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PROLOGDO

El motive principal que me llevd a la realizacifin del presentes trabsejo,
fue Bl hecho de escribir sobre un tema que no estuviera muy “trillado",

es decir, gque no fuera del com{in asobre 1o que todo mundo gscribe.

E€n 21 Seminario de Derecho Mercantil exiaten varias téasis sobre "Pro-
piedad Industriml", caasi todas ellas sobre Patentes o sohre Maercas, -

ro casi ningune en relocifin gl Nombre Comercisl.

Esta especie de diocriminacifin del nombre comercial respecto de las mar
cas, la patente, los disefios yv dibujos industrieles &tc. fuz la causn -
definitiva para que me decidiera a introducirme en la tembtica especifi
ca del nombre de comercio y trater de demostrar que el rnombre es tan -
importante como cuslguier otro signo distintivo, l1l6mese maTcas o paten
te vy que por tento le proteccibn juridica gue la Ley le concede debilera
ser mAs amplin.

Con eata finalided, el trato especial pars cada tema, mereqgib odembs de
la opinibn personal en cada caso, los camentarios suficientes en cuantq
a Poctrina y en cuanto a Derecho, para dejar en clero nuestrs pasicibn

al respecto.

Consideramos corrscto y por razoanes de pureza metbdica, no sbordar las
raegles de Pormacibn del nombre =n materis de sociedades mercantiles, -
avoclndonos directemente al estudio de la "razfn socisl" o la "denomi-
nacibn®. Ello no quiere decir que lo ignoremos, sino s6lo gue por mégg
dologle derivemos el tratedo del nombre cnmexciel desdz la perapectiva
de la Ley de 1la Praopiedad Induattial vy no de le Ley de Sociedades Mer-
cantiles.

Bajo estas premisas y considerandos: E1 tema %"Del nombre comercial y -
su Protececifin Juridica" conata de tres Capfitulos. En cade uno de ellos
ae @borda lea temfhtica correspondiente v sus entecedentes histéricos, -
su natursleze Jjuridice y sus directrices fundamentales. ’

En el primero de cllos ge trata en general de los antecedentes histBri
cos en las escuslas tradicionales europeas como la francesa, ifitaliana,
glemana, etc. para de ahi pasar a nuestro pafs en una retrospectiva -
hristbrica de la legislacliBin sobre propiedad industrial, a iravés de -
las leyes que han regido la materias desde 1889 hasta nuestros dias.

E1l examen de eaaa‘leyeé incluyb6 al principio, un snhlisis de la Marca



por ser el signo sobre el que primeramente se legislb. Posteriormente
v por reszoneas de mEtodo sfla se tocan los sspectos relevantes del nom-—
bre comercisel, por seTr epte, el punto medular de nuestra capiltulsdo.
En el segundo capitulo se anelizan las teorSas maAs trascendentes sobre
la naturaleze juridice del nombre incluyendo l1s teoria edoptada por el
sistema normativo mexicano, asi como la expresibn de nuestra opinibn -

al respecto.

En 21 tercer capftulo, que a nuestro Julcio eg el mAa importante de -~
los tres, trata aspectos tan esenciales como el concepto legal y -doc-
trinal del nombre; su diferencla con otros signos; el deracho a su sd-
gquislecifn, su publicidad y registro, su transmisilin y renovacibn; y -
como punto culminante: La tutela legal del nombre comercisl m través
del planteamiento de las acciones civiles y penales consignadas en le
Ley; la mencibfn del procedimiento relativo v las ssnciones aplicables
en cads caso.

Contiene tampién finalmente, la =xpresifn franca y llamna de lo gue =sa
nueatra tésin; cuyo propfsito bien puede treducirse en mostrar a tree-
véa de la opinibn, un punto de vianta que elgnifique, no solo 21 af lorer
de una inquietud. persnnal, einoc una aportacifn a cantribucifin al campo
del estydic del derecho.

En términoa geheralea, se trath de hacer un trebajo que al mismo tiem-
po gue Fuéra sencillo,; guardase le debidas seriedad y profundidad gque -
el tema requerfa; cumpliendo econ el cometido de ser una tésis de wun -~

estudiante de Derecho.
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EL NOMBRE COMERCIAL Y SU PROTECCION JURIDICA
CAPITULD I

ANTECEDENTES HISTORICOS
JI.- NOCIONES PRELIMINARES.

. Son poces en reslidad los antecedentes histbricos del
Nombre Gomercial. La nocifin mAs comflin gue de &1 se tiene, es gque -
originalmente e} nombre civil de un comerciante, era al mismo tiem
Po su nombre comercisl.

Es3to e« creible si atendemos a la historia del cemercia, cuyo de -
senvolvimiento parece haber seguido asiempre el mismo derrotero: -
Del intercambio primitivo de mercancies (truegque) a la compra y  ~
venta de productos a travfs de 1@ monedsa; del comercio ambulante -
de los mercederes, @ la comercializecifin grganizade de los Gremios
vy Corporaeciones; del pequefio negocio individusl, & la gran emprean
induatriel v comercial de nuestro tiempo.

Vists de este modo, todo ello nos conduce a8 penser gue en un prin-
ciplo, lus mercsderes o comerciantes eran conocidos en su medio, ' -
l1lemfndolos por su nombre comln y en muchas ocasionea con el afiadl
do de su profesifin u oficio &n el remo comercisl. Ejemplo: Kabir -~
el Joyero, Sancho e}l Herrero, IvBn el Agricultor etc.

Una vez gue se hube establecideo el comercin, nada parece contrade-—
Gir la idea de que los comercieantes cresyon sun propios establetCie
mientos mercantlles, a los que digtinguieron inlcialmente de elglin
modo con su nombre personal; sobre todo cuando tenfen 1a peculiarni
dad de pertenecer a un mismo ramo o gfnero de comercio. -
Actuslmente y e medida del avence de las ingvacionas en las prhc -
tices comercisles, el uso del nombre preopio para el sefialamiento -
‘e identificacidtn de laes negoclaciones, ya no es tan frecuents ni -
Jurfdicemente cbligatoria en muchos Palses del orbe.

No obstante, en los afios intermedios del presente sigle, las opl -
niones se dividieron al respecto. Autores como Ascarelli y Rué:n,
afin cuando dan el nombre comerciel une connotacifn gramatical muy-
‘diferente: Coma "Firme" y como "Razfn Socisl® respectivemente; -

ambos coinciden en afirmar que es une exigencin juridica y pricti«
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ca, 21l uso indistinto del nombre civil de una persons, tanto 2n su vi-

de sociel como en 2l ejercicio del comercia.

"El comerciante en su actividad mercantil - dice
1
Ascarelli - puede y debe usar su nombre civil. -

Con &1 adquiere derschos y asume shligaciones®.

Roccnz a su vez comenta: "Le razbn sociael DITTA-
sirve pare distinguir la persona comerciante y -
en el Bmbito restringido de 1ls ectividad mercan-
411, desempefia iguol funcifn que el nombre civil
en el cempo mls amplio de 1ls vida social; can -~
ella se distingue al comercilshte como sujsto de
derecho'.

Es en Europa propiamente donde alguncs Pafses se dan s la tarea de ela-
borar diferentes teorfies acerca del concepto y naturaleza Juridica del

nombre comercial.
De Solbk Caﬁizares? nos refiere como wmhs importentea, las sigulentes:

1.~ EL "NOM COMERCIAL" FRANCES.

Le teorfas francese del Nombre Comercial, define a este, como
la denominacifn bajn'la cuml es conocido o explotedo un Establecimienta
Mercantil.

Dicha denominacifin puede ser observeds desde dos puntos de.vista o bajo

dos escepclones jurfdicas:

a).~ Como Nombre - Firma y
b).~ Coma Razbn Socisl o denominacifn.

En el primern de lcs ceaas, la denominecifin viene e sgr el nombre bajo -
el cual una persona practica el coamercic y firma las obligaciones que -

contrae.

Hay que. ver sin embargo, gque toda firma de obligaclones, alin cuenda se
eatsmpa a titulo personal, compromete a le Empraesa mismas

4.~ TULIOD ASCARELLI.~ Derecho Mercantil, Editorisl Porrfia Hnos. vy Cia.-
M&xico, D.F. 1940 Phlgina 55.

2.- ALFREDO ROCCO.- Principios de Derecha Mercantil, Editora Naclonel.
ME&xica, D.F. 1981 Pégina 246.

3.- FELIPE DE SDLA CANIZARES.- Tratado de Derecha Caomercial Comparedo,
Editorial Monter v Simén S.A. Barcelona Esp. 1963 Pagines 262,263 y Sigs.




de 2hi que 1la firma sea tambifn Tepresentativa de la haciendo mer=-
cantil.

La Firma entonces, conastituye el medio de liberar o contraer aobli-
gacionesa, pero al mismo tiempn, detrfs de ella existe un respaldo
absoluta de contenido econbmico o patrimonigl.

Dicese en 2l "argot" de mercsderia, que cuando detrSs de wna firma,
existe una amplis Bolvencia morsl vy econfmica, trfhtase desde luego
de una firma muy reconocida due merece toda la confianza de civiles
y comerciantes.

En cuanto a la segundas fTorma, lu denominacifn, funge como un Nombre
Propaganda que al mismo tiempo gue sirve para ostentar un negocio -
ante el phblico, conlleva tambifn la finelidad de distinouirlo de
otros de gu misma especie.

DPe 1lg anterior se deduce gque lo teoric Prancesa no eg uniforme en
cuanto al trato de la funcifn y naturaleza juridics del nombre, al
otorgarle un doble significado.

Lo mbs importante de la corriente francesa guizf, no estd precisa-
mente en el estudio de le funcifin o noturaleze del nombrz, sino -
‘mBa bien en cuanto a la praotececiln JjurSdics del miamo

A este reapecto, el nombre'Fumercial puede ser utilizedo en tres

formes: f
1a.- Caomo Marca sobre los predouctos gque se fabrican o

8e expenden. -
2a.~ Como Membrete en las Seartas<facturas y demfis docu-

mentos de membresfia y propagenda.

3a.~ Como RBtulc o ensefila del Esteblecimiento.
Le tey ?ranceaahsuriuaamente, solo concede ampliae proteccifin v la
primere forma de utilizacibn, o sea, el nombre como marca.
Entre otraa prerrcgatives, otorga @ su dusfic el derecho de eJjercer
accifin penal en contra de cualquler imitadar o usurpador.
En cuantp a les reastantes, le legislscibn francesa no contiena nip
guna disposicibn tendlente s proteger legalmente el uso del nombire,
sunque mantiene 1le postura de evitar y suprimir le campetencis -
desleal, = través del ejercicio de acciones tconcurrentes =n contra
de los competidores desleales.
Esta meanera de proteccifn juridica del nombre, como veremos mhs -

tayde, se verf repotide en loa primerss ordensmientos mexicanos

4_~.Ley del 28 de Julis de 1824.~ citadas por Felipe de Solf Caefilzares.
op. Cit. Phg. 263.



spbre 31a propiedad industrial.

II.-— LA "DITTA" ITALIARNA.

Seglin la teoris italians, la ditts es el nombre bajo -
el cual el negociante gjerce su comercio.

La ditta, 28 contrerio sensu de luo que por definicibn significa el
nom commerciael frencés, no distingue el establecimlento mercantil,
sina al comerciante misma.

Sin embargo, no todos en Xtalia parecen querer compartir eata opi-
nibn, Hey quienes afirTman que la definicibn de la ditte es incorrec
ta v bestante TrTestringida, pues sclo incluye un elemento importante
como es la persone, pero se olvida de otro que quizf resulte mucho
mha trmscendente en la esfera comercial como es la hacienda mercan—
tile

Asd 1las coses, laes opiniones ae dividen en variss teorias, a saber:

- La Teoria Subjetiva,.- Defendide entre otros, por Ro-
cco, fFerrara y Vivente, sostiene el criterio de gue la "dittot es
el nombre o signo distintivo de 1la persons gque egs el titular de la
hacienda.

- La Teoris Objetiva.- Sustentada por Rotondi, Messi-
neo y otros, sfirme que la "dittae" no es un signo distintiva del =
. caomerciante, sino el petrimonio mercantil de la empreaa. .
De. ahi que debe ser definida coma lo denominacifn bajo las cual ae
canace a la haclenda o fondo de comercio.

- La Teori{s Ecléctica.- Tratando da concilisr en un =
punto intermedio 8 las dos teoriams anteriores, ls corriente eclfce
tica contede a la "ditta"” una dable firnalided desde el punto de vis
tea.de su Puncibn:

‘Por una parte, tiene la funcifin de singulerizar al comerciante co- ’
‘mn”eujetu de derechgs y obligacianes, frente a los demfs comercien
tes.

