercial el emblema de la Cruz Roja, y la denominacién Cruz Roja o Cruz de
Ginebra. (fraccion X)

Posteriormente, por decreto publicado en el Diario Oficial el 16 de
diciembre de 1966, se adicioné la fracciéon XV al articulo 105 de esta Ley y se
reforméd el articulo 217, preceptuando que dicha fraccion era aplicable a los
nombres comerciales; en consecuencia, no podia publicarse nombres
comerciales que contuvieran el emblema del Comité Olimpico Internacional y
los elementos que lo integraban, asi como las denominaciones olimpico,
olimpiada y juegos olimpicos.

La publicacién de ios nombres comerciales se hacia a través de
la presentacion de una solicitud, en la cual debia indicarse el nombre del
propietario del establecimiento, su ubicacién y el giro del mismo, el nombre
comercial que pretendia publicarse, la fecha desde la cual empezo a usarse y

debia comprobarse el uso actual del nombre comercial.

En cuanto a los examenes de forma y fondo se aplicaban las

mismas reglas prescritas en la Ley de 1928. Determiné que en caso de existir
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un nombre comercial igual 0 semejante anteriormente publicado, el nombre
comercial solicitado no se publicaria hasta en tanto existiera una declaracion
administrativa de imitacion o uso ilegal de ese nombre o después de dos arios
de que se hubiera extinguido el establecimiento que llevaba el nombre

comercial anteriormente publicado.

Para el tramite de la solicitud de publicacién del nombre comercial
era aplicable en lo conducente el Capitulo Il del Titulo lil de dicha Ley, sobre la

solicitud y registro de marcas.

L.a vigencia de los efectos de la publicacién del nombre comercial
era de diez afios, igual plazo que en la Ley precedente; asimismo podia
renovarse por periodos de la misma duracién. Si no era renovado, el propietario
no podia ejercitar accién penal por el empieo de un nombre igual o semejante

en un establecimiento del mismo género.

Establecié que el derecho al uso exclusivo del nombre comercial
se terminaria, cuando éste consistiera en una denominacién de fantasia, dos
afios después de que se hubiera extinguido el establecimiento industrial o casa
de comercio que lo hubiese llevado. Sin embargo, podia readquirirse el
derecho exclusivo, si se solicitaba nuevamente, con una nueva fecha, al
emplearse posteriormente la misma denominacion, para distinguir un
establecimiento del mismo género. '®

Determind en el articulo 227, que no podia negarse el derecho de
usar en su establecimiento, palabras o frases que se limiten a mencionar o a
describir propia o simplemente los productos que alli se fabricaran o vendieran,
0 que constituyeran la denominacion usual de los establecimientos de su

mismo género.

Respecto a la venta o transmision del establecimiento, establecio
que éstos conferian el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, y

'® LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Articulo 220



comprenderia el derecho al uso exclusivo del nombre como marca, en caso de
que asi estuviera registrado, salvo pacto en contrario de las partes

contratantes.

Este ordenamiento, sefialaba que no podia negarse a persona
alguna el derecho de usar en su establecimiento, palabras o frases que se
limitaran a mencionar o a describir los productos que ahi se fabricaran o
vendieran, o que constituyeran ia denominacién usual de los establecimientos

de su género.

La proteccion de los nombres comerciales en esta Ley, al igual
gue la antecesora, comprendia el ejercicio de acciones penales, civiles, el pago
de dafios y perjuicios, asi como hacer cesar la usurpacion cuando el nombre

comercial fuera usado o imitado.

Asimismo, esta Ley enunciaba en su articulo 229 cuales eran las

solicitudes de las declaraciones administrativas:
a) la nulidad de una patente, marca o aviso comercial registrados
b) la invasion de los derechos que conferia una patente
¢) la falsificacion, imitaciéon o uso ilegal de una marca o de un
aviso comercial registrados, o de un nombre comercial
publicado o no

d) la extincidn por falta de uso de una marca registrada, y

e) la existencia de la confusion con el establecimiento, los

productos o los servicios de un competidor.

Es decir, el propietario de un nombre comercial publicado o no,
podia promover una solicitud de declaracién administrativa de falsificacion,

imitacién o uso ilegal de un nombre comercial. Asimismo, este ordenamiento ya
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no reguld la revocacién como medio de impugnacion de las resoluciones

administrativas.

1.6. Ley de Invenciones y Marcas

Esta Ley abrogé la Ley de la Propiedad Industrial del 31 de
diciembre de 1942, pero dejé en vigor el Reglamento de esa misma fecha
hasta el 30 de agosto de 1988, fecha en la que se modifico en su totalidad y

derogo las disposiciones anteriores.

La Ley de Invenciones y Marcas se publicé en el Diario Oficial el
10 de febrero de 1976 y entré en vigor al dia siguiente de su publicacion. '

Establecié que el nombre comercial y el derecho a su uso
exclusivo estaria protegido sin necesidad de depdsito o registro, dentro de una
zona geografica que abarcara la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento industrial o comercial a que se aplicara y tomando en cuenta la
difusién del nombre y la posibilidad de que su usc por un tercero indujera a

error en los consumidores.

La persona que estuviera usando el nombre comercial podia
solicitar a la Secretaria de Industria y Comercio, la publicacién del mismo en la

Gaceta de Invenciones y Marcas.

Establecié como presuncién legal que la publicaciéon del nombre

comercio determinaba la buena fe en la adopcion y uso del mismo. %

'° DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 10 de febrero de 1976.
2
2% LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Articulo 180
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Asimismo, sefald como requisito para publicar el nombre
comercial, que el propietario debia acreditar la utilizacién efectiva del nombre

aplicado a un giro determinado.

Establecié que debia realizarse un examen de novedad sobre el
nombre comercial, para determinar si existia algin otro idéntico o semejante
aplicado al mismo giro que se hubiera publicado con anterioridad, o a una
marca de servicio registrada idéntica o semejante que pudiera confundirse con
la denominacién o el giro de la empresa o establecimiento al que se aplicara el

nombre comercial.

Senalaba como limitante para publicar un nombre comercial,
cuando éste no distinguiera la empresa o establecimiento de otros de su
género, ni aquéllos que contravinieran en lo conducente las disposiciones

contenidas en el articulo 91 de la Ley

Los efectos de la publicacion del nombre comercial tenian una
vigencia de 5 afos contados a partir de la fecha de la presentacion de la
" solicitud y podia renovarse indefinidamente por periodos de la misma duracién,
es decir, esta Ley redujo el tiempo de vigencia de los efectos de la publicacion
del los nombres comerciales, establecido por los ordenamientos en esta

materia precedentes.

Si el nombre comercial no era renovado, los efectos de la

publicacién cesaban.

La transmision de una empresa o establecimiento comprendia el

derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

Este derecho al uso exclusivo del nombre comercial terminaba
cuando dejaba de usarse dentro de un afio consecutivo o un ano después de

que la empresa o establecimiento que distinguia hubiera desaparecido.



Determiné la necesidad de inscribir y que se aprobaran en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia todos los actos, convenios o
contratos que se realizaran entre otros, con motivo de la concesién del uso de

un nombre comercial para que surtieran efectos.

Por ultimo, determiné que los nombres comerciales se regirian en
lo que fuera aplicable y no hubiera disposicion especial por las reglas

establecidas con relacion a las marcas.

Mediante decreto publicado el 31 de diciembre de 1981, se
reformé el articulo 181 aplicable a los nombres comerciales, sefialando que la
solicitud de publicacion debia presentarse por escrito ante la Secretaria
competente, acompafnada de los documentos que acreditaran la personalidad
del solicitante, quien debia demostrar la utilizacion efectiva del nombre

comercial aplicado a un giro determinado.

Con fecha 16 de enero de 1987, se publicd en el Diario Oficial el
decreto que reformé el articulo 184 de la Ley de Invenciones y Marcas,
estableciendo que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial podia
conceder un plazo de gracia de 6 meses adicionales a los 6 meses
precedentes al vencimiento de la vigencia de la publicacion del nombre

comercial para presentar la solicitud de renovacion.

De igual manera, en el Diario Oficial de fecha 30 de agosto de
1988, se publicd el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, el cual
establecié algunas disposiciones relativas a los nombres comerciales.

Para efectos de establecer la buena fe en la adopcién y uso del
nombre comercial, sefialaba que la solicitud debia presentarse por duplicado,
expresando los siguientes datos:

- nombre, denominacién o razon social, nacionalidad y domicilio

del propietario del establecimiento en que se usaba el nombre comercial
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- el nombre comercial, fecha en la cual comenzé a usarse,
indicando si dicho uso comprendia una zona geografica determinada o todo el
pais.

- actividad del establecimiento, la ubicacién del lugar o lugares en
donde se desarrollara dicha actividad y en su caso de las oficinas generales.

Establecid que se consideraria que existia anterioridad del
nombre comercial cuando se utilizara uno igual o semejante en otro
establecimiento del mismo giro; si la anterioridad era respecto a una marca de

servicio, no precederia la solicitud de publicacion.

La protecciéon administrativa del nombre comercial se limité al giro
relativo a las actividades que se desarrollaran en el establecimiento. '

. Determiné que la vigencia de los efectos de la publicacién del
nombre comercial tendria una duracion inicial de 5 afos, renovable

indefinidamente por periodos de igual duracién.

Para que procediera la renovacion, debia solicitarse dentro de los
uitimos 6 meses precedentes al vencimiento o dentro de los 6 meses

posteriores a éste.

Si el nombre comercial no era renovado, cesaban los efectos de
la publicacién sin necesidad de declaracion expresa, con la condiciéon de que
se publicara en la Gaceta de Invenciones y Marcas, la cesacién de los efectos,
en términos del articulo 106.

Cuando la proteccién del nombre comercial comprendiera toda la
Republica, existia la obligacion de hacer publicidad permanente del
establecimiento con el nombre correspondiente, por cualquier medio de

difusién masiva o que se realizaran ventas de los productos que se elaboraran

*' LEY DE INVENCIONES Y MARCAS, Articulo 105.
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por el establecimiento o de los servicios que prestara, comprobando la

existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre comercial.

Tratandose de un nombre comercial que comprendiera una zona
geografica determinada, la proteccion se limitaba al lugar de residencia de la

clientela efectiva del establecimiento.

Era indispensable demostrar el uso efectivo, la pubiicidad o las
ventas en toda la Republica de los productos o prestacion de servicios, asi
como la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento del nombre

comercial.

Establecid que en caso de las reclamaciones por un mejor
derecho de uso del nombre comercial, se harian valer a través de un
procedimiento de declaracion administrativa de cesacion de los efectos de la

publicacién de nombres comerciales.

Es asi, que el Reglamento establecia una regulacion muy
detallada de la regulacién de los nombres comerciales, excediendo desde

luego a lo previsto por la Ley.

1.7. Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial.

Esta Ley se publicé en el Diario oficial de la Federaciéon el 27 de
junio de 1991 y entr6 en vigor al dia siguiente de su publicacién; abrogé la Ley
de Invenciones y Marcas de 1976, sus reformas y adiciones; asi como la Ley
sobre el Control y registro de la Transferencia de Tecnologia y el uso de

Explotacion de Patentes y Marcas y su Reglamento.
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Asimismo, esta Ley dejo en vigor el Reglamento de ia Ley de
Invenciones y Marcas publicado el 30 de agosto de 1988 hasta en tanto se

expidiera un nuevo Reglamento. %

Es el primer ordenamiento que ya prevé la existencia del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio y con las atribuciones conferidas

expresamente en su articulo 7°.

Particularmente, respecto a los nombres comerciales determiné
que una empresa 0 establecimiento industrial, comercial o de servicios y el

derecho a su uso exclusivo estarian protegidos sin necesidad de registro.

La proteccién del nombre comercial abarcaria la zona geografica
de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento a los que se aplicaba el
nombre comercial y se extenderia a toda la Republica siempre que hubiera

difusion masiva y constante a nivel nacional.

La persona que usara un nombre comercial podia solicitar su
publicacién en la Gaceta y dicha publicacién establecia una presunciéon de

buena fe en la adopcion y uso del nombre comercial.

Se requeria para solicitar la publicacion del nombre comercial que
se anexaran los documentos que acreditaran el uso efectivo del mismo,
aplicado a un giro determinado.

Se tenia que realizar una examen de fondo a la solicitud para
determinar la existencia de un nombre igual o semejante en grado de confusion
a otro que se aplicara al mismo giro publicado con anterioridad, o a una marca
registrada igual o semejante en grado de confusion que protegiera productos o
servicios relacionados con el giro del establecimiento de que se tratara. En
caso de no existir anterioridad, procedia la publicacién del nombre comercial.

** DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 27 de junio de 1994.
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No se podian publicar nombres comerciales que no distinguieran
a la empresa o establecimientos de otros de su género, ni los nombres que
contravinieran en lo aplicable las disposiciones del articulo 90 de dicha Ley.

Se fij6 como vigencia de los efectos de la publicacion de los
nombres comerciales diez afos, y podia renovarse por periodos de la misma

duracién. En caso de no renovarse, cesaban los efectos de la publicacion.

La transmision de la empresa o establecimiento comprendia el

derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario.

Finalmente, establecié que el nombre comercial se regiria en lo
que fuera aplicable y no hubiera disposicion especial en lo establecido para las

marcas.

En ocho articulos se regularon los nombres comerciales en los

términos que se han expuesto.

1.8. Ley de la Propiedad Industrial en vigor

Con fecha 2 de agosto de 1994, se publicé en el Diario Oficial de
la Federacidn el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad

Industrial.

Este decreto en su Articulo Primero reformé el titulo de la Ley,
para quedar como Ley de la Propiedad Industrial. Asimismo, respecto a los
nombres comerciales reformé el articulo 108, para incluir en el examen de
fondo de la solicitud si existia algin nombre comercial idéntico 0 semejante en
grado de confusion aplicado al mismo giro, en tramite o publicado con

anterioridad, o a una marca en tramite de registro 0 a una ya registrada
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idéntica o semejante en grado de confusibn gque amparara productos o
servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la
empresa o establecimiento de que se trate; es decir, este precepto con la
reforma permite que el examen de fondo se realice con un nombre comercial
en tramite y no sélo con alguno que haya sido publicado, asi como con una

marca en tramite de registro y no Unicamente con una marca registrada.

Asimismo, el Articulo Segundo dispone que tenia que sustituirse
en los articulos, entre otros, 106 y 107 que regulan los nombres comerciales, la
referencia que se hacia en éstos de la Secretaria por el de Instituto.

Dicho decreto entr6 en vigor el 1 de octubre de 1994, con
excepcion de la fraccion V del articulo 16 reformado el cual entré en vigor el 17
de diciembre de 1994.2

Esta es la Ley de la Propiedad Industrial, que actualmente nos
rige, sin embargo la misma ha tenido algunas reformas a efecto de incluir
algunas figuras y adicionar otras, como es el caso de la Reforma publicada en
el Diario Oficial de la Federacion el 26 de diciembre de 1997, que entré en vigor
el 1 de enero de 1998, para regular la proteccion de los esquemas de trazado
de circuitos integrados; dicha reforma se compuso de diez articulos
materializados en el Titulo Quinto Bis “De los esquemas de trazado de circuitos
integrados”, articulos 178 Bis a 178 Bis 9, asi como articulo 213 fracciones
XXy XXIV de la Ley.

Con fecha 17 de mayo de 1999, se publico en el Diario Oficial de
la Federacion el Decreto mediante el cual se reformaron los articulos 223
fraccion Il y 224, se adiciond la fraccion 1lf del articulo 223 y el articulo 223 Bis
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién el 26
de enero de 2004, se reformé el articulo 77 de la Ley de la Propiedad Industrial.

3 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Sista. México, 2005.



El 16 de junio de 2005, se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la

Federacion, a efecto de reglamentar con mayor detalle las marcas notorias.

Recientemente, en el Diario Oficial de la Federacion del 25 de
enero de 2006, se publicd el Decreto por el que se reformaron y adicionaron
diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, regulando de una

manera mas completa la franquicia.

Por otro lado, es necesario sefalar que con fecha 23 de
noviembre de 1994, se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el nuevo
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, este entré en vigor a los
quince dias siguientes a su publicacion y abrogé el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas, publicado el 30 de agosto de 1988. 2*

Al efecto, consideramos que si bien el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas excedia a la propia Ley, en cuanto a la regulacién de los
nombres comerciales, segun ha quedado expuesto con antelacién, en virtud de
que reglamentaba detalladamente este signo distintivo.

Sin embargo, el nuevo Reglamento Unicamente prevé en su
articulo 67, que lo establecido en este Reglamento para las marcas es
aplicable, en lo conducente a los avisos y nombres comerciales en lo que no

haya disposicion especial.

Lo anterior no sélo es ambiguo, sino que ademas se traduce en
una violacién a la garantia de legalidad contemplada en nuestra Carta Magna,
porque no existe una regulaciéon completa y expresa aplicable a los nombres
comerciales que permita a la autoridad administrativa su estricta observancia,
en virtud de |a laguna de la Ley de la Propiedad Industrial.

** REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ed. Sista. Mexico, 2005.
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1.9. Régimen Internacional aplicable

En materia de propiedad industrial son numerosos los tratados

internacionales multilaterales y bilaterales que tienen vigencia en nuestro pais.

Tal como lo sefiala el maestro Rangel Medina “el crecimiento de
la industria y del comercio ha borrado las fronteras geograficas, razén por la
cual en relacién con los elementos inmateriales de la empresa mercantil, ha
surgido también la necesidad de crear instituciones de caracter internacional,
en las que individuos y Estados se han agrupado para hacer efectivo el
respeto, el reconocimiento, la divulgacion y el fomento del derecho de la

propiedad industrial.” 2°

De esos Tratados Internacionales de los que México es parte,
debemos sedalar que sélo en el Convenio de Paris para la Proteccion
Industrial, de fecha 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967, se hace una referencia expresa a los nombres comerciales, por lo

cual lo exponemos a continuacion. 2

Este Convenio se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el
27 de julio de 1976 y segun dispone expresamente en su articulo 1 su objeto es
la Proteccidn de la Propiedad Industrial respecto a las patentes de invencion,
modelos de utilidad, los dibujos 0 modelos industriales, las marcas de fabrica o
de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de
procedencia o denominaciones de origen y la represién de la competencia
desleal.

* RANGEL MEDINA, David. “Panorama del Derecho Mexicano”. Ed. McGraw Hill. México. 1998, pag. 12
e
*° SERRANO MIGALLON, Fernando. “México en el Orden Internacional de la Propiedad Intelectuai”. Ed. Pornia,
México, 2000, pag. 63
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En este Tratado se establece en el articulo 2, que los nombres
comerciales deben ser protegidos en todos los paises de la Union, sin
necesidad de depésito o registro y sin defecto de que forme o no parte de una

marca de fabrica 0 de comercio.

Establece como sancién en el caso de marcas y de nombres
comerciales, el embargo de los productos que ostenten una marca o nombre
comercial ilicitamente y siempre que en los paises de la Unién dichos signos

distintivos tengan derecho a la proteccion legal.

Autoriza el embargo de productos que lleven ilicitamente una

marca de fabrica o de comercio o0 un nombre comerciai, cuando éstos tengan

- derecho a la proteccién legal que brinden en los paises de la Unién, asi como

de los productos que ostenten indicaciones falsas respecto a su procedencia o
a la identidad del productor, fabricante o comerciante.

Sin embargo, en caso de que en la legislacion de un pais de la
Unidon no se prevea el embargo en el momento de ta importacion, ni la
prohibicion de la importaciéon, ni el embargo interior, y hasta en tanto la
legislacion de dicho pais se modifique, podran sustituirse dichas medidas por
las acciones y medios que la ley que en el mismo se conceda a los nacionales,

segun se establece en el articulo 9.
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CAPITULO I

LINEAMIENTOS GENERALES

2.1. Concepto de Nombre Comercial

A efecto de determinar lo que se entiende por nombre comercial,
es preciso sefalar que desde la Convencion de Paris, donde se instituye la
proteccién del nombre comercial por primera vez y tal como pudimos apreciar a
lo largo del analisis de nuestras diversas legislaciones en materia de Propiedad
Industrial, no se ha determinado propiamente un concepto de nombre

comercial, esto es, en la Convencion de Paris se establecié:

“ARTICULO 2. Los nombres comerciales se protegeran en
todos los paises de la Union, sin necesidad de depdsito o
registro y sin defecto de que forme o no parte de una

marca de fabrica o de comercio.”

Por su parte, nuestra Ley de la Propiedad Industrial en vigor,

establece en su articulo 105 lo siguiente:

“El  nombre comercial de wuna empresa O
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el
derecho a su uso exclusivo esfaran protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccion abarcara la zona
geografica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial
y se extenderd a toda la Replblica si existe difusion
masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

7 SERRANO MIGALLON, Fernando. Op. cit., pag. 63
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Como podemos apreciar la Ley de la Propiedad Industrial, no
establece propiamente una definicion o concepto del nombre comercial, aun
cuando se ajusta a lo que sefala el Convenio de Paris, esto es, especifica que

el nombre comercial se protegera sin necesidad de depésito o registro.

Asi, es necesario acudir a la doctrina para determinar lo que es el
nombre de comercio por lo que hemos reunido algunas de estas definiciones
de diversos autores que conceptualizan al nombre comercial en los siguientes

términos:

El autor Justo Nava Negrete sefiala que el nombre comercial
constituye una modalidad u objeto juridicamente protegido dentro de la gama

de derechos de la propiedad industrial.?®

Para el maestro César Sepulveda el nombre de comercio “sirve
para identificar a un comerciante, a su negociacién, para distinguir la actividad
comercial de una persona de la otra. Pero es también la representacion
sintética de un conjunto de cualidades poseidas por una empresa, como el
grado de honestidad, la reputacién, la confianza, la seriedad, la eficiencia y

muchas otras mas. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela.”®

Ef maestro Rangel Medina define al nombre comercial como “el
signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona fisica o
juridica, de las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o

mercantil.” 3

Por otro lado, citamos a continuacién algunas definiciones
contenidas en diccionarios, tales como el Diccionario de la Lengua Espariola,
que dice que el nombre comercial es la “Denominacion distintiva de un

establecimiento, registrada como propiedad industrial.”'

*% NAVA NEGRETE, Justo. "Derecho de las Marcas”. Ed. Porria. S.A.. México, 1985, pag.425
» SEPULVEDA, Cesar, “E! Sistema Mexicano de Propiedad Industrial”. Editorial Porria, S.A., México, 1981, pag. 171.
0 RANGEL MEDINA, OB CIT. pag. 82
*! biccionario de ta Lengua Espafiola. Acervo Juridico 2000. Casa Zepol, S. A.de C. V
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Asimismo, en el Diccionario Juridico Espasa, se define al
nombre comercial como el “Signo o denominacién que sirve para diferenciar
a una persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad empresarial y

que distinguen su actividad de otras idénticas o similares”.®

La Enciclopedia Juridica Omeba conceptualiza al nombre
comercial como “signos distintivos que en su conjunto protegen la titularidad
de la empresa o hacienda comercial, en funcién de su organizaciéon y como

resultado de la actividad empresaria”.®®

2.2. Funcién del nombre comercial

El nombre comercial cumple diversas funciones, las cuales se

derivan de la naturaleza de este signo distintivo:

a} El nombre comercial distingue un establecimiento de otros
del mismo giro.

Este signo permite individualizar un establecimiento de otros de
que se dedican al mismo giro, sin que exista posibilidad de confusién sobre

dicho establecimiento industrial o comercial.

b) Protege al comerciante frente a sus competidores, ya que
garantiza la proteccién legal a favor de su establecimiento, el respeto a su
trabajo y el aseguramiento de la clientela adquirida.

c) Respecto a los consumidores, asegura su derecho de
eleccidn, sin riesgo de confundirse acerca del establecimiento en el cual

prefiere adquirir un servicio o producto.

“ Diccionario Juridico Espasa, Electronico. Espasa Calpe. S.A.
* Diccionario Juridico Omeba, Tomo XX, Ed. Driskill, S.A. Argentina, 1982, pag. 307



d) La adquisicion de un producto o servicio de un
establecimiento, garantiza la buena calidad respaldada por su productor o

prestador del servicio del que provienen.

2.3 Diferencias entre el nombre comercial y la marca

Para determinar las diferencias entre el nombre comercial
debemos partir en primer lugar de precisar que es una marca, para lo cual se
hace necesario acudir a la definicion legal contenida en ei articulo 88 de la
Ley de la Propiedad Industrial que establece que Ila marca es “todo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o

clase en el mercado.”™

En este sentido, y segun se desprende de los dispuesto por el
articulo 105 de la Ley en comento, que ya se ha citado, consideramos que las
diferencias entre estos signos distintivos regulados en nuestra Ley son los
siguientes:

.- La marca distingue productos o servicios mientras que el

nombre comercial identifica establecimientos comerciales o industriales.

Il. El alcance territorial de la marca comprende todo el territorio
nacional, mientras que el alcance del nombre comercial esta sujeto a la zona

geografica de la clientela efectiva y es posible que se extienda a toda la

Republica siempre y cuando el nombre comercial se difunda masiva y

constantemente a nivel nacional.

34 Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Sista, 2006, pag. 258.
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Ill. El derecho al uso exclusivo de la marca nace en el momento
de solicitar su registro, mientras que el nombre comercial se encuentra
protegido sin necesidad de registro y desde el momento en que se emplea.

IV. Para la concesién de la marca no es necesario &f uso previo,
es mas puede no usarse aun despuées de concedido el registro dentro de los
tres afios posteriores al mismo de acuerdo al articulo 130 de la Ley de la
Propiedad Industrial, excediendo dicho término es obligatorio el uso de la
marca, ya que en caso contrario puede ser declarado caduco el registro

marcario.

Por el contrario para solicitar la publicacion del nombre

comercial es necesario acreditar el uso efectivo del mismo.

Asimismo, de acuerdo con el autor Mauricio Jalife Daher, otra
diferencia es que la marca garantiza el empleo de manera exclusiva del signo
distintivo con que un prestador de servicios distingue éstos, mientras que el
nombre comercial atiende a la proteccion de la denominaciéon con que un
establecimiento se identifica frente al publico consumidor.*®

2.4 Confusiéon del Nombre Comercial con la Denominacion o Razén

Social de una empresa.

Se puede confundir el nombre comercial con la razén o
denominacion social, sin embargo, debe precisarse que estas figuras son
diferentes y encuentran su regulacidn en legislaciones distintas y tutelan
diversos derechos; esta confusion se ha presentado en virtud de que la razon
o denominacién social de una empresa puede constituir un nombre

comercial, que distinga un establecimiento o negociacién mercantil.

35 JALIFE DAHER, Mauricio. “Comentarios a ia Ley de la Propiedad Industrial”. Ed. Mc Graw Hill. México 1998, pag.
211,

11
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Asi tenemos que la denominacién o razén social no tiene un
concepto en nuestra legislacion, no obstante la Ley General de Sociedades
Mercantiles determina en algunos de sus preceptos, cdmo puede constituirse
la razén social de algunas de las sociedades que regula.

En esta tesitura, en el caso especifico de las sociedades en
nombre colectivo, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el articulo 27
sefala que la “razén social se formara con el nombre de uno o mas socios y
cuando en ella no figuren los de todos, se le afadiran las palabras ‘y

compania” u otras equivalentes.