¥ por la otra, es representativa de la hacienda mercantil; Pues si
bien gs cierto gque el comerciante ee guien realiza laa nperacionaes
comercialea, es la haclenda el patrimonio bAsico ton gue se respon—

de de las obligaciones gque agqufl contrae.



. 5.
: - Lta "ditta" como Denominacif@in del Empresaric y sl mismo tiem

.

po de las Empresa.-— Musaas, representante de esta teoria, define a 1la -
"Ditté“ comg YEl nombre gue sl empresario adopta para distinguir su Em-
presa, coronar su urganizaci&n, asegurarle el trédite y 1l forma de de-
fenderla a través de sus viscisitudes y bajo el cusl se azumen las obli
gscionas y derechoas de la Empresa.

- La Yditte" como designacibn del E£jercicio Comercial.- Esta
corriente fue hfAbilmente defendida por Casenova en su ocbra 'Le Imprese
Commercisli®. Su opinifn parte de la idea de que no existen como divor-
cisdas en%re si,‘una posicibn subjetivista frente a otra objetivista,
sino gue ambes son en Tealidad,

tan solo dos actitudes respacto de una
misma conducta, gue es g1 ejercic;n comercial que reaeliza €l comercian-
te o el emprespric, cofic digtinto de cumlquier obro ejercicio profesio-
nel. .

- Teoria aceptada por el Cédigo de Comercio de Italis.- En -
opinifn de De Solfh Cafiizares, la teorla que mhs concuerda con le poa-
tura adoptada par el C@dligo de Comercic Itmllano de 1882 acerca de la
"ditte", es 1in teorfia de Mossa que afirma y define dicho concepto, co-

mo le denominacifn en combGn, del Emprasaric y de au Empresa.

Esto 28 cierto ablo si tomamos como base al igusl que lo hiza De Salk -
Cafiizares, 18 Exposicifin de Motivos del Cﬁdigns; a1l por el contraric,-
tamamos camo referencia el texto mismo de dicho ardenemiento, nos vamos
a2 dar cuente de aua ia posicibn varfe por completo. tedos de sceptar
una definicifn comin de "ditta" como nombre del comerciante a8 la vez =
que de la hacienda mercantil, adopta la posicifin contraria de separar
el nombre del comerciante, de aguel gue se usa Coma signo distintivo -~
de su Empreca; y‘lu que eslm&s, el végimen Juridieo de la transmisibn

v proteccifin de la "ditta" tembién es diferente =n embos sentidas.

"Con arreglo a Derecho afirma Ruccn7, en Itaelia no hay nombra comerci-
al distinto del eivil®.

S5.- Moas.= Definicifin citeds por De Solf Cefilzeres.- Dp. Cit. PAOa.
263« ’

- G.— Y"Rmlazione od pspaosizicone dei motivi del progetto del Caodice -di
' Commercic del Regno .d'Italia, Raoma, Imprenta Real 1878. Pagina
1041". . .

7.~ Op. Cit. PAgina 249.



El nombre de la hacienda o esteblecimiento es cosa apax!
te de la razfn sociel como nombre del comerciante; clex
to gque el contenido de la razfin social suele. emplearae

para designar ls haciends, o sea, el conjunto de bienes

dedicados al comercio, y entonces se hebla de unm razén
social obJjetiva en opasicibn a la razbn sncial-nombre

que constituiria la razbn social asuhjetiva;

aguella pug
de consistir en un nombre arbitrario, como por ejemplo:
Almacenes Louvre, Cefé Gambrinue, Hotel Carreras; o bien
en la indicacibn del objeto del negocio acompafiado del

nomhre de una parsﬁna gque por lo comfin serf el nombre -
del propietarip del establecimiento: Café Pedrocchi, Ca

f£& Aragno, Pesteleria Ronzi y Singer.

Comg individualizacifin de la hacienda, la razbn social}
tiene un régimen Juridico completemente distinto del -
de la individualizacifn de' la persons, y por ells, 1la
razfin social subjoctiva no puede cederse ni transmitirse
por herercis v menos sain forjarse a capricho del comer-
ciante; en cambio, le razBn social objetive s! purde -

inventarse, venderse y transmitirse por herencia, a con

dicifn tan s6lo de que, tanto por actos intervivos como
mortis cesuss, se transmite simultéGnesmente con la ha--
" cienda poT seT uh signo distintivo de ella y como tal,

corre le misma suerte que la coass individualizada®.

De estms manern, mientras que la Ley otorga plena libertad y la -~
mbs emplia proteccifin juridica para la tranamisifbn de la haclene
ds mercantil; no concede iguslss prerrogativas y da hecho probi-
be la tranamisifin del nombre comerclal, cuando £ste carresponde .

8l nombre civil) del comerciente, "dittse™ subjetiva.
IIXI.~- LA "FIRMA" ALEMANA.

"Firma comercisel es el nombre bajo el cual un comer—
ciante =jerce su negocio y con el signa sue aobligacionee™.

Todo comerciante individual o socisel -dice Karl Hainaheimera, au-—

8.~ Heinsheimer Karl.- Derechn Mercantil, traducclifn de Editorial
Labor. Madrid Eapafia 1933. Phgina 32. R

v



tor de la definicibén anterior- debe usar en forms obligatoris de
la firma mercantil. Esta obligacidn se petentiza aln whs en la -
medide de que S0lo mediante elle los comerciantes o las Socieda-
des asdquieren un nombre propio para 21 mundo de log negpcios.

Gon la firma, el comerciante se da 3 conocer frente al plOblico -
tonsumidor, e la vez que sirve 8 f£ate para distinguirse de todos

los demfis de su mismo ramo a gfnero comerciel

De a8hi gue une vez gue el comerciagnte ha escogide su nombre, tie-—
ne la obligecifbn de inscribirlo en el Reglatro de Comercio, y &s-—
te 8 su vez tiene ln obligacifin de darle lo publicidad correspon-
diente.

Sin embargo, tento le obligacifin de ejercer el comercio mediente
la firma, como te inscribirls en el Registro de Comercio respec-—
tivamente, no pertenece 8 tpdos los comerciantes por ifgual. Exis-
te en Alemania una gran discriminacifin pntre el traoto jurfdies -
que se da a los grandes comercientes o Empresarios, y aguel gue
se df a los pequefioe comercientes, artepanos o trabajedores ma-

nualese.

Los primeros, denaminodos en AlembAn "Vplkaufleute®", tienen por ~
tey, un pleno derecho a la firma, mientres gue los segundos, -

tambié&n l;amadna "Minderkaufleute™, careceri por campleto de --

ella; de tal meners que wolo aquel artesano b comerciante mino-

ritario que 8 través del tiempo logre gcrecentar su negocio  al

grade de merecer el celificativo de Empresa, puede tener derecha
a la firma e ingcribirle en el Registrpo de Comercio.

Son dos las notas esenciales que ceracterizan -segfin Heinsheimer-
a la firma alemana:

~ En primer luger, la firma es el nombre del comer-
cianta, no de le empresa 0 negocio que bajo ella se efectia. Sin
embargo, en la prfctica comercial, neda impide gue por afadidura

la firma se hsna extensiva como signo de la empresa.

- Por otra parte, el uso de le Pirma esth restrin-
gido exclusivamente al comercio. De ahi{ que toda operacibn ci-
vil, administrativa o de otra indole, se haga a titulo parsonal
sin 1la firma. )



De 1o anterior se deduce que el Derecho Alemhn considers @ la <
firma como un derecho de "personalided"; entendiendo a &ate como
la potestasd gue el comérciante tiene sobre 21 patrimonio de su -
Empresa y la facultad de responder por ella en la vida cotidiang
frente a tercerocs, o en cuslguier scto litigioso en calidad de -
Actor o como Demandadog.

Heinsheimer agierts al decir gue si bien eas verdad que el patri-
monio de uns empresa es P&ocilmente cuantificeble dada su natura-
leza material; 21 derecha que se tienc sobre tel patrimonic a -
travEs de 1lm firma, pese g su inmaterialidad, estBh imbuido de un

pleno valor moral y de aspglvencio ecgnfmice frente s todo el mundo.

IV.~ EL "BUSINESS NAME®" INGLES.

£1 tBrmino “busineas" equivalae en Espaficl & la pala-
bra f“negoecio”. Business Name entonces, puede traducifae como Bl
nombre gue uwtiliza unae persons al realizar un negocio. En el De-
recho Inglfs sirve tambifn pera designar 1la profesifbn u oficic -
del comerciante; y por sfiadidura, pera sefialar al establecimien-
to mercantil. '
En Inglaterrs se _otorga plens libertad sl comerciante pare adop-
tar el nombre que mejur-le sgomode y para la finalided gque desee
o se proponga, teniendo como Onice restriccifin el hecho de que -
su uso no signifique una lesifin a los-intereaes comercimleg de
un tercero.
No se piense gque con elle la liberted pare usar el nombre gue se
qulera, es abarcluote e ilimitada; por el contraric, el Derecho =
Inglfs contiene slgunas reastricciones legaless que limitan de al-
glin moda el sjercicio indiscriminado del business name; sohre -
todo en cuestiones relstivas a su regiatro y trensmisibn.
Lé Ley sobre Registro de Nombres de Negocioe (Registration Bu=
siness Names, Act—1916)1D dispane como obligatorio el registro
de lps nombres de los neqocios, cuando estos Mo contienen el -
nombre del negocliente, y en el casg de tratarse de una Sociedad
Colectiva, (Partnerghip) debe consignarse la inseripeifin con -
los nombres de todos los sociose.
En relrcibn ‘s la transmisibilidad del nombre, el Deresho Inglfs

S.- Heisheimer.Karl.— Op. .Cit. Pagina 34 y Sigs.
10.~ Citada por Felipe de Solfh Cofiizares, Dp.Cit. PhAgina 266.



no define con claridad gue exista un plena derecho de propiedad
sobre 21 nombre, pero csncede a sy titular, la libertad de treng

mitirlo mediante dos figuras Jjuridicas.

- Por Cesibn.- Si se trata del nombre peTsgnal del
comerciante.

- Mediante Enajenacibn.- Si por el contrerio se -
trate del nombTre aplicado 8l establecimiento. Dicha enajenacibn
solo procede si se realiza Junto con el Aviamienta a fundsg de
Comercio.

NOGYONES SOBRE LA NATURALEZA JURIDICA DEL NDMBRE.

Si en relacibn sl concepto o definicifn del Nombre
Comercial exiote diferencia de opiniones, tenemos gue admitir -
gue respecto al estudio de la naeturaleza Juridica del Nombre, -
las corrientes y doctrinas son alin mhs numerosas, diferentes vy
hasta contredictoriasa.

A reserve de enelizarlas con mayar precisifin en el
Cepitulo Segunido de este trabajo, mencionaeremos squellas que a
nuestro Jjuicio son 1lss mas importantea, por ajemplo: €1 nombres
como interbs de identificeeifin; el nombre como derecho de indi-
vidualizacifin; el nombre como situscibn Jjuridice de derecho plb-
blieco; =21 nombre como un dereccho de persanal;dad: el nowbra co-
mo entided indiferenciade o sccesoria que entra en la propiedad
de la hacienda; el nombre como bien incorporal objetc de un de-
reche de propledsd; teorias de los derechos inmateriales o de los
derechaos intelectumles; 21 nombre como un bien inmaterial objsto
de un deracho sbaoluts de vtilizecibn y el nombre coma un valor

incnrpuraqu.

NOCIONES SOBRE LA TRANSMISION ¥ PROTECCION JURIDICA DEL NOMERE.

= L.a regla general que rige en este casg, salvo ex-

11.~ Todaes las teoriss gque se mencionan en este apartado, corres
ponden al orden sefalada en la obre citads del tratadista -
De Solé Cafiizares. Con la investigacibn ampliasde, claro es-
th, de nuestra parte.
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cepcifin, es que el nombre comercial, s puede transmltirse.
Lo gue realmente es discutible hesta la Fecha, es si dicha trans-

misibin debe operar en forma unitaria o conjuntamente con la haclen
da mercantil.

Las opinliones como de Cogtumbre se encuentran divides. No aobstante
parece ser que la balenza se ha inclinedo por este Gltime criterio,

tanto por lo que hace o los autores, como por lo que toce a las le

gislacionea de los palises europeoca y emericanos. Excepcifin hecha -
de algunos que2 coma Uruguay por ejemplo, todavla spatienen el cri-
terioc de transmitir uniteriomente 21 nombre comercimel.

Pogr cuanto 8 la Proteccifin jurfcdica del nombre se refiere, esth

el principlo universol del derecho & la exclusividad

regida par -
del nombre v a8 nu proteccifin sbsoluta.

E£1 derecho acbre protecciﬁn ha slcanzedo hoy en cdfa, un nivel baa-
tante spignificativo: De lo gque inicialmente se concretsbs a trataer
de evitar 1a duplicidad o 21 u3o de nombres cn perfodos de caduci-

ded por falta de renovacifin y publicaciin, o bien, por ignorancia

acerca de su existencia; hosta llegar a la configuracifin de los
tantoc a nivel nacionel como internmcio

actunles cuerpos normativos,
nal, a donde la proteccifin Jjuridice ge ejerce = trevEs de diferen-
tes medips como son entre otrus: Le prohibicifn del uso ilegal del
nombre; el ejercicic de las acciones civileas o penales en caontra -
de los imitadores y usurpgdares, agi como la imposicifin de las sgn
ciones correspondientes; y por Gltimo, mediante la implentecibn -
del rfgimen Jurfdica internacional sobreg la competencie desleol.

se hebrf de volver en las Gaepil-

Sobre estos temss tan importantes,
Concretémonas ahoras al anfilisis

tulos posteriores de este trabajo.
fde los sntecedentea histfricos en la Legislacifn Mexicana, del Nom

bre Caomercial.

2.~ SU REGULACION JURIDIEA EN LA PRIMERA LEV DE MARCAS DE FABRICR
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

2.1.- DEC GCONGEPTO.

Si atendifsemos fGnicamente 81 titulc de la Ley; un razonamienta =

lﬁgico nos llavarfa a conclufr qua 81 ncmbra comarciel coma signo
digtintiva del esteblacimiento, mada tiene gue ver con ls marca -

.que es un signo distintivo de los articulas o productos dal comer-
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Giog. La realidad por 1o menos en este caso, Nps muastra lo cnntig

rio; los nombres comerciales pueden constituir una marca, cuanda

se uysan comg el signe qﬁe particulariza y diatingue al producto,
determinendo su especialidad en el comercio.

Tal es la llamadas -
“"marca Nominativa' o marca-nombre.

La Ley de Marcas de FBbrics presenta precisamente esta particula-

ridad, es decir, que no se avoca 8 reqular =21 nombre comercial en

tanto nombre, sino mBo bien como si se tratase de una marca.

La regla a agbservar en egte caso £s gue todo lo concerniente 8 la
marca, s igualmente @plicoble al nombre comerciaol.
E)l concepto ds marva, aplicable por ende 8l nombre, guedd defini-
do en el Articulo 1o. de la Ley.

Artficula 10.- "Se comnsidera como marca de Fﬁbrica, -
cuslgquier signo determinente de 1z especiglided pers el comercio,
de un productc industrial™.

A su vez el Articulo 3o0. sefiala los casws que por exclusifin oo -~

constituyen marcas. Dice el Articulo 3o.- "No ge congiderarfin co-
mo marce: Le forma, color,

locuciones o designacioneEs gque nNo cong
tituyen poi L1 soles, el

signo determinante de la especislidad del
producta. En oircfin ceso este aigno podrf ser contraerio 2 la moral®™.
De 1o anterior, se dedupe gque iz marca sirve para determinar la -
especialidad de los productos. R contrario sensu, cualgquier cexasc-
terfstice como la forma, el color, el tamafio, etc. no constituyen
una marca, ai al mismo tiempo na san cepaces de determinar la es-
pecinlidad del artficuls de comercio.

La preguntn €e LCHmo determiner la especialidad de un prudu:tn?.
La especislidad de un products ase datermina -segln la Ley- por el
géneroc industrial o comerciel al cuol se dedics la FBbrice o Em-
press gque lo produce. Eg decir, su rama de produccifin exclusiva ~
y especifica. :

El Artfculo 60. de 1la Ley, exiglis a los interaegados en el regis-—

el cumplimiento de los requisltos contenidos en
1a salicitud gque se presentabes para tesl efecto. Entre ellos por. -
eJemplo: "E1 nombre de la Fé&brica, el domicilio de ells, el domi-
cilio 'y mambre del propieterio; y el GENERO DE COMERCIO O INDUS-
TRIA pare el cuel ls marca deba servirse”.

tro de una marca,

£1 término "marca de Fhbrica" utilizado en la denominacifin de la
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t.ey, es 2n nuestro criterio, un producto netno de 1la influencia ex—

tranjera, y mas propiemente de las normas internscionales sobre

propiedad industrial,

de 1883 12,

surgidas en la Convencifin de Unifn de Parls

En efecto, el Artfculo Bo. del texto de la Convencifn decia: “El —
nombre comerciel se protegerf.zn todos los pafses de 1a Unibn, sin

obligacibn de depBsito o registro, ya sea gue FORME PARTE DE UNA -
MARCA DE FABRICA o de comarcio o nfb".

2.2.=- DE LA ADQUISICION Y EXCLUSIVIDAD.

La adquisicifin del derecho 8 usar unae marca en exclusivided, tenis
lugar mediantie el registro de la misme ante la -en esas sntonces-
Secretaris de Fomenta,

la Ley.

tal y como lo disponie 21 Artfculo S5o. de -

La Ley concedSs la prerrogativa de exclusividad de la tharca, ten-
to 2 los nacicneoles como a los extranjereas residentes en g1 Pals,

can la unica galvedad de sujetorse a les formelidades legeales
_exigidas.

El Artfculo 45.- disponfa inclusive, que los nacioneles y extran-
Jerus gque residieren fuera del Pais, podfen registrar la propiedad
de una mérca, siempre y cuando tuviersn en bste, establecimiento

o agencis industrial o mercantil para la venta de sus productos.

Fuera de easto, las extrenjerans sanle tenfan dos casps de restric.

cignes: Cuendo los tretados internacionales dispanSan limitaciu-
nes a sus derechns, en reloncifin con 1los derechos de lgs nacione-

les y cuando asi lo ordenasban las t.eyea de su Pals de origen.

2.3.- DEL REBISTROD.

tos reguisitos pare =1 Registro de une marca, se hallaban conteni-~
dos en el Ariiculo 7o. de la Ley.

‘Artfculo 70.- E1 registrd de una marca se lleve 8 -
cabo presentando el escrito de solicitud de raserva de éerachua
sobre la marce, acompafiado de loa siguientes documentos:

I.~ El poder otargado al mandetario, si el interesa-—
do no sc presenta por sl miamo. '

II.~ Des ejemplares de 1la marca o de sy representacifn
por medice del dibujo o grabado.

12.- Texto inciufdo en 15 Ley de Invencionss y Marcas.-Editoriel -
Ediciones Andrade, S.A. MExico D.F. 1874 5=. E£dic.Pag.87 Apend.na"



I1I.- En 21 caso de gque 1z merca se ponga en hueco o en
relieve sobre los productos o de que represente alguna oblra parti
cularidend, se remitirfn tembifn dos hojas separadas en las cuales
se indicerfn aguellos pormenores, sen por medio de une a varias -
figures de detslle, seg por medic de una leyenda explicativa.

IV.~ El1 contrato de caomisifn escrito, a cuya virtud se
haya establecids la Agencis; debidamente legalizada, en el caso —
8 gue se refiere la segunda parte del Artfculo anteriox.

Una vez que sran cubiertos los requimitos sefisladas antericormente
la Secretarfa de Fomento, emitfa una "declaracibn' en el sentido
de reservar al interessdo, su derecho sobre la marca.

Con @sa declaracifn el registro quedsba perfeccionado y su propie
tario podia ejerciter los derechos de uso exclusivo.

No obstante, podfa darse el cosc de que alin wnlea de solicitar -
el registro de una marcs, e inclusive habiendo ya pressntadeo el
escrito de solicitud; existieran reclamos sobre su exclusivided
aiegendo un uno Bnterior, por perconas distintas.

La tey resolvime estos supuestos jurfdicos de la siguiente manera:

Articulo 8po.- "E1l gque primero hubiere hecho uso ie-
galmente de une marca, es £)1 unico que puede pretender adguirir
8u propiedad. En casce de diesputs entre das propletarins de la —~
migma marcg, la propiledad pertenece al primer pozerdor, a bien,
a1 1la puseeiﬁn noc pudiers comprobarse, al primer solicitante.

En el1 supuesto de gue ya exlistiera de por medioc unaz solicitud de
registro, la Ley 2isponfe gue una vez gque se recibiera lo soli-
citud de registro por la Secreterfia de Fomenta, la mandara publd
car sefislando un tBrmino de noventos dfas pars que cualquiex in-
teresado gue creyese tener derecho sobre la marca, se opusiera
al ragistra, presentando su incaonformidad ante dicha Secretarfa.
Durante ese lapso, la Secretaria omitis hacer registro algunoc -
.y en casc de haberss presentado oposicibn dentro del t&rmina, -
se mandeba ventilar el conflicto ante los Tribunales correspon-
dientes, guienes en Gltims iastsncia dacidifan sobre 1s contro-
versias.

‘Una vez adquiride la propledad de una marca, &sta se continuaba
por tiempo indefinido vy solo se perdia cuando por cualgquier cau

3.



sa la Ffbrica o Establecimiento que le detentsba paereba sus acti

vidades productivas por mas de un sfic. En Bste supuesto, es ibgi-

co pensar que si antes no opersba su transmisibn, cualquier inte-—

resado podfa obtener la propiedad de la marce abandonada, medien-

te su registro en la forma gue s=2 ha venido comentendo.
2.3.~ TRANSMISION DE LA PROUPIEDAD DE LA MARCA.

ta marca por sl scla, era intransmisible. Pera gue su transmisibn

tuviera efecto, ers necesario que operara junto con la del estable

cimiento, f8brics o negociacifn que 1la hubiese detentadno.

Cumplido este requisito, no se requeris de meyores formalidades y

au transmisibn podia efectusrse atendiendo simplemente a las re-——
glas del derecho comln, medisnte una compra-venta,
como se disponia en el Articulo 11 de la Ley.

cesilbn, etc. -

2.4.- PROTECCION JURIDICA DE LA MARGA.

Se contaba entonces, con un Depésito de Registra de Marcas, mismo

que permanecia abierto diarismente al p0blice, con el objleto de -
gque cuslquier lnteresedo pudieTa
las libroe e. inclusoc, sslicitar

tener accesc a la consultn de -

copis certificede de los regis--
tros gue fueran necesarios.

De este modo, qndie padia alegar en su favor, el desconccimiento
e igneorancia de la existencie de une marce, pucg dicho depfsita -
era lzgasl y nbligaba @ segundos y a terceros a respetar el dexre-
cho @1 uso de una marca ya registrade y depositada. .

El Articulo 14 de 1la Ley, concedifs a los perticulsres, el derecho
de acudir ante los. Tribunales a demandar la "Nulldad® de la pro-
piedad de 1la marca; cuando a criteric se considerese que fue obte
nida en contrevenclfin a 1o dispuests en la propla Ley.s

E1l Juez qgue conocfa del negacia, decidie por Sentencia ‘schra.la
nulidad planteada. 51 la santencla c;uaaba'eatadu, de planc se -
mandabs daxr cuenta 8 ls Secretarfa de Fomento para su conocimien
to vy providencias del caso. .

Especialmente, lea proteccifn Juridica de la marca, se dif contra
loa usurpadores, falsificadores 2 imlitadores; sefialfindose 1ca ca-
s0s mas comunes an el Artfculo 16o. de le tey: .

1.~ Cuando se usaren marcas de FAbrica que fueran -

1.
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una reproduccifin absoluta v exacta de otra, cuyo propietarioc la -
tuviera reservada.

IXI.~ Cuandoc la imitacibn fuers de tal natursleza que -
presentando una identidad casi absaluta en el conjunta, sungue no
£n ciertaos detalles fuers susceptible de confundirse una marca, -
con otra legalmente depositada.

Dicha proteccgibn inclufa lus siguientes supuestos:
a).- Contra la reproduccibn total;
b).- Contra lsa, imitacibin en conjunto;
c).- Contra la marce declaradn reservads y

d).~ Contra el dephsito legel de le marca.

La comisifin de algln delito en relacifin con cunlquiera de lps su=-
puestos anteriores, deba lugar al e jercicic de lss =mceciones civiles
y penales, previastas en los ordenamientos respectivos.

E£1 Chdigo Penal de 1871 contenia las disposiciones relativas a 1a
configuracifn de delitos en materia de marcas y nomhres de comer-
cio, asf camo s 1s Respensabilided Civil derivade de 1a comisifin

de alguno de ellas. Por ejesmplo:

Artfculo 701.- "Se castigarf con arresto mayor y mul-
ta de segunda clage, ls falsificecibn del s=llao de un particular o
de uh sellao, masrca, estampilla o contrasefia de une casa de comerciao
0o de un establecimiento privado de banco o industria.