Asimismo, para las sociedades en comandita, la razén social se
forma con los nombres de uno o mas comanditados, seguidos de las
palabras “y compariia” u otras equivalentes, cuando en ella no figuren ios
nombres de todos los socios y a la razén social se agregaran siempre las
palabras “sociedad en comandita” o su abreviatura “S. en C.” %

El articulo 59, establece que la razén o denominacion social de
la sociedad de responsabilidad limitada, se formara con el nombre de uno o
mas socios, ademas de que ira seguida de las palabras “Sociedad de

Responsabilidad Limitada” o de su abreviatura “S. de R.L.”

Respecto a la sociedad anénima, la Ley en su articulo 88,
dispone que la denominacion se pueda formar libremente, pero debe ser
distinta de la de cualquier otra sociedad y debera ir seguida de las palabras
“Sociedad Andnima” o de su abreviatura “S.A."

Por su parte, la sociedad en comandita por acciones, la Ley
sefiala que la razén social se formara con los nombres de uno o mas socios

Py

comanditados seguidos de las palabras “y compafiia” u otros equivalentes,

’® LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Articulo 52



cuando en ella no figure el nombre de todos los socios, ademas debera

agregarse las palabras “Sociedad en Comandita por Acciones”. ¥

De acuerdo a lo preceptuado en los articulos comentados con
antelacién la razén social designa a las sociedades en nombre colectivo, en
comandita, de responsabilidad limitada, asi como la sociedad en comandita por
acciones; mientras que la denominacién social designa a cualquier otra
sociedad no comprendida dentro de las ya mencionadas, tal es el caso de la
Sociedad Andnima, segun se precis6 con anterioridad; no obstante que existen
sociedades anénimas cuya denominacidn se compone por el nombre de alguno

de los socios.

Con relacion a este punto podemos citar el criterio sustentado por
el autor Bernardo Pérez Fernandez del Castillo que sefiala que es razon social,
si la sociedad lleva el nombre de algunos de los socios y denominacién cuando

no es asi. 8

Como ya lo expresamos, puede existir confusion entre el nombre
comercial y la denominacién o razén social de una sociedad, en virtud de que
nuestra legislacion permite que ésta pueda constituir no sélo un nombre

comercial, sino incluso una marca.

En la Ley de la Propiedad Industrial, encontramos diversos
dispositivos que involucran las figuras en estudio, por lo que es necesario partir
de lo dispuesto por el articulo 112 que sefiala:

“ARTICULO 112.- El nombre comercial se regira en lo
que se aplicable y no haya disposicion especial, por lo
establecido en esta Ley para las marcas.”

°" LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Articulo 210

’% PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO. Bernardo. “Contratos Civiles”. Ed. Porria. 3°. Edicion. México 1995, pag.
295.

(9]
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De acuerdo a este precepto, es posible aplicar lo dispuesto por el
articulo 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de establecer que

puede constituir un nombre comercial:

- Las denominaciones suficientemente distintivas,
susceptibies de identificar a los establecimientos
o negaciones mercantiles, frente a otros del mismo

giro. (fraccion I).

- puede constituir un nombre comercial, las
denominaciones o razones sociales, siempre que
no estén comprendidas dentro de las limitaciones
previstas en el articulo 90 del mismo
ordenamiento. (fraccion fll).

- También puede constituir un nombre comercial, el
nombre propio de una persona fisica, siempre que
no se confunda con una marca registrada o con

otro nombre comercial publicado. (fraccion IV)

Con relacién al citado articulo, tenemos entonces que la Ley
permite que una denominacién o razén social pueda constituir un nombre

comercial, de ahi que en ocasiones se confundan estas figuras juridicas.

Sin embargo para que la denominaciéon o razén social puedan
constituir un nombre comercial no debe encontrarse dentro de las limitaciones
previstas en el articulo 90 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,

limitaciones a las cuales haremos referencia mas adelante.

En este sentido también resuita aplicable lo dispuesto por el
articulo 91 del Ordenamiento Legat citado, que a la letra dice:

“Articulo 91.- No podra usarse ni formar parte del nombre
comercial, denominacion o razén social de ningln
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establecimiento o persona moral, una marca registrada o
una semejante en grado de confusién a otra marca
previamente registrada, cuando:

|. Se trate de establecimientos o personas morales cuya
actividad sea la produccion, importacién o]
comercializacién de bienes o servicios iguales o similares,
a los que se aplica la marca registrada, y

Il. No exista consentimiento manifestado por escrito del
titular del registro de la marca o de quien tenga facultades
para hacerlo.

La violaciéon a este precepto dara lugar a la aplicacién de
las sanciones a que se refiere esta Ley,
independientemente  que se pueda demandar
judiciaimente la supresién de la marca registrada o aquella
semejante en grado de confusibn a fa previamente
registrada, del nombre comercial, la denominacién o razoén
social correspondiente y el pago de dafios y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no sera aplicable cuando el
nombre comercial, denominacién o razén social hubiesen
incluido la marca con anterioridad a la fecha de
presentacion o de primer uso declarado en la marca
registrada.”

De este articulo pudiera entenderse que otorga un mismo
tratamiento a los nombres comerciales y a las denominaciones o razones
sociales, ya que las equipara a los signos distintivos regulados en la Ley, sin
embargo esto no es asi, las denominaciones o razones sociales tienen una
regulacion especifica en la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Asimismo, aplicado a los nombres comerciales lo dispuesto por el
articulo 92 fraccién Ill de la Ley de la Propiedad Industrial, tenemos que la
publicacién de un nombre comercial no producira efecto alguno contra una
persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o razén social a
los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste, o a su
establecimiento, o0 lo use como parte de su marca, siempre en la forma en que
esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente
de un homonimo ya registrado como marca o publicado como nombre

comercial.



Entonces, de los articulos 89, 91 y 92 de la Ley de la Propiedad
Industrial, anteriormente analizados advertimos que es posible que una
denominacién o razén social pueda constituir un nombre comercial; sin
embargo no debemos perder de vista que no soélo por haber constituido una
sociedad con una denominacion o razén social determinada estamos frente a
un nombre comercial susceptible de ser protegido por nuestra Ley, sino que es
necesario que la misma se aplique para distinguir un establecimiento industrial,

comercial o de servicios.

Ademas, es necesario aclarar que para que la razon o
denominacion social puedan ser consideradas como un nombre comercial
susceptible de ser protegido en términos de la Ley de la Propiedad Industrial,
no solo es necesario haber constituido formaimente la sociedad y contar con la
autorizacion de la Secretaria de Relaciones Exteriores, sino ademas es
indispensable utilizarla efectivamente para distinguir un establecimiento.

2.5 Elementos de proteccion del Nombre Comercial

Es importante sefialar, de acuerdo con el maestro David Rangel
Medina®® que si bien el nombre comercial esta protegido sin necesidad de
registro, no es suficiente la adopcion de un nombre que distinga un
establecimiento para que el derecho al uso exclusivo de dicho nombre surja a
favor de su propietario; sino que es necesario para que pueda gozar de esta

proteccion que se integren los siguientes elementos:

1.- Que el nombre esté siendo utilizado efectivamente para

distinguir el establecimiento; esto es, debe ser aplicado al establecimiento.

% RANGEL MEDINA, David. “Derecho intelectual”. Op. cit., pag. 83 y 84.
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En efecto, cuando una sociedad utiliza su razén o denominacion
social para llevar a cabo sus actividades comerciales, pretende que el mismo
sea considerado como su nombre comercial, sin embargo no lo apiica a su
establecimiento, en este caso no puede considerarse como un nombre

comercial.

2.- Que la denominacién sea conocida dentro de una zona

geografica, que es delimitada por la extension de la clientela efectiva.

Si bien es cierto, este punto lo abordaremos con mas detalle
debemos precisar que esta zona geografica puede ser una parte de la
Republica o todo el pais cuando el nombre comercial ha tenido difusion en todo

el territorio nacionat.

3.- Que el nombre adoptado, usado y conocido, ya sea de una
zona geografica determinada o en todo el -territorio nacional, tenga
caracteristicas originales, de manera que de ser usado por un tercero pudiera

provocar confusiones o errores entre el publico consumidor.

En este caso, el nombre comercial debe permitir que el
establecimiento pueda ser individualizado y reconocido entre otros de su
misma especie. La distintividad de este signo es tan relevante en virtud de que
cuando el consumidor asiste al establecimiento no existe la posibilidad sobre la
identidad del lugar a donde acude, ya que el nombre comercial es
perfectamente distinguible y destaca el establecimiento de otros.

4.- Que el nombre que se desea publicar no tenga o se encuentre
dentro de alguno de los impedimentos legales.

Asi, retomando lo ordenado en el articulo 112 de la Ley de la
Propiedad Industrial en relacién con el articulo 80 del mismo ordenamiento,
tenemos que aplicar dentro de los supuestos que se establecen sobre la que
no puede ser registrado como marca, para aplicar en lo que corresponda a los
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nombres comerciales y lo que no puede constituir un nombre comercial, tal

como lo analizaremos posteriormente.

2.6 Ambito geografico de validez del Nombre Comercial

El ambito territorial del nombre comercial se establece en relacion
a la zona geografica de la clientela efectiva del mismo, por definicidn el articulo
105 de la Ley de la Propiedad Industrial sefala:

‘El nombre comercial de wuna empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el
derecho a su uso exclusivo estaran protegidos, sin
necesidad de registro. La proteccion abarcara la zona
geografica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial
y se extendera a toda ia Republica si existe difusion

masiva y constante a nivel nacional del mismo.”

Determinar la zona geografica de la clientela efectiva del nombre
comercial, tal como hemos sefalado anteriormente constituye uno de los
elementos de proteccién.

La Ley de la Propiedad Industrial sefiala como Unico criterio para
determinar la zona geografica la difusién masiva y constante en toda la
Republica para que Ia proteccién del nombre comercial se extienda a todo el

territorio nacional.

Debemos recordar que en el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas de 1988, anteriormente analizado establecid algunos
criterios con relacion a la zona geografica, es decir; cuando la proteccién del
nombre comercial comprendiera toda la Republica, existia la obligacion de

hacer publicidad permanente del establecimiento con el nombre
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correspondiente, por cualquier medio de difusién masiva o se realizaran ventas
de los productos que se elaboraran por el establecimiento o de los servicios
que prestara, comprobando la existencia de la clientela efectiva o el

conocimiento del nombre comercial.

Tratandose de un nombre comercial que comprendiera una zona
geografica determinada, la proteccién se limitaba al lugar de residencia de la

clientela efectiva del establecimiento.

Era indispensable demostrar el uso efectivo, la publicidad o las
ventas en toda la Republica de los productos o prestacion de servicios, asi
como la existencia de la clientela efectiva o el conocimiento que del nombre

comercial.

En este contexto, si la Ley o su Reglamento no prevén reglas
especificas para determinar la zona geografica de la clientela efectiva, es

necesario establecer los criterios para ello.

El autor Mauricio Jalife Daher sefiala que los criterios para
establecer la zona geografica de clientela efectiva de un establecimiento es en
primer término el que seriala la Ley, es decir, la frecuencia y profusién de la
publicidad del nombre comercial y en segundo, los registros y facturacion que
comprueben efectivamente el lugar de residencia de la clientela habitual del
establecimiento. *°

Agrega este autor, que en el caso de un hotel, si en sus registros
de huéspedes existen personas que acuden de diversas partes del pais, debe
entenderse que la zona geografica de la clientela efectiva es la totalidad del
territorio de la Republica Mexicana. Sin embargo, existen establecimientos que
han llegado a ser considerados atractivos turisticos de un estado de la
Repubilica y que son visitados por personas de todas partes de nuestro pais,

sin que exista una publicidad o difusion masiva, y a los cuales no podria

10
JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 232.
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negarseles el derecho de publicar su nombre comercial, como es el caso de
“Café la Parroquia” en Veracruz o el restaurante “Las Mananitas” en

Cuernavaca. *'

Estamos de acuerdo con este autor, de que para que la autoridad
pueda establecer el verdadero alcance del nombre comercial debe atender a la
publicidad que se haya realizado sobre el mismo y a los documentos que
acrediten la procedencia de su clientela efectiva para determinar la zona

geografica que abarca dicha clientela.

Asimismo, debemos indicar que una vez publicado el nombre
comercial y determinada su zona geografica, ésta no puede ser modificada; sin
embargo si esa zona se amplia precisamente por la publicidad masiva que se
haga del nombre comercial y cuando su clientela provenga de diversas partes
del pais, consideramos que debe solicitarse la publicacién del nombre
comercial designando la nueva zona geografica de la clientela efectiva y la

cancelacion voluntaria de los efectos de la publicacion anterior.

2.7 Impedimentos para la proteccion del Nombre Comercial previstos en

la Ley

Por principio, debemos sefalar que la Ley de ta Propiedad
Industrial establece en su articulo 109 dos causales para no publicar los
nombres comerciales: '

a) Los nombres que carezcan de elementos que hagan distinguir

a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género.

4 JALIFE DAHER, Mauricio. op. cit., pag. 232
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Respecto a este supuesto, ya hemos precisado que el nombre
debe ser lo suficientemente distintivo para que identifique al establecimiento de
otros de su mismo giro, por lo que si no reune esta condicién, el nombre
comercial no podra publicarse en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin
olvidar que constituye un elemento para la proteccién del nombre comercial.

by Los nombres que contravengan en lo aplicable, las

disposiciones contenidas en el articulo 90 de la propia Ley.

No obstante también podemos considerar aplicable a los nombres
comerciales lo previsto en el articulo 4 de la Ley de la Propiedad Industrial,
como una fimitacién a la protecciéon del nombre comercial, precepto que se cita

a continuacion:

“Articulo 4°- No se otorgara patente, registro o
autorizacién, ni se dara publicidad en la Gaceta, a
ninguna de las figuras o instituciones juridicas que regula
esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios
al orden publico, a la moral y a las buenas costumbres o

contravengan cualquier disposicion legal.”

Luego entonces, otro impedimento para la proteccion de un
nombre comercial, es que éste sea contrario al orden plblico, a la moral 0 a las

buenas costumbres.

Asimismo, algunas de nuestras legislaciones establecieron
expresamente cuadles eran las fracciones aplicables a los nombres comerciales
que constituian impedimentos para ser considerados signos distintivos objeto
de proteccion y por ende susceptibles de ser publicados, no obstante en
nuestra ley actual se deja abierta esta posibitidad a cualquiera de los supuestos
previstos en el articulo 90 en lo que sea aplicable a los nombres comerciales.

El articulo 90 establece diversas hipétesis para impedir el registro

de denominaciones, disefios y formas como una marca, supuestos como lo son
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que no sean distintivas, que sean descriptivas, que trate de simbolos oficiales,
gue induzcan al error o confusién, que se afecten derechos sobre marcas
previamente reconocidos o que estén estrechamente vinculadas a una persona

o empresa como o son las marcas notorias.

En esta tesitura, el nombre de comercio puede coincidir con el
nombre propio del comerciante o con la razén o denominacién social de la
empresa; esto supone que en caso de homdnimos se confundan los
establecimientos; por [o que se hace necesario el uso de nombres comerciales

adecuados gue sean suficientemente distintivos.
Supuestos aplicables a los nombres comerciales:

Lo previsto en la fraccion |l del articulo 90, en virtud del cual no
pueden considerarse como nombres comerciales, los nombres técnicos de uso
comun o las palabras que en el lenguaje corriente o en las practicas
comerciales, se hayan convertido en la designacion usual o genérica de los

mismaos.

En principio el nombre comercial como ya se ha sefalado debe
ser distintivo, siendo este uno de los principales elementos necesarios para su
proteccidén, en virtud de que hace inconfundible un establecimiento respecto a
los de su mismo giro y si este requisito no se cumple no es susceptible de

proteccion.

Asimismo, no son susceptibles de proteccién los nombres que se
han convertido en la designaciéon usual o genérica de los establecimientos,
porque esto conlleva que se establezca a favor de un comerciante un derecho

en menoscabo de los intereses de los demas.

En aplicacion de la fraccion IV dei articulo 90, tampoco son
susceptibles de proteccion los nombres comerciales constituidos por

denominaciones o figuras que considerando el conjunto de sus caracteristicas,
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sean descriptivas; quedando incluidas las palabras descriptivas o indicativas

que en el comercio sirvan para designar el giro del establecimiento.

Este supuesto se encuentra estrechamente vinculado con el
elemento de distintividad y con la hipétesis precedente, por lo cual si el nombre
comercial describe la actividad que realiza el establecimiento, denote alguna
cualidad o caracteristica del servicio que se pretende prestar, este nombre no

podra ser objeto de proteccion.

La fraccién VI del articulo 90 que establece que la traduccién a
otros idiomas, la variacién ortografica caprichosa o la construccién artificial de

palabras no registrables, también resulta aplicable a los nombres comerciales.

Por lo tanto, si el nombre comercial se encuentra en alguno de
estos supuestos no sera susceptible de proteccion legal; lo anterior tiene la
finalidad de que si alguno de estos nombres es descriptivo, o de uso comun o
genérico al traducirse a otro idioma, o se haga una variacién caprichosa o una
construccién artificial pretenda dotarsele de distintividad para ser objeto de

proteccién como nombre comercial.

Otros supuestos de limitacion se derivan en primer lugar de la
fraccion VIl del mencionado precepto, que establece que los que reproduzcan o
imiten, sin autorizaciéon, escudos, banderas o emblemas de cualquier pais,
Estado, municipios o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos emblemas de organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion

reconocida oficialmente asi como la designacién verbal de los mismos.

La fraccion VI, también aplicable a los nombres comerciales,
senala que los que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control de
garantia adoptados por un Estado, sin autorizacion de la autoridad competente,
0 monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio

oficial de pago nacional o0 extranjero



Asimismo, la fraccion IX aplicada a los nombres comerciales
establece como limitacion aquellos que reproduzcan o imiten a los nombres o
representacion grafica de condecoraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,

reconocidos oficiaimente.

Estas limitaciones se entienden en funcién del engafo que
pudiera sufrir un consumidor de creer que los establecimientos y los productos
0 servicios que se ofrecen en el mismo tienen una procedencia oficial o que
dicho establecimiento es del gobierno o se encuentra vinculado a alguna de las

organizaciones de las mencionadas en estas fracciones.

La fraccion X determina que las denominaciones geograficas,
propias 0 comunes, y los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos,
cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar

confusioén o error en cuanto a su procedencia, no son objeto de proteccion.

Asimismo, la fraccion Xl establece como limitacién para las
denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se

tenga el consentimiento del propietario.

Las limitaciones previstas en estas fracciones son aplicabies a los
nombres comerciales para evitar que la indicacion de procedencia pueda
causar confusién o error en el publico consumidor o en su caso se produzca
confusidn al creer que los establecimientos donde se comercializan esos
productos o servicios son de origen de poblaciones o lugares que se

caracterizan por la fabricacion de los mismos.

Dentro de estas limitaciones evidentemente se encuadran las
denominaciones de origen reguladas en el articulo 156, esto es, se entiende
por denominacion de origen, el nombre de una regién geografica del pais que

sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o
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caracteristica se deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo en
éste los factores naturales y humanos; en este caso el producto toma el

nombre del lugar donde se produce.

Para el caso de los lugares que se caracterizan por la fabricacién
de ciertos productos, estos no toman el nombre del lugar de produccidon como
es el caso de las fresas de Irapuato, los camotes de Puebla, los zapatos de

Ledn, las glorias de Monterrey.

Otra limitacion la encontramos en la fraccidon Xli, que determina
que los nombres, seuddénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cényuge,
parientes consanguineos en linea recta y por adopcion, y colaterales, ambos

hasta el cuarto grado.

Asi, tenemos que si se pretende la proteccién de un nombre
comercial que contenga alguna de estas caracteristicas no seran objeto de
proteccién, salvo que se obtenga la autorizacion correspondiente, en razéon de
que al vincularse con nombre, seudénimo, firma o retrato de una persona,
existe un aprovechamiento de la fama que goce ésta, lo que se traduce en una

ventaja comercial.

Igualmente, resulta aplicable lo dispuesto por la fraccién Xlli, al
sefalar que tampoco son protegibles aquellos titulos de obras intelectuales o
artisticas, asi como los titulos de publicaciones y difusiones periédicas, los
personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacion,
los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos que

el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Esta fraccién tiene como objeto impedir un beneficio que por la
difusion de la obra puede obtener el propietario de un nombre comercial, asi
como el perjuicio 0 menoscabo que pudiera sufrir el titular de los derechos

autorales y de la obra como tal.
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Constituyen otra limitacion para la proteccién lo dispuesto por la
fraccion XIV, que sefala que las denominaciones y figuras, susceptibles de
engafar al publico o inducir a error, entendiéndose como tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades

de los productos o servicios que pretenda amparar.

Al efecto, debe considerarse que el término “engafar’, puede
aplicarse en cada uno de los supuestos aqui analizados con antelacién,
asimismo debe tomarse en cuenta que constituye un engano todo aquello que
induzca a error y produzca una expectativa sobre el establecimiento que no
responda a la verdad, es decir, se confunde al publico consumidor sobre las
caracteristicas o cualidades intrinsecas de un establecimiento.

Las fracciones XV y XV bis, establecen como que las
denominaciones o figuras, iguales o semejantes a una marca que el Instituto
estime o haya declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio.

Asimismo, las denominaciones o figuras, iguales o semejantes en
grado de confusién a una marca que el Instituto estime o haya declarado
famosa en términos del capitulo Il BIS, para ser aplicadas a cualquier producto

0 servicio.

Estas fracciones aplicadas a los nombres comerciales suponen
una limitacion tratdndose de nombres comerciales que el Instituto pudiera
considerar notorios 0 famosos, de acuerdo a la declaracién que el mismo emita
acorde al procedimiento establecido en el Capitulo Il Bis de la Ley de la

Propiedad Industrial.

El supuesto previsto en la fraccion XVI de! articulo 90, aplicado a
los nombres comerciales, establece la limitacion para un nombre que se
idéntico o semejante en grado de confusién a otro en tramite de publicacion
presentado con anterioridad o a uno nombre publicado y vigente, aplicado a los

mismos o similares productos o servicios; sin embargo si podra publicarse un
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nombre que sea idéntico a otro ya publicado, si la solicitud es planteada por el

mismo titular para aplicarla a productos o servicios similares.

Esta limitacién se establece para impedir la invasion de derechos
previamente reconocidos y asegura al publico consumidor no cometer un error
al acudir a algun un establecimiento para adquirir un determinado producto o

servicio.

Asimismo de las limitaciones para que un nombre comercial
pueda ser objeto de proteccién debemos tomar en consideracién io dispuesto
por el articulo 108 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, si existe un
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusion aplicado al
mismo giro, en tramite o publicado con anterioridad, o a una marca en tramite
de registro 0 a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusion
que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro
preponderante de la empresa o establecimiento no se procedera a la

publicacién del nombre comercial.
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CAPITULO Il
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACION
DEL NOMBRE COMERCIAL

3.1 Autoridad ante quien se realiza el tramite

El articulo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece que
quien esté usando un nombre comercial podra solicitar al Instituto, la

publicacién del mismo en la Gaceta.

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, es el
primer ordenamiento que prevé la existencia del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, como un organismo descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio y con las atribuciones conferidas expresamente en
su articulo 7° sin embargo su creacion se postergd hasta el 10 de diciembre de
1993, fecha en que se publicé en el Diario Oficial de la Federacion el Decreto

por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Acorde con lo anterior, han surgido nuevos ordenamientos
aplicables al Instituto como lo son el Reglamento del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, su Estatuto Organico; el Acuerdo que delega facultades
en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales,
Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores
Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

Asimismo, la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 6°
establece cuales son las facultades del Instituto, para lo cual lo citamos a

continuacion:

“ARTICULO 60.- EIl Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad
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industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, el cual tendra las siguientes
facultades:

.- Coordinarse con las unidades administrativas de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, asi como con
las diversas instituciones publicas y privadas, nacionales,
extranjeras e internacionales, que tengan por objeto el
fomento y protecciéon de los derechos de propiedad industrial,
la transferencia de tecnologia, el estudio y promocién del
desarrollo tecnolégico, la innovacién, la diferenciacion de
productos, asi como proporcionar la informacién y la
cooperacion técnica que le sea requerida por las autoridades
competentes, conforme a las normas y politicas establecidas
al efecto;

Il.- Propiciar la participacién del sector industrial en el
desarrollo y aplicaciéon de tecnologias que incrementen la
calidad, competitividad y productividad del mismo, asi como
realizar investigaciones sobre el avance y aplicacién de la
tecnologia industrial nacional e internacional y su incidencia en
el cumplimiento de tales objetivos, y proponer politicas para
fomentar su desarrollo;

lll.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencién, y
registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas,
y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o
fama de marcas, emitir declaratorias de proteccion a
denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la
publicacién de nombres comerciales, asi como la inscripcion
de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y
explotaciéon, y las demas que le otorga esta Ley y su
reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los
derechos de propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y
cancelacién de los derechos de propiedad industrial, formular
las resoluciones y emitir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su
reglamento y, en general, resolver las solicitudes que se
susciten con motivo de la aplicacién de la misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas infracciones
administrativas; ordenar y practicar visitas de inspeccion;
requerir informacién y datos; ordenar y ejecutar las medidas
provisionales para prevenir 0 hacer cesar la violaciéon a los
derechos de propiedad industrial; oir en su defensa a los
presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas
correspondientes en materia de propiedad industrial;
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VI.- Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley;
emitir los dictdmenes técnicos que le sean requeridos por los
particulares o por el Ministerio Publico Federal; efectuar las
diligencias y recabar las pruebas que sean necesarias para la
emision de dichos dictamenes;

V!I.- Actuar como depositario cuando se le designe conforme a
la ley y poner a disposicion de la autoridad competente los
bienes que se hubieren asegurado;

ViIll.- Sustanciar y resolver los recursos adminisirativos
previstos en esta Ley, que se interpongan contra las
resoluciones que emita, relativas a los actos de aplicacion de
la misma, de su reglamento y demas disposiciones en la
materia;

IX.- Fungir como arbitro en la resolucion de controversias
relacionadas con el pago de los dafios y perjuicios derivados
de la violacion a los derechos de propiedad industrial que
tutela esta Ley, cuando los involucrados lo designen
expresamente como tal; de conformidad con las disposiciones
contenidas en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Cédigo de
Comerecio;

X.- Efectuar la publicacion legal, a través de la Gaceta, asi
como difundir la informacion derivada de las patentes,
registros, declaratorias de notoriedad o fama de marcas,
autorizaciones y publicaciones concedidos y de cualesquiera
otras referentes a los derechos de propiedad industrial que le
confiere esta Ley;

Xl.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en materia de
propiedad industrial;

XIl.- Promover la creacién de invenciones de aplicacion
industrial, apoyar su desarrollo y explotacion en la industria y
el comercio, e impulsar la transferencia de tecnologia
mediante:

a) La divulgacion de acervos documentales sobre invenciones
publicadas en el pais o0 en el extranjero y la asesoria sobre su
consulta y aprovechamiento;

b) La elaboracién, actualizacion y difusién de directorios de
personas fisicas y morales dedicadas a la generacién de
invenciones y actividades de investigacion tecnoldgica;

c¢) La realizacién de concursos, certdmenes 0 exposiciones y
el otorgamiento de premios y reconocimientos que estimulen
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la actividad inventiva y la creatividad en el disefio y la
presentacion de productos;

d) La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para
emprender o financiar la construcciéon de prototipos y para el
desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

e) La difusion entre las personas, grupos, asociaciones o
instituciones de investigacion, ensefianza superior o de
asistencia técnica, del conocimiento y alcance de las
disposiciones de esta Ley, que faciliten sus actividades en la
generacion de invenciones y en su desarrollo industrial y
comercial subsecuente, y

f) La celebracién de convenios de cooperacion, coordinacion y
concertacién, con los gobiernos de las entidades federativas,
asi como con instituciones publicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para promover y fomentar las invenciones y
creaciones de aplicacion industrial y comercial;

XHI.- Participar en los programas de otorgamiento de
estimulos y apoyos para la proteccion de la propiedad
industrial, tendientes a la generacion, desarrollo y aplicacién
de tecnologia mexicana en la actividad econémica, asi como
para mejorar sus niveles de productividad y competitividad;

XIV.- Formar y mantener actualizados los acervos sobre
invenciones publicadas en el pais y en el extranjero;,

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en
los distintos sectores de la industria y la tecnologia;

XVI1.- Promover la cooperacion internacional mediante el
intercambio de experiencias administrativas y juridicas con
instituciones encargadas del registro y proteccién legal de la
propiedad industrial en otros paises, incluyendo entre otras: la
capacitacion y el entrenamiento profesional de personal, la
transferencia de metodologias de trabajo y organizacion, el
intercambio de publicaciones y la actualizacion de acervos
documentales y bases de datos en materia de propiedad
industrial;

XVIL.- Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad
industrial en el ambito internacional y participar en las
reuniones o foros internacionales relacionados con esta
materia;

XVIIL.- Actuar como ¢rgano de consulta en materia de
propiedad industrial de las distintas dependencias y entidades



de la administracion publica federal, asi como asesorar a
instituciones sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formacidn de recursos humanos
especializados en las diversas disciplinas de la propiedad
industrial, a través de la formulacién y ejecuciéon de programas
y cursos de capacitacién, ensefianza y especializacién de
personal profesional, técnico y auxiliar;

XX.- Formular y ejecutar su programa institucional de
operacion;

XXl.- Participar, en coordinacibn con las unidades
competentes de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, en las negociaciones que correspondan al ambito
de sus atribuciones, y

XXII.- Prestar los demas servicios y realizar las actividades
necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades
conforme a esta Ley y a las demas disposiciones legales
aplicables.

Asimismo, se han expedido diversos acuerdos que rigen la
actuacion del Instituto, a saber: el Acuerdo por el que se sefialan los dias del
afo 2006 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
suspendera los servicios de atencién al publico; Acuerdo por el que dan a
conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; Acuerdo por el que se crea la Comision intersecretarial para la
Proteccion, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Industrial.
Acuerdo que establece las reglas para la presentacion de solicitudes ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Acuerdo por el que se establecen
los plazos maximos de respuesta a los tramites ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial; Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la
resolucién de diversos framites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial; Acuerdo por el que se dan a conocer los trdmites inscritos en el
Registro Federal de Tramites y Servicios que aplican la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, los organismos descentralizados vy 6rganos
desconcentrados del sector; Acuerdo por el que dan a conocer todos los
tramites inscritos en el Registro Federal de Tramites y Servicios, asi como los

formatos que aplica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; Acuerdo
54



por el que se da a conocer la lista de Instituciones reconocidas por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para el depdsito de material biolégico;
Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, Acuerdo por el que se determinan la organizacién, funciones y
circunscripcién de las Oficinas Regionales del Instituto Mexicano de la

Propiedad industrial.

El establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, como un organismo publico descentralizado, con personalidad
juridica y patrimonio propio, es el resultado del avance y la relevancia que
supone la propiedad industrial en la actividad comercial de nuestro pais.

3.2 Solicitud de publicacion del Nombre Comercial

La Ley de la Propiedad Industrial establece los requisitos
necesarios para la presentacion de solicitudes de publicacion del nombre

comercial, asi como el tramite que se llevara a cabo para tal efecto.
E! articulo 107 de esta Ley establece:

“La solicitud de publicacion de un nombre comercial se
presentara por escrito al Instituto acompafada de los
documentos que acrediten el uso efectivo del nombre

comercial aplicado a un giro determinado.”

Acorde con este articulo son dos los requisitos para la

presentacién de solicitudes:
1) Que se presente por escrito, y

2) Que se acomparie de los documentos que acrediten el uso

efectivo del nombre comercial; asi, el uso efectivo del signo distintivo es uno de
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los elementos basicos de proteccidon y constituye un requisito indispensable
que de no acreditarse fehacientemente no procede la publicacién del nombre

comercial.

Toda vez el articulo en comento no precisa los datos esenciales
que debe contener la solicitud de publicacién de nombre comercial, es
necesario aplicar lo dispuesto por el articulo 112 del mismo ordenamiento y el
articulo 67 del Reglamento de la Ley de ia Propiedad Industrial, éste uitimo al
igual que el primero, determina que “lo establecido en este Reglamento para
las marcas serd aplicable, en lo conducente, a los avisos y nombres

comerciales en lo que no haya disposicién especial.”

En aplicacion de estos articulos, podemos sefalar que la Ley
requiere que se solicite por escrito la publicacién del nombre comercial; sin
embargo, es necesario indicar que existe un formato de solicitud que es el
mismo que se utiliza para solicitudes de registro de marca y aviso comercial el
cual se reproduce al final de este trabajo como Anexo 1 y que se identifica con
la clave IMPI-00-006.

En la Ley de la materia se establece en el Capitulo V,
denominado Del registro de marcas, algunos requisitos que se deben cumplir y
que se aplican para la solicitud de publicacion del nombre comercial,

comprendidos en los articulos 113, 114, 115, 1186, 11.9, 121,179, 180y 181.

De acuerdo a los articulos antes mencionados se requiere que se

presenten los siguientes datos:
a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante

b) El nombre comercial que solicita sea publicado

¢) La fecha de primer uso del nombre comercial, y
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d) El giro del establecimiento al que se aplica el nombre comercial

Ademas, la solicitud deberd acompanarse del comprobante de
pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud y publicacion del

nombre comercial.

En el nombre comercial no deberan aparecer palabras o leyendas
que sean engafosas o induzcan al error al publico, limitacion sefialada
expresamente en el articuio 115 de la Ley, pero que también se encuentra
prevista en el articulo 90 del mismo ordenamiento, que hemos analizado en el

capitulo precedente.

Cuando el nombre comercial es solicitado a nombre de dos 0 mas
personas, se deben presentar con la solicitud las reglas sobre el uso de los

derechos sobre el signo distintivo.

El articulo 179 de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable a la
solicitud de publicacién, determina que debera presentarse por escrito y en
idioma espafiol, y los documentos que se presenten en idioma diferente es

obligacién anexar la traduccién correspondiente.

Por su parte el articulo 180 de propia Ley, sefala que las
solicitudes deben estar firmadas por el interesado o su representante y estar
acompafadas del comprobante de pago de las tarifas correspondientes, y si
faltara alguno de estos elementos, facuita al Instituto para desechar de plano la
solicitud o promocién.

Las formalidades que se deben cumplir para acreditar la
personalidad cuando las solicitudes o promociones se presenten por conducto
de mandatario, se encuentran previstas en el articulo 181 de la ley de la

materia, el cual establece:

“l.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el
mandante es persona fisica,
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Il.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos,
cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes
de patentes, registros, o la inscripcion de licencias o sus
transmisiones.

En este caso, en la carta poder debera manifestarse que quien la
otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en
el que consten dichas facultades.

lll.- En los casos no comprendidos en la fraccién anterior,
mediante instrumento publico o carta poder con ratificacién de
firmas ante notario o corredor cuando se trate de persona moral
mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las
facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fraccion Il, mediante
poder otorgado conforme a la legislacidon aplicable del lugar
donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en
caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando
en el poder se dé fe de la existencia legal de la persona moral en
cuyo nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del
otorgante para conferirlo, se presumira la validez del poder, saivo
prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite debera acreditarse la
personalidad del solicitante o promovente; sin embargo, bastara
con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se
encuentra inscrito en el registro general de poderes establecido
por el Instituto.”

Asimismo, respecto a la tarifa que debe ser cubierta a efecto de

presentar con la solicitud el comprobante de pago correspondiente, a

continuacion se enlista los posibles conceptos que se pueden generar por la

solicitud de publicacién del nombre comercial, estos son:

ARTICULO CONCEPTO PRECIO

14 e

Por el estudio de una solicitud de nombre | $358.26
comercial hasta la conclusién del tramite o,

en su caso, la publicacién.

14 f Por la renovacion de la publicacién de un | $179.13
nombre comercial.
18 Por cualquier inscripcion en el Registro | $133.91
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General de Poderes.

24

Por el informe que se proporcione a
personas que lo soliciten por escrito sobre
si una marca o aviso comercial ha sido
registrado, o si un nombre comercial ha

sido publicado, por cada uno.

$98.26

27 a

Por la expedicidon de copias certificadas de
documentos, por cada hoja tamario carta u

oficio, en blanco y negro.

$5.22

27 aBIS

Por la expedicién de copias certificadas de
documentos, por cada hoja tamano carta u
oficio, a color.

$8.70

27b

Compulsa de documentos, por hoja.

$4.35

27¢

Por la expedicion de copias simples, por
cada hoja tamarfio carta u oficio, en blanco

y negro.

$4.35

27 ¢ BIS

Por la expedicion de copias simples, por
cada hoja tamafio carta u oficio, a color.

$6.96

29

Por la revision de cada reposicién de
documentacién,  complementacién  de
informacion faltante, aclaraciéon o]
subsanacién de omisiones, asi como por
enmiendas voluntarias (no comprendidos
en los actos enunciados en el articulo 13
de esta tarifa) por cada uno de los actos
mencionados.

Queda incluido en los conceptos
sefialados, el desahogo a una prevencion
relacionada con los impedimentos legales

para el otorgamiento de un registro.

$250.44

30

Por solicitud de prérroga, por cada mes.

$125.22

31

Por el cumplimiento de un requerimiento

$125.22
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del Instituto dentro del plazo adicional de
dos meses previsto en los articulos 58 y
122 BIS de la Ley; por cada uno de los
meses adicionales.

33 Por cada inscripcion de la transformacion | $62.61
juridica de personas morales.
34 Por la toma de nota del cambio de | $98.26

domicilio del titular de un derecho de

propiedad industrial o de autor, por el
cambio de ubicacién del establecimiento
industrial, comercial o de servicios; por el
acreditamiento del nuevo apoderado o
mandatarioc en los asuntos relacionados
con propiedad industrial o derechos de

autor, por cada asunto.

*valores actualizados al 14 de febrero de 2007.

De acuerdo a lo anterior, una vez que el interesado ha cumplido
los requisitos enumerados y ha cubierto la tarifa correspondiente, puede
presentar su solicitud, en la ventanilla de recepcién de solicitudes de la
Coordinacién Departamental de Recepciéon y Control de Documentos de la
Direccién Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.

En este sentido el articulo 5 del Regiamento de la Ley de la
Propiedad Industrial, establece que las solicitudes o promociones pueden
presentarse ante el propio Instituto o en las Delegaciones Federales de la

Secretaria de Economia.

Asimismo, las solicitudes o promociones pueden ser enviadas por
correo, servicios de mensajeria u otros equivalentes y en estos casos se
tendran por recibidas en la fecha en que sean efectivamente entregadas al
Instituto.

60



También pueden enviarse las solicitudes o promociones por
transmisién facsimilar, con la condicién de que sean presentadas al dia
siguiente de haberse efectuado la transmision, acompafadas de los anexos, el
comprobante de pago de la tarifa y el acuse de recibo de dicha transmision;
siendo suficiente que el fax contenga la solicitud o promocién de acuerdo al

precepto sefialado.

3.3 Examen de forma.

E! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al recibir las
solicitudes, lleva a cabo un andlisis preliminar de la misma conforme al
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, que en su articulo 7 establece

que esta autoridad debera:

a) Verificar que se acomparien los documentos gue en la misma

se enlisten y hara las anotaciones correspondientes

b) Anotara en cada uno de los ejemplares: fecha y hora de
recepcion; el namero progresivo de recepcién que les corresponda; en su caso
el nimero de expediente en tramite que les corresponda, tratindose de
solicitudes.

c) Devolvera a los interesados un ejemplar sellado de la solicitud
con los anexos que sean susceptibles de devolucidon una vez hechas las

anotaciones que procedan.

Ahora bien, de acuerdo al Manual de Procedimientos de la

Direccion Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de ia Propiedad

|' 42

Industrial en la ventanilla de recepcion de solicitudes, se reciben y se

revisan los ejemplares de la solicitud IMPI-00-006, asi como los documentos

** MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS. www.impi.gob.mx
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anexos, particularmente el comprobante de pago, el cual no debera presentar

alteraciones, enmendaduras o tachaduras en las cantidades.

Se ingresan los datos del nombre comercial contenidos en la
solicitud, a efecto de que el sistema asigne el nimero de expediente, folio,
fecha y hora de entrada, generando etiquetas con cédigo de barras que son
adheridas a los ejemplares de la solicitud y al comprobante de pago;
posteriormente se entrega al interesado su acuse de recibo.

Cuando el Instituto recibe la solicitud en los términos
anteriormente referidos, procede a efectuar un examen de forma de la misma
asi como de la documentacién exhibida para verificar que se cumplan con los
requisitos a que hemos hecho mencién en parrafos precedentes y en
cumplimiento a lo establecido por el articulo 119 de la Ley de la Propiedad
Industrial.

En este caso, a modo de ejemplo podemos citar que si el
solicitante no acredita su personalidad en términos del articulo 181 de la Ley de
la Propiedad Industrial, si no cubre todos los pagos de la tarifa segun
corresponda, si no exhibe la traducciéon de los documentos que exhibe de
conformidad con el articulo 179, sino proporciona ailguno de los datos
sefialados en el articulo 113, el Instituto debera requerirle para que de

cumplimiento a dichos requisitos.

Tal como sefialamos existen diversos ordenamientos que se han
emitido y que regulan con detalle diversos actos del Instituto, en este caso el
Acuerdo por el que se establecen las reglas y criterios para la resolucién de
diversos tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de agosto de 2004, el cual

determina algunas formalidades para el examen de forma de la solicitudes.

Este Acuerdo en su articulo 21, sefiala que al momento de la

presentacion de la solicitud, el Instituto realizara una revision de la misma, para
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verificar que cumplan con lo establecido en el articuio 5 del Reglamento y
procedera a darle ingreso de conformidad con lo establecido por el articulo 7

del mismo Reglamento.

El Acuerdo indica que el Instituto contara con el plazo de cuatro
meses, contado a partir de la presentacién de la solicitud, para realizar por
unica vez el requerimiento relacionado con el examen de forma de la solicitud,;
en este requerimiento se podrad solicitar se precise, se aclare o subsanen

omisiones respecto de la solicitud, de conformidad con el articulo 22.

Asimismo, si en el plazo referido el Instituto no realiza algun

requerimiento se entendera que la solicitud cumpte con el examen de forma.

Por otro lado, una vez que el interesado contesta el requerimiento
que formula el Instituto, éste tendra un plazo de tres meses para resolver si el
examen de forma es favorable 0 no, y en éste ultimo caso, debera emitir un

oficio fundando y motivando el resultado del examen.

Es necesario sefialar que el articulo 5 del Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial, dispone que el Instituto requerira a los solicitantes o
promoventes para que en el plazo de dos meses subsanen los requisitos de la

solicitud.

Acorde con lo que establece el articulo 121 de la Ley de la
Propiedad Industrial, en el caso de que la solicitud y sus anexos, cumplan con
todos los requisitos legales, se tendra como fecha legal, ia asentada al
momento de su recepcidn, si no es asi se tendran como fecha legal, la dei dia

en que se cumpla dentro del plazo legal con dichos requisitos.

3.4 Examen de fondo



En la Ley de la Propiedad Industrial se establece de manera
particular respecto a los nombres comerciales en qué consiste el examen de
fondo, el articulo 108 determina que recibida la solicitud y satisfechos los
requisitos legales, se efectuara el examen de fondo para determinar si existe
alguin nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusion aplicado al
mismo giro, en tramite o publicado con anterioridad, o a una marca en tramite
de registro 0 a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusion
que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con ei giro

preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

Asimismo, el articulo 122 de dicha Ley sefala que si la solicitud o
documentacion no cumplen con los requisitos legales o reglamentarios; si
existe algtin impedimento o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicara
al interesado por escrito concediéndole el plazo de dos meses para que
subsane los errores u omisiones y manifieste lo que a su derecho convenga en
relacidn con los impedimentos y las anterioridades citadas.

Este precepto establece que si el interesado no contesta en el
plazo establecido, se considerara abandona su solicitud. Sin embargo en el
articulo 122 bis, concede un plazo adicional de dos meses para cumplir los
requisitos, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que
corresponda al mes en que se dé cumplimiento, debemos recordar qué de
acuerdo a la tarifa en su articulo 31 sera la cantidad de $125.22 (CIENTO
VEINTICINCO PESOS 22/100M.N.)* por cada mes adicional.

Por ofro lado, el Acuerdo por el que establecen las reglas y
criterios para la resolucién de diversos tramites ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, en cuanto al examen de fondo determina que el Instituto
tendra un plazo maximo de tres meses a partir de la aprobacion del examen de

forma, para informar al solicitante de algtin impedimento para ia publicacién del

* valor actualizado al 14 de febrero de 2007.
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nombre comercial o si existen anterioridades, o si la documentacién exhibida
no cumple con los requisitos legales o reglamentarios, relacionados con el
examen de fondo de la solicitud, para que manifieste lo que a su derecho

convenga en término de lo que dispone el articulo 24.

Asimismo, sefala en el articulo 25 que el Instituto tendra un plazo
de seis meses a partir de la contestacién del requerimiento para responder al
solicitante por escrito acerca de la procedencia o no de la publicacion. No
obstante, este plazo puede suspenderse en los supuestos previstos en el
articulo 124 de la Ley o por mandamiento de autoridad competente, hasta que

se resuelvan los procedimientos correspondientes.

La suspension a que se refiere el citado articulo 124, se ordena
cuando el impedimento se refiere a la existencia de marcas o nombres
comerciales sobre los cuales se promueva algun procedimiento de nulidad,
caducidad o cancelacién, y durard hasta en tanto se resuelva dicho

procedimiento.

Si el Instituto no emite ningun requerimiento respecto a la
solicitud, el plazo maximo de conclusién del tramite serd de seis meses a partir

de la fecha de presentacion.

Por su parte, el articulo 125 de la Ley de la Propiedad Industrial,
dispone que concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos
legales y reglamentarios se ordenara la publicacién del nombre comercial.

En caso de que el Instituto niegue la publicacion, lo debera
comunicar por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos
legales de su resolucion.

3.5 Publicacion del Nombre Comercial.
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Cuando la solicitud cumple con todos los requisitos legales y
reglamentarios precisados con antelacién, y wuna vez concluidos
favorablemente los exdmenes de forma y fondo anteriormente descritos,
procede la publicacién del nombre comercial en la Gaceta de la Propiedad

Industrial.

Al efecto, el Instituto expide un documento denominado Orden de

Publicacion de Nombre Comerciai el cual contiene los siguientes datos:

a) Ndmero de Orden

b) Nombre Comercial

c¢) Fecha de inicio de uso

d) Domicilio del Establecimiento

e) Giro del establecimiento

f) Propietario

g) Numero de Expediente

h) Fecha de presentacion de la solicitud

i) La inscripcién: “Con relaciéon a la solicitud de pubiicacién del
Nombre Comercial que arriba se menciona, se le manifiesta que ha resultado
favorable el estudio respectivo, por lo que se manda hacer la publicacion en la

Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual aparecera en el ejemplar

correspondiente al mes de de . Los efectos de esta

publicacion tienen una duracién de diez anos contados a partir de ia fecha de
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presentacion y la misma es renovable de acuerdo a las disposiciones legales

aplicables.”

j) Fecha del documento y Ia firma del funcionario competente.

El cual se entrega al interesado, quien a su vez puede constatar
dicha publicacién consultando la Gaceta de {a Propiedad Industrial que se le

indica en su Orden de Publicacion.

En relacion con la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Ley de la
materia en el articulo 8° sefiala que el Instituto la editara mensualmente, y en la
misma se haran las publicaciones a que la propia Ley se refiere y se dara a
conocer cualquier informacién de interés sobre la propiedad industrial y las
demads materias que se determinen.

Por disposicion expresa de la ley, todos los actos que consten en
la Gaceta surtiran efectos ante terceros a partir del dia siguiente de la fecha en
que se ponga en circulacidn, esta fecha se asentara en cada ejemplar de la
Gaceta.

En el articulo 14 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, se determina que la Gaceta es el drgano de difusion del Instituto, que
se editara mensualmente y se dividira en secciones. En una seccién se haran
las publicaciones relativas a las invenciones, modelos de utilidad y disefios
industriales y en otra seccion, las publicaciones que se refieran a marcas,

avisos y nombres comerciales y denominaciones de origen.

El Instituto publicara los nombres y ubicacion de las Instituciones
nacionales, publicas o privadas, en las que también podra consultarse la

Gaceta de la Propiedad Industrial.

En la Gaceta también se podran publicar los actos, documentos y
signos que deban publicarse con arreglo a la Ley de la Propiedad Industrial, asi

como las resoluciones que afecten o modifiquen los derechos de propiedad
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industrial tutelados por la Ley, de acuerdo a lo que establece el articulo 15 del

Reglamento de la Ley de ia Propiedad Industrial

La Gaceta de la Propiedad Industrial es el instrumento mediante
el cual se da publicidad a todos los actos y los derechos de propiedad industrial
en nuestro pais; y permite precisar la fecha para el computo de los plazos
fijados por la Ley de la Propiedad Industrial para el ejercicio de los derechos y

las acciones administrativas previstas en la misma.

No obstante lo anterior, si bien la Ley sefiala que se editara
mensualmente, su puesta en circulacion suele ser posterior a la edicion por lo
que es necesario tomar en consideracién la fecha consignada en la primera

pagina de la Gaceta a efecto del computo de los plazos aludidos.

La publicacién en la Gaceta de a Propiedad Industrial se traduce
en el conocimiento que tiene un tercero de los actos y derechos de propiedad
industrial que en dicho érgano informativo estén consignados, y como
consecuencia de ello la obligacion para respetar esos derechos; por lo tanto, si
a partir de la publicacién de un derecho en la Gaceta de la Propiedad Industrial,
se invaden o explotan estos derechos sin autorizacion de su titular, se presume

que el tercero ya conocia de la existencia de dichos derechos.

3.6 Efectos de la Publicacion

Los efectos de la publicacion del nombre comercial se encuentran
previstos en el articulo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual
establece en su parte conducente que la publicacion producira el efecto de
establecer la presuncién de la buena fe en la adopcién y uso del nombre
comercial.
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La publicacién tiene como efectos que todos se enteren de la
existencia del nombre comercial y la presuncion de buena fe en el uso de dicho

signo.

Dado que en nuestro sistema legal no es necesario el registro de
los nombres comerciales para que éstos sean objeto de proteccién, la
publicaciéon no es constitutiva de derechos, sino el uso efectivo que se realiza
del signo distintivo; por lo que la publicacion, se insiste, solo establece una
presuncion legal a favor del titular de buena fe sobre la adopcién y uso del
nombre comercial, en palabras de! autor Mauricio Jalife Daher *® la presuncion
de buena fe, sienta el principio de que la publicacién, al divulgar el nombre
comercial, surte el efecto de que quien lo ha adoptado se ostenta como su

propietario y estima no violar derechos de terceros.

3.7 Vigencia del Nombre Comercial

Los efectos de la publicacion de los nombres comerciales, de
acuerdo con lo dispuesto por el articulo 110 de la Ley de la Propiedad
Industrial, tienen una duracién de diez afos, contados a partir de la
presentacion de la solicitud y pueden renovarse por periodos de la misma

duracion.

Es asi, que al igual que las marcas {a duracién de los efectos de
la publicacién del nombre comercial es de diez afios y al igual que éstas puede

ser renovado por periodos de igual duracién.

Al procedimiento de renovacion del nombre comercial, se aplican

las mismas reglas que para la renovacion de las marcas.

3 JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. Pag. 234.
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Por lo tanto, aplicando lo dispuesto por el articulo 133 de la Ley
de la Propiedad Industrial, la renovacién de la publicacién del nombre comercial
podra solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al
vencimiento de su vigencia; no obstante, también podra solicitarse durante los
seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia de los efectos de la
publicacién y el Instituto podra dar tramite a la solicitud de renovacion.

Asimismo, se debera presentar el comprobante de pago de la

tarifa correspondiente y acreditar el uso efectivo del signo distintivo.

‘A mayor abundamiento, el pago de la tarifa corresponde al
articulo 14 f por la renovacién de la publicacién de un nombre comercial el cual
actualmente tiene un costo de $179.13 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
13/100 M.N.)*; asimismo debe acreditarse el uso efectivo del nombre comercial
para distinguir la negociacion, en virtud de ser éste uno de los elementos

basicos para la proteccion del signo distintivo.

Como Anexo 2, se reproduce al final del presente trabajo el
formato de solicitud de renovacién de la publicacion del nombre comercial
denominado IMPI-00-007, el cual como puede observarse es el mismo que se

utiliza para la renovacién de marca y aviso comercial.

El articulo 110 de la ley de la materia en su parte final, dispone
que de no renovarse el nombre comercial, cesaran los efectos de su

publicacién.

No obstante lo anterior, de acuerdo con el autor Mauricio Jalife
Daher, la cesacion de los efectos de la publicaciéon del nombre comercial no
implica que el titular pierda sus derechos sobre el mismo, atendiendo a la
naturaleza de este signo distintivo, en virtud de que esta figura se encuentra
protegida desde el momento que es usado efectivamente para distinguir un

establecimiento, sin necesidad de su registro. *

4 JALIFE DAHER, Mauricio. Op. cit. Pag. 231.
* Valor actualizado al 14 de febrero de 2007.
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3.8 Derechos y obligaciones del titular del Nombre Comercial.

Los derechos y obligaciones que confiere el nombre comercial a

su propietario, no se encuentran previstos en la Ley.

Al respecto, el maestro David Rangel Median, menciona “la ley no
sefiala ninguno de modo expreso y especifico, salvo e! de caracter genérico
relativo a su uso exclusivo por el titular. No obstante, el articulo 112 de la LPI
establece que el nombre comercial se regira en lo que sea aplicabte y no haya

disposicion especial, por las reglas que se refieren a las marcas.” ®

Asi, el maestro Rangel sefiala que el titular de un nombre

comercial protegido legalmente tiene las siguientes prerrogativas:

a) La facultad de trasmitir el nombre comercial con el

establecimiento, a menos que se exista pacto en contrario.

b) El derecho de impedir que, sin su consentimiento, un tercero
use el mismo nombre comercial o uno semejante en grado de confusidn, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o
similar giro; concediéndole el ejercicio de las acciones previstas en el articulo
213 fraccion XVII de la Ley de la Propiedad Industrial.

c) El titular del nombre comercial puede ejercitar la accion de
nulidad en contra de un registro de marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusién con su signo distintivo y sobre el cual tenga un mejor
derecho de uso, en términos de los articulos 151 fraccion 1, 155, en relacion

con el articulo 90 fraccién XVl de la Ley de la Propiedad Industrial.