La misma pena se2 impondrf ml que hage uso de dichos sellos, marces,
contrasefias o estampillas falsas, y al gue emplee los verdaderns -
en obhjetes falsificados, psrs hacerlcs pasar como legf timos".

Artfculs 708.- "Se castigarf con tres mesea de arres-
to al gue pongas en un efectec de industrias, el nombre o 1las razbn -
comercial de. - un fabricante diverso del que lo fabrieb.

Esa misma pena se impondrh s todo comislionista o expendedor de los
efectns susodichas, que s sabiendas los ponga en ventaP.

Artfeculeo 301.- "Ls responsabilidad civil proveniente
de un heche u omisifbn contrarios a una Ley Penal, consiste en- la
abligacifn gque el responseble tiene de hacer: o

I.- La restitucibng
IX.- La reparacibn;
ITI.~ La indemnizacibn y
4 IV.- E1 pego de las costas Jjudiciales.



Ademfs de los preceptas anteriores, el GChdigo Penal consignaba -
una importante digposicifin encaminada =a rapriﬁir la competencia
deslesl, de las gque eran victimas desde entonces, slgunos comer—
ciantes. La disposiciBn es la siguldente:

Artfcula 927.- YAl que ponienda en prfictica alguno
de los medios de gue hebla 21 Artficulo antericr, (ae refiere B8 =~
medios reprobables como: mala informaecifn, mala fE&, descrBdito, -
etc.) hiciere perder el crfditoc & una casa de comercio, serf cas-
tigado c©on la pena de ttes meses de srrestoc a tres afios de prisifin
y mults de trescientos a tres mil peses; sin perjuicio de 1la res-
ponaabillidad sivil que se derive.

S$1 no resultare dafio @lguno, le pena se reducirf a la mited".

3.~ SU REGULACION JURIDICA ESPECIAL EN LA LEGISLACION SCARE PROPIE
DAD INDUSTRIAL.

3e1e- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE
1903 Y SU REGLAMENTO DEL 2t DE SEPTIEMBRE DEL MISMD ARO.

3.1.1.— DEL CONCEPTO.-~

La Ley de Marcas Industriamles y de Comercio, modifi-
ca en essenclia, £l concepto de marca que se tenfa en la anterior -

Ley de Marces de Fbbrice.

Dice el Artfculo 1o.: "Marca es el aigno o denominacifin ceracte-—
ristica v peculiar, usada por el industrial, el asgricultor o el -
comerciante, en los artfculos que produce o expende, con el Fin -
de singularirzarlios Yy denotar su grocedencia.

Pueden especislmente conntituir marca, los nombres bejo une formse
digtintiva, las denominaciones, etiquetns o merbetes, cubiertas,-
envases o recipientes, timbres, filigranas, grabades, escudos, em-
blemsa, reliwves, clfras, divisas, etc. entendifindose que ests -
enumeraciin es puramente. enunciativa y’;n limitativar,

La segunda parte da esta definicifn censtituye una inovacibn Juri-
dita que rebasa m 18 anterior y abre el camino de meJjores perspec-
tivas para el uso de los signos distintivos del caomercio.

Al igual gue todos los demfis signas, 8@ nombre fue objeto de un -
interfa muy especial a partir de easte momento, mereciendo gue se
le regulase independientemente, en 2} Cepitulo VI de la Ley.

16.



Sin embargo, se conservb en plena aobservancia el principio estable
cido desde 1le lLegislacifin anterior en cusnto 8 que el naombre podia
constituir también vuna marca; y en conaecuencia todo 1o legalmente
apliceble a la marca, era igualmente aplicable al nombre.

El Artfculo 10. de la Ley era explicito ol disponer: *"Pueden espe=-

cialmente constitufr marca, los nambres bajo una forma distintivan®.

AR contrario sensu, el Artfeculo 50. marcaba los supuestns en las que

21 nombre no podia constitufr marca.

Artfcula S5o.~ No podrfn registrarse como marcas:

I.~ Los nombres o denominaciones genfricas, cupmndo la marca ampare
objetos que ecetén comprendidos en el gfnero o especie & que -
se refiere el nombre o denominecifin. Pues el requisito indis-
pensable para gue una denomineacifin o nombre pueda servir como
marca, ea vl de que sea susceptible de gefiglar o hacer distin-
quir los efectos as! emparados, precisamente de otros de su -
misma especie @ clese...... y ademfs.

Y.~ Los nombres, firmaosn, sellos y retrotos de lgs particulares sin

su consentimiento.
3.1.2.- QEL REGISTRD, ADQUISICION Y USD EXCLUSIVD.

El derecho al uso exclusivo de ls marce, igusl que -
ahtafio, se vbtenfe mediante au registro.
Dicho registro tenis lugar presentando en la Oficina de Patentea y
Marcas, la solicitud respectiva. En dicha solicitud se anctaban -
los siguientes requisitos: .

M a)e—~ La descripcibn de la marca, con las reserfvas gque

de e2llia se hicieraon;

b).~ E1 nombre del propietario y sy domicilio;

c).~ E1 nombre de la Fhbrica o Negoeilacifin v el domi-
cilio de Este;

d).~ La designacifin de los objetos o productos a que
le marca fuera aplicar;

e).— Dos copies del escrito inicial;

£Yu= UP "Clichf!" de la marca y dos ejempleres de ella,
tal y como fuere a usarse en definitiva.

£1 registro @2 la marta comenzaba a surtir sus efectos precisamsn-—

te, dasde la Pecha en que se presentsban debldamente requisitados

17«



en la Oficine e Patentes y Marcas,
mentos gue fueran necess8rlios.

la solicitud y los demfis docus

Le prerrogativ.s @l registro correspondie tantoc m nacionsles como a

extranjeros. ta Ley disponie inclusive, gue todo registro de una -

merca hecho en un Pa%s del extranjern y cuyo registroc se pidiera -
en MEBxico,

dentro de los cuatro meses de haber sido registrada en
agqutl,

se considersbas como registrada en M&xico desde la facha en
‘que 1o ful en el Pa¥s de su crigen,

sigmpre y cuando exigtiera con
el Pals extranjero,

Jjusta reciprocided en materie de registro de -~
marceas mexicmnas que se pldieran registrar posteriormente en aqufl.
Igual derecho se otorgaba a las Sacisdades, Compatifas v personas -
‘morales £n genersl. Articulos &4o. y Bo. de 1l Ley.

Para 21 registro.de una marca,

un nombre o denaminacibn,

cuando Este se hacfa consistir en -
la Ley exigia fue constase Biempre de mg
nera ostensible, el nombre del duefic de la Industria, el _nombre de
la _nedocigcifin v el damicilioc de amboa. Artfculec So. Fraccifbn III
de ls Ley.

La carencis de alguno de estos elementos, era motivo suficiente -
para que la Oficina de Patentes y Marcas la tuviers por no presen-—
tada. Iguml cose sucedfa cusndo la documentecifin adjunts no se pre
sentaba completa o no se ajustaba 2 las prevencilones legales.
En ceso contrario, hsbibndose cumplidpo los requisitos legales, se
procedis n)l registro correspondiente, otorgands sl sslicitante un
"Certificado de Reaistro" debidomente legmelizedo.
Ahora bien, cusndo se dabe 21 casc de gque la OFficins de Patentes y
Marcas resclvie rechazar el registro soliciiado, fundando su reso-
. Lucifn en la faltes de alguno de lus Teduisitos exigidos por la Ley
o su Reglemento, loa interesados podfan acudir ente el Juez.de Dig
‘trito de 1m jurisdiceifin a solicitar la revocacifn de le resolucibn
dictada.
‘Lo Ley eujetaba estos c@sps 8 un procedimiento especial de carBcter
administrative ante los Jueces de Distrito de 15 tivdad de MBxico
v 8% alin estos no decidfen el conflicto de pl=no por incaonformlidad
de los interesedos, se mandaba poner los autos 8 disposicifin de log
Tribunales de Circuito de 1s jurisdiceibn para que estcs resolvie-
ran en Oltima instencia. Artfculos 39 e 46 de 1e Ley;

for otra parte, ias Ley tamhifn concedla el procedimienta de Nulidad
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del registro de una marca con carfcter givilista, es decir, ascudisn-
do ante los Tribunales Civiles a dirimir la controversia que se susci
tara. Dicho procedimiento se tramitebs en forms cumarxia conforme a -
las prescripciones legales del caso.

La agcifin pars pedir 1@ nulided de un registra, correspondia tanto -
8 la parte perjudicadae cemo al Ministerio Phblico, cusndo &ste con-
sideraba lesionado el interfs de la Socledad. Artl{culos 15, 16 y 17
de la Ley.

3.17.3.~- TRANSMISION DE LA PRORPIEDAD DE UNA MARCA.

La Ley de Marcas Industriales v de Comercio, parmitfo -
que le transmisifn o enajenaocifin de una marca se realizara en Farma
comfin y sencilla, como si se tratase de cualquier otro derecho.
Cosa curiosa, esto no sucedfa cusnde lo mareas se hacla coneistir en
un nombre comercial, pues entonces, el mandato legal determinaba -
que como requisito indispenseble, constara el nombhre del sdgulirente
y gque dichae transmisifn se registrara en 1lm Gficins de Patentes y -
Marcas, bajo edvertencia de no producir efecto leyal alguns contra
terceros.

En ganeral,.la transmisifin de la marce debfe producir las giguien=-
tes efectoa: ‘

—~ Toda transmisifin llevabz consigo el derecho de ex-,
plotecifn de los productos amparados con 1a marca.

- E£1lo no significabe que la transmisifin de la marca -
operara conjuntamente con el establecimiente o fBbricague lo datan
teba como de su propiedad. ) . .
Par- 1o menos no necesarlamente, pues la mia gue se podia decir es -,
que tento. la marca como el estabhlecitiento, Eran‘factibleé,de ena je~
nearae o tranamitirae en una misma operacifin, pero no como una condi,
cibn insoslayable o insludible. En todo caao la Ley no pravid nada
al respecto.

3.1.4.— PROTECCION JUAIDICA DE LA MARCA.

La proteceifn jurfdica de 1a marcs Q mBs bien, el dexg
cho Al uso exclusivo de ella,.nperaha a través del sjercicilo deilna
acciones civiles y ﬁenales praviatas en la prupié Ley.

En efacto, con ls publicacifin de le Ley de Marces Industrieles y de
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ComeTrcio en 1903; las disposiciones contenidas en el C&hdiga Penal,
en materies de delitos sobre mercas y otros signos distintivos del
camercio, quedaron legalmente dercgades.
La misma Lay
tipificacibn

camarciales,

en consecuencia, consigneba todo lo referente o lo

de los delitos scbre marcas, nombres y dembs signas

tomando solo en cuents en migunes ocesiones, lo dis-
puesto en el

Chdigo Penal, acerca de la imposicifn de multas, Brres

1o relacionado con las circunstenciss atenuantes y agra
ventes del delito.

s jo estas

tos y todo

condiciones, la proteccibn juridice de 1l marca fue cop

signada en la Ley, mediante las siguientes prevenciones:

- Prohibicifin de amparar artficulos similares a los
sefialados con una marca,

peTrsona.

legalmente registrada a favor de otra -
- Prohibicién de sefielar productos de fobricscifin g -~

€con unNa marca que Tresulte seT una clara 1mitscifn de otra
legalmente reglstrada.

venta,

— Prohibicibn de usar una marca gque sungque legalmente

registrada, se hicileram eparecer coma otra,

para abtener un lucro
indebido.

- Prohibicifin de vender productos al smparc de una
marca .no regilastrada, albterada o de imitecibn.

~ Prohibicifin de colocar en la marca olglin otro signo,
leyenda .o dibujo, con 21 fin de inducir s error 8 ls clientela, -
sobre el origen o praocedencia de los productos.

- Verder a sablendas de tal pruhihiciﬁn, los productos
asl marcados. :

- Pronibicifin de colocar en los productos una marca,
marbete o etiqueta falsos, en relasciln con la naturalezd y consti-

 tueifin flaico~-quimica de tales productos.

- .Mandato expreso de colocar en los productas la mar-
cunndo Beta se hicliers consistir en un nombre comerclal, con -
tudos los redquisitos exigidas comn: E1 nmombhre del propietario de'

is Industrin, el nowbre y domicilio de €ata vy le ipdicaciﬁn de cam
bios de ubicacifin de smbos si asi aucediere.

ca,

- Prohibicifn de colocar en la marca, la indicacifin -
de registro gn,ln'uflcinn de Patentes y Marcaa cqnndn realmente no



haya tenido lugar dicho registro.