5 RANGEL MEDINA, David. Op. cit. Pag. 85
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d) El titular puede otorgar licencias y franquicias sobre el nombre

comercial.

Asi, respecto de las obligaciones del titular del nombre comercial
y acorde a lo dispuesto por el articulo 112 de la mencionada Ley, podemos

sefialar las siguientes obligaciones:

a) Usar el nombre comercial dentro de la zona geografica de la

clientela efectiva o en su caso en todo el territorio nacional.

b) Usar el nombre comercial tal como fue publicado, siendo
aplicable el articulo 128 de la Ley el cual dispone que se puede usar con
algunas modificaciones que no alteren su caracter distintivo.

¢) Usar el nombre comercial precisamente como signo distintivo

del establecimiento y no como denominacién genérica de los mismos.

d) Dejar de usar el nombre comercial cuando asi lo declare el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en los casos previstos en lo
conducente, en el articulo 129 de la Ley de la materia; esto es, cuando el uso
del nombre comercial sea un elemento asociado a practicas monopélicas,

oligopdlicas o de competencia desleal.

e) Inscribir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el
documento en el cual conste la transmision de los derechos que confiere el

nombre comercial, para que la cesién tenga efectos contra terceros.

f) Inscribir el documentos mediante el cual se constituye algun

gravamen sobre los derechos que confiere el nombre comercial.

@) Inscribir las licencias de uso o las franquicias que se concedan

sobre el nombre comercial, para surtir efectos contra terceros.

h) Renovar la publicacién del nombre comercial.
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3.9 Condiciones para la transmision del Nombre Comercial

La Ley de la Propiedad Industrial prevé en su articulo 111
disposicion expresa sobre la transmision del nombre comercial, este precepto
sefiala que en la transmisiéon de una empresa o establecimiento se
comprendera el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo

estipulacién en contrario.

Asi, puede considerarse que esta disposicion asegura a la
clientela del establecimiento una continuidad de los servicios o de los productos
que en el mismo adquiria; esto en virtud de que el nombre comercial esta
estrechamente vinculado con el establecimiento que distingue.

No obstante lo anterior, la Ley permite que las partes contratantes
puedan pactar una cuestion distinta; lo anterior se entiende a efecto de no

atentar con la facultad de las partes a la libre contratacion.

De acuerdo con el maestro César Sepulveda, *® la Ley deberia
establecer algunas disposiciones para el caso de que el titular de un nombre
comercial que transmita el establecimiento, conserve el signo distintivo, a
efecto de impedirle usar el nombre comercial en giros similares al que
explotaba, es decir, el pacto de no concurrencia. Agrega que de no regularse
tal situacién permite que el propietario del nombre comercial puede abrir un
nuevo negocio, o vender el signo distintivo a otra persona, lo cual provocaria

confusion entre los consumidores.

Finalmente debemos sefialar que la transmisién de los derechos
sobre el nombre comercial debe inscribirse ante el Instituto Mexicano de la

Propiedad Industrial, para que surta efectos frente a terceros.

¢ SEPULVEDA, César, OB.CIT., pag. 182
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CAPITULO IV

MECANISMOS DE PROTECCION DEL
NOMBRE COMERCIAL PREVISTOS EN
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

4.1 Procedimiento de Declaracion Administrativa de Cesaciéon de Efectos

del Nombre Comercial

La Ley de la Propiedad Industrial concede a favor del propietario
del nombre comercial diversas acciones de defensa, previstas en los articulos
213 fraccién XVl y 151 fraccion | en relacion con el articulo 90 fraccion XVIL.

Al respecto, debemos recordar que el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas publicado en el Diario Oficial del 30 de agosto de 1988 y
vigente hasta el 18 de noviembre de 1994, con la Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Industrial; tal como se indic6é en el Primer Capitulo de este
trabajo, en el articulo 109, sefialaba expresamente en su fraccién Ill, que
procederia la declaracion administrativa “De cesacion de efectos de la
publicacion de nombres comerciales, a menos que opere por falta de

renovacion.”*’

Al publicarse el Reglamento de la Ley de la Propiedad en vigor,
tal disposicion desaparecid, sin embargo, actualmente la autoridad
administrativa sustancia el procedimiento de Declaracién Administrativa de
Cesacion de Efectos del Nombre Comercial, no obstante que el mismo no se
encuentra previsto en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, ni en su
Reglamento.

*" DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 30 de agosto de 1988.
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Lo anterior, atenta contra la garantia de legalidad y debido
proceso previstos en nuestra Carta Magna, en virtud de que no obstante que
nuestro sistema legal no regula el procedimiento de Declaracion Administrativa
de Cesacién de Efectos de la Publicacion del Nombre Comercial, lo cierto es,
gue ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se sustancian tales
procedimientos, bajo el principio de lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de
la Propiedad Industrial.

En mi opinidén, el procedimiento no tiene porque cambiar de
nombre, éste debe ser Procedimiento de Declaracion Administrativa de
Nulidad, cuyo efecto en caso de proceder la accién, es la cesacion de los

efectos de la publicacion del Nombre Comercial.

4.1.1 Causales aplicables

El titular de un nombre comercial, tiene en contra de una marca
que sea igual o semejante en grado de confusion, la accién de nulidad prevista
en el articulo 151 fraccion | de la Ley de la Propiedad Industrial, en relaciéon con

el articulo 90 fraccion XVII del mismo ordenamiento.
Estos preceptos establecen lo siguiente:

“Articulo 151.- El registro de una marca sera nulo

cuando:

I. Se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de esta ley o la que hubiese estado
vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de

nulidad no podra fundarse en la impugnacién de la
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representacion legal del solicitante del registro de la

marca...” “8

“Articulo 90.- No sera registrables como marca:

XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado
de confusién, a un nombre comercial aplicado a una
empresa o0 a un establecimiento industrial, comercial o
de servicios, cuyo giro preponderantemente sea la
elaboracién o venta de los productos o la prestacion de
los servicios que se pretendan amparar con la marca, y
siempre que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de
registro de la marca o la de uso declarado en la misma.
Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de
marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido

publicado.” *°

De acuerdo con estos preceptos, el titular de un nombre
comercial puede solicitar la declaracién administrativa de nulidad de la marca,
cuando esta sea idéntica o semejante en grado de confusion, y siempre que et
titular del nombre comercial tenga un mejor derecho de uso anterior a la fecha
de presentacion de la solicitud o bien, a la fecha de primer uso declarado de la

marca.

Ahora bien, cuando el titular de un nombre comercial considera
afectados sus derechos de propiedad industrial por otro nombre comercial,
tomando como fundamento lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de la
Propiedad Industrial, ha solicitado la declaracién administrativa con base en las
causales de nulidad previstas en el articulo 151 de dicho ordenamiento legal, el

cual cito textualmente:

8 JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag.299
*° idem, pag. 196
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Estos preceptos establecen lo siguiente:

“Articulo 151.- El registro de una marca sera nuio

cuando:

I. Se haya otorgado en contravenciéon de las
disposiciones de esta ley o la que hubiese estado
vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccidn, la accién de
nulidad no podra fundarse en la impugnacién de la
representacién legal del solicitante del registro de la

marca...”

Il. La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusién, a otra que haya sido usada en el pais o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién de
la solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o servicios, siempre que,
guien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente
en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacién o, en su caso, de la fecha de primer uso
declarado por el que la registrd;

Ill. El registro se hubiera otorgado con base en datos
falsos contenidos en su solicitud;

IV. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o
diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro que se
considere invadido, por tratarse de una marca que sea
igual o semejante en grado de confusién y que se

aplique a servicios o productos iguales o similares; y,
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V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor
del titular de una marca registrada en el extranjero,
solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra
similar en grado de confusién, sin el consentimiento
expreso del titular de la marca extranjera. En este caso

el registro se reputara como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente
articulo podran ejercitarse dentro de un plazo de cinco
anos, contado a partir de la fecha en que surta efectos la
publicacion del registro en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones | y V que podran ejercitarse en
cualquier tiempo y a la fraccion Il que podra ejercitarse

dentro del plazo de tres afios.

Al respecto, considero que sélo podrian invocarse como causales
para sustentar la accion las previstas en las fracciones I, Il y lll del articulo 151
de la Ley de la Propiedad Industrial.

Sin embargo, es necesario dada la naturaleza particular de esta
figura juridica, una reforma a la Ley de la Propiedad Industrial para dar una
certeza juridica al titular de los derechos del nombre comerciai, en la cual
efectivamente se establezcan los medios de defensa idoneos que puede hacer
valer éste, el procedimiento y las causales para obtener la Cesacion de Efectos
de la Publicacién del Nombre Comercial.

4.1.2 Solicitud y requisitos

La solicitud de declaracion administrativa para obtener la
Cesacion de Efectos de la Publicacién del Nombre Comercial, se rige por lo
dispuesto en el Titulo Sexto De los Procedimientos Administrativos de la Ley de

la Propiedad Industrial. Asimismo, el procedimiento se rige de manera
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supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por el Cédigo

Federal de Procedimientos Civiles.

Los requisitos que debe contener la solicitud son los previstos en

el articulo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial:

1. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

Para el caso de que la solicitud fuera presentada por un
mandatario, este debera cumplir con el articulo 181 de la Ley de la Propiedad
Industrial, que establece como debera acreditarse la personalidad de los

representantes:

a) Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el

mandante es persona fisica.

Al respecto, el articulo 16 fraccion | dei Reglamento de la Ley de
la Propiedad Industrial sefiala que la carta poder debera contener el nombre,
firma y domicilio de dos testigos y los otorgantes podran ser nacionales o

extranjeros.

b) Mediante instrumento publico o carta poder con ratificacién de
firmas ante notario o corredor cuando se trata de persona moral mexicana,
debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante.

c) Mediante poder otorgado conforme a la legislacion aplicable del
lugar donde se otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de
que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de
la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi
como el derecho del otorgante para conferirlo, se presumird la validez del

poder, salvo prueba en contrario.
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d) Mediante copia simple de la constancia de registro, si el
documento de poder se encuentra debidamente inscrito en el Registro General
de Poderes del Instituto.

Este precepto también establece que en cada expediente que se
tramite, debera acreditarse la personalidad del promovente. Asimismo,
debemos sefalar que esta disposicion legal materializa los acuerdos vy
Tratados de los que México forma parte, al exigir menos formalidades para el

acreditamiento de la personalidad.

2. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

Respecto a este punto, debe tomarse en consideracion lo que
dispone el articulo 183 de la propia Ley, por lo que el domicilio para oir y recibir
notificaciones podra ser cualquiera dentro del territorio nacional y cualquier
cambio debera informarse al Instituto, ya que de lo contrario la notificacion se
tendra legalmente realizada en el domicilio que se hubiera sefalado en ei
expediente.

3. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante

4. El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y

precisos;

5. La descripcion de los hechos, y

6. Los fundamentos de derecho

7. Atn cuando el articulo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial
no sefiala como requisito de la solicitud, las pruebas, éstas deben presentarse
con dicha solicitud de conformidad con lo dispuesto por el articulo 190 del
mismo Ordenamiento.
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De acuerdo con este articulo el momento para ofrecer pruebas es
el escrito de solicitud, y deberan ser originales o copias certificadas y sélo
podran admitirse con posterioridad las que tengan el caracter de
supervenientes; al efecto, toda vez que la Ley no sefiala cudles son éstas,
resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto por el articulo 324 del Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles:

“Articulo 324.- Con la demanda se acompanaran todos
los documentos que el actor tenga en su poder y que
hayan de servir como pruebas de su parte; y, los que
presentare después, con violacion de este precepto, no
le seran admitidos. Soélo le seran admitidos los
documentos que le sirvan de prueba contra las
excepciones alegadas por el demandado, los que
fueren de fecha posterior a la presentacién de la
demanda, y aquéllos que, aunque fueron anteriores,
bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenia
conocimiento de ellos.

Con las salvedades del parrafo anterior, tampoco
se le recibira la prueba documental que no obre en su
poder al presentar la demanda, si en ella no hace
mencién de la misma, para el efecto de que
oportunamente sea recibida.”

Por otro lado, cuando los documentos que han de ofrecerse como
pruebas obren en los archivos del Instituto, es posible sefalar expresamente el
expediente en el cual se encuentran y solicitar la expedicion de las copias
certificadas correspondientes o el cotejo si se acompafa la copia simple del

documento, pagando la tarifa respectiva.

En el articulo 192 de la Ley, se establece que en los
procedimientos de declaracién administrativa se admitiran toda clase de
pruebas, excepto la testimonial y la confesional, a menos que éstas consten en
alguna documental y tampoco se admitirdan aquelias pruebas que sean

contrarias a la morai y al derecho.

Este precepto otorga la facultad al Instituto, para conceder valor
probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el titular o
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su licenciatario; lo que es una distincién a la valoracién que se concede a

dichas documentales conforme al Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

En este punto debemos tomar en consideracion, lo dispuesto por
el articulo 192 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual dispone que el
Instituto podra valerse de los medios de prueba que estime necesarios para la
comprobaciéon de hechos que constituyan violacion a los derechos de

propiedad industrial.

Asimismo, establece que el Instituto podra ordenar la
presentacion de alguna prueba que esté bajo el control de alguna de las partes,

en condiciones que garanticen la proteccién de informacién confidenciat.

En caso de que alguna de las partes niegue el acceso a las
pruebas o no proporcione aquéllas que estén bajo su control, u obstaculice el
procedimiento; faculta al Instituto para dictar resoluciones preliminares y
definitivas, de naturaleza positiva o negativa, con base en las pruebas
presentadas y argumentos de quien resulte desfavorecido con la denegacion
de acceso a las pruebas; y concediendo a los interesados la oportunidad de ser

oidos respecto de los argumentos y pruebas presentadas.

La Ley de la Propiedad Industrial, también establece ademas

como pruebas la visita de inspeccion y el requerimiento de informes y datos.

Con relacion a las visitas de inspeccion y de acuerdo a lo que
establece el articulo 207 de la Ley de la Propiedad Industrial, éstas se
practicaran en los lugares en que se fabriquen, almacenen, expendan o
comercialicen productos o0 en que se presten servicios, con objeto de examinar
los productos, las condiciones de prestacion de los servicios y los documentos

relacionados con la actividad de que se trate.

Asimismo, la parte que ofrece estd prueba debera senalar el
domicilio en el cual se ubica el establecimiento en el que se deba practicar la

visita de inspeccion, los puntos a desahogar y pagar la tarifa correspondiente.
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De la visita de inspeccion se levantara el acta circunstanciada, en
la cual se hara constar que el inspector comisionado se constituyé en el
domicilio sefialado en la orden de inspeccion, identificandose con credencial
vigente con fotografia, expedida por la autoridad competente, que lo acredite

para desempenar dicha funcién.

El inspector entregara el oficio que contiene la Orden de
Inspeccidn a la persona con la cual entienda la diligencia, el cual debera
contener firma autdégrafa de la autoridad que lo expide, en la que se precise el
domicilio o domicilios del establecimiento, el objeto de la visita de inspeccién y

las disposiciones legales que lo fundamenten.

El oferente de la prueba podra asistir al desahogo de la visita de
inspeccion por si o por conducto de apoderado y realizar observaciones las

cuales deberan asentarse en el acta circunstanciada.

Por su parte, la persona con la cual se entienda la diligencia tiene
derecho a formular observaciones y a ofrecer pruebas durante la diligencia y se
le hara saber que cuenta con el plazo de diez dias habiles, para formular

observaciones y ofrecer pruebas por escrito ante el Instituto.

El acta circunstanciada debera levantar con la asistencia de dos
testigos, los que pueden ser designados por la persona con quien se entienda
la diligencia o en su defecto, seran designados por el Inspector Comisionado.

Todas las personas que intervienen en el desahogo de la visita de
inspeccién deberan firmar el acta circunstanciada respectiva.

Respecto a los informes y datos, la Ley de la Propiedad Industrial,
sefala en el articulo 204 que toda persona tendra obligacion de proporcionar al
Instituto, dentro del plazo de quince dias, los informes y datos que se le
requieran por escrito, relacionados con el cumplimiento de la propia Ley y

disposiciones derivadas de ella.
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No soélo los articulos 189 y 190 contienen disposiciones que
deberan cumplirse para presentar las solicitudes de declaraciéon administrativa,
existen otros preceptos en la Ley de la Propiedad Industrial que determinan

otros requisitos.

Asi, el articulo 179 establece que las solicitudes deberan
presentarse por escrito y en idioma espafol y los documentos que se
presenten en idioma diferente deberan acompariarse de su traduccién al

espaiol.

El articulo 180, determina que las solicitudes y promociones
deberan ser firmadas por el interesado o su representante y estar
acompanadas del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. En este
caso, si falta alguno de estos requisitos, faculta al Instituto para desechar la

solicitud.

De acuerdo con el articulo 182, cuando una solicitud sea
presentada por varias personas deberan designar un representante comun. Si
no io hicieran el Instituto designara como tal a la primera persona de las

nombradas.

Faltando alguno de éstos requisitos la propia Ley en el articulo
191 senala que debera requerir al solicitante subsane estas omisiones, si no
cumpliera con el requerimiento se desechara la solicitud. Asimismo, establece
que se desechara la solicitud si falta el documento que acredite la personalidad
o cuando el registro, patente, autorizacién o publicacién que sea base de la
accién, no se encuentre vigente.

En esta tesitura, otro de los requisitos de las solicitudes es que la

publicacion del nombre comercial objeto de la misma, se encuentre vigente.

Por ultimo, es necesario que se presente copia de la solicitud y de
sus anexos, para correr traslado a la contraparte, asi como de cualquier

promocién presentada en el procedimiento den términos de lo dispuesto por el
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articulo 70 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; la omision en la
presentacion de las copias de traslado trae como consecuencia que el Instituto
requiera al promovente para que exhiba las copias simples de traslado, o en su
caso, para que exhiba el comprobante de pago por la expediciéon de dichas
copias para correr traslado a la contraparte, apercibido que de no hacerlo se le
desechara su framite segun lo preceptuado en el articulo 17-A de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo.

De acuerdo a la practica, el Instituto requiere al solicitante si le
falta cualquiera de los requisitos sefialados, concediendo al interesado un plazo
para que subsane las omisiones respectivas, con el apercibimiento que de no
cumplir con el requerimiento formulado, se le desechara desde la solicitud de
acuerdo con el articulo 191 de la Ley de la Propiedad Industrial o alguna
prueba de conformidad con el articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

4.1.3 Admisién y emplazamiento

Cuando la solicitud de declaracién administrativa cumple con
todos los requisitos y formalidades anteriormente expuestas, la autoridad
administrativa admite a tramite a la misma mediante la emisién de un oficio en
el cual reconoce la personalidad del promovente en su caso, tiene por sefialado
domicilio para oir y recibir notificaciones y por autorizadas a las personas que

se indiquen para tales efectos.
Asimismo, admite las pruebas ofrecidas en la solicitud y en su

caso, ordena su desahogo, asi como la expediciéon de las copias certificadas y

simples que se hayan solicitado.
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Este oficio determina que se notifique a la parte demandada para
que manifieste lo que a su derecho corresponda y le concede ai efecto, el plazo

de un mes contado a partir def dia siguiente al que se notifique del acuerdo.

4.1.4 Contestacion

Dentro del plazo de un mes el titular afectado debe contestar la
solicitud, misma que debera cumplir con los requisitos establecidos en el
articulo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial:

a) Proporcionar su nombre y en su caso el de su representante,
cumpliendo con las formalidades establecidas en el articulo 181 de la misma

ley.

b} El domicilio para oir y recibir notificaciones.

c) Oponer las excepciones y defensas que considere pertinentes.

d) Realizar las manifestaciones u objeciones a cada uno de los

puntos de la solicitud.

e) Citar los fundamentos de derecho.

f) Debera ofrecer las pruebas en los términos establecidos por el
articulo 190 del mismo ordenamiento. La Ley de la Propiedad Industrial,
concede ademas al titular afectado o al presunto infractor, un plazo adicional de
quince dias para exhibir pruebas provenientes del extranjero, siempre que las
ofrezca en su escrito y haga el sefialamiento respectivo de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 198.
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En el caso de que la contestacién cumpla con los requisitos
anteriores, el Instituto emite un oficio mediante el cual admite a tramite la
misma asi como las pruebas ofrecidas; y le da vista por tres dias a la parte

actora para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

El titular afectado al contestar la solicitud, puede reconvenir a su
contraparte, ejercitando cualquiera de las acciones previstas en la Ley para
proteger su derecho. Esta reconvencion debe reunir fos mismos requisitos que
se han sefalado para la solicitud, y de acuerdo a la aplicacion practica del
Instituto, se promueve en escrito por separado al de la contestacion y se
sustancia por cuerda separada, por lo que al integrarse el procedimiento, se

resuelve conjuntamente con la solicitud principal.

Por otro lado, si el titular afectado, no presenta su contestacion
dentro del plazo que le fue concedido para tal efecto, la Autoridad tiene por no
contestada la solicitud de declaraciéon administrativa y por perdido el derecho
para hacerlo, y consecuentemente, procede a emitir la resolucion

correspondiente.

4.1.5 Alegatos

Una vez que la parte actora desahoga la vista con {a contestacién
a la solicitud, y si todas las pruebas de las partes han sido desahogadas, la
Autoridad concede a las partes un plazo no inferior a cinco dias, ni superior a
diez dias habiles para formular sus apuntes de alegatos de conformidad con el
articulo 56 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pero si antes de
que venza ef plazo, las partes manifiestan su decision de presentar alegatos se

tendra por concluido el tramite.

De acuerdo con el precepto sefialado anteriormente, los alegatos
deberan ser tomados en cuenta por el Instituto al dictar resolucién; luego
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entonces, si no son tomados en consideracién constituye un agravio que puede

hacer valer el afectado segun corresponda.

Asimismo, es necesario sefialar que en los procedimientos de
declaracion administrativa tramitados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, por disposicién expresa de la Ley no se sustancian incidentes de
previo y especial pronunciamiento, sin embargo, éstos se resolveran al emitirse

la resolucién correspondiente, en términos de lo dispuesto por el articulo 195.

Asi, todas las cuestiones que se susciten durante el
procedimiento, deben hacerse valer por el agraviado, y éstas se resolveran al

dictar resolucién administrativa.

4.1.6 Resoluciéon

Concluido el plazo para formular alegatos, se procede a dictar

resolucién.

El articulo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial sefala que
transcurrido el plazo para que el titular afectado o el presunto infractor,
presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y
desahogadas las pruebas, se dictara la resolucién administrativa que proceda,
la cual se notificara a los interesados en el domicilio sefialado en el expediente
o en su caso, mediante publicacion por edictos en términos del articulo 194 del

mismo ordenamiento legal.

La resolucién debe pronunciarse sobre todas las cuestiones
litigiosas planteadas por las partes, esto es, los incidentes, las excepciones y
defensas en términos del articulo 348 del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles y la procedencia de las acciones invocadas por la actora, estudiando

para tal efecto las pruebas ofrecidas y admitidas de ambas partes.
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De esta manera, si se acredita alguna excepcién opuesta por el
titular afectado el Instituto emite resolucién no entrando al fondo del asunto por
haber operado la excepcion correspondiente. En este caso, la parte actora
puede intentar la accidon nuevamente fundando y acreditando debidamente su

pretension.

De ser procedente la accién, la resolucién debe ordenar el cese
de los efectos de la publicacion del nombre comercial, asi como la
correspondiente publicacion de la resolucion en la Gaceta de la Propiedad
Industrial en términos del articulo 15 del Reglamento de la Ley de la Propiedad

industrial.

En caso de que la accion sea improcedente, la resolucion niega la
declaracion administrativa para hacer cesar los efectos de la publicacién del

nombre comercial.

Ademas, de acuerdo a lo que dispone el articulo 57 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, que rige de manera supletoria a la

Ley de la materia, el procedimiento termina cuando:

a) Se emite resolucioén.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su articuio 59,
sefiala que la resolucién que ponga fin ai procedimiento, decidira todas las
cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo.
Las resoluciones deberan ser congruentes con las peticiones formuladas por el
interesado; concediéndole la facultad a la autoridad administrativa para iniciar

de oficio un nuevo procedimiento en caso de considerario necesario.

b) Por desistimiento.
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En este caso la Ley sefiala que todo interesado puede desistirse
de su solicitud o renunciar a sus derechos, siempre que estos derechos no

sean de orden e interés publico.

c) Se renuncia al derecho en que se funda la solicitud, si la

renuncia no esta prohibida por la Ley.

d) La imposibiidad material de continuarlo por causas

sobrevenidas.

e) El convenio de las partes, siempre que éste no sea contrario al
ordenamiento juridico, ni verse sobre materias que no sean susceptibles de
transaccion, y tengan por objeto satisfacer el interés publico, con el alcance,
efectos y régimen juridico especifico que en cada caso prevea la disposicién

que lo regula.

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 60 de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, cuando en un procedimiento que se inicié a
peticién de parte, se paraliza por causas imputables al interesado, la autoridad
hara del conocimiento de éste, que transcurrido el plazo de tres meses, se
producira la caducidad del procedimiento, quedando a salvo el ejercicio de las

acciones del particular.

Por otro lado, en virtud de lo dispuesto por el articulo 112 de la
Ley de la Propiedad Industrial, se promueven procedimientos fundados en lo
dispuesto por el articulo 152 fraccién Il de la mencionada Ley; esto es, un
procedimiento de declaracién administrativa para obtener la cesacién de los
efectos de la publicacion del nombre comercial por no usar el signo distintivo
durante los tres afos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de

declaracion administrativa.

El articulo 152 fraccion Il de fa Ley de la Propiedad Industrial,

dispone lo siguiente:
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“ARTICULO 152 .- El registro caducara en los siguientes
casos:

I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

li.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los
tres afos consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad,
salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.”

E! procedimiento de declaracién administrativa de caducidad
aplicado a los nombres comerciales, se tramita en los mismos términos que el

procedimiento de declaracion administrativa analizado anteriormente.

La solicitud de declaracion administrativa de caducidad debe
cumplir con todos los requisitos establecidos en el articulo 189 y 190 de la Ley
de la materia; asimismo, le son aplicables las mismas formalidadés y reglas
que se han sefialado para el procedimiento de declaracién administrativa para
obtener la cesacion de los efectos de la publicacion del nombre comercial.

El objeto de este procedimiento es la declaraciéon de la cesacion
de los efectos de la publicacién del nombre comercial, por no haber sido usado
durantes los tres afios inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud.

Asimismo, en este procedimiento la carga de la prueba la tiene el
titular del nombre comercial, quien debe acreditar debidamente ef uso de dicho
signo distintivo durante un periodo de tres afios anteriores a la presentacion de

la solicitud de declaracién administrativa.

Una vez integrado el procedimiento, a autoridad emite resolucion
negando o declarando la cesacion de los efectos de la publicacién del nombre
comercial con fundamento en lo dispuesto por el articulo 152 fraccion Il de la

Ley de la Propiedad Industrial.
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4.2 Procedimiento de Declaracion de Infraccion Administrativa

El procedimiento de Declaracion de Infraccion Administrativa se
encuentra regulado por los Titulos Sexto Séptimo de la Ley de la Propiedad

Industrial.

Este procedimiento establece a favor del accionante diversas
medidas para proteger sus derechos de propiedad industrial, tal como se

expondra posteriormente.

A través de este procedimiento, se imponen sanciones
econdémicas a aquellas personas que atentan contra los derechos de propiedad
industrial del titular afectado.

4.2.1 Causales previstas en el articulo 213 de la Ley de la Propiedad

Industrial

El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las
conductas que se consideran infracciones administrativas, citando Unicamente
a aquéllas que involucran a los nombres comerciales:

Aun cuando en la hipdtesis contenida en la fraccién | del
mencionado precepto, no se desprende vinculacién con los nombres
comerciales, ya que dispone que constituye una infraccién administrativa
realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desieal y que se relacionen

con la materia que la Ley regula.

El autor Mauricio Jalife Daher, sostienen que cuando se comete

cualquiera de de las infracciones que integran el articulo 213 de la Ley de la
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Propiedad Industrial, se vulnera esta fraccién de manera concomitante, ya que
cualquiera de los actos considerados como infraccién administrativa debe
entenderse como un acto contrario a los buenos usos comerciales que implica

competencia desleal.®

Para que se actualice esta infraccién es necesario que se acredite
que el presunto infractor realice actos contrarios a los buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que impliquen competencia

desleal y que éstos actos se relacionen con la propiedad industrial.

Asimismo, dichos actos deben traer como consecuencia que se
cause confusion o se induzca al publico consumidor a error o engafio,
obteniendo ventajas indebidas y sustrayendo, invadiendo y explotando el

derecho de otro competidor.

Por lo tanto, si el titular de un nombre comercial se considera
afectado en su derechos de propiedad industriai puede invocar no sdlo fas
causales previstas en cualquiera de las fracciones que involucran estos signos
distintivos, sino ademas debe fundar su accién en la fraccion | del articulo 213
de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que los actos cometidos por un tercero
aprovechando el prestigio del nombre comercial, desviando la clientela y
causando confusién en el publico consumidor, constituyen competencia desleal
en agravio del titular del nombre comercial y actualiza Ia infraccién prevista en

esta fraccion.

La fraccion V del precepto en cuestion establece como infraccion
administrativa usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusién como elemento de un nombre comercial o de
una denominacién o razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con establecimientos

que operen con los productos o servicios protegidos por la marca.

%% JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 462
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Asi, cuando se usa una marca registrada como parte de un
nombre comercial, denominacion o razén social, el titular del registro marcario

puede hacer valer esta causal de infraccion administrativa.

No obstante si el propietario de un nombre comercial, acredita
tener un mejor derecho de uso sobre la denominacién, esta causal de

infraccion no prosperaria.

Respecto al uso de una marca como elemento de la
denominaciéon o razén social, el autor Mauricio Jalife sefiala que “bajo las
condiciones que se encuentra redactada la fraccién, ni siquiera es necesario
hacer uso de la denominacién social para cometer la infraccion administrativa,
sino que la sola constitucion de la persona moral con la denominacién social

correspondiente bastaria para ello”.”

La fraccién VI, establece que se actualiza la infracciéon cuando se
use dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquief parte de
la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre
comercial idéntico o semejante en grado confusidn, con otro que ya esté siendo
usado por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o

de servicios del mismo o similar giro.

Para la procedencia de esta infraccién, es necesario que el titular
afectado acredite ser propietario de un nombre comercial en términos de o que
establece el articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial; asi como
acreditar que un tercero usa dicho nombre comercial o uno semejante en grado
de confusion, en su establecimiento industrial, comercial o de servicios, y en el
mismo o similar giro y dentro de la zona geografica de la clientela efectiva del

nombre o en cualquier parte de fa Republica.

Otra causal que involucra al nombre comercial, es la prevista en
la fraccién VIII, que determina como infraccion usar una marca previamente

*! JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 470.
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registrada o semejante en grado de confusién como nombre comercial,
denominacién o razén social o como partes de éstos, de una persona fisica o
moral cuya actividad sea la produccién, importacién o comercializacién de
bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada,
sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de marca o

de la persona que tenga facultades para ello.

En esta fraccion se prevé la posibilidad de emplear una marca
registrada previamente, como elemento de un nombre comercial, cuando el
tercero desarrolla actividades de produccién, importacion o comercializacion de

bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca.

Asi, esta causal la puede ejercitar el titular de un registro marcario
en contra de un tercero que utiliza un nombre comercial; sin embargo, si el
propietario del nombre comercial acredita tener un mejor derecho de uso sobre
el registro marcario o contar con el consentimiento para dicho uso, esta

infraccion no se actualiza.

La causal prevista en la fraccion IX del articuio 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial, dispone que constituye una infraccion administrativa
efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusién, error o engafio, por hacer creer o
suponer infundadamente:

1. La existencia de una relacibn o asociacion entre un

establecimiento y el de un tercero.

2. Que se prestan servicios o se venden productos bajo

autorizacién, licencias o especificaciones de un tercero;

Esta fraccion al igual que la primera causal analizada, abarca de
manera general cualquier acto que realice un tercero en el ejercicio de
actividades industriales o mercantiles, que causen o induzcan al publico

consumidor a confusién, error o engafio, que al no estar referido algun derecho
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de propiedad industrial en especifico, puede hacerse valer por cualquier titular

agraviado.

En esta causal de infraccién, el afectado debe acreditar ser el
titular del nombre comercial, por lo que tiene derecho al uso exclusivo y
explotacion; asimismo, tiene derecho a impedir que un tercero utilice su
nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, induciendo al
publico consumidor al enganio, de que existe una relacién o asociacion entre su
establecimiento y el del titular del nombre comercial, y que los servicios que se
prestan, son bajo la autorizacion del titular.

La infraccién derivada de la fraccion X, consistente en intentar o
lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la actividad
industrial o comercial o el establecimiento de otro; sin comprender, la
comparacion de productos o servicios que ampare la marca con el proposito de
informar al publico, siempre que dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa
0 exagerada en los términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor.

El autor Mauricio Jalife sefiala que esta fraccion se refiere a que
se logre o intente desprestigiar los servicios, productos o establecimiento de
otro, a través de cualquier forma y medio, no solo mediante publicidad o

publicidad comparativa.?

Sin embargo, para determinar si ta publicidad es contraria a lo
que establece la Ley Federal de Proteccién al Consumidor, sera necesario
obtener la opinion sobre el particular de la Procuraduria Federal de Proteccion
al Consumidor, para que el Instituto este en aptitud de pronunciarse sobre la

procedencia de la causal de infraccién invocada.

La fraccion XVII, dispone que es una infraccion administrativa

usar un nombre comercial 0 uno semejante en grado de confusién, sin el

52 JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 477
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consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un

establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Para acreditar la procedencia de esta causal, es necesario que el
promovente acredite la existencia del nombre comercial que sea de su
propiedad, y que un tercero usa un nombre comercial igual o semejante en
grado de confusién, sin su consentimiento o licencia respectiva, para amparar

un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

Al respecto, el autor Mauricio Jalife Daher sefiala que esta
fraccion restringe la posibilidad de imitacion de un nombre comercial a
actividades de servicios, establecimiento o giros, eliminando en consecuencia
la hipdtesis de lesionar derechos derivados del empleo de un nombre

comercial mediante la fabricacion de productos.®

Por ultimo, la infraccién administrativa prevista en la fraccidén
XXVI, consistente en usar la combinacién de signos distintivos, elementos
operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o
similares en grado de confusion a otros protegidos por esta Ley y que por su
uso causen o induzcan al publico a confusién, error o engafio, por hacer creer
o suponer la existencia de una relacién entre el titular de los derechos
protegidos y el usuario no autorizado. E! uso de tales elementos operativos y
de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos
de la fraccién | de este mismo articulo.

Esta fraccion al igual que la fraccion |, puede invocarse por
cualquier titular afectado que considere vulnerado en su esfera de derechos de
propiedad industrial, por lo tanto también el titular del nombre comercial puede
ejercitar esta accion en combinacién con cualquiera de las demas causales

anteriormente analizadas.

%3 JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 480
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4.2.2 Medidas Provisionales

El solicitante de la declaracion de infraccion administrativa, puede
solicitar de manera precautoria 0 en su escrito de solicitud, la imposicién de
medidas provisionales, las cuales se encuentra previstas en el articulo 199 Bis

de la Ley de la Propiedad industrial:

“ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de declaracién
administrativa relativos a la violacidn de alguno de los
derechos que protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las
siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto
de las mercancias que infrinjan derechos de los tutelados
por esta Ley;

Il.- Ordenar se retiren de la circulacion;
a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria,
material publicitario y similares que infrinjan alguno de los
derechos tutelados por esta Ley;

¢) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacion, elaboracion u obtencién de cualquiera de los
sefialados en los incisos a), b) y c), anteriores;

lll.- Prohibir, de inmediato, la comercializacion o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos
por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se
practicara conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a
212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspension

o el cese de los actos que constituyan una violacion a las
disposiciones de esta Ley, y
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VIL.- Ordenar se suspenda la prestacion del servicio o se
clausure el establecimiento cuando las medidas que se
prevén en las fracciones anteriores, no sean suficientes para
prevenir o evitar la violacion a los derechos protegidos por
esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los
comerciantes o prestadores tendran la obligacion de
abstenerse de su enajenacidon o prestacion a partir de la
fecha en que se les notifique la resolucion.

lgual obligacién tendran los productores, fabricantes,
importadores y sus distribuidores, quienes seran
responsables de recuperar de inmediato los productos que
ya se encuentren en el comercio.”

Para solicitar la imposicién de estas medidas, el solicitante de

acuerdo con lo dispone el articulo 199-Bis-1 de la Ley de la materia, debera:

a) Acreditar ser el titular del derecho; que existe la posible
violaciébn a su derecho de propiedad industrial, que dicha violacién sea
inminente; que exista la posibilidad de sufrir un dafo irreparable y en su caso,
el temor fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, se pierdan o
puedan ser alteradas.

b) Otorgar una fianza suficiente para responder de los posibles

darios y perjuicios que se puedan ocasionar por la imposicion de las medidas.

Asi, si en el momento de imponer las medidas provisionales la
autoridad advierte que la fianza otorgada por el solicitante es insuficiente para
garantizar los posibles dafios y perjuicios que se pudieran ocasionar por la
imposicion de las mismas, el Instituto fija al solicitante la ampliacion de Ia

garantia y lo requiere para que exhiba la fianza por dicha ampliacion.
c) El solicitante tiene que proporcionar la informacidén necesaria

para la identificacion de los bienes, servicios o establecimientos con los cuales

o en donde se comete la violacion a sus derechos de propiedad industrial.
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Al ordenar la imposicién de medidas provisionales, la autoridad
debe cuidar que éstas no constituyan un medio para afectar secretos

industriales o que constituyan competencia desleal. %

Asimismo, el solicitante tiene prohibido utilizar la documentacién
relativa a la practica de las medidas, divulgarla o comunicarias a terceros, solo
puede usarla para iniciar el juicio correspondiente o para exhibirla en los autos

de los procesos en tramite. *°

Por su parte la persona a la cual se le impone alguna de las
medidas provisionales, tiene un plazo de diez dias habiles para formular
observaciones respecto a la medida que le fue impuesta; asi como a solicitar el
levantamiento de fas medidas previo el otorgamientc de una contrafianza que
sea suficiente para garantizar los posibles dafos y perjuicios que se le pudieran

ocasionar al solicitante por el levantamiento de las medidas.

Cuando se solicita la imposicién de medidas provisionales de
manera precautoria, el solicitante debera presentar la solicitud de declaracién
administrativa de infraccién dentro del plazo de veinte dias a partir de que se
impusieron las medidas; de no hacerlo asi, serd responsable de los darfios y

perjuicios causados a la persona en contra de quien se hubieses ejecutado.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al emitir la
resolucién en el procedimiento de declaracién administrativa de infraccion, esta
obligado de decidir sobre el levantamiento o definitividad de las medidas
impuestas al infractor, ordenando se ponga a disposicion del afectado la fianza

o contrafianza en su caso, que hubieran sido exhibidas.

Sf LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Articulo 199-Bis-6
5% LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Articulo 199-Bis-7
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4.2.3 Solicitud y requisitos

Los requisitos que deben cumplirse para presentar la solicitud de
declaracion administrativa de infraccién, son los establecidos en el articulo 189
de la Ley de la Propiedad industrial.

Ademas, el Reglamento de Ia Ley de la Propiedad industrial en su
articulo 69, que deberan mencionarse la ubicacion de la empresa, negociacion
0 establecimientos en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o
almacenen los productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales

presuntamente se cometa la infraccién denunciada.

4.2.4 Admisién y emplazamiento

Cuando la solicitud cumple todos los requisitos establecidos en
los preceptos ya sefialados y, en caso de solicitar la aplicacién de medidas
provisionales, con los requisitos para las mismas; la autoridad admite a tramite

la solicitud de declaracién administrativa de infraccién.

Se admiten las pruebas ofrecidas por el solicitante y se ordena su
desahogo. Asimismo, se admite la fianza exhibida para garantizar los posibles
danos y perjuicios que se pudieran ocasionar por la imposicion de medidas
provisionales, reservandose la facultad para ampliar la garantia, si al
practicarse la medida, se desprenda que es insuficiente la fianza otorgada por
el solicitante. Si dentro de las medidas provisionales se encuentra el
aseguramiento de bienes propiedad del presunto infractor con los cuales
presuntamente se infrinjan los derechos de propiedad industrial del solicitante,
se ordena que la misma se haga en el momento de practicarse la visita de

inspeccion correspondiente.

En este acuerdo, se ordena emplazar al presunto infractor,

concediéndole el plazo de diez dias habiles para contestar la solicitud de
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declaracion administrativa de infraccidon y presente las pruebas pertinentes, de
conformidad con lo dispuesto por el articuio 216 de la Ley de la Propiedad

Industrial.

Al respecto, es necesario sefalar que en términos de la fraccion
IX del articulo 209, al desahogar la visita de inspeccidn correspondiente, se
hara saber al visitado que cuenta con el plazo de diez dias para formular
observaciones al acta circunstanciada y ofrecer pruebas en relacién con la

misma.

Por separado, la autoridad emite el oficio que contiene la orden
de inspeccién, mediante el cual se comisiona al personal del Instituto para la
realizacién de la visita de inspeccion, en el domicilio donde se ubica el
establecimiento, con fos puntos que debera verificar el Inspector Comisionado y
en su caso, con la orden de asegurar bienes propiedad del presunto infractor;
precisando que el solicitante de la medida designara depositario de los mismos
en el momento de la diligencia; asi como la fecha en que debera desahogarse
dicha visita de inspeccion.

También expide oficio con las medidas provisionales que debe
cumplir el presunto infractor, con el apercibimiento que de no cumplir se le
sancionara con una muita de hasta veinte mil dias de salarioc minimo general
vigente; asimismo, se le hace saber que puede solicitar el levantamiento de las
medidas provisionales previo el otorgamiento de la garantia que se fije por el

Instituto y 1a exhibicién de la fianza correspondiente.

4.2.5 Contestacion

El presunto infractor debe contestar la solicitud en el plazo de diez
dias concedidos para tal efecto, cumplimiento con los requisitos establecidos
en el articulo 197 de la Ley de la Propiedad Industrial; ofreciendo las pruebas
que considere pertinentes.
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Ademas, el presunto infractor puede solicitar un plazo adicional
de quince dias para exhibir pruebas que se encuentren en el extranjero,

siempre que las ofrezca en su escrito de contestacion.

Asimismo, el presunto infractor puede promover reconvencion

cumpliendo los requisitos que para la solicitud se han sefalado.

En caso de que la contestacién no cumpla con los requisitos que
establece el articulo 197 de la Ley de la materia, el Instituto requiere al
promovente para que subsane cualquier omisién, apercibiéndolo que de no
cumplir con el requerimiento se le desechara su tramite de acuerdo a lo
establecido por el articulo 17-A de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

Cuando el presunto infractor cumple con el requerimiento, la
autoridad admite a tramite la contestacién a la solicitud de declaracion
administrativa de infraccion, asi como las pruebas ofrecidas y ordena dar vista

a la parte actora para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Si el escrito de contestacién retine los requisitos de Ley, se
admite a tramite y las pruebas ofrecidas; asimismo, se da vista a la contraria

para que manifieste 1o que a su derecho convenga.

4.2.6 Alegatos

Concluido el plazo para que la parte actora manifieste lo que a su
derecho convenga respecto al escrito de contestacion, si no existen pruebas
pendientes por desahogar, se concede a las partes el plazo no inferior a cinco

dias, ni superior a diez dias habiles, contados a partir del dias siguiente al que



sean notificados del acuerdo correspondiente, para que formulen su apuntes de

alegatos.®

4.2.7 Resolucion

Presentados los alegatos de las partes, de acuerdo con el articulo
217 de la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto con los elementos que
obren en el expediente y tomando en cuenta las manifestaciones y pruebas de

los interesados, emite la resolucion correspondiente.

En caso de que sea procedente la accién, la resoluciéon declara
las infracciones administrativas previstas en cualquiera de las fracciones del

articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Las sanciones que establece la Ley, por la comision de las

infracciones administrativas se encuentran previstas en el articulo 214:

“‘ARTICULO 214.- Las infracciones administrativas a
esta Ley o demas disposiciones derivadas de ella,
serdn sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias de
salario minimo general vigente en el Distrito Federal;

Il.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos
dias de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal, por cada dia que persista la infraccion;

lIl.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

V.- Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas”

*® LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Articulo 56.
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Sin embargo, para que autoridad determine el monto de la multa
por la comisiéon de alguna infraccion administrativa, de acuerdo con el articulo

220 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe tomar en cuenta:

a) El caracter intencional de la accién u omisién constitutiva de la

infraccién.

b) Las condiciones econdmicas del infractor.

c) La gravedad que la infraccion impligue en relacion con el
comercio de productos o la prestacion de servicios, asi como el perjuicio

ocasionado a los directamente afectados.

Asimismo, los razonamientos de la autoridad para imponer las
multas deben ajustar al criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de

Circuito, que se cita a continuacioén:

Registro No. 231989

Localizacién:

Octava Epoca

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988
Pagina: 836

Tesis: 1. 20. A. J/6.

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

MULTAS. ARBITRIO DE LAS AUTORIDADES PARA
IMPONERLAS ENTRE EL MINIMO Y EL MAXIMO
PERMITIDO POR LA LEY. DEBE RAZONARSE. Las
autoridades administrativas pueden cuantificar las multas
que correspondan a infracciones cometidas vy, al hacerlo,
gozan de plena autonomia para fijar el monto que su
amplio arbitrio estime justo dentro de los limites
sefialados en la ley; empero, al determinar la sancion,
deben expresar pormenorizadamente los motivos que
tengan para fijar la cuantia de multa, para lo cual hay
que atender a fas peculiaridades del caso y a los hechos
generadores de la infraccion, y especificar como
influyeron en su animo para detener dicho arbitrio en
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cierto punto entre el minimo y el maximo en que oscila la
multa permitida en ia ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisidbn 1662/86. Selma Meyer de Baza. 29 de
mayo de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo |.
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Salvador Flores Carmona.

Amparo directo 772/87. Distribuidora Paseo, S. A. 30 de
septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock
Sanchez.

Amparo directo 1236/87. Triturados Basalticos y Derivados, S.
A. 26 de noviembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo |. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco Paniagua
Ameézquita.

Amparo directo 1372/87. Tornillos Spasser, S. A. 24 de marzo
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernandez Hernandez.

Amparo directo 172/88. Coco Colima, S. A. 26 de mayo de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo |. Ortiz
Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlos Sanchez.

Genealogia:
Gaceta nimero 7, Agosto de 1988, pagina 22.

Por otro lado, el articulo 221 establece que las sanciones
previstas en la Ley se impondran ademas de la indemnizacién que corresponda
por los dafios y perjuicios ocasionados a los afectados, quienes podran exigir
dicha indominacién en la via civil correspondiente. Asimismo, se establece que
la indemnizacién no sera inferior al cuarenta por ciento del previo de venta al
publico de cada producto o la prestacidon de servicios que impliquen una
violacion de los derechos de propiedad industrial del afectado.

Asimismo, en la resolucion se determina sobre el levantamiento o
definitividad de las medidas impuestas al infractor.

En el articulo 78 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, se establece que la multa adicional a que se refiere el articulo 214

fraccién Il, se impondra cuando persista la infraccion administrativa después de
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que se notifique la resolucién en la cual se sanciona dicha infraccién y haya
concluido el plazo concedido por el Instituto para que el infractor demuestre

que ha cesado en la comision de la infraccién.

La Ley de la Propiedad Industrial determina que en caso de
reincidencia de la comisién de la infraccion administrativa, se duplicaran las

multas a que se refiere el articulo 214.

La reincidencia se actualiza con cada una de las subsecuentes
infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos afios siguientes

a la fecha en que se emite la resolucién relativa a la infraccion.®”

4.3 Medios de impugnacion de las resoluciones

" La Ley de la Propiedad Industrial no prevé medio de defensa
alguno en contra de las resoluciones emitidas en un procedimiento de
declaracion administrativa de nulidad, caducidad, cancelacién o infraccion.

No obstante lo anterior, en el Titulo Sexto, Capitulo Primero de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se regula el Recurso de Revision,
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 83, los afectados por los actos y
resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al
procedimiento administrativo, a una instancia o que resuelvan un expediente,
podran interponer el recurso de revisién o, cuando proceda, intentar la via

jurisdiccional que corresponda.

Este precepto sefiala expresamente que contra los actos de las
autoridades de los organismos descentralizados federales, entre otros, podra
interponerse el recurso de revisién, asi como contra actos y resoluciones que
pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un

expediente.

*7 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Articulo 218.
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Asi, la parte que se considera afectada por la emisién de la
resolucion emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, puede

ejercer dos medios de defensa:

a) El recurso de revision regulado por la Ley Federal de

Procedimiento Administrativo;

b) El juicio de nulidad seguido ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa

Ahora bien, el articulo 85 establece que el recurso de revision
puede interponerse dentro de los quince dias habiles contados a partir del dia
siguiente al que se notifique la resolucion emitida por el Instituto.

El escrito mediante el cual se interpone el recurso de revision se
presenta ante la autoridad que emitid la resolucién y es resuelto por el superior

jerarquico. %

El escrito del recurso de revision debe cumpiir con los siguientes

requisitos:
1. Organo administrativo a quien se dirige.

2. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado si lo hay; y
domicilio para oir y-recibir notificaciones.

3. El acta que recurre y la fecha en que se notificé 0 que tuvo

conocimiento del mismo.

4. Los agravios gue se causan con el acto impugnado.

5% | EY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, Articulo 86.
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5. Anexar copia de la resolucidon o del acto que se impugna, asi

como de la notificacion correspondiente.

6. Las pruebas que tengan relacion inmediata y directa con la
resolucién o acto impugnado, debiendo anexar las documentales que se
encuentren a su disposicién, incluyendo las que acrediten su personalidad

cuando se trate de apoderados o representantes legales.

En caso de omision de algin requisito, debera requerirse al
recurrente para que su subsane las omisiones a efecto de dar tramite a su
recurso.

El recurrente puede solicitar al interponer el recurso, la
suspension de la ejecucion del acto o resolucién impugnada, cumpliendo con
los requisitos que establece el articulo 87 de la citada Ley Federal de
Procedimiento Administrativo;, para lo cual debe solicitar ta suspension
expresamente; que sea procedente el recurso, que no se afecte el interés
social o se contravengan disposiciones de orden publico; que no se ocasionen
danas o perjuicios a terceros, salvo que se garanticen para el caso de no
obtener resolucién favorable. En el caso, de que la resolucion imponga alguna
multa, el recurrente debera garantizar el crédito fiscal de conformidad con lo

que dispone el Cédigo Fiscal de la Federacion.

El recurso de revision se tendrd por no interpuesto y se
desechara en los casos previstos en el articulo 88 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo:

a) Cuando el recurso se presente fuera del plazo

b) Cuando no se acomparie la documentacién que acredite la
personalidad del recurrente.
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c) Cuando el escrito no esté suscrito por quien deba hacerlo,
salvo que el interesado firme antes de que se venza el plazo para interponer el

recurso.

Por otro lado, el articulo 89 de la referida Ley, establece los
supuestos por los cuales se puede desechar por improcedente el recurso de
revision:

a) Cuando se interpone contra actos que son materia de otro
recurso y que se encuentra pendiente de resolucion, promovido por el propio

recurrente contra el mismo acto impugnado.

b) Cuando se trata de actos que no afectan los intereses juridicos
del recurrente.

¢) Cuando son actos consumados de modo irreparable.

d) Cuando se trata de actos consentidos expresamente.

e) Cuando se esté tramitando ante los tribunales algun recurso o
defensa legal interpuesto por el recurrente, que modifique, revoque o nulifique

el acto impugnado.

Asimismo, el recurso de revision podra sobreseerse de acuerdo
con lo que establece el articulo 90, en los casos que:

1. El recurrente se desista expresamente del recurso.

2. El recurrente fallezca durante el procedimiento, cuando el acto

impugnado sélo afecte a su persona.

3. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia previstas en el articulo 89 de la misma Ley.
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4. Cesan los efectos del acto impugnado.

5. Por falta de objeto o materia del acto impugnado.

6. Cuando no se pruebe la existencia del acto respectivo.

El instituto al emitir la resolucidon del recurso de revision, de
acuerdo con el articulo 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,

puede:

a) Desechar el recurso por improcedente o sobreseerlo.

b) Confirmar el acto impugnado.

c) Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto

impugnado o revocarlo total o parcialmente.

d) Modificar u ordenar la modificacion del acto impugnado o dictar
u ordenar expedir un nuevo acto que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto

sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Por otra parte, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
sefiala que la resolucion del recurso de revision se fundard en derecho y
examinara todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente,
concediendo a la autoridad la facultad de invocar hechos notorios.

Si alguno de los agravios fuera suficiente para desvirtuar la

validez del acto impugnado, bastara con el examen de dicho agravio.

Este precepto, faculta a la autoridad para corregir errores en la
cita de preceptos que se consideren violados y podra examinar en su conjunto
los agravios, asi como los demas razonamientos del recurrente a efecto de
resolver las cuestiones planteadas, siempre que no cambie los hechos

expuestos en el recurso.
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Asimismo, la resolucién del recurso podra dejar sin efectos
legales ios actos administrativos cuando la autoridad advierta alguna ilegalidad
manifiesta y los agravios sean insuficientes, fundando y motivando

debidamente la resolucién y precisando los alcances de la misma.

Finalmente, se establece que si la resolucién del recurso ordena
realizar un determinado acto o iniciar la reposiciéon del procedimiento, éste

debera cumplirse en un plazo de cuatro meses.

Ahora bien, con relacién al juicio de nulidad, este se promueve
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del plazo de

cuarenta cinco dias contados a partir de que se notifique de la resolucién.

Contra la resolucion que emita el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, la parte que se considere afectada puede promover el
juicio de amparo, del cual conoce el Tribunal Colegiado de Circuito.

4.4 Jurisprudencia

El Instituto ha fundado sus resoluciones en algunas
jurisprudencias que establecen diversos criterios sobre los nombres

comerciales.