Ademfs de estas prevenciones, la Ley incluy8 algunos normes ten—--

dientea a eviter le reincidencio delictiva &n el uso da 199 sighns
distintivos del comercio; asfi camo atras tendientes o evitar la -

perpetracifn colectiva del delito, imponiends severas gsanciones o

los co-aputarean, cbmplices y encubridores.- Articulos 26 y 27 de le
tey.

3.1.5.—- REGULACION ESPECIAL DEL NOMBRE COMERCIAL.

Esn obvio que la Ley de Marcas de Fibrica de 1889 no -
conten%n ninguna disposicibn especial en cuanto ol nombre comercial
sino que se le Tegulebns implicitsmente en lz marco.

En 1a Ley de Marecas Industriaslies y de Lomoergios por sl contrariao, se
incluvl un capfitulo especisl bajo la denominacibn "Nembres y Avisoes
Comercisles" en cuyo texto se contenian les dispesiciones sspecifi~
ces spliceblez & ambos signos distintivos del comercic. {Cepfituloc -

VI, Articulos 73 & 86 de lg Ley).

~ DEt CONCESTO.

Pess » su intenfc de perfeccionar en lo pesible las discposdciones -
concernientes al nombre comercial, contenidas en la Ley antece-—
dente de la materiqola tey de Marcos Industrisles y de Comercio, =
fue opmise en lo definicifn de tal concepto. :

Ello hace suponer consecuentemente, gue se continub con ia prhctica
de gsociarlo con la marca y bajo este punto de vista, la funcibn -
particular del nqmbre camercial, ere ls de servir proplamente paras
determinar y singulaerizer al producto de comercio en cuanio . a su ng
turaleze o constitucifn flsicen y en cuasnto @ su origen. )

La gdopeibn de e2sta medida treje comn consecuencia la conatante con
fusibn del nombre con le marca; llegfndose incluso 8 usar Aindistin-
tamente segln conviniese a lus intereses de los comerciantes, es -
decir, Jjuridicamente no existlia una delimitecifin real entre tales
conceptos.

FPare poner £in a8 tan pblémica gitumcifn, coan fecha 25 de Jjulio de -
1919, 1a Gecreteria de Industria, Comerciao y Trabajo, emitif un -
Acuerdo. por el que se determingba el signiricado legal . de la frase

"nompbre comerciel® conforme 8l siguiente texto:

21.



" Un sellpo gue dice: Poder Ejecutiveo Federal.- Estados

Unidos Mexicanps.- México.- Secretaria ce Industria, -
Comercino y Trabajo.- Departamento de Patentes y Marcas.
Seccifin de Marcas.

13
AVISO

El C. Subspcretario de Industria, Comercio y Trabaja,

encargado del Despacho, ha dirigido a este Departamen

t0o el acuerdo que sigus:

Méxica, 25 de Julia de 1919.- Por NOMBRE COMERCIAL se

entiende, para los efectos de la LEY DE MARCAS INDUS-

TRIALES Y DE COMERCIO del 25 de Rgosto de 1903, Capi-

tulo VI, Articulos 73 al 78 la dencminacifn por 1la -

cual se conoce a un individuo o persona moral dedica-

dos habitualmente a) comercio p a la explotacidn de-& -

una industriso. Se consideran asimismag NOMBRES CDMER--~

CIALES, lous que los establecimientos mercantiles- o —-

industriales usan para distinguirse de otros de su —-

especie.

5610 esta clase de nombres seran admisibles 8 ragige--

tro'y disfrutarfBn de las prerrogativas concedidas - -

en los articulos Que arriba se mencionan.- E1 Subsg—-

cretaris encargado del Despacho LEBN SALINAS.- Rbri-

ca".
A partir de este momento cambia radicalmente la orientacifin legal del
usn del nombre comercial. De ahl gue si en pringipio tenis coma fina-
lidad le de distinguir y particularizar & un producto, de atro de su-
misma especie; con la nueva directriz marcada en la anterior definie-
cifn, ya no es el articulo de comercio 1o que importa realmentg al =~
nombre, sinc que, lejos de servir parp diferenciar mercancias, campo-
delimitado para la marca, debe shora cumplir con el importante cometi
do que la ley le impone, que es el distinguir a la persona que lo de-.
tenta camo prupieﬁarin y por otra parte tambifn pars diferencisr al -

establecimieanto de Fabricacibn o vents de los productos.

- DEL REGISTRO.
Para que se pudiese sdquirir el derecho al uso exclusivo del nombre,~-

la ley consideraba como requisito gue dicho nombre se regisirara en --

la Dficina de Patentes y Marcas. & cambio de 21lo y para qQue el praple -

tario protegiera su exclusividad frente a terceros, se le ccncadiﬂ‘7 -
el derecho de publicar su propiedad an 18 "GACETA OFICIAL" y de reno--
var la publicacifn cada diez afins. Esta prerrogativa de ley correspon-

dia tanto & lps nacionales como a los extranjeros.

13.- Diario Oficiel del 6 de Septiembre de 1919.

22.



El proceso de publicacifin de un nombre ceomercisal, se requisgitaba =
mediante el llenade y presentacibn de los farmatos especiales de
solicitud que conforme al Reglamento respectivo, distribufa la =~

Oficina de Patentes y Marcas.
~ PROTECCION JURIDICA DEL NDMBRE COMERCIAL.

Les disposiciones coantenidas cn el CHdigo Pensl v 2n la propia Ley
de Marcas Industrioles y de Comercio, respecto de la proteccifin -
jurfdica de le marca, eran aplicebles de igual mode al pambre co-
mercial. .
Es pertinante sin embargo, anotar gue en el capituloc especial de
regulacifin del nombre, se incluyercn otras .normos de carficter com-
plementarioc como las siguientea;

~ Tcdo propietario de un nombre comercial puede ejeT-
citar sceifin civil o penal en contra de quien dolosa o culposamen-—
te se lo imite o usurpe. Articulo 73 de ls Ley.

- La persona gque ilegalmente use un nombre Eomercial
que no le pertenece, incurre en el delito de usurpacifn; can pena
de arresto menor v multa de segunda CISEL .. Artfculo 75 de 1la -

Ley.
~ Se considers probada la existencla de dolo -por par

te del wusurpsedor, por 21 hecho de cameter el delito en cuslguier
momento posterior a 1s publicecifin del nombre en la "Gaceta Dfi-.
cial®. c

Igual cosa se observarf respecto de los imitadores y falsificada-..
reg. Artficulo 77 de le Ley.

3.2.- LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES GCOMERCIALES DEL 26 DE -
JUNID DE 1928 Y SU REGLAMENTD DEL 11 DE DICIEMBRE DEL MISMD
aRo. ’ ’

El presente ordenamiento concuerdas con los anteriores cuer—
pos normetivas en considerasr a la marca como el signo mbs importan
te dentro de los denominados signos comercisles.

De hecho la marce ha merecido wna especial atencibn, pexro no por

* 14.~ Arresto menor: de 3 a 30 dfas seglhn Articulo 124 del C8digo
Penal de 1871. )
Multe de segunda clase: De 16 @ 1000 pesos, seghn Articulo -
112 .del mismo ordenemiento. 3



esp se le resta al nombre 1la importancia que tiesne en le higtoria
de leos signos distintivos del comercic.

La Ley en tuestifin consexrva el criterio ya establetido de que los
numbrgs puedan canstituirse en marcas cuando se presentan bajao ufa
forma distintiva, cuyo uso no s6lc denota la procedencia de los -
productos a que se aplique, singo que distinga en forma difinitiva
8 un producto de los demfis de su mismo gfnero o especie.

Ahora bien, va gue el propfsito de nuestro trabajo es el anfilisis
dael nombre comercial y no de la marce v todes vez que can lo dichae
hasta ahora bagta para tener un conocimiento Pirme de la Intime -
relacifin existante entre ambos aignos,pasamos de planoc al estudio
del nombre en la Ley que comentamng.

3.2-1.- REGULACION ESPLCIAL PEL NOMBRE CDMERCTIAL.

- DEL CONCEPTD.

Pota o nule ventaja representS la vigencla del presente ardenamien
to en relacifn con la nermetividad especifica del nmombre. Lo ciler
to &#s que no reqistrl ninguna noveded al respecto v de ahl que re-
sulth mhas bien conservedor de los criterios legales establecidos
en las Leyes mencionedas con antelacién.

Una muestra clars de asta situsciBn, la constituyen los sigulientes

puntos: R
1.= Ls Ley reproduce en su Artfculo 2o0. el principio

de facultar el nombre comercial para constituirse en marca, con -
la condicifin yva tonocida de gue eirve para eingulerizar a un ar-
ticulo de comercio, de otro de su misma Especie.

20.=- tejos de prohibir, no impide 8 nadie, Bl derecho
de mplicar su nomhre propin, 8 los efectos quz gproduce o expende;
1o cusl trae como .resultado que el propietario del nombre comer--
ciml, persona ffsica o moral, tenge un derecho de titulerided ex-
clusiva sabre el mismpo. Articuls 22 y 45 de la Ley.

30.~ Admite por otra parte, que el nombre comercial

24 .

pueda ser useado paATa distinguir al Esnteblecimiento o negocic en el -

cual se producen o expenden leg efectos de comercio.

De todo esto se deduce que no axiste un criteric uniforme en.cuan-
"to a la definicifn del nombre comercisl o por lo mehos wna mayor -
precisifn en cuanto mal uso gque deba tener.



Mfs bien por el contrario, desde el punto de vista del caoncepto. -

como de su naturaleza Jjurfdics, puede calificarse de ambiguo, obs

cura e impreciso. Pues le otorga al mismo tiempoc la triple fun-

cifin de marca, nombre propioc y nombre del estzblecimiento. Esto -
como veremos mas tarde, eg 2l principaol motivo de discucifin de --
los tratadistus en l1la materia.

- DEL REGISTRO.

De igual forma gque en lns disposiciones ya estudiadas, el registro

del nombre comercial no revestis mayor dificultaed, limit@ndose a
la unica formalidad de su publicacifin en la "Gaceta Oficial de la
Propiedad Industrial®™ y . ou renovacifin perifidice cads diez safios.
La publicaciBn se sujetaba @ su vez, 8l unico requisite adminis-~
trativo de solicitearse mediante el farmato o Pmachote® gue para -
tal efecto proporcionmbe & los interesados, el Departamento de la
Propiedad Industrial.

La satisfacclfn de este requisito representaba pars el solicitan-~
te las siguientes ventajas:

a).~ Verificer que el nombre que se pretendis publi-
car, no hubiese sido publicedo con anterioridad.

b).~ Que dadas las coracteristicas del naombre, no dig
ra lugar a confusifin o resultara imitocifn de otro ya publicedo.

).~ La seguridad jurfdica una vez publicada, sobre

sU usn exclusivo y

d).- La proteccifin legal en cveso de usurpacibn o com
petencia desleal.

- DE LA PROTECGCIDN JURIDICA.

Le correcte publicaecifin del nombre comercial en la Gaceta Oficial
de la Propiedad Industrial, dasba & su propiestarioco 21 derecho de -
ejercitar mecifn civil o penal en contra de quien se lo usurpara,
imiteras o usara en contravencifin @ los mendatos legeles contenidos
en'la presente Ley.

Par ejemplo, el Arifculo 46 digponfa:

"La persona cuyo nombre comercial sea usado o imitado.... podrh -
acusar Judicialmente al infractor pare gue le impongan las penas
que marca el Capitulo IX, exigir dafios v perjuicios y hacer que

25.



26.

cese la usurpacifinv, .

Les penas a que se refiere el Capftulo IX de la Ley, son en réali—
dand eplicables a les marcas, perc por disposicifin expresa de la -
Ley en su Artfculo 91, resultan igualmente aplicables a las deli-
tos sobre nombres comerciales.

Dichas penas son en sSinteasis, las siguientes:

1a.- Uno a dos afioe de prisifn v multa de cien 8 dos-
cientos pesos D una u ontre a Juicio del Juez, al que ponga a los =
efectns que fabrique b expenda, una marcs ya registrads conforme e
la tey en fevor de otre persona, con el fin de emparar articulous -
similares.

28.- La misma pena anterior correspondia o los imita-
dores y falsificadores.

3a.~ Arresto menor y mults de segunda clese (de 16 a
1000 pesos segln el Artfculo 112 del ChHhdigo Penal vigente de 1871) .
o una W gtra a Juicic del Juez, el que sin ser autar de los hechaos
delictivos encuasdrados en los incisas anterigres, dolosamente ven—
diera 0 pusiers en circulacifin los srtfculos de comerciec afectados
de Palsificacifin, imitacifin o marca ilegal.

La.- Al que sin falaifiecar, imitar o usar ilegalmente
ﬁna maerea; por el simple aspecto gque de 8 sus; productos en cuanto
8 forma, leyendas o indicaciones, pueda inducir al plblico a error
spbre su orilgen o procedencia, en detrimento de otra marca legal-
mente registrada; se l& impondrh unae sancifin de uno a dos ados de
prisifin y mults de cien a desclentos pests o une u otre & Juicio —
del Juez, ademfis de la mgravante gque coTrresponda pere el caso de
que el nombre afectado fuese ficticio.

) S5a.- Al vendedor de los praductaa afectedos par gl -
vicio anterlor, si la vente ere dolosa, se le gplicaba el srresto
menor y 1s multe de segunda clase, o una u otra a Julclo del Jduez.
€1’ casc mhs comfin relacionado con estas incisoa, se prasentaba =
cuando il=galmente se aprovechaba #1 fegiatru de una marcs nacional
para aumentarle slguna leyends extranjera gue hiclera que se toma-
8r al producto comoc tal, 0 bien; sefizlando al producto cen una -
marca totalmente extrenjera paras. inducir a error sobre su origen.

Ea.—vﬂrreatu menor y multa de segunda clase, o una u

otra a Juiclo del Juez, el gque con affhn de lucro o lesivas preten-



siones comerpiales, degacreditare los productas de otro comercian—

te o indujera a errar al phblico en su beneficio.

Este es el clfsico caso de la campetencia desleal, de ah! que nas

sarprenda le penalidad tan baja.
72.- Uno @& dos afios de prisifn y mults de segunda cle

se, 8l que con leyendas, indicaciones, etigquetas o marhetes, etc.

alterara le calidad de log praductos para allegaTrse un lucro inde-

bida.-
Al que vendiera o circulara los artfculcs afectsdos de esta suerte

ge le aplicaba =21 grresto menor y la multa de segunda clasa-

8a.~ A los impresores, litbgrafos, dibujantes, graba-

dares, etc. se les impanfan los penas .especiales gue para coda de-

lito sefialaba el Cldigo Penal.

Ademfs de ,las sanciones descritas,
a regarcirse de los dafios y perjuicios ocasionados y de gue se le

la Ley autorizaba gl paerjudicado

adjudicaran los productos revestidos de uso ilegal, asi como al
aseguramienfa de los instrumentos del delita.

Para la pergecucifin del delito por parte de la Autoridad Investiga-

duora como para les imposicifin de les penas por parite de la juzgado-
ra, era necesgasrio ante todo, gue precediera .la declaracifin formal
de)] Depertamento de la propiedad Industrial, sobre la existencis de
una falsificacifin, imitacibn, qurpuciﬁn a usao ileqgel de una marca,
nombre o aviso comgrcial.
ta Ley concedfa a los particulares el derecho de pedir al Departa-—
mento que hiciese la declaratorie correspondiente, & lnclusive, -
cusndo por cualquier motivo dicha declaracilin resultaba cantraria
a la peticifin cgncedida, el particylar podia impugnarls mediante -
ante £l Juez de Distri

la interposicibn del recurso de "revocacibn®

to de la Jurisdiceifin.
Igual derecho 12 campetfa a la persona que se crefa o resultaba -~
perjudicada con la declarsecifn. En ung y en otro caso, el término

para interponer el recurso era de quince dfas despufs de hecha la

degclaratariag.

5i por otrme parte, no mediabe recurso alguna de una ni de otro la-
do; 1a resnlyciﬁn quedaba firme e inmedintamente se mandaba dar -
cuenta de ellas & la Procuradurfa General de la Repfiblica, para qus

‘fata ejercitase la accion penal en contra del responsable.
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Hab%fa scaesiones en gue sln habiends interpuesta en tiempo 1la revo-

28.

cacibh por alguna de las partes, el Juez que conocfa del ceso, 1la

declaraba improcedente al dictar su resolucifin. La parte no satis-
fecha podie interponer entonces entonces el recurso de ppclacifin —
ente los Tribunales de Circuito, guienes despufs de revisar el ca-
g fellaban en ultima instancin.

En tanto se daba curso legal al praceso en cuestifin v a efecto de
impedir que la marce, el nombre o el aviso comercial se alguiera -
usandn y explotendo ilegalmente; podis solicitarse, por el interesa
do al Juez que inicialmente conocis del ceso, gque procediera a la
suspensifin de dichs explotascifn o uso del nombre, garantizando in-
clusive, con fianza, €1 pago de las dafios y perjulicios gue posiblg
mente ocaslonara & su contrario si la sentencie del juzgsdor le ara
desfavorable.

La medida decretada por el Juez de los autcs, a este respecto, se

hacia publicar en la Gmceta de la Propiedad Industrisl v en el Bar
letin Jdudicial.

- DE LA TRASMISION DEL NOMBRE.

Le publicacifin del nombre comercial en la Gaceta da la Propiedsd -
Industrisl, :nnfn}me a los lineamientos establecidos en la Ley y
su Reglamento, daba @ su propietaric el derszscho al useo exclusiva -
del mismo. Por ende, gqulen detentobe la propiedad tenfe 8 su vez
al derecho de enajenarlo o transmitirlo, ajustBndose finicemente  a
las preﬁcripcinnea legales.

Ta}ea preacripciones eran las siguientess

-~ Por nombre camercial debfen entenderse las sigles o
la leyenda que servia de identidad ml esteblecimiento donde @e pro
ducfan o expendfsn los srticulns de comercig.

' - Dicho nombre debfs tener como propfBsita, el da dis-
tinguir la negociacifin que lo detentaba, de atres de su espacie o
ramo comercial.

- El traspaso del establecimiento no_significaba 1A -
trangmisifin del nombre comercial, aalve coﬁvenlu expreso de laso
partes interesadas. Articules 53 de le Ley.

— En coso de qua ol traspaso del estsblecimlento, 1le
vara implfcito o conjuntamente el del nombre, por consistir fste -
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£en una marca; la transmisidn operabe de plano v el adquirente se con-
vertia msi, en propietario del establiecimiento y del nombre comercial,

con derecho al uso exclusivo del mismao.

- En casc contrario, cuands 18 enajensecibn del establecimien
to mo comprendia le transmisibn del nombre y &ste se hellara Tegistra-
do como marca; &1 duefio del nombre conservabs 1o propiedad intecta, pe-
ro desde ese momento el registro de marca se consideraba extinguido v
s0lo permanz2cis el uso del nombre como tal, es decir, como nombre comer
cial Onicamente. Artfculo 53 Segundo P&rrofo, de la Ley en cuestibn.

- Como resultado 1b6gico de 1o emnterior, el derccho al usg ex-~
clusivo del nombre, no me extinguis por el becho de la transmisién, de-
sepericifn o cierre del estableclmisnto que lo detentaba, @ino par va-—
luntad expresa del duefio v del adguirente en ceso de enajenacibn, o —

por disposicifn legal en caso de no renovacifn.

Bejo este orden de idees, puede deducirse gque la transmisifn del nombre
comercisl estaba imbufdo del espiritu civilista gque pregona que: La vo-.
luntod de les norites es condicibn determinante de la relacifinr contrac—
tusl 8 que pe someten lps interesados. Y de ahi gue no bestara la sime—
ple enajenecifn del establecimiento perm que se congidersgse gque gl nom-
bre habie sido trensmitido conjuntemente, sino que exiatiera un convee—
nio expresn de lms partes interesades, en el gue se manifestara feha--—

cientemente la voluntaed de tramnsmitirlo.

3.3.~ LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1942 Y Su
REGLAMENTD DE ESA MISMA FECHA.

Le Ley de la Propiedad Industriel, publicada en el Dierio -
Oficial de le Federascibn el 31 de diciembre de 1942, fue considerada en
su tiempg, comp une disposicifin de corte avenzado y modernista. ’
Les opiniones en tal sentido, se dirivaron de la atencibn que SB pusd -
8 lo que entances se tomS como una hrillante y novedosa téenica leaisls
fiva.
Dicha técnica consiste en conjuntar en un solo cuerpo legal las diwver—
‘sas disposiciones inherentes a la propiedad industrisl que por uhne u -
ctre causs se encontraban dispersas o cuya aplicacifin resultaba inape-

rante, cantradictoria y hesta fuera de Epoca.
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A raiz de ello, varias disposiciones legales debieron ser derogadas.

Dentro de las disposiciones gue se derogaran, perao cuyos principios -
fundementales quedaron en lo conducente y aplicable, incorpaorados al -
se encuentran conforme al texto del Articulo’

presente cuerpo normativo;
las siguientes:

22 transitorioc de la Ley de la Propieded Industrial,

Las Leyes de Patentes de Invencibn, la de Mercas y de Avises y Nombres

expedidas el 26 de Junio de 13828 y sus reglementos de 11 -
agi como tambi#n los Decretos de 2 de enero
y 21 Decre-~

Comerciales,

de diciembre del mismo afn,
de 1935 que reformaron y adicionaron las Leyes mencionadas;
to de 8 de septiembre de 1942 gue estahlecifi determinadas obligaciones
para guienes utilizaran marcas no registradas legalmente.

querdd integrada por capitulos ten importeantes como: Las Pa=-
de Modelos y Dibujos Industriales; las

las indicaciones de procedencia y de-
(Artfculns -

La Ley asi,
tentes de Invencibn, de Me jorss,
marces, los avisgos, los nombres,
algneciones de origen y normas socbre competencia desleal.
10. v 20. de ls Ley). Se inclufa ademfs en los Artfculas une amplia -~

descripeifn en cuento 8 marcas nacionsles e internacionales se refiere.

Pero quizfé 1la novedad mhs notable de la Ley s su propic nombre, es -
decir, gue el concepto de la "propledad industrial” hasta entonces ha-
bia pasado desspercibido y par primerms vez se le utiliza para dennmiﬁar
no sovlc las relaciones

a8l texto Jjurfdico que en amdelante ibas & normar,
aino de modo ge-

ctomerciales en cuanto 8 marcas o en cuantc a patentes,
naral todo leo relativo a la materins.

Don César sgpﬁlvedazsafirmabu gue tanto la denominacibn como el conteni-
do mismo de la Ley eran la resultante de la influencia Juridica europea.

YCONVENCIGN DE LA UNION GENERAL DE PARIS PARA

¥ mfs concretamente de la
del 20 de marze de 1883; amsf

LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL®Y,

come de 1las reviatones a dicha Convencibn,
Bruselas 1900; Washington 1911;

llevadas a cabo suceaivamen-
te gn loe siguientes lugseres: La Haya -
1925, una de les mbs importantes vy L6ndres 1934,

Conviene aclarar gue despufs de 1343 en que se publich la lLey de la Prg

piedad Industrial, han tenido lugar otres revisiones como las de Lisboa

en 1958 y Estocolma en 18967.

15.. SEPULVEDA CESAR.~ Sistema Mexicano de la Propiedad Industrisl.-
Editorial Porrfe, S.A. México 1981 Plgina 5 y sigs.
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"Nuestra Pais - escribe César Sepllveds - forma parte de la Unibn In-
ternaciognal de la Propiedad Industrial desde 1903 en que sSe escribib
el texto de Bruselas. (Diario Oficial, 17 de meptiembre de 1903). El

goblierno del Genersl Huerte hebfa reconocido las reformas de Lashington

de 1811. (Diario Oficial). Al tiempo del régimen constitucionalista se

intentb revocar esa aceptacifbn, sin &xito. E1l acte de La Haye de 1925 -

fué aceptada por México deade 1929. (Dimrio Oficisal del 30 de sbril de
1930). La reformae de Lisboa de 1958 aperece publicada en el Diario Ofi-

cisl del 31 de diciembre de 1962. Por {iltima, 1la reforme de Eatocolmo =
de 14 de julio de 1967 fuf rmtificada por Mé&xico en 1876, despufts de -
haber entrado en vigor la tey de Invenciones y Marcas (Piario Oficial,
Julioc 27 de 1976). Existen ademfa otros inatrumentos que sufique na tu~
vieron la trascendencio de los anteriores, es importante mencilonarios
como por ejemplo: el Arreglo de Madrid del 14 de sbril de 1891 relativa

al registro internacional de las Marcas, vy el Arreglo de Liskos en 1958

relotive a la proteccifn de las dencminaciones de origen y su registro
internacional. ’
3.3.1.- REGULAEION ESPECIAL DEL NOMBRE COMEROCIAL.