Asi, a efecto de declarar improcedente las causales de nulidad y
caducidad que se intentaban en contra de nombres comerciales, se apoyan en

la siguiente tesis:

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: Tercera Parte, IV
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Pagina. 182

NOMBRES COMERCIALES, NULIDAD DE LA PUBLICACION
DE LOS. Por carecer de todo efecto la publicacion de un nombre
comercial dentro del procedimiento administrativo de imitacién de
nombre comercial, es superfluo pedir su nulidad; y si bien el
articulo 229, inciso a), de la Ley de la Propiedad Industrial, habla
de solicitud de nulidad de patentes, de marcas, ¢ de avisos
comerciales registrados, no se incluye en dicha posibilidad legal
de anulacion el acto de la publicacion de un nombre comercial,
que difiere de las otras propiedades industriales en lo relativo a
que es publicacion y no registro.

Amparo en revision 5487/55. Dana México, S. A. 2 de octubre de
1957. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez.

Actualmente, la  autoridad administrativa  apoya

sus

determinaciones en las siguientes tesis a efecto de declarar la cesacion de los

efectos de la publicacidon del nombre comercial:

Séptima Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: 59 Sexta Parte

Pagina: 32

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SU DIFERENCIA.
No demuestra el interesado haber usado, con anterioridad a la
fecha de la marca registrada, la marca constituida por una
palabra, si esta palabra se comprende dentro de su nombre
comercial, pues el uso de la denominacidén comercial no implica
el uso de la misma como marca; y si se alega que "la proteccién
marcaria se extiende al nombre comercial y por ello la
sentencia que combato debe revocarse ..." 1o anterior se estima
inexacto, toda vez que los articulos 214, 215 y 96 de la Ley de
la Propiedad Industrial, disponen "Articulo 214. Es propiedad de
toda persona fisica o juridica, productora o comerciante, su
nombre comercial, y, en consecuencia, el derecho de uso
exclusivo del mismo se protegera sin obligacion de depdsito o
registro, en la extensiéon del campo de la clientela efectiva.
Articulo 215. Cuando se infrinja el derecho exclusivo de uso
que concede el articulo anterior, por el empleo de un nombre
igual o semejante, en un establecimiento del mismo género, el
propietario del nombre comercial podra, obtenida la declaracién



administrativa correspondiente, presentar querella contra el
infractor para que se le impongan las penas que sefala el
capitulo 1l del titulo VII} de esta ley, exigir civimente darios y
perjuicios, y hacer que cese la usurpacion. Articulo 96. El que
esté usando o quiera usar una marca para distinguir los
articulos que fabrique o produzca y denotar su procedencia,
puede adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su
registro en la Secretaria de la Economia Nacional, satisfaciendo
las formalidades y requisitos que establecen la presente ley y
su reglamento. Igual derecho tendran los comerciantes con
respecto a los articulos que vendan y de los cuales quieran
indicar la procedencia, usando su marca por si sola o agregada
a la del industrial o agricultor que los produjo”, pues del texto de
estos preceptos se desprende que el nombre comercial se
aplica a establecimientos, en tanto que las marcas se usan para
distinguir los articulos que determinada persona fabrique o
produzca.

PRIMER  TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 581/73. Kentucky Fried Chicken de México,
S.A. 7 de noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente:
Abelardo Vazquez Cruz.

Séptima Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: 59 Sexta Parte '

Pagina: 35

NOMBRES COMERCIALES. DEBEN PROTEGERSE EN EL
CAMPO DE LA CLIENTELA EFECTIVA (HOTELES).
Conforme a los articulos 214, 216, 219 y relativos de la Ley de
la Propiedad Industrial, una persona tiene derecho al uso
exclusivo de un nombre comercial, en la extension del campo
de su clientela efectiva, y para evitar confusiones no deberan
publicarse nombres comerciales iguales o semejantes,
aplicados a establecimientos del mismo género o de género
similar, en la misma localidad. Ahora bien, si en el caso, se
negé a la quejosa la publicacién de su nombre comercial
aplicado a un hotel, no sélo en la misma ciudad, sino en la
misma zona de esa ciudad, donde esta ubicado el hotel de la
parte tercero perjudicado; y segun las constancias de autos la
diferencia entre ambos hoteles consiste en que el hotel de Ila
quejosa es de lujo, sin que lo sea el de la tercero perjudicado,
por lo que en aquél se cobran cuotas que son dos veces
mayores © mas, que las que se cobran en éste, en
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consecuencia, en el caso no pudo decirse legalmente que con
la publicacién del nombre de la quejosa se afecte a la tercero
perjudicado en el campo de su clientela efectiva. Pues si bien
todos los turistas que van a un lugar son clientela potencial de
los hoteles de ese lugar, no se puede decir que dos hoteles
tengan la misma clientela efectiva, cuando por lo precios y
caracteristicas de los servicios la clientela de uno de ellos es
claramente de mayor capacidad econdmica que la clientela del
otro, y las mencionadas caracteristicas hacen que los hoteles
no sean confundidos por la clientela real de uno y otro, por lo
que aunque en si mismos los nombres sean susceptibles de
confundirse, la diferencia entre ellos, aunque secundaria en si,
puede ser bastante para diferenciarlos, atenta la diferencia
entre las caracteristicas de los servicios y de la clientela
efectiva de ambos establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 544/73. Hotel Playa Condesa, S.A. 26 de
noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzman Orozco.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: Tercera Parte, LIl

Péagina: 73

NOMBRES COMERCIALES, DECLARACION DE SU
CESACION. Si bien es cierto que las autoridades
administrativas no pueden revocar sus propios acuerdos
cuando estos han creado derechos en favor de terceros, tal
cosa no ocurre si la determinacién reclamada no es una
revocacién que la autoridad hubiese producido por propio
impulso, sino que se trata de la resolucion que declara la
cesacion de los efectos de la publicacion de un nombre
comercial, resolucion con que concluyd un procedimiento
legalmente preestablecido y substanciado con intervencion,
audiencia y defensa de la propia quejosa recurrente, con
fundamento en los articulos 200, 228 y 229 de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Amparo en revision 4909/61. The Gray Line Sight Seeing
Companies Associated (Inc). 24 de noviembre de 1961. Cinco
votos. Ponente: Octavio Mendoza Gonzalez.



Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXXI

Pagina: 334

NOMBRE COMERCIAL, QUE AUTORIDAD DEBE
INTERVENIR CUANDO LO USA DIFERENTE PERSONA DE
AQUELLA A QUIEN SE OTORGO. Si se trata de saber si
compete, 0 no, al Departamento de la Propiedad Industrial,
dependiente de la Secretaria de la Economia Nacional,
intervenir en el conflicto suscitado con motivo del uso del
nombre comercial de la parte quejosa, por otra persona, y
resolver si esta imita o hace un uso ilegal de ese nombre, debe
decirse que la doctrina ensefia que el acto del que emanan los
derechos del titular de una patente de invencién, de una marca,
nombre o aviso comercial, es por su naturaleza misma, un acto
juridico de derecho administrativo; por lo que sus
caracteristicas estan regidas por leyes administrativas, que son
de derecho publico. Son pues, dichas leyes, las que norman o
crean, bajo ciertas condiciones, el derecho o privilegio
correlativo, de tal modo que para que la tutela o proteccion del
Estado pueda operar, se requiere la observancia previa de los
requisitos estatuidos por las referidas leyes, pues de lo
contrario, la intervencion del érgano estatal establecido para el
régimen de esa tutela, se hace imposible juridicamente; o lo
que es lo mismo, solamente aquellos derechos que
observandose las condiciones prefijadas, han sido puestos bajo
la tutela del Estado pueden ser objeto de la intervencion del
érgano adecuado. Seguramente es por ello que ‘el régimen
tutelar de los privilegios sean distintos, cuando se trata de
patentes de invencion, de marcas, nombres 0 avisos
comerciales; de alli es que, tratandose de marcas, quien quiera
adquirir el derecho exclusivo de uso de las mismas, tiene que
registrarlas en el Departamento de la Propiedad Industriat,
conforme al articulo 1o0. de la Ley de Marcas; en tanto que no
es necesario registro ni requisito de ninguna otra clase, para
ejercer la propiedad exclusiva de un nombre comercial,
conforme a los articulos 45, 46 y 47 de la citada ley y la
persona cuyo nombre sea usado ¢ imitado ilegalmente, puede
exigir judicialmente la reparacién civil o penal correspondiente y
hacer que cese la usurpacion. Ahora bien, es cierto que
conforme al articulo 59 de la ley de que se trata, la declaracién
de falsificacion compete hacerla administrativamente al
Departamento de la Propiedad Industrial; pero debe entenderse
que ese precepto se contrae a aquellos derechos inscritos,
registrados o publicados en la Gaceta de fa Propiedad
Industrial, ya que son solamente esos derechos los tutelados o
puestos bajo la salvaguarda del Estado; es decir, la falta de
registro, solamente da derecho a perseguir civil o penaimente al
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usuario ilegal o imitador y a hacer que cese en su actividad
ilicita, pero no a obtener la intervencién administrativa del
Estado. Ello es tanto mas claro, si se toma en cuenta que el
articulo 83 de la ley, establece que la accion para perseguir
cualquiera de los delitos que enumera el capitulo noveno de la
propia ley, corresponde al Ministerio Publico, a los sindicatos o
asociaciones de productores o comerciantes, y, en general a
toda persona fisica 0 moral que se considere perjudicada; pero
que en los casos de falsificacion, imitacion o uso ilegal de una
marca, sera requisito previo para su ejercicio, la declaracion
relativa hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial,
en los términos del capitulo séptimo, requisito que no se exige
tratdndose de nombres o avisos comerciales, ya que la misma
ley dejé a opcidn del titular, su registro y publicacion; de suerte
que cuando esto no sea hecho, el érgano estatal creado para la
vigilancia y salvaguarda de los derechos de privilegio, no tiene
por que intervenir en esos conflictos, pues entonces esta
expedita la accién ante los tribunales competentes, los cuales
deben decidir sobre el caso, exigiendo, como consecuencia, la
comprobacién del dolo, que no seria necesario en el caso de
haberse hecho previamente el registro o la publicacioén.

Amparo administrativo directo 2249/42. Distribuidora Mexicana,
S.A. 6 de julio de 1944. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:
Alfonso Francisco Ramirez. La publicacion no menciona el
nombre del ponente.

Véase: Semanario Judicial de la Federacion, Quinta Epoca,
Tomo CXIlI, pagina 1161, tesis de rubro "NOMBRE
COMERCIAL, SU IMITACION.".

Octava Epoca

instancia:. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: IX, Mayo de 1992

Pagina: 466

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS
DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA
APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas
figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas
figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros: las
creaciones nuevas, es decir creaciones resultado del ingenio
humano; y los signos distintivos que aunque no son
propiamente invenciones si poseen ciertas peculiaridades
derivadas de la originalidad misma del signo o de las
caracteristicas que adquiere dada su aplicacion. Es por ello que
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el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras
con un doble propésito: proteger al creador o titular a través del
reconocimiento de un derecho de uso o explotacion exclusivos
y proteger a los consumidores de posibles engafios a fin de
garantizar su capacidad selectiva. Lo anterior encuentra plena
justificacion en el hecho de que la razon de ser de los signos
distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el
de distinguir aquello a lo que se aplica; entre los signos
distintivos se encuentran no sélo las marcas, sino también los
nombres y avisos comerciales. Ahora bien, cualquier acto
tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir o
identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del
signo distintivo como del consumidor, quien no merece ser
engafiado porque no pueda contar, en todos los casos, con una
capacidad analitica tal que le permita determinar en qué casos
estd ante un producto o servicio legitimo y cuando no. La
concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y
cuando sea leal y por lo que, una actividad que pueda inducir a
error carece de dicha caracteristica. En este orden de ideas,
tanto la marca como el nombre comercial participan de la
misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos
distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla
con dicha funcién debe ser lo suficientemente peculiar para que
no se confunda con otro. Es por ello que el articulo 183
proscribe la publicacion de nombres comerciales que no sean
suficientemente distintivos, por lo que si un signo es susceptible
de crear confusion resulta claro que carece de la distintividad a
que se refiere la ley de la materia. Ahora bien, precisamente por
la naturaleza que comparten los signos distintivos constituidos
por marcas (sean éstas de productos o de servicios) y los
signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por
lo que el legislador previ6, en el articulo 187 de la Ley de
Invenciones y Marcas, la aplicabilidad de las reglas
correspondientes a las marcas, en relaciéon con los nombres
comerciales en aquello que no haya disposicion expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisidon 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de
octubre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Maria
Aguilar Morales. Secretaria: Bertila Patron Castillo.

Asimismo, es necesario sefalar que existen otras tesis

relacionadas con los nombres comerciales, las cuales pueden consuitarse en el

Anexo 3.
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4.5 Casos practicos

De los procedimientos de declaracion administrativa tramitados
ante el Instituto que involucran nombres comerciales y que se encuentran
resueltos, se han seleccionado los siguientes para un breve analisis de los

mismos:
CASO ENERGIE

NOMBRE COMERCIAL: 18209 ENERGIE
TITULAR: ALFREDO DIAZ WOOD

La empresa International Stars, S.A.H., solicitd la declaracién
administrativa de caducidad en contra del nombre comercial 18209 ENERGIE,
fundando su solicitud en lo dispuesto por el articulo 152 fraccion Il de la Ley de

la Propiedad Industrial.

El titular afectado contesté la solicitud, opuso excepciones y
defensas y ofrecio las pruebas que considerd pertinentes, por lo que una vez
concluida la integracién del procedimiento, se dicté la resolucion

correspondiente.

La resolucion establecié que toda vez que la publicaciéon del
nombre comercial tenia como consecuencia la presuncion de buena fe en la
adopcion del uso del nombre comercial, con lo que se pretendia sentar el
principio de que la publicacion, al divuigar el nombre comercial, surtia el efecto
de quien lo habia adoptado se ostentaba como su propietario y estimaba no
estar violando derechos de terceros. Por lo tanto, en virtud de que la caducidad
solo era aplicables a registros y no asi a publicaciones, se desprendia la falta
de accién en el procedimiento y procedié a negar la declaracion administrativa
de caducidad del nombre comercial ENERGIE, por falta de accién.
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La accionante International Stars, S.AH., promovio juicio de
amparo en contra de la resolucion emitida por el Instituto, ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien resolvio declarar la nulidad de

la resolucién impugnada para efectos.

La Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, determind que si bien es cierto que el articulo 105 de la
ley de la materia establece que el nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso
exclusivo estan protegidos, sin necesidad de registro, por el hecho de ser
usado, también lo es que el articulo 112 de la ley en comento establece que en
lo no previsto por la ley, en relacién con los nombres comerciales, se aplicara lo
relativo a las marcas. Agrega, que toda vez que los preceptos legales relativos
a los nombres comerciales, no sefialan consecuencia juridica alguna ante el
hecho de que un nombre comercial no sea usado, la autoridad para efectos de
resolver la causal de caducidad propuesta por el demandante, debidé tomar en
cuenta lo establecido por el articulo 130, relativo a marcas y resolver lo que en

derecho procediera.

Con base en esta Ejecutoria, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal

y Administrativa, se establecio la siguiente tesis jurisprudencial:

“CADUCIDAD DE UN NOMBRE COMERCIAL.- PROCEDE SU
ADMISION Y TRAMITE ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.- Si bien es cierto que el articulo 105 de la Ley de la
Propiedad Industrial establece que el nombre comercial de una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso
exclusivo estan protegidos, sin necesidad de registro, por el hecho de ser
usado, también lo es que el articulo 112 de la ley en comento establece que en
lo no previsto por la Ley, y le sea aplicable en relacion con los nombres
comerciales, se regira por lo relativo a las marcas; en tal virtud, y toda vez que
los preceptos legales relativos a los nombres comerciales, no sefialan
consecuencias juridica alguna ante el hecho de gue un nombre comercial no

sea usado, se debe tomar en cuenta lo establecido por el articulo 130, relativo
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a marcas el cual establece que “si una marca no es usada durante tres afios
consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada,
procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que
tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres afos
consecutivos inmediatos anteriores a la presentacién de la solicitud de
declaracién administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas,
independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituya un
obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importacién u
otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que
se aplique la marca”, en consecuencia, deviene ilegal lo resuelto por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial en el sentido de que para efectos de ser
protegidos los nombres comerciales, es suficiente que se demuestre el uso de
los mismos, el cual no se registra, sino que Unicamente se publica, por virtud
de lo cual la caducidad solo es aplicable a registros y no a las publicaciones y
que por tanto, no es posible declarar la caducidad de un registro inexistente,
apreciacién ésta que resulta incorrecta, toda vez que debe atender a lo
establecido por el articulo 130 en mencion y proveer sobre la caducidad del
nombre comercial que le sea planteado por un particular, resolviendo lo que en

derecho proceda.

Juicio no. 20944/02-17-10-6.- Resuelto por la Décima Sala Regional
Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 18 de
agosto de 2003, por unanimidad de votos.- Magistrado Instructor: Ricardo
Sergio de la Rosa Vélez.- Secretaria: Lic. Beatriz Sanchez Valdovinos.”

‘ CASO SIGMA ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSULTORIA DE
NEGOCIOS

NOMBRE COMERCIAL: SIGMA ESTUDIOS DE MERCADO Y
CONSULTORIA DE NEGOCIOS

TITULAR: MARIA DE JESUS LOERA Y SANCHEZ
CASTELLANOS.
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La solicitud de deciaracion administrativa fue presentada por
Sigmados, S.A. de C.V,, fundandose en la causal de nulidad prevista en la
fraccion [l del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, toda vez que
consideraba que la solicitud de publicacion del nombre comercial SIGMA
ESTUDIOS DE MERCADO Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS, contenia datos
faisos, en particular la fecha de primer uso.

El titular afectado presentd su contestacion fuera del plazo de un

mes concedido para tal efecto, por lo cual se procedié a dictar resolucion.

La resolucion determind que toda vez que la publicacion del
nombre comercial no constituia propiamente un registro, y siendo que el
articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, se refiere a los casos en los
cuales es nulo un registro de marca, por lo cual no se adecuaba el nombre
comercial a la hipotesis prevista en la fraccion lll del articulo 151 ya citado, por

lo que era notoria la improcedencia de la causal de nulidad invocada,

Inconforme con la resolucion emitida por el Instituto, Sigmados,
S.A. de C.V., promovié Juicio de Nulidad, el cual se resolvié reconociendo la

validez de la resolucién impugnada.

Contra dicha sentencia, Sigmados, S.A. de C.V., promovié juicio
de amparo, el cual se resolvid Concediendo el Amparo y Proteccion de la
Justicia Federal a la quejosa para efectos; en esta sentencia, el Tribunal
Colegiado establecié que tanto la marca como el nombre comercial participan
de la misma naturaleza, en cuanto a que ambos son signos distintivos, signos
individualizadotes, por lo tanto se aplican las reglas correspondientes a las
marcas, relacion con los nombres comerciales en aquello que no haya
disposicion expresa, apoyando esta determinacién en las tesis “MARCAS Y
NOMBRES COMERCIALES, SIGNOS DISTINTIVOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.” y “"NOMBRE COMERCIAL. SUS IMPLICACIONES".
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En cumplimiento a dicha Ejecutoria, ia Sala emitid nueva
sentencia, determinando que lo dispuesto por el articulo 112 de la Ley de la
Propiedad Industrial, es aplicable en el caso de lo dispuesto por el articulo 151
de dicho ordenamiento legal, tratdndose de los nombres comerciales y no solo
respecto de las marcas. Agrega, que el articulo 112 sefiala que el nombre
comercial se regira en lo aplicable y no haya disposicién especial, por lo
establecido en la Ley para las marcas, y en el caso de que se trata no existe
disposicion expresa que impida la aplicacién dei referido articulo 151 de la Ley
de la Propiedad industrial.

Conviene seiialar, que a partir del cumplimiento de las anteriores
Ejecutorias, el Instituto ha cambiado su criterio y aplica supletoriamente las
disposiciones contenidas en los articulos 151 y 152 de la Ley de la Propiedad

industrial.

CASO SINGER

NOMBRE COMERCIAL: 9828 SINGER
TITULAR: SINGER MEXICANA, SA.DEC.V.

En este procedimiento, Singer NV, solicitdé la declaracion
administrativa de cancelacion de los efectos de la publicacién del nombre
comerciar fundandose para ello en lo dispuesto por el articulo 152 fraccién Il de
la Ley de la Propiedad Industrial, por considerar que la titular Singer Mexicana,
S.A. de C.V., no habia usado el nombre comercial SINGER, durante los tres
afnos inmediatos anteriores a la fecha de presentacién de la solicitud de
declaracion administrativa, ni por conducto de licenciatario debidamente inscrito
ante el Instituto, indicando que dicho nombre comercial habia sido gravado
mediante embargo de fecha 5 de marzo de 2004, solicitado por la C. Juez
Sexagésimo de lo Civil en el Distrito Federal.

Admitida a tramite la solicitud de declaracion administrativa, se
notificé a la Juez Sexagésimo de lo Civil en el Distrito Federal y al apoderado

de la titular afectada, quien después de un mes de haber sido notificado de la
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solicitud, manifesté que ya no representaba a Singer Mexicana, S A. de C.V., y
devolvidé la documentacion con la cual se le corrid traslado. No obstante lo
anterior, toda vez que del expediente de publicacidon del nombre comercial
SINGER, se desprendia que dicha persona si era el representante de |a titular
afectada, se tuvo por legalmente emplazada a la demandada vy
consecuentemente, al no haber contestado la solicitud de declaracion
administrativa se declaro la rebeldia en la que habia incurrido la titular afectada

y se procedié a dictar resolucién.

En la resolucién emitida por el Instituto se determind que al
corresponder la carga de la prueba a la titular afectada, pues soélo ésta puede
acreditar fehacientemente el uso del nombre comercial en el giro en el cual fue
publicado; y toda vez que la titular no present6é contestacion, ni documento
alguno que acreditara que habia usado este signo distintivo o alguna
licenciatario debidamente inscrito, el uso del nombre comercial SINGER no fue
acreditado por su titular, ni por persona autorizada inscrita en el Instituto en
términos del articulo 152 fraccién I en relacién con el articulo 130, ambos de la

Ley de la Propiedad Industrial.

Asimismo, se establecié que no obstante que apoderado de la
demandada, manifestd que existia embargo en diez tiendas propiedad de su
representada, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual
justificaria la falta de uso del nombre comercial SINGER, tal circunstancia no
fue acreditada, por lo cual no existian elementos de prueba que justificaran la
falta de uso del nombre comercial.

Asi, la resolucidn declard acreditada la causal prevista en la
fraccion |l del articulo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, ordend la
cancelacién de los efectos de la publicacién del nombre comercial 9828
SINGER vy la correspondiente publicacién de la misma en la Gaceta de la

Propiedad Industrial.
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CASO NUTRISA

NOMBRE COMERCIAL: 21283 NUTRISA
TITULAR: NUTRISA, S A . DEC.V.

Fabrel, S A. de CV. presentd la solicitud de declaracion
administrativa para hacer cesar los efectos de [a publicaciéon del nombre
comercial NUTRISA, por considerar que la solicitud de publicacién contenia
datos falsos respecto a la fecha de primer uso del nombre comercial, asi como
del domicilio del establecimiento; fundando su solicitud en lo dispuesto por la
fraccion il det articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Concluida la integracion del procedimiento de declaracion
administrativa, la autoridad emitié resolucién determinando que la accionante
no acreditd que los datos aportados por Nutrisa, S.A. de C.V., fueron
declarados con falsedad, con relaciéon a la fecha de primer uso del nombre

comercial, asi como del domicilio del establecimiento.

La resolucién sefala que de las pruebas ofrecidas por la actora,
se desprende la certeza de la existencia del establecimiento con el nombre
comercial NUTRISA, precisamente en el domicilio sefialado por la titular
afectada, aunado a las pruebas aportadas por la propia titular afectada, llevan a
la conviccion de que los datos asentados en la solicitud de publicaciéon del
nombre comercial NUTRISA, son ciertos.

Con base en lo anterior, se neg6 la declaracion administrativa
para hacer cesar los efectos de la publicacion del nombre comercial 21283
NUTRISA.

CASO ATAYDE

NOMBRE COMERCIAL: ATAYDE
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TITULAR: ANDRES ATAYDE GUZMAN, ALFREDO ATAYADE
GUZMAN Y ALBERTO ATAYDE GUZMAN.

La solicitud de declaracion administrativa fue presentada por
Promociones de Espectaculos Atayde, S.A., por considerar que el nombre
comercial ATAYDE, fue publicado en contravencion a lo dispuesto por el
articulo 151 fraccion | de la Ley de la Propiedad Industrial, con relacion a los
articulos 218, 228 y 200 fraccion | de la Ley de la Propiedad Industrial
publicada en el Diario Oficial de la Federacion 31 de diciembre de 1942,
ordenamiento vigente en la fecha de publicacién del nombre comercial

impugnado.

Para mayor claridad los dispositivos que fundaron la accién de la
solicitante vigente en la Ley de la Propiedad Industrial publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 31 de diciembre de 1942, son los siguientes®:

“ARTICULO 218.- Para obtener la publicacion a que se
refieren los articulos anteriores, deberd presentarse una
solicitud en la forma gue prevenga el Reglamento, en la
cual se expresara el nombre del propietario del
establecimiento, la ubicacion de éste, el giro a que se
dedique, el nombre comercial que se pretende publicar y la
fecha desde la cual principié a usarse. Asimismo sera
requisito indispensable que compruebe el uso actual del
nombre comercial que se pretende publicar. Tanto el
estudio y examen de la solicitud, como la publicacion
correspondiente, en su caso, causaran los derechos
fiscales que sefale la Tarifa.”

“ARTICULO 200.- El registro de una marca es nulo:

I. Se haya hecho en contravencion a las disposiciones de
esta Ley, o de las que estuvieren vigentes en la época de
su registro.”

‘ARTICULO 228.- Esta clase de propiedad se regira, en lo
que sea aplicable y no haya disposicién especial, por las
reglas establecidas con relacién a las marcas.”

> DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION. 31 de diciembre de 1942.
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Los titulares afectados, contestaron la solicitud y ofrecieron
pruebas; por lo que una vez concluida la integracion del procedimiento, se dictd

la resolucién respectiva.

En dicha resolucién, el Instituto se pronuncié en sentido de que
resultaban inaplicables los articulos 200 de la Ley de la Propiedad Industrial de
1942 y su correlativo 151 de la Ley de la Propiedad industrial en vigor, en virtud
de la naturaleza especial del nombre comercial, el cua! por definicién se
encuentra protegido a favor de quien lo emplea desde el momento mismo en
que lo hace y su publicacién en la Gaceta de la Propiedad Industrial en la
actualidad unicamente trae aparejado como efecto la presuncién de la buena fe
en su adopcion y uso, segun se desprende de los articulo 105 y 106 de la Ley
de la Propiedad Industrial vigente.

Sefiala que el régimen legal relativo a la propiedad de los
nombres comerciales difiere notablemente del de las marcas y los avisos
comerciales, porque mientras éstos se registran, los nombres comerciales solo
se publican. Lo que trae aparejado el derecho al uso exclusivo por su registro
en el caso de las marcas y la presuncién de uso con dolo por parte de un
tercero en la Ley de 1942, y de uso de buena fe por su publicacién en la Ley
vigente, para los nombres comerciales. Agrega, que estas diferencias se
acentuan al tomar en cuenta que el signo distintivo base de la accion se solicité
para amparar la prestacion de un servicio y el nombre comercial impugnado

identifica un establecimiento.

Lo anterior, hace inaplicables las reglas relativas a los registros
de marca, pues si tal hubiera sido ia voluntad del legislador no se justificaria la
distincion legal que ha existido entre la publicacion de un nombre comercial y el

registro de una marca.

En esta resolucion, se determina que de lo dispuesto por los
articulos 2° fraccion V, 6° fraccion Il y X, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111y

112, se desprende que se hace referencia a la publicacion del nombre
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comercial y no a su registro, por lo que inaplicable las disposiciones relativas a
las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad de las marcas
registradas, en particular la fraccion | del articulo 151 de la Ley de la Propiedad

Industrial vigente.

No obstante lo anterior, analizé la causal de cesacién tal y como
fue planteada por la accionante, valorando las pruebas aportadas por ambas
partes, estableci® que de acuerdo a las constancias que obraban en el
expediente del tramite de la publicacidn del nombre comercial ATAYDE, se
desprendia que el solicitante Andrés Atayde Arreche, acredito el uso del
nombre comercial mediante el acta que contenia la fe de hechos realizada por
Corredor Publico, cumplid los requisitos legales vigentes en esa época para
proceder a su publicacion, por lo cual determina que la publicaciéon del nombre
comercial ATAYDE, el 21 de noviembre de 1973, a favor de la citada persona,
ahora propiedad de sus sucesores, no puede cesar sus efectos conforme a la
causal incoada por la actora, ya que en el momento en que se llevé cabo la
publicacion, se cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios

correspondientes.

CASO PLAZA DE LA COMPUTACION Y ELECTRONICA

NOMBRE COMERCIAL: 21429 PLAZA DE LA COMPUTACION Y
ELECTRONICA

TITULAR: PASAJE DE ELECTRONICA EL SALVADOR, S.A. DE
CV.

La empresa Sociedad Pasaje de Electrénica El Salvador, S.A. de
C.V., solicité la declaracion administrativa de nulidad de la marca 693046
PLAZA DE LA COMPUTACION Y DISENO, fundandose en las causales de
nulidad previstas en el articulo 151 fraccion | en relacién con la fraccion XVIi
del articulo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, asi como la causal

derivada de la fraccién IV del articulo 151 de la Ley de la materia.
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La titular del registro marcario Plaza de la Computacién, S.A. de
C.V., contesto la solicitud de declaracion administrativa de nulidad y escrito por
separa promovid la solicitud de declaracién administrativa en via de
reconvencién del nombre comercial PLAZA DE LA COMPUTACION Y
ELECTRONICA, invocando la causal de nulidad prevista en el articulo 151
fraccion 1l de la Ley de la Propiedad industrial, relacionado con el articulo 113
fraccion Il del mismo ordenamiento, por considerar que la titular habia

sefalado datos falsos en la solicitud de publicacién del nombre comercial.

La titular afectada Pasaje de Electrénica El Salvador, S.A. de
C.V., contestd la solicitud de declaracién administrativa en via de reconvencion
y ofrecié las pruebas conducentes; por lo cual desahogadas todas las pruebas
y concluida la integracion de ambos procedimientos, se procedié a emitir la

resolucion respectiva.

En dicha resolucién, se determino que toda vez que la causal de
impugnacion del nombre comercial se fundaba en lo dispuesto por el articulo
151 fraccion I, en relacién con la fraccion lll del articulo 113, ambos de la Ley
de la Propiedad Industrial, y toda vez que éstos sélo podian aplicarse a los
registros y no a los nombres comerciales, ya que éstos no son propiamente un
registro, ya que unicamente son publicados, estd publicacion no podia
adecuarse a la hipétesis de nulidad invocada por el actora, por lo cual era
improcedente la causal de nulidad hecha valer por Plaza de la Computacion,
S.A.deC.V.

Respecto al registro marcario, se negd la declaracion
administrativa del registro de marca 693046 PLAZA DE LA COMPUTACION Y
DISENO, en virtud de que para la procedencia de la causal sustentada en el
articulo 151 fraccién | en relacién con el articulo 90 fraccion XVIH, era necesario
que Pasaje de Electronica E! Salvador, S.A. de C.V., acreditara que ei nombre
comercial habia sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de registro de la marca o de primer uso declarado de la misma, hecho

que no fue acreditado por la accionante.
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Asimismo, se negd por improcedente la declaraciéon administrativa
de la nulidad fundada en la fraccion IV del articuio 151 de la Ley de la
Propiedad Industrial, del nombre comercial PLAZA DE LA COMPUTACION Y
ELECTRONICA, ya que éste no era un registro, sino Unicamente una

publicacién.

CASO FARMACOS NACIONALES

NOMBRE COMERCIAL: FARMACOS NACIONALES
TITULAR: FARMACOS NACIONALES, S.A.DE C.V.

La empresa Nacional de Farmacos, S.A. de C.V., solicité la
declaracion administrativa de cesacion de los efectos de la publicacion del
nombre comercial FARMACOS NACIONALES, por considerar contar con un
mejor derecho de uso anterior de la marca NACIONAL DE FARMACOS, S.A.
DE C.V. y fundando su accién en to dispuesto por el articulo 151 fraccion |l de
la Ley de ta Propiedad Industrial.

El ftitular afectado contesté la solicitud de declaracién
administrativa y ofrecié las pruebas que considerd pertinentes; por lo que una

vez integrado el procedimiento, se emitié la resolucién correspondiente.

Esta resolucion determiné que en virtud de la accién se
sustentaba en lo dispuesto por el articulo 151 fraccién Il de la Ley de la
Propiedad Industrial, y siendo que este precepto es aplicable Gnicamente a las
marcas, ya que los nombres comerciales son de naturaleza distinta al de las
marcas, ya que éstos no son propiamente un registro, sino es una publicacién
que confiere a quien lo usa la presuncién de buena fe respecto del mismo, por
lo tanto dicha publicacion no puede adecuarse a la hipotesis de nulidad
invocada por la accionante, ya que esta se refiere a la nulidad de registros, por
lo cual es improcedente la causal de nulidad invocada, porque se excluye la

posibilidad que en esa via se cuestione la nulidad de los nombres comerciales.
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Asi, se resolvid negar la declaraciéon administrativa de cesacién
de los efectos de la publicacién del nombre comercial 21464 FARMACOS
NACIONALES.

CASO AGROMUNDO

. NOMBRE COMERCIAL: 21472 AGROMUNDO
TITULAR: LUIS GONZALEZ TORRE

La solicitud de declaracién administrativa de cesacion de los
efectos de la publicacion del nombre comercial, fue presentada por
Agromundo, S.A. de C.V., con fundamento en lo dispuesto por el articulo 151
fracciones Il y Ilt de la Ley de la Propiedad Industrial.

El titular afectado contestdé la solicitud de declaracion
administrativa y ofrecié diversas probanzas, por lo cual una vez integrado el

procedimiento se emiti¢ resolucion.

En la resolucién se establecidé que la marca AGROMUNDO, S A.
DE C.V., utilizada por la actora era semejante en grado de confusién con el
nombre comercial AGROMUNDO, propiedad de la demandada y amparaban

servicios semejantes.

Asimismo, establecié que la parte actora acredité un mejor
derecho de uso anterior a la fecha de primer uso del nombre comercial
declarada por la titular afectada, con las pruebas ofrecidas en su solicitud; por
lo tanto era procedente la accién intentada por la actora y declar6 la cesacién
de los efectos de la publicaciéon del nombre comercial 21472 AGROMUNDO,

ordenando se publicara la resolucién en la Gaceta de la Propiedad Industrial.



CASO EL BORCEGUI

NOMBRE COMERCIAL: 17084 EL BORCEGUI
TITULAR: EL NUEVO BORCEGUI, SA.DEC.V.

La solicitud de declaracién administrativa de infraccién fue
presentada por la titular El Nuevo Borcegui, S.A. de C.V., en contra de
Distribuidora de Calzado Lucana, S.A. de C.V.,, por la comision de las
infracciones previstas en las fracciones I, IX y XVIil del articulo 213 de la Ley

de la Propiedad Industrial.

La presunta infractora contesté la solicitud de declaracion
administrativa de infraccién y ofrecié pruebas; concluida la integraciéon del

procedimiento, se emitié resolucién.

La resolucion determiné de acuerdo a las probanzas aportadas
por ambas partes, que se actualizaban las hipétesis contenidas en los incisos
a) y ¢) derivadas de los supuestos juridicos previstos en la fraccién IX del
articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que la accionante acredité
ser titular de un nombre comercial, el cual se encontraba en vigor y surtiendo
sus efectos y toda vez que la presunta infractora utilizaba una denominaciéon
idéntica al nombre comercial 17084 EL BORCEGUI, con lo cual causa o induce
al publico consumidor a confusion, error 0 engano, por hacerle creer 0 suponer
infundadamente que existe una relacién o asociacion entre su establecimiento
y el de la titular afectada.

Asimismo, al actualizarse la infraccion prevista en la fraccion I1X
incisos a) y c) del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, los actos
realizados por la demandada son contrarios a los buenos usos y costumbres en
la industria y el comercio, aprovechandose del prestigio obtenido licitamente
por un competidor, desviando clientela, causando confusion, que en este caso
origina competencia desleal en agravio del titular del nombre comercial y sin su
consentimiento, por lo cual se actualizé la infraccion prevista en la fraccion | del

articulo 213 antes mencionado.
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Asi, se declaran las infracciones administrativas previstas en las
fracciones | y IX, incisos a) y c) del articulo 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial en contra de Distribuidora de Calzado Lucana, S.A. de C.V., se negd
la infraccion administrativa prevista en la fraccion XVIII del mismo
ordenamiento legal y se impuso una multa de 1,000 (mil) dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada uno de los
establecimientos de la infractora, haciendo un total de 3,000 (tres mil) dias de

salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

La resolucidon ordend a la infractora se abstuviera de seguir
ofreciendo servicios de compraventa de calzado utilizando el nombre comercial
EL BORCEGUI u otras parecidas en grado de confusién, otorgandole un plazo
de quince dias habiles siguientes a la notificacién de la resolucién para que
tomara las medidas necesarias para no seguir cometiendo las infracciones
sancionadas, a menos que contara con el consentimiento por escrito del titular
del nombre comercial, apercibiéndolo que en caso contrario se le aplicarian las

sanciones que conforme a derecho procedieran.

Se puso a disposicion de la actora la fianza exhibida para
garantizar los posibles dafos y perjuicios que se pudieran ocasionar por la

imposicién de medidas provisionales.

Asimismo, se requirié a las partes para que en el término de cinco
dias habiles exhibieran por escrito una propuesta sobre el destino de los bienes
asegurados, apercibidos que de no hacerlo se procederia conforme a lo
establecido en la fraccion IV del articulo 212 Bis 2 de la Ley de la Propiedad

Industrial.



CONCLUSIONES

PRIMERA.- Considerando la evolucién legislativa sobre la
proteccién que la propiedad industrial ha conferido a los nombres comerciales,
de la cual pudimos advertir la tendencia a otorgar a este signo distintivo el
mismo tratamiento que a las marcas, sefialando la aplicacion de las
disposiciones en materia marcaria en lo conducente a los nombres
comerciales; sin embargo, esta figura juridica dada su naturaleza requiere una

regulacién propia en la Ley de la Propiedad Industrial.

Es importante destacar, que el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas, fue el ordenamiento que en su momento concedid
certeza juridica al titular de! nombre comercial, al establecer reglas sobre su

proteccion y medios de defensa.

Sin embargo, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
en vigor sélo determina que es aplicable a los nombres comerciales en lo que

no haya disposicién especial, io establecido para las marcas.

Tanto la Ley de la Propiedad Industrial, como su Reglamento,
carecen de una regulacidon propia para los nombres comerciales y las
disposiciones que contienen no son suficientes para la debida proteccién de

este signo distintivo y los derechos que de él emanan.

El analisis realizado a los diversos dispositivos que regulan el
nombre comercial, pone de manifiesto la necesidad de una reforma a la Ley de
la Propiedad Industrial que garantice y otorgue certeza juridica al titular de

estos signos distintivos.



SEGUNDA - La proteccién legal que recibe el nombre comercial
sustentada en el articulo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual
determina que este signo distintivo se regira en lo que sea aplicable y no haya
disposicion especial, en lo establecido para las marcas, resulta insuficiente e

impropio.

Lo anterior, atendiendo a la propia naturaleza de este signo
distintivo, ya que la protecciéon se genera por el uso del nombre comercial sin
requerir el registro; sin embargo, para las marcas es necesario su registro y no

€s necesario su uso para conferirle dicha proteccion.

Para ello, es necesario que la Ley otorgue una debida proteccion
a este signo distintivo, especificamente en la definicién del nombre comercial,
asi como establecer los medios que determinen la clientela efectiva y por ende,
la zona geografica de validez, ya que ia publicidad como Unico elemento para

determinar la clientela efectiva es insuficiente.

Asimismo, es indispensable determinar especificamente los
derechos y obligaciones del titular del nombre comercial, asf como las acciones
legales con las cuales cuenta para proteger su derechos, no solo frente a los
propietarios de una marca, para lo cual cuenta con el procedimiento de
declaracion administrativa de nulidad, sino frente a un tercero que utilice un

nombre comercial igual o semejante en grado de confusién, sin su autorizacion.

Asi, el Estado debe cumplir su obligacion de garantizar y
estimular la inversién ya que los nombres comerciales representan un activo
fijo y valioso de una persona, ya sea fisica 0 moral, con el objeto de mejorar la
calidad de los bienes y servicios en la industria y el comercio, y protegiendo a

los consumidores.

El analisis realizado sobre los nombres comerciales, demuestra el
descuido del legislador al emitir una Ley, dejando vigente una disposicion

reglamentaria de 1988, la cual en su momento ofrecia elementos de proteccion



del nombre comercial; sin embargo al emitir el Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial en 1994, estas disposiciones quedaron abrogadas.

La autoridad administrativa encargada no séio de dar tramite a la
solicitud de publicacién de los nombres comerciales, sino ademas de vigilar y
en su caso sancionar los actos que atenten contra los derechos de propiedad
industrial del titular del nombre comercial, se ve restringida ante esta regulacion

imperfecta.

Resulta evidente que la supresién de un ordenamiento y la
adaptacion a ofra figura, permite que se vuineren los derechos de propiedad

industrial de los titulares de los nombre comerciales.



TERCERA - Los medios de defensa con los cuales cuenta el
tituilar de un nombre comercial, son el procedimiento de declaracion
administrativa de infraccidon fundandose en el articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial; asi como el procedimiento de declaracién administrativa
de nulidad fundada en la fraccién | del articulo 151 en relacion con la fraccion
XVII del articulo 90, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Considerando que la Ley expresamente faculta al propietario del
nombre comercial para ejercitar estas acciones, ha limitado los medios de
proteccion para defender sus derechos de propiedad industrial cuando se
encuentra frente a otro nombre comercial igual o semejante en grado de
confusién, y aun cuando en la practica ha promovido procedimientos
administrativos para obtener la declaracion de cesacidon de los efectos de la
publicacién de dicho nombre comercial, éstos procedimientos carecen de

fundamento.

No existe un procedimiento previamente establecido de
declaracion administrativa de cesacion de los efectos de la publicacion del

nombre comercial, ni las causales de cesacién aplicables a esta figura juridica.

De los casos practicos expuestos, se desprende que en principio
la autoridad administrativa declaré improcedentes los procedimientos de
declaracion administrativa de caducidad y de nulidad, promovidos en contra de
los nombres comerciales, sustentando sus resoluciones en la consideracion de
que éste signo distintivo tenia una naturaleza distinta al de las marcas y que el
dispositivo legal prevé la nulidad del registro marcario o su caducidad por la

falta de uso, por lo tanto no eran aplicables a los nombres comerciales.

Inconformes con estas resoluciones, algunos afectados
promovieron el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, obteniendo en los casos de ENERGIE y SIGMA ESTUDIOS DE
MERCADO Y CONSULTORIA DE NEGOCIOS, la nulidad de Ias resoluciones y

sentando un precedente para que el Instituto resuelva los procedimientos de
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declaracion administrativa de nulidad y caducidad para obtener la cesacién de

los efectos de la publicacién del nombre comercial.

A partir de estas Ejecutorias, se han emitido resoluciones
resolviendo sobre la procedencia o no de las causales invocadas en contra de
nombres comerciales sustentadas en las causales de nulidad y caducidad
previstas en el articulo 151 y 152 de la Ley de la Propiedad Industrial,

respectivamente.

No pasa desapercibido que todos aquéllos que promovieron aigun
procedimiento de declaracién administrativa bajo estos fundamentos, en los
cuales la autoridad negé la procedencia de su accién y que no impugnaron

esas determinaciones, se transgredieron sus derechos de propiedad industrial.

La necesidad de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial,
confiriendo a los nombres comerciales una regulacién propia y a fondo
garantiza la seguridad del titular de un nombre comercial, para que no exista
duda sobre la procedencia de la declaracién administrativa para hacer cesar los

efectos de la publicacion del nombre comercial.

La certidumbre juridica sobre la proteccidon que debe recibir el
nombre comercial, se encuentra en sincronia con la evolucion de la propiedad

industrial en nuestro pais.



BIBLIOGRAFIA

Jalife Daher, Mauricio. “Aspectos Legales de las Marcas en México’, Ed.
SISTA, Cuarta Edicién, México, 1998

Jalife Daher, Mauricio. “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial’, Ed.
Mc Graw Hill, México, 1998.

Nava Negrete, Justo, “Derecho de las Marcas”, Ed. Porrua, México, 1985.

Pérez Fernandez del Castillo, Bernardo. “Contratos Civiles”, Ed. Porria,
México, 1995.

Rangel Medina, David. “Tratado de Derecho Marcario”, Ed. Libros de México,
México, 1960.

Rangel Medina, David. “Panorama del derecho Mexicano, Derecho Intelectual’,
Ed. Mc Graw Hill, México, 1998.

Sepuiveda, César. “El Sistema Mexicano de la Propiedad industrial”’, Ed.
Porria, México, 1983

Serrano Migallén, Fernando. “México en el Orden Internacional de la Propiedad
Intelectual” Ed. Porrda, Tomo |, México, 2000.

Serrano Migalién, Fernando. “México en el Orden Internacional de la Propiedad
Intelectual” Ed. Porria, Tomo II, México, 2000.

Instituto de investigaciones Juridicas, “Nuevo Diccionario Juridico Mexicano”,
D-H, Ed. Porrua.

Diccionario Electronico de la Lengua Espafiola, Acervo Juridico 2000, Casa
Zepol, S. A . de C.V.

Diccionario Electrénico Juridico Espasa, Espasa Calpe, S.A.

Diccionario Juridico Omeba, Tomo XX, Ed. Driskill, S.A., Argentina. 1982
Manual de Procedimientos de 1la Direccion Divisional de Marcas,
www.impi.gob.mx

LEGISLACION

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ed. Fiscales ISEF,
México, 2005.

Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2006.

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Sista, México, 2005.
139



Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Ed. Sista, México, 2005.
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, Ed. ISEF, México, 2005
Ley General de Sociedades Mercantiles, Ed. Porrua, México, 2005

Cddigo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1884.

140



ANEXO 1

Instituto
Mexizano

la Propiedad
industrial

de

I Tso exclusivo
' Lelegadcnes y Subdelegaciones de i2
Sacretada de Ssoncmia,

Solicitud de:

i1 Registro de Marca

1 Registro de Marca Colectiva
| Registro da Aviso Comerciat

[

Selio, Fecha y hora de presentacion,

"} Publicacion de Nembre Comercial
- No. de folio de entrada;

Uso sxclusivo
iMPI, Oficinas Regionales dej INPL

. _Etguem Précaptura.

Antes de fenar 12 forma lea fas conyidaeracionss gengraies i reverso,

H L DATOS DEL (DE LOSY SOLICITANTE (S)

1) Nombrs (s):
2) Nacionalkiad {es}:

3) Demicitio del primer soicitante; calls, riinero, colonla, codign poslal:

Poblazion, Estado v Pajs:

4) Tatéfono (clavel: 5) Fax (dave): 8) E-mail:

W DATOS DEL (DE LGS) APODERADO (S} |
7) Nemore (s): -
BRGP: Cédigo de Apoderado:

9) Domecillo; caile, narners, calonia, codigo postat:
Penlacien v Estado;
11} Fax {ciave): 12) E-maif:

0 Ta(élo-}u {dhave):

'13) Signo distintivo;

14) Fipo de marca:

15) Fecha de primer uso:

16} No se ha usado:

17) Clase: 18) Producto(s} o serviciofs)

(Sdlo sn caso da Marca o Aviso Comercial)

19y Siro preponderance:
(Sble en caso de Nombire Comerdial}

20} Ubicazian del establecimienta:
Dermicilio {calle, admero, colonia y cddigc postal):

Poniacion, £31ado y Paist

1) 5610 on <asn de Marca
Leyendas y iguras o raservables:

Adhiera en este

{sbio en caso da marcas &

del Signo Disti

espacio la etiqueta
intlvo solicitado
inadas, mixtas o iridi

22) Séio en caso da Marsa o Aviso Comercial sraseniado an el extranjero.
Prioridad reciamada.

Pais de arigen:

Nymero:

Fecha <o Presentacion e 1a Priodad

SR S S

Dia Mes Afo
3ajo protesta ¢e desic verdad, manifiesid qua lcs detos asentades en esta solicitud son ciartes. B
Nombrs y fima cel solicitante o 3u tugar y fecna _
TMPI50-056

{ Paginatde 2



ANEXO 2

Instituto
Mexicano
de la Propiedad
Industriai
Uso exclusivo Uso exclusivo
. . s Delegaciones y Subdeiegaciones de la " . o
Solicitud de renovacion de: Secretaria da Economia. IMP1, Oficinas Regiorales def IMP]

D Marca

| Aviso Comercial
e

i Nombre Comerciat
(-

Sello, Fecna y hora de presentacion,
No. de folio de entrada. Etiqueta Precaptura.

Antas de llenar ia forma Jea las consideraciones generales al reverso.
! j . DATOS DEL (DE LOS) SOLICITANTE (S)

1) Nombre (s):

2) Nacionalidad (es):

3} Domicitio del primer solicitante; calle, nimero, colonia, codigo postal:

Poblacitn, Estada y Pals:

4) Teléfono {clave): 5) Fax (clave): 6} E~-mail:
n l DATOS DEL {DE LOS) APODERADO (S)

7} Nomaore {s):

3)RGP: Codigo de Apoderado:
9} Domicilic; calle, nimero, colonia. cédigo postal:

Pobiacion y £stado:
10) Teléfono (clave): 11} Fax {clave): 12} E-mail:

13) Signo distint:
14) Tipo de marca: Nominativa I:‘ Innominada | Tridimensional [__—] Mixta .

15) No. de Registro ¢ de Publicacitn: } l I ] f ]

18) Producto(s) o servicio(s): 17) Giro prepondsrante:
{Salo en caso ds Marca o Aviso Comercial} (Sdlo en casc de Nombre Comerciai)

181 Clase(s} en la que se apiica ta marca y nimero de registro(s) cormespondiente(s}:

£! tituler declara bajo protesta de decir verdad gue Usa € signa distintivo dentro del territorio nacional en _aplicacibn af (ios) Produsto(s), Servicio(s} o
estatlecimiento(s) amparados que se indical{n) y no ha interaumpido su tss an un plazo igual 0 mayor a tres afos.

Nombre y firma det solicitante o su apodarado Lugar y fecha

S——
Pagina 1de 2 (MP1-00-007



ANEXO 3

Séptima Epoca

Instancia;: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Pagina: 164

NOMBRES COMERCIALES, CONFUSION DE. Cuando dos establecimientos
comerciales, por sus caracteristicas propias y por su ubicacién, no participan
de la misma clientela efectiva, aunque negocien con articulos similares, la
posible confusion entre sus nombres, analizados en forma tedrica, no da lugar
a una declaracion administrativa de confusién. Pero es posible que dos
nombres, que por sus diferencias pudieran no crear confusion, si la creen en
forma definitiva cuando la ubicacién o caracteristicas de dichos
establecimientos hagan que la misma clientela efectiva puede incurrir en la
confusion de creer que uno es extension, sucursal o divisién de otro. Tal es el
caso de los nombres Promoda y Promofertas, aplicados a establecimientos
contiguos que expenden los mismos articulos de ropa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisiéon 10/77. Promoda, S.A. 8 de marzo de 1977. Unanimidad de
votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco.

Séptima Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Tomo: 97-102 Sexta Parte

Pagina: 165

NOMBRES COMERCIALES, CONFUSION DE. Dos nombres que en un
analisis aislado de sus letras componentes y de su impresién grafica y fonética,
podrian no crear confusién en abstracto, si pueden liegar a crear esa confusion
entre el publico consumidor cuando por sus similitudes y por las caracteristicas
de los establecimientos en que se emplean, dicho publico puede estimar que
se trata de establecimientos filiales, o de una divisién de la misma negociacion,
etcétera. Y tal es el caso, de los nombres Promoda y Promofertas, aplicados a
establecimientos contiguos que expenden los mismos articulos de vestir.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. ‘

Amparo en revision 10/77. Promoda, S.A. 8 de marzo de 1977 Unanimidad de
votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco.



Séptima Epoca

Instancia; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: 59 Sexta Parte

Pagina: 36

NOMBRES COMERCIALES. SEMEJANZA ENTRE ELLOS. Para examinar si
es legalmente posible publicar dos nombres comerciales aplicados a
establecimientos del mismo género o de género similar, en términos del articulo
219 de la Ley de la Propiedad Industrial, se debe atender no sélo a un analisis
minucioso de sus elementos graficos, fonéticos e ideoldgicos (es decir, a las
ideas que sugieren), sino que también debe atenderse a su conjunto, es decir,
al efecto que produzcan tomados globalmente. Y de manera importante es
atenderse a la primera impresion al efecto que puedan producir en el publico
usuario al primer golpe de vista, o al ser oidos cuando son pronunciados
rapidamente, o al recuerdo que de ellos pueda quedar con el tiempo. Por otra
parte, si entre ambos nombres hay un elemento semejante y un elemento
diferente, se debe atender a si el elemento diferente resulta de orden primario,
tan importante o mas que el otro, o si es de orden puramente secundario, sin
fuerza connotativa para diferenciar claramente ambos establecimientos. Y en
este aspecto es de notarse que un elemento que resulte genéricamente
descriptivo del lugar en que ambos establecimientos se ubican, o del tipo de
servicios que en ambos prestan, de ninguna manera puede tener, en principio,
la importancia primaria o la fuerza connotativa necesaria para establecer una
clara e indubitable diferencia ente ambos nombres y establecimientos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 544/73. Hotel Playa Condesa, S.A. de C.V. 26 de
noviembre de 1973. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzman
QOrozco.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: Tercera Parte, LIl
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NOMBRES COMERCIALES, LA RESOLUCION QUE DECLARA SU
IMITACION NO ES PRUEBA EFICAZ CUANDO SE CONCEDE AMPARO
CONTRA DICHA RESOLUCION. Una resoiucion del subsecretario de
Industria y Comercio, sobre imitacién de nombre comercial, que quedé sin
efectos por ejecutoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte, ejecutoria
relativa al juicio de amparo promovido contra dicha resolucion, es ineficaz para
probar que la quejosa contaba con clientela efectiva en México.