- DEL CONCEPTO.

€1 concepto por lo pranto, no varia. Se define como la designecifin gque

distingue & un Esteblesimienta de atro de su mismo género mercantil. E)
derechn a su’ titulaeridad y uao exclusivo, se obtenia como sntess Mediaen
te 2l simple requisito de su publicacifn en la Gecete de la Prapiedasd -
Industriel v de su renovacibn peribdice el tfrmino concedido por la -
Ley. (Gadan 10, afics segln el ArtSculo 222). La propiedad adguirida de

esta farma, es decir, sln necesidad deé) depbsito o registro respectivo,

deba & su titelar la prerreogativa de ejercer en contras de gqulen ilepgal-

mente se lo imitase o usurpase, las acciones de naturaleza civil y pe-
. . i

nal gue fFueran procedentes.

Pars ello, las Autoridedes, en este caso la Secretaria de Economia -
facionsl, antes de dar cabida @ le publicacifin de un nombre, proce-
dia a verificar que la donumentacifin presentada estuviers completa
v @ bacer un examen exhaustivo de los registros de publitociones -
de eafios eanteriores, 7 efecto de  cerciorarse de gque tal nombre 0o
hubiese sido publicado anteriormente, o bien, gque existiese un nom-
bre idéntico que pudiers traer como consecuencia una confusifin -
con  aquel gque se pretendia publicar vy en fin, que no se diera lu-
gar inclusive, a una duplicidad de publicacicnes por defecto de -



renovacifn perifdico del nombre.

De cualquier manera, estas disposiciones en nada invalidarcn la té&-
sis de que el nombre al igual que se determinf en las Leyes anterig
res, pudiera cun#tituir‘una marca y paor ende que todo lo aplicable~
8 Esta, le fuera tambifn aplicable a aquél. Articulos 96,397,112, —-
228 de la Ley.

- DE LA PROTECCION JURIDICA OEL NUOMBRE.
La presente Ley s& distingue de las antericres por introducir un —--
criterio diferente para precisar el 8Bmbits de proteccibn jurfdica -
del nombre. )
La competencia desleal provocade por el uso ilegal de los signogs —-
distintivos del comercio, se trata de evitar esqui por lo menos en -
relacifn al uso exclumsivo del nombre comercial, evitando la confu--
8i8n regpecto delgrigen o procedencie de un articulo de comercia, -
debido al uvuso ilegal de un mismo pombre en dos o mhs esteblecimien~
tos pertenecientes al mismo ramo mercantil o situados en une misma-
demarcacibn :geogrfifica.
El nueve criteric se caracteriza por fijar 21 finbhiteo de proteccibn,
stendiendo al factor geogrbfico, en la exten- 'On dﬁl campo de la -~-
"clientela efectiva®. '
El Articulo 214 de 1la tey esteblece: "Es priorided de toda persona-
f¢sica o Juridics, préductora b comerciante, au mombre comercial y-
en conasecusncia el derecho al uso exclusivo del mismo se protegerh-
sin obligacifin de depfsito o registro, en LA EXTENSION DEL CRMPO DE
LA CLIENTELA EFEETIVAN. !
A partir de esta digposicibn, la )linea tradlcional de sujetar la --
tutela le'gel del nombre a cierto espacio gecorffico, llhimese Pala o
Estado,>qued6 extendids al ‘campo de la clienteloa.

.Es obvio que la ley no explica la causa por la cual se tomb la detex

minaciﬁn de extender el criterio‘eapaclel al factor abatracto de lLa-
clientela efectiva. Tampoco dice si tal cambio se derivb de un pro--—
fundo conocimientn de las prbeticss comerciales; 1o clerto €s que w=
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le pfutecci&n opera en clexto modo, no para definir que o cual criteriao

es me jor, sino para evitar la asnerquia respecto al uso de los signas
digtintivoas y eh conaecuencia, suprimir la competencis desleal y en-
gafinsa provacada por los malos cnmerciantes-

Sin embarga, creemos que 1s raz8n de que 1a Ley adnptsra el grite --



rip abstractc de.la proteccifin del nambre por cuento hace a 1= -
clientela efectiva, obedece a 1o importancia que significa la dig~-,
tincién de los establecimientos identifichndolos por un "nombre”

detrfis del cusl existen un sinnfmeTo de cualidedes que por Su Ppro-
pia naturaleza, canstituyen el grincipal foco de atencibn de los -
clientes habitumles. Esto es,

goctacibn,
qut?,

que el Bxito o0 el frocaso de wune ne-
depende en mucho del nombre que in identifique.
porque detrfs de dicho nombre se encuentrasn cuslidades como
la sgriedad, regpetabilidad,

honorabilidad,
tradicifin, solvencis,

garantfa de calidad, -
que no solo eleven la calidad moral de
las empresas sino gue fungen como imanes para straer a lo cliente-

etc.

la potencisl primeramente v gque despufbs se convertirh en hobitual
o efectiva.

LPar -~
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La proteccibfn jurSdica que se ejercib por le aplicecibn del presen-—

te ordenamiento, elcanzb varios thBpicos: Por une parte se protegib

@ i1z empresa o estoblecimignto, contra cuslguier confusibn deriva—
de de su denominacifn y por la oirs, se extendifi lp proteceilbn a
cualquier medio ilfcito que
los condujera s confusifin o egquivocacifn schre la serieded y.demBo.

cualidades inherentee al nombre gque detentebs 18 negociacibn,

los propios consumidores en contra da

pero
ademfis, la tutela legal tambifn alcanza al producto mismo que la —

emprese fabrica o expende, es decir, gQue el nombre basta para gue
a travée de £1,

se conozcmn las cualidades intrinaecas de tel o -
cual producto,

como por ejemplo: su calidad, precio, presentacifing
pesc y tamafio, constitucifin ffsico-qufmica, etc., como sucede con

el nombre que como marca identifica @ los produdctos a la vez que

singuleriza y distingue 81 esteblecimiento que los produce o expen
de.

Don C&sar Sepfilveda es preciso en afirmer que la clientels efecti-

va cognatituye en ultimae imstancia, el bien protegido y gerantizado
de la tutela relativa el nombre de cnmeréya."

El jurista nortesmericanc Story, citedo por Sepfilveds, define el -

soncepto de la clientela de l@ siguiente mangra: "Es la ventaia o

mas 8116 del mero va-
de sus fondos o propi=zdades;

beneficio sdquirido por un establecimienta,

lor de su capital, como consscuentia

16.~ O&sar Sephlveda.- Dpus cit. Phgine 177 y sigs.



del petrocinio pfiblico en general y el Enimu que recibe de los
clientes hsbituales y coneiontes por su posicifin local o0 su reputa
eibn, por sy habilidad o por su eficiencia, par au puntualided o
por cualquier clrounstancia accidental, o afin por sntiguss parcia-
lidgdaa o prejuicios'. ’

Refierese la definicibin -seglin el propic Seplilveda~ no a le clien-
tela como un mero agraegado de compradores ocasionalea, sino comao ~
un valor inrmanente, es decir, como una cualided o propiedad del neg
gocio, que hace gque los consumidores manifiesten au elecciln vy pre
ferencia de modo habitusl o permenente.

Eato es 1o que camunmente se ha datdo en llamaTrT acreditecifn de un
negocio mediante la vieja fBrmule de allegerse el mayor phblica -
pusible ofrecifndole lo mejor gque se tiene, para gue a medide del
pess del tiempo se vaya teniendo una clientela firme o habituasl.
£1 nombre comercizdl Juegda nqui la importente funcibin de distinguir
precisamente el sgtsblecimienta é donde tal clientela cancurre; de
ahf que seq verdaderamsznte importante el protegerio Jurfdicamente
de cuaslgulera ugo ilegal que s le pretends dar.

La tutela Jurfdica en sY, se tradujo en tods eceilin persecutoria -
civil o penal, en contra de los usurpadores; a afecto de obtener
para ellss,la-aplicacifn de las sanciones previstas en ls tey vy en
el Chdigo Penal. )

Sobre 21 particuler, 1z Ley de l1la Prbpiedad Industrial congervh in
tactoe los criterios de 1ls Ley enterior, por cuanio hace & la Ti-
pificecibn yusancifin de los delitos derivados del uso 1legal del .
-nomhre. Por lo demfis, solo se incluyeran algunes diferenciass de -
tipo semfAtico y selgunas mudifi:aciun?s de tipo cuantitetivo en re-
lacifn al montoc de las sanciones, sin que ello significare un cem-
bio verdaderamente sustancial. LO mismo puede decirse con referen-
cin s 1; iennvaciﬁn, publicacifin y transmisifin del nambre, sin ne-
ceaidad de incluir mayor comentario. V

4.=-"NUESTRA OPINIDN.

€1 antecedante hiatﬁricq que ma's comunmente se conoce
en materia de,drupiédad industriasl, es sin duda elguna la Convene
cibn da Unibn de paris de 1883. Como tal, s8i bien . no fue el primer
antecedente, al fue sl priﬁer intento serio de uniformar los critg

34,
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rios ta8n dispares y hasts contradictaorins quez imperabsn 2n las le-
gisleciones de los Pefses que la integraron. Con elia nace verda-
dereamente el régimen internacional de la propiedad industrial, co-
sa que desde luego se verf ampliamente refle jada en los ordenamien
tos y prfcticas comerciales de los Estsdos conformantes y hasto de
otros gque no lo fueron sino con posterioridad: México por ejemplo.
Reconocemos que pese a las criticas que pudieron hacfrgele —~como -
sucede casi siempre con todo orden de nuevs creacifin- 1e Coaven--—
cifin resulth mucho mbs ventajosa, pues no eolo pramovif el estudio
tntegrael de la naciente propiedad industrial, sine gue favprecib -
considerablemente l1a uniformidad legisletivae internacionol y elevh
el nivel de proteccifin legal en relacifin con 21 uso de las paten-
tes, marcas Vv dembs signos distintives del comercie.

Por 1o gue al nombre ndrreaponde. 1s Convencifin dispuso en sus Ar-
t{culos 86. y 10s. los lineemientos de su regulacibn.

7 .
El Artfculo Lu- 'expresaba: "El hombre comercisl se protegerB en -~

todos 1ioe paises de 1e Unifn, sin obligacifin de depbsito o regis-
tra, ya sea gque forme parte de unm marca de ffibrica o de comercio
o nof. ’

El1 Artftulc D&cimo por su pasrte, se referia a la obligacifin de los

Estadoes miemhros pere legislar sobre medidas de seguridad tendien-

tes a evitar 1a comisifin de delitos en materia de propiedad indua-

trial, esf como & suprimir la competencia desleel entre los comer-
clantes.

Eas inegeble gue la Convencibn directa o indirectamente s travEs de

sus revisiones, esjercif uma gren influencilae sobre la legislacibn -
mexlcana en materia de propiedad industria)l, desde la Ley de Mar-
ces de Flbrica de 1889 hasta la Ley de Propiedad Industrial de 19435
v mbha recientemente en la Ley de Inveciones y Marcas de 1976.

Sin embapgn creemos que ls Convencifin resultd perce por cuanto finit
caments8 nos muestra las regles de proteccifin jurfdica del nombre,
aln ocupoarse de espectos que a nuestro duicio revisten igual o ma
yor importancie como son su propis definicibn y naturaleza Sjurfdi-
ca por ejemplo.

€5 obvio de repetir les diferentes corrientes de opinibn menciona-

42.-~ Cfpar Sepfilveda.~ Opus CGit. Phgina 177.
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das 8l principio de nuestro trsbejo sobre estos v otros tBpicos, ax
presaremos huestra opinifin bajo la perspectiva marcedas por nueatro
propic derecho mexicana, incluyendo las notes necesariass del Dere-

cho extran jero.
—~ DEL CONCEPTO.’

Al principio de nuestre trebajo quédarun expuestes lsa opiniaones -
mAs relevantes en relacifin con la definicifin del nombre camercial

y hemos viato como cada una de allas con franco degacuerdo de los
demBe, trate de definir de manere peculiar y distinta al nombre.
Actualmente el desacuerdo y le fdlta de uniformidad de criteria si-
gue imperande tanto en el terrenc teﬁricu-prﬁcticu como en el propig
mente jurfdico. En consecuencia, la problemfhtica por resolver pare-
ce estar involucrede en las mismas interrocgantes que preoccuparaon -
hondamente. por agquel entonces.

LDebeﬁ las parsunaﬁ ugar al misme tiempo 2 indistintamente, su nom-
bre ©ivil como su nombre comercial? 4Es el nombre un signo distin-
tive sBlo del comerciante o sflo de la negociecifn, o lo es de em-—
bos a la vez? 4Es tambifin un signo distintivo de los productos o -

artfculeos de cumer:in?'Estae son en nuestro criterio, las Trespuestas.

1a.— Dzl nombre Civil v Comercial.-

La regla genfrica.adoptasda par la doctrina y el derccho mexicano, =
es gue 8l comeTrciante puede usar 2l mismo tlempo e indifersntemente
‘su nembre prngio, tantn en su vida social como 2h las actividades -
del ramo comercial el cusl se dedica. Dicha sea, no como wnha obliga
cifin o exigencia Jjurfdica, sino mhs bien como une liberalidad gue =
la Ley otorgas = las personas qua desegn scogersa a la regls por asi
convenir 8 sus Aintereses. Es decir, gue no es forzosao-eplicer el -
nambre proplieo como un nombre comerclel aungue de hecho vy por costum
bre se haga. . )

En este gentida Mantille Moli”%t‘, egeribe: "EXl nombre caomercial en
ocasiones 28 de pura fantesia (v.g.r. La Sirena); en otres alude -
mle o menos claremente el trBfice propio de la nagociacifin Cv.grs
ta Gran Sedexia, Ei tibro Mayor); sin gque see rarc que incluya el

48e~ Mantilla Molina L. Roberto.-— DPerecho Mercantil, Editorial Po-
rrfia, S.A-~ MBxico 1974, PSgaa.
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spellido o quizB el nambre propic o el apoda del propietario (v.gr.
Casa Novoa, PeluguerYa Marcelo, Zapaterfa €1 Tachn de Oro); o que -
se forme con el solo nombre del propietaric, 1o cuasl es regla a la
que se dan pocas excepclones cuando duefia de una negociacifin es -
una Socledad con una denominacifin social (El1 Palecin de Hierrg), -«
pero por el contrario es excepcifn muy rara cuando luo prapiedad de
la negociacifn es un individuo (Antonic P&rez).

N6tese gue en eate filtimo ceso coinciden 2l nombre camercia;‘y el
nombre del comercignte; alin cuando, conceptualmente pueden separar-
se y embos estan sujetos @ un diverso fegimen Juridico.” )
Corrobarando esta misma opcifin el tratadists Barrera Graf nos ex-
pregg ° “Referido a la perscna fisica, 21 nombre comercial debe -
diatinguirse del nombre civil del empresario. Este es el que le co
rresponde en su calided de persaocna; equel se refiere o su empresa

y sirve pars indicar una funsibn, a seber, la de empresario o tity
lar de le negociacifin; vy una finelidad, o sea, el ejercicio de una
actividad mercantil. E]l civil se asigna & la persona cuandao nace y
slempre se2 forma con un nambre propic y opellidos; el nombre comer-
cial se crea en cualquier tiempo, siempre en funcifin de una activi-
dad mercentil gue pretende realirzarse:; y se forma libremente ye sea
reproduciends el nombre civil, modifichndolc con adiciones o supre-
siones, o creando uno distinto, con mencicnes da Pantasi{a, indica-
ciones obJjetives de la finalidad de la Empresa, o con nombre priow

pins inventados o reales, 0 con las limitacliones legsles®.

Joaquin Rodrfguez Rodrfguez, gquien trata ampliamente el tema en su
abra "Derecho Mercantgg" difiere de las opiniones snteriores en
principio cusndo dice que: "El nombre comercisl que se desarrolld
mas pronte fue el de les Sociedades Mercantilesa, despufs llegh =
utilizarse en verios pefses un nombre comercial distinto del nombre
civil del comerciante individuml. Hay sin embergo muchos palses en
lwe gque como ocurre en México,no se ha pasado de la primera etapa

de esa evolucifin®.

No obstente el mismo Rodriguez acepts mmes adelente que el nonbre -

19.—~ Barrers Graf Jorge.- Tratado de Derecho Mercantil, Editorial
Porrfin, S5.A. MExico 1957, BS&gina 250 y Sigs.

20.~ Rodriguez Rodriguez Jdoaquin.- Derecho Mercantil, Editarial -
Porrfia, S.A. 1980 Phgs. 419 y S5igs.



38.

comercial ~como distinto del nombre civil y aplicado ns al ejerci<

cio de la actividad mercantil de une persons, sino al establecimiepn
tg donde ge fehrican o expenden las mercancias— deviene como uha -

consecuencia lGgica y necesariao del process de objetivaciln del nom
bre. )

PFor nuestra parte, nos adherimos a le opiniﬁn generallzaeda de log -
tratadistas y a los fundamentos jurfdicos gque otorgan emplia liberag
lidad 8 los comerciantes para upar o dejer de usar su naombre civil

como nombre comercisl pues £l espiritu de 1ls Ley ante todo estribe

en la proteccifin de leos derechos comerciales que se derivan de  —-

aqufl, independientemente de la autonomfa pergonel para adoptar el

nombre que mejcr convenga para distinguir a la Emprese o negocia--

cifn de acuerdo 8 los intereses de sus propietarios.

2a0.—~ El pombre como signo distintive del Caomerciesnte; como diastin-

tiva de la Emprese, o de ambos g le vez.

Existe afin hoy en dia une gran confusifin y las mBs diversas opinio-
nes en relecifin e la verdadera aplicacifin del nombre comercial como

signo distintivo del comercio.

Hemos visto y no reiteraremoe en ello, como en el Derecho Frances,
en 21 Alemfin o en el Italiano; le afirmacibfn de principio en uno u
otre sentido, es decir, splicande el nombre comg distintivo dei co-
merciesnte o bien del esteblecimienta, s& ve las mAs de las veces, -
envuelta en la mfAs objetiva de las nedaciunes e la propia afirmacibn.
gtro tonto sucede cuando de manera eclfctica se trate de conciliar
ambos extremcs, ttorgantdeo el nombre le doble funcifn de idantificar
o perticulerizar tantoc al comerclente como a su empreas o negacla-
cifin.

Paro lo mhs grave sin duda no radica en:le felta de daterminacifin -
legal vy decisifn para sefialar cual es el papel que verdaderamente -
ie corresponde desempefiar al nomhre, sino al exceso con que. slgunos
tratadigtas y no menos legisladores han guerido atribufrle caracte-
ristices que no le pertenseen camoc es el hetho de aswclarlo a la ha-
cienda mercantil, fundo o fondo de comercio, al avio vy a otros ten-
tos conceptos muchn mBs al11f de su esencilel naturaleza Jurldica que
nosaotros resuminos en la frase: Una cosa es 1o que es y otra lo que

representa.
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.El derecho mexicano, preso como cesi siempre, de la influerncis Jurfidica

europea, cas en los errores de la indecisibn,

de la indefimicifin o de -~
ia embigiiedad,

al no tomar una posturs concrets respecto a la aplica --—
cifn correcta del nombre tomerclial.

La Ley de Marcas Industrisles y de Comercio, ordenamiento en el que por
primere vez se incluye la regulsecifin del nombre comercial,

ni siguiera-
1o definib.

Tuvo gque dictarse un ocuerdo para llenar el hueco que la --

propia ley hab$s dejado y para colwo, dicho acuerdo como ya hemas vistao, i

es un vivo ejemploc de 1s embiguedad que privd en leos primeres ardensmien
tos sobre propiedad ,Andustrial en Mé&xico.

Por un lado, el acuerdo define ml nombre comercial como la dencminacibn

por la cual se conace & un individua o personn morol dedicadoa hebitual
mente al comerclio o 8 la explotacibn de una induntria.

Pero por otra parte, este mismo acuerdo considera como nombres comercia

les 8 los que lopg eptmblecimientos mercsntiles o industriales, usan pg-
re distinguirse de otros de su misma sepecie o génera.

En este mismo sentideo ge pranuncif la Ley de Marcaes y Avisos y Nombres-

Caomarciales de 26 de Junioc de 1928.

No fue sino hastae L8 Ley de la Prapiedad Indusitrial, cuando el concepto
del nombre comercial es correctamente aplicedo y se wsa pers designar -

al establecimiento mercantlil y distinquirlop de otros de su misme esape
cie.- Artficule 215 de la Ley.

Dicheg criterio se verf abgolutamente confirmado en la Ley de Invencio -
nea y Marcas, cuyo artfculo 179 dispone:
recho

¥ El naombre comercial y el de-
8 su wuso exclusivo, estarf protegido sin necesidad de depfsito o-
repgistro dentro de une zena geogrhfica que sberque 1s clientelso efecti-

va de la EMPRESA D ESTABLECIMIENTD INDUSTRIAL O COMEKCIAL AL QUE SE ——o
APLIQUE. .. "

Con esto la duda se despejs y en lo adelante la directriz sdoptada de =~
aplicar el nombre comerciel 8 le particularizacifén y distincibn de los-
eateblecimientos mercantiles, prevalece hasta la fecha.

3.~ E1 nombre camo signo de los productos o articulos de comercio. ,

Existe un sclo ceso en nuestra leqgiselecibin sabre propliedad indugs--— h
t7ial en que el nombre se usA para distinguir productns o articulos da=-

comercio. Tal es cuando se constituye en una marca. 5610 gue entonces —




dejs deja de ser nombre pere convertirse en un\ marca y ser Tregulada co
mo tal y np como nombre. ( marce nominativa ).

Notemos ashora como desde 1a Ley de Marces de Fhbrice de 1889, hastas la-

Lej de Invenclones y Marces de 1976, se ha venido repitiendo sin excep-
cifn el mismo principic legal gue admite le posibilidad de que el nom--—
bre pueda constitulr une marca cuando se usa en forma distintive para
sefialar productne o srticulos de comerciop.

£1 sutor colombiano Bermfn Cnvalic%j resume el principio antes anotado-
de la siguiente manera: =
"MARCA NOMINATIVAY.~ Establecida la difarencia entre nombres comercia—--

les que distinguen perscnas o estgblecimientcs y les maTcas gque se aplyi

can B los productos o mercancisess, deke anotarse la posibilided de dis—-

con ung maTrTca que conZiata en un noin-
bre comercliel, o sea, que el nambre comercisl se utillice como marca. "

tinguir une merconsia o artticula,

£} grticula 30 de la Ley 31 de 1925 - nas womenta Cavelier, refiriféndo-
se :‘clarn a@sth a la ley colombiana - dice gue podrfin usarse comn mercase-
" las denuminaciones de los nbjetoa o laogs nombres de las gpersones ba jo-
uns forma distintiva particular."

El artSculao 32 de la mencioneda ley agreqga ademBs que " no se conelders
rn como marcas Y por conaiguieﬁte no
bre de una persona naturel o jurfidics
ma peculiasr y distintiva."®

podrén ser registrados... el oom-

Gl no se presentare bajo una faor-

En estos ctasgsoes €1 nombre ze convierte en una marce ( marca nominativa )

otre aeplicads 8 distinguir log --
productos de una féprica o los objetos de un comercio y esth sometida a

1l replamentacifin legal sobre marcas. E1 nombre en ésta.caan ng cumple—~

Yy s una denominacifin como cualquiere

su funcibn prupia.de identificar personas O estoblecimientos mercanti--—
les. ’

En M&xico quizfi uno de las ejemplos mbs conocidos de marcas-~nombres o -
marcas nominativas, lo constituyen las marcas splicedas 8 10 vinps y =~

licores, gque cesi slempre y por razones de tredicibn y prestigio, usen-

21.~ CAVELIER GERMAN.- Marcas de FBbrica y Nombres Comerciales.- Edito-
riel Temis Bogotm Lanlombia 1962, Phgine 33 y Sigs.
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el nombre del propietario inicisl. Por e jemplo: Tratlindose de 1icnreé -
de leos denominaedos 8rendys, la marca "DON PEDRO" es la marca aplicada =a
un praducto de la casae Pedro Domecg S5-A. de ©.V.; tratGndose del licor=-
denominado Tequila ( que el mismo tiempo esth catalogada legalmente co-
mo ufia denominacifn de origen ) la maxrca "GCUERVO" es la marca aplicada-
a un producto de ls casa de Jogf Cuervo S.A. de C.V.

En el terreno internscional esta misme circunstancie se repite con mayorxr
frecuancia en los productos de Belleze o lines de cosmféticos coma los -

de Elizegbeth Arden o los de Elena Rubinstein entre otrps.

Desde nuestTo particular punto de vista, son meyores las ventajas gque -
representa 2l uso del nombre como marca, si atendemos a las cuslidades-
positivas que de &1 se derivan; como el prestigio, tradicifn, honorabi-
lidad, solvencia moral vy eﬁunﬁmica etec, gque