Amparo en revision 4909/61. The Gray Line Sight-Seeing Companies
Associated (Inc). 24 de noviembre de 1961. Cinco votos. Ponente: Octavio
Mendoza Gonzalez.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: Tercera Parte, XL

Pagina: 59

NOMBRES COMERCIALES. USO INDEBIDO DE. No se puede pretender
impedir o perseguir el uso indebido de un nombre comercial si no hay
previamente la declaracion de que el nombre haya sido usado en forma
indebida, y esta declaracion so6lo puede hacerla el érgano legaimente
competente.

Amparo en revision 4651/59. Salomén Sacal Romano. 13 de octubre de 1960.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez.

Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: Tercera Parte, XIV
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NOMBRES COMERCIALES EN IDIOMA EXTRANJERO. La prohibicién
consignada en la fraccion XI del articulo 105 de la Propiedad Industrial, tiene
por objeto el evitar que a articulos que se fabriquen solamente en México o en
algun otro pais de habla espafola, se les ampare con una denominacion que
parezca indicar que provienen del pais donde se habla ese idioma, es decir,
pretende evitar la confusién en el publico consumidor y ademas acreditar las
marcas 0 nombres comerciales mexicanos. Ahora bien, si con el hecho de que
un establecimiento comercial lleve denominacion extranjera, se pretende
sostener que da el correspondiente servicio, al amparo del crédito que gozan
los establecimientos similares en el extranjero, desentendiéndose del crédito
hecho o por hacerse del que han de revestirse los establecimientos nacionales,
con esta conducta se pone al margen el crédito comercial de lo mexicano, que
es precisamente lo que ha querido evitar el legislador.

Amparo en revisién 2069/58. Posadas Travelodge, S. A. 11 de agosto de 1958.
Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

Véase: Semanario Judicial de la Federacion, Sexta Epoca, Volumen |l, Tercera
Parte, pagina 80, tesis de rubro "MARCAS INDUSTRIALES, DERECHO AL
USO DE LAS.".



Sexta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: Tercera Parte, IV
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NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE LOS. El régimen legal
relativo a la propiedad de los nombres comerciales difiere del de otras
propiedades industriales, como las patentes, las marcas y los avisos
comerciales, entre otras cosas porque mientras estas Ultimas propiedades se
registran, los nombres comerciales solamente se publican. La lectura del
articulo 216 de la Ley de la Propiedad Industrial revela que el unico efecto de la
publicacién consiste en crear la presuncion legal de que quién imita el nombre
comercial publicado, obra con dolo. Para este efecto, y solamente para él, debe
llevarse a cabo la publicacion del nombre, previa la comprobacién de su uso;
sin que esta prueba del uso pueda tener efectos fuera de la finalidad
estrictamente sefialada por el articulo, pues basta decir que cualquier tercero
que se considere con mejor derecho puede impugnar el uso exclusivo del
nombre comercial, a pesar de su publicacion, segun lo dice la parte final del
citado precepto, de lo que se deduce que la prueba del uso, rendida
precisamente a la publicacion del nombre, no introduce frente a terceros
ninguna ventaja en favor de quién obtiene la publicacién, salvo la vya
limitativamente sefialada en relacién con la presuncién del dolo.

Amparo en revision 5487/55. Dana México, S. A. 2 de octubre de 1957. Cinco
votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: CXXXH
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NOMBRES COMERCIALES EN LENGUA EXTRANJERA. El legislador
excluyé de la regla especial contenida en el articuio 217 de la Ley de la
Propiedad Industrial, como aplicable a los nombres comerciales, la fraccién XI
del articulo 105 de la propia Ley, la cual solamente es aplicable a las marcas, y
tan es asi, que, en nuestro pais, operan nombres comerciales en idioma
extranjero, sin que por ello se infrinja disposicion alguna, por lo cual una
negativa de publicaciéon debe fundarse en lo dispuesto por la fraccién XIV del
articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, cuando no esta incluida dentro
de la primera parte del articulo 217, el cual no tiene aplicacién, ya que la citada
fraccion se refiere al caso en que no se admitira a registro una marca que sea
iguai o tan parecida a otra anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, pueden confundirse,
por lo que si la negativa a la publicacién se fundé en la fraccion Xl del citado
articulo 105, que se refiere a las palabras de lenguas vivas extranjeras, se
aplicé indebidamente este precepto.



Amparo en revisién 1969/54. Alain Arnaud. 13 de junio de 1957. Unanimidad de
cinco votos. Ponente: Franco Carrefio.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: CXXIV
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NOMBRES COMERCIALES Y MARCAS, USO DE (PRUEBA TESTIMONIAL).
El articulo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial dice que el uso de las
marcas se probara ante la Secretaria de Economia Nacional dentro del término
que al efecto se sefiale y que no serd menor de treinta dias, por los medios de
prueba que la ley civil admite, y conforme a la misma se calificara el valor de
las pruebas. Ahora bien, como entre los medios de prueba que el Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles admite, figura la prueba testimonial, segun
consta en la fraccion VI de su articulo 93, evidentemente es falso que esta
prueba sea propia, exclusivamente, del Poder Judicial, dado el tenor del
mencionado articulo 202 de la Ley de la Propiedad Industrial. Y este Gitimo
precepto, no obstante que se relaciona con "marcas" es aplicable al caso de
"nombres comerciales"”, de acuerdo con el articulo 228 de la misma ley.

Amparo administrativo en revisién 4635/53. Antigua Casa Canet, S.A. 25 de
abril de 1955. Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez
Campos.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: CXV
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NOMBRES COMERCIALES. Eltérmino "exclusivo”, que en el precepto 233 de
la Ley de la Propiedad Industrial se emplea para establecer una situacion
negativa que se refiere precisamente a que, en general, el uso de un nombre
comercial, cuando se traspasa un establecimiento, no es exclusivo, no denota
el derecho que corresponde al propietario del nombre para seguirlo usando,
pues esto solo acontece en el caso de excepcion a que el mismo articulo se
refiere, es decir, cuando se estipule, en contra de la generalidad sefialada, bien
que el vendedor conserve el derecho a usar de manera exclusiva el nombre o
bien que, quien participe de esa prerrogativa, también exclusivamente, sea el
comprador.

Amparo administrativo en revision 3103/52. Necchi Paolo. 4 de febrero de
1953. Unanimidad de cinco votos. La publicacion no menciona el nombre del
ponente. .



Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: CXIlI
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NOMBRE COMERCIAL, SU IMITACION. De conformidad con lo dispuesto por
la fraccion Xl del articulo 60., del Reglamento de la Ley de Secretarias y
Departamentos de Estado, la Secretaria de Economia es la facultada para
intervenir en todo aquello que se refiera a propiedad industrial y mercantil, y por
lo mismo, la capacitada para hacer la declaracién administrativa de imitacion o
uso ilegal de nombres comerciales, en los términos de los articulos 229, inciso
c) y 233 de la ley de la materia.

Amparo administrativo en revisidon 6605/51."Nacional Financiera", S.A. y
coagraviada. 22 de agosto de 1952. Mayoria de tres votos. Disidentes: Nicéforo
Guerrero y José Rivera Pérez Campos. La publicacion no menciona el nombre
del ponente.

Véase: Semanario Judicial de la Federacién, Quinta Epoca, Tomo LXXXI,
pagina 334, tesis de rubro "NOMBRE COMERCIAL, QUE AUTORIDAD DEBE
INTERVENIR CUANDO LO USA DIFERENTE PERSONA DE AQUELLA A
QUIEN SE OTORGO.".

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de Ia Federacion
Tomo: CX
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NOMBRE COMERCIAL, IMITACION DE. De acuerdo con el articulo 53 de la
Ley de Nombres Comerciales, si al traspasarse o venderse un establecimiento
mercantil, no se hace estipulacion expresa de que se reserva el uso exclusivo
del nombre para el que vende o para el que compra, la reclamacién de
imitacion que formule el vendedor, por el uso que haga del nombre comercial el
comprador, es infundada.

Amparo administrativo en revisién 5355/50. Necchi Paolo. 15 de octubre de
1951. Mayoria de tres votos. Disidentes: Nicéforo Guerrero y Manuel Barlett
Bautista. La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: ClHl
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NOMBRES COMERCIALES. No puede admitirse que la connotaciéon de
crédito mercantil implique el uso exclusivo del nombre comercial, pues si bien
es cierto que el crédito va implicito en el general de la negociacion, también lo
es que solamente se refiere a la reputacién de solvencia o al derecho de cobrar
alguna suma o cantidad. Por tanto, si no hay estipulacién expresa al respecto,
no puede decirse que al traspasarse un negocio, se haya traspasado también
el uso del nombre comercial.

Amparo administrativo en revision 8692/49. Nechi Pablo "Paolo". 16 de febrero
de 1950. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. Ponente:
Franco Carrefio.

Quinta Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: XCIV
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NOMBRE COMERCIAL, DELITO DE INVASION DE. El articulo 48 de la ley
de marcas y de avisos y de nombres comerciales, determina que para que se
puedan imponer las penas que establece el capitulo décimo, sera requisito
indispensable que el actor pruebe que hubo dolo, por parte del reo; pero si el
duefio de un nombre comercial lo hace publicar en la gaceta oficial de la
propiedad industrial, comprobando previamente su uso, estara exento de tal
requisito, y la presuncion legal sera, si se trata de un nombre en la misma
localidad, que el reo obré con dolo, y si esto es asi, resulta entonces que la
autoridad responsable no pudo violar en perijuicio del reo, por haberlo estimado
en tal forma, garantia alguna, tanto mas, si se advierte que, aun después de
haber sido publicado el nombre comercial citado en la gaceta de la propiedad
industrial, aquel siguié haciendo uso de ese nombre. por otra parte, es de
decirse que el hecho de que existan varios establecimientos en el lugar con
igual denominacién, podra ser materia de un juicio administrativo, pero no de
prueba, para determinar que tal denominacidon es del dominio publico,
determinacion que, ademas, no podria hacerse en un asunto que no es relativo
a la nulidad de un nombre comercial, sino a la invasién de uno, por parte del
acusado cuando dicho nombre esta debidamente registrado como propiedad
del denunciante. nota: el articulo invocado corresponde al 211 fraccién Vi, de
la ley de invenciones y marcas de 1975.

Amparo penal directo 9732/45. Aguilar Barrera Rafael. 13 de noviembre de
1947. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Carlos L. Angeles. La publicacion
no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXXIX

Pagina: 2075



NOMBRE COMERCIAL Y RAZON SOCIAL. No puede existir confusiéon entre
dos nombres comerciales, si juridicamente sblo existe uno de ellos.

Amparo administrativo en revision 2214/46. Junta de Administracion vy
Vigilancia de la Propiedad Extranjera. 23 de agosto de 1946. Unanimidad de
cinco votos. La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: LXXXVI
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NOMBRES CIVIL Y COMERCIAL, NATURALEZA JURIDICA DE LOS. Estos
nombres tienen por finalidad permitir la necesaria distincién de las personas, en
sus relaciones juridicas y sociales. Siendo ese el objeto de tales nombres, es
evidente que una vez desaparecida la persona que los lleva, el mismo,
considerado exclusivamente con esa calidad, pierde toda su significacién para
el derecho, y sélo interesa a ésta, en cuanto tiene que protegerlo contra todo
acto ulterior, que implique un dafio moral a fa persona a quien pertenecid, o a
sus herederos. De esto se sigue, que el derecho que se tiene al nombre civil,
no constituye en manera alguna un derecho patrimonial susceptible de
transmitirse, sino tan sélo esencialmente personal, que es inalienable y que se
distingue junto con aquel que lo posee. Por otra parte, por nombre comercial
debe entenderse aquel que como signo distintivo o caracteristico, adoptan un
industrial o un comerciante, para singularizar, bien la fabrica en que el primero
elabora sus productos, o bien el establecimiento en donde el segundo los
expende. El nombre comercial, en consecuencia asegura a la clientela de quien
lo usa y es una garantia para su crédito; y dada esta funcion, la Ley de Marcas
lo protege ampliamente, como un medio de defender esos valores comerciales,
afectos a la negociacién o al comercio; por esa razon, en los articulos 45y 47
de la ley citada, se establece que es propiedad exclusiva de toda persona
juridica, ya sea productora o comerciante, su nombre comercial, y que para
ejercitar los derechos que confiere el uso de un nombre comercial, no sera
necesario registro ni requisito de ninguna otra clase. Representando, pues, el
nombre comercial, un valor econémico claramente definido, es obvio que el
derecho a su uso asume el caracter de bien patrimonial, que pueda ser
transmitido por los medios legales, como cualquier otro derecho, como lo
reconoce la disposicién contenida en el articulo 53 de la Ley de Marcas. El
industrial o comerciante puede adoptar como nombre comercial una
denominacion cualquiera; pues también puede darle ese caracter a su nombre
civil. En el segundo de estos casos, el nombre civil llega a tener igual valor
juridico que todo nombre comercial y a encontrarse regido por las mismas
reglas que éste y por tanto con derecho a la protecciéon de la ley; otro tanto
puede decirse si el nombre civil, en su integridad, es usado como marca; pero
si tales casos no concurren, y el industrial o comerciante, dentro del ejercicio de
su actividad, no da expresa y positivamente a su nombre civil el caracter



inconfundible de marca o de nombre comercial, dicho nombre civil no pasa de
ser eso y carece, por si mismo, de valor patrimonial alguno y es incapaz de ser
transmitido.

Amparo administrativo directo 5745/40. Alvarez Marcelino, sucesion de. 10 de
octubre de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La
publicaciéon no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: LXXXVI
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NOMBRES COMERCIALES, REGISTRO DE. Muerta una persona no es
exigible el requisito del consentimiento para registrar su nombre como nombre
comercial, consentimiento que tampoco debe pedirse a los herederos, si dicho
nombre no es parte integrante del nombre comercial, que pasa a la sucesion.

Amparo administrativo directo 5745/40. Alvarez Marcelino, sucesion de. 10 de
octubre de 1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Nicéforo Guerrero. La
publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXXXV
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NOMBRES COMERCIALES, PUBLICACION DE. Atenta la disposicion del
articulo 217 de la Ley de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales
deben ser enunciados y fijados en tal forma, que sus elementos los distingan
de otros, y basta la no concurrencia de éstos, para que no pueda admitirse su
publicacion; por tanto, basta que el nombre que se pretenda publicar, carezca
de elementos definidos, por ser una palabra genérica para que la negativa de
publicacién no sea violatoria de garantias, maxime que esa negativa es la
apoyada por la fraccién | del articulo 105 de 1a propia ley.

Amparo administrativo 8968/44. Troqueles y Esmaltes, S.A. 19 de julio de
1945. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Francisco Ramirez. La
publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca:

Tomo LXXXIV, péagina 2485. Amparo administrativo en revision 9159/44.
Cristales Industriales, S.A. 21 de junio de 1945. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Manuel Bartlett Bautista. La publicacién no menciona el nombre del
ponente.



Quinta Epoca

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: LXX '
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NOMBRES COMERCIALES, CUANDO DEBE CONSIDERARSE HECHA LA
PUBLICACION DE LOS. Segun las disposiciones relativas de la Ley de
Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales, debe preceder a toda resolucién
de publicacién de un nombre comercial, el examen sobre si existen o no, otros
nombres publicados, iguales o semejantes, con los cuales aquél pueda ser
confundido; que en caso afirmativo, debe darse intervencién a los duefos de
nombres comerciales encontrados semejantes, para el efecto de que ejerzan
su derecho de oposicién y de contender la resoluciéon que recaiga; pues toda
publicacién debe hacerse sin perjuicio de tercero, es decir, no basta la simple
solicitud y llenar los requisitos del formulismo, sino que la autoridad del ramo
esta constrefiida a velar porque no se invadan o menoscaben los derechos de
tercero. Ahora bien, si en segunda instancia se estima que no se ha hecho la
publicaciéon de referencia, légicamente, para no ser incongruente con los
términos de la litis pendentia, debe revocarse la sentencia de primera instancia
y hacerse la declaratoria en ese sentido, sin entrar al estudio de otras
cuestiones ajenas a su materia; y no es exacto que baste la existencia del
simple acuerdo ordenando dicha publicacién, sino que se requiere que ésta
haya quedado consumada de un modo real y efectivo, para que pueda producir
efectos juridicos el articulo 50 del ordenamiento citado, que impide llevar a
cabo la publicacién de un nombre comercial, cuando existe en vigor otro
publicado, igual o semejante con que pueda confundirse, ya que si ese
acuerdo, como toda disposicion legal aun en potencia, no se ha cumplido, por
lo mismo, no surte efectos que puedan afectar el derecho de tercero.

Amparo administrativo directo 1539/39. Pérez Monteagudo Antonio. 4 de
diciembre de 1941. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Manuel Bartlett
Bautista, no estuvo presente durante la lectura y votacion de este asunto. La
publicacién no menciona el nombre dei ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXVIII
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MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. De acuerdo con el articulo 53 de la
Ley de Marcas y Nombres Comerciales, a que se ha hecho referencia, debe
decirse, que si ha habido traspaso de un establecimiento comercial, ¢on
derecho al uso del nombre comercial que lo distinga, tal traspaso comprende
no soélo el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, sino también al uso
de ese nombre como marca, cuando el nombre, con tal caracter, estuviere
registrado, salvo que se estipule lo contrario.



Amparo administrativo directo 3843/40. Suarez Orozco y Compania, sucesores,
S. A 1o. de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel
Bartlett Bautista. La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: LXVIII
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MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. La marca, segtin se desprende del
articulo 10., de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, de veintiséis
de junio de mil novecientos veintiocho, esta destinada a distinguir articulos
manufacturados por determinada persona o procedentes de determinado lugar,
en tanto que el nombre comercial segun se deduce del articulo 45 de fa misma
ley, sirve para distinguir establecimientos, ya sea industriales o comerciales.
Pueden constituir una marca, de acuerdo con lo que expresa el articulo 20., de
la ley citada, los nombres bajo una forma distinta, las denominaciones,
cualquier medio material que sea susceptible, por su caracteres especiales, de
hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los de su misma
especie o clase; y aun pueden constituir una marca, las razones sociales de los
comercios, las leyendas, muestras o ensefianzas de sus establecimientos; de
manera que en estos ultimos casos, habra muchos en los que la marca tenga
la misma denominacién que el nombre comercial, pero para que una marca
que esté constituida por la razon social de un comercio, por la muestra o
ensefa de su establecimiento, se pueda seguir considerando como marca, es
indispensable que esa razén social, esa muestra 0 esa ensefia de su
establecimiento, se aplique a las mercancias que venda. No hay que olvidar
que, en todo caso, debe tenerse presente que la marca esta destinada a
distinguir productos, en tanto que el nombre comercial estd destinado a
distinguir establecimientos.

Amparo administrativo directo 3843/40. Sudrez Orozco y Compaiiia, sucesores,
S. A. 1o. de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel
Bartlett Bautista. La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: LXV
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COMERCIOS, NOMBRES DE LOS. Los propietarios de establecimientos
comerciales no estan obligados a obtener autorizacion de la nacién, para poner
nombres a tales establecimientos, aunque dichos nombres correspondan a los
héroes nacionales, pues no existe disposicion legal alguna que imponga esa
obligacion.



Amparo administrativo en revisién 8313/39. Salas viuda de Flores Anastasia. 4
de julio de 1940. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustin Gémez
Campos. La publicacién no menciona el nombre del ponente.

Quinta Epoca

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion
Tomo: XLVIII

Pagina: 1865

NOMBRE COMERCIAL, PROPIEDAD DEL. La parte final del articulo 48 de la
Ley de Marcas de Avisos y Nombres Comerciales, dice, que la publicaciéon en
la Gaceta Oficial, de un nombre comercial y la comprobacion de su previo uso,
exime de la prueba del dolo por parte del reo, para la aplicacion de las
sanciones que fija el capitulo noveno de la propia ley, y que sera presuncion de
que el reo obré con dolo en este caso, si se trata de un nombre usado en la
misma localidad; expresiéon de la ley de la que pretende deducirse que la
interpretacion del articulo 164 del Cédigo de Comercio, debe ser extensiva, de
manera que en cada localidad pueda usarse un mismo nombre comercial, pero
tal interpretacion es incorrecta, porque el articulo 48 de la Ley de Marcas,
Avisos y Nombres Comerciales, lo Unico que establece es una forma de fijar la
presuncion de dolo, cuando el reo usa del nombre comercial en la misma
localidad en que otro ha hecho publicar y usado previamente el propio nombre,
a mas de que el citado precepto fija las reglas para la imposicion de penas, a
que se refiere el capitulo noveno de la ley, por lo que no es necesaria por lo
tanto, la prueba del dolo para la procedencia de la accidén netamente civil.

Amparo civil directo 5894/35. "Anuncios”, S. A., de México. 30 de abril de 1936.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Alfonso Pérez Gasga. La publicacion no
menciona el nombre del ponente.

Octava Epoca

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER
CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: XllI, Febrero de 1994
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RAZON O DENOMINACION SOCIAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES EN IDIOMA EXTRANJERO. (REGLAMENTO DE LICENCIAS
DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO). No es violatoria de
disposicién constitucional alguna el articulo 114 del Reglamento de Licencias
para el Municipio de Acapulco de Juarez, Guerrero; al prohibir que los
comercios usen una denominacidn extranjera; pues con esto no se afecta la
actividad comercial; y por el contrario, el fin pretendido es proteger al
consumidor, evitando que establecimientos mexicanos se amparen bajo un
nombre comercial que parezca indicar que son del lugar donde se habla ese



idioma; y se pretenda sostener que da el correspondiente servicio al amparo
del crédito que gozan los establecimientos similares en el extranjero,
ocasionando con ello confusién en el publico consumidor, a la vez de
desatenderse del crédito de que han de revestirse los establecimientos
nacionales, de no entenderse asi, se pondria al margen el crédito comercial de
lo mexicano.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 256/33. Operadora del Embarcadero, S.A. de C.V., por
conducto de su representante Carlos M. Altamirano Pineda. 24 de noviembre
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario:
Indalfer Infante Gonzalez.

Octava Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion

Tomo: Xll, Octubre de 1993
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MARCAS. DIFERENCIA ENTRE EL DISENO Y LA DENOMINACION. De los
articulos 9o. fraccion |, de la anterior Ley de Invenciones y Marcas se infiere
que una marca la puede constituir, en términos generales, tanto las
denominaciones como los signos, los nombres comerciales y las razones
sociales o denominaciones sociales; por otra parte, conforme al articulo 91,
fracciones Ill, VI y XVI, de la propia ley, a contrario sensu, son registrables,
como marcas, entre otros, las figuras y disefios. Ahora bien, una marca puede
registrarse acompafnada de su disefio; pero, una cosa es el disefio y otra la
denominacion, pues, incluso, uno puede registrarse independientemente de la
otra. Por tanto, debe distinguirse entre ambos, pudiéndose decir al respecto
que el disefo lo constituye el dibujo o logotipo que va a identificar grafica o
representativamente a la marca; y respecto de la denominacion en un sentido o
concepcidn estricta, puede decirse que es el nombre o conjunto de letras o
palabras que identifican al producto y su titular.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 201/93. Laguna Internacional, S. A. de C. V. 30 de abril de
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Hernandez Viazcan. Secretario:
Angel Corona Ortiz.

Octava Epoca

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Tomo: |X, Mayo de 1992
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MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA APLICABILIDAD COMUN DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas regula diversas
figuras que comprenden la llamada propiedad industrial. Dichas figuras se
pueden clasificar en dos grandes rubros: las creaciones nuevas, es decir
creaciones resultado del ingenio humano; y los signos distintivos que aunque
no son propiamente invenciones si poseen ciertas peculiaridades derivadas de
la originalidad misma del signo o de las caracteristicas que adquiere dada su
aplicacion. Es por ello que el legislador ha estimado necesario tutelar este tipo
de figuras con un doble propésito: proteger al creador o titular a través de!
reconocimiento de un derecho de uso o explotacién exclusivos y proteger a los
consumidores de posibles engafios a fin de garantizar su capacidad selectiva.
Lo anterior encuentra plena justificacion en el hecho de que la razén de ser de
los signos distintivos es precisamente, como su propio nombre lo indica, el de
distinguir aquello a lo que se aplica; entre 1os signos distintivos se encuentran
no s6lo las marcas, sino también los nombres y avisos comerciales. Ahora
bien, cualquier acto tendiente a mermar dicha facultad o capacidad de distinguir
o identificar ha de ser frenado en beneficio tanto del titular del signo distintivo
como del consumidor, quien no merece ser engafado porgue no pueda contar,
en todos los casos, con una capacidad analitica tal que le permita determinar
en qué casos esta ante un producto o servicio legitimo y cuando no. La
concurrencia y competencia en el mercado es sana siempre y cuando sea leal
y por lo que, una actividad que pueda inducir a error carece de dicha
caracteristica. En este orden de ideas, tanto la marca como el nombre
comercial participan de la misma naturaleza en cuanto a que ambos son signos
distintivos, signos individualizadores. Para que un signo cumpla con dicha
funcion debe ser lo suficientemente peculiar para que no se confunda con otro.
Es por ello que el articulo 183 proscribe la publicacién de nombres comerciales
que no sean suficientemente distintivos, por 1o que si un signo es susceptible
de crear confusidn resulta claro que carece de la distintividad a que se refiere la
ley de la materia. Ahora bien, precisamente por la naturaleza que comparten
los signos distintivos constituidos por marcas (sean éstas de productos o de
servicios) y los signos distintivos constituidos por nombres comerciales, es por
lo que el legislador previ6, en el articulo 187 de la Ley de Invenciones y
Marcas, la aplicabilidad de las reglas correspondientes a las marcas, en
relacién con los nombres comerciales en aquello que no haya disposicion
expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1991.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales. Secretaria: Bertila
Patron Castillo.



Octava Epoca

Instancia;: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién

Tomo: Vi, Enero de 1991
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MARCAS. NO SE DA LA HIPOTESIS DE PROHIBICION PARA REGISTRAR
UNA MARCA DE PRODUCTOS, AUN CUANDO PUDIERA CONFUNDIRSE
CON UN NOMBRE, COMERCIAL. De una interpretacién arménica de los
articulos 91, fraccion XXIIl, 106, 107 y 182 de la Ley de Invenciones y Marcas,
se puede precisar que existe obstaculo para registrar sélo las marcas de
servicio que sean idénticas o semejantes en grado de confusién, con un
nombre comercial, siempre que se aplique a los mismos o similares servicios
que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado
con anterioridad, ya que en sentido contrario sélo se prohibe la publicacion de
un nombre comercial cuando sea idéntico o semejante a una marca de servicio
registrada que pudiera confundirse con la denominacién o giro de la empresa o
establecimiento al que se pretenda aplicar el nombre comercial. La razén de lo
anterior es que, los nombres comerciales siempre protegen servicios y por
tanto, una marca sélo puede generar confusiéon con un nombre comercial
cuando ampare servicios, por ende, no se da la hipotesis de prohibicion de
registro cuando la marca semejante ampara productos. En tales condiciones,
es claro que no existe objecion para registrar una marca de productos aun
cuando pudiera confundirse con un nombre comercial, pues la legislacion
aplicable Unicamente hace referencia a marcas de servicios que se puedan
confundir con los servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre
comercial sea igual o parecido.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1284/90. Burlington Mills S. A. de C. V. 23 de agosto de
1990. Unanimidad de votos. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria:
Silvia Gutiérrez Toro.
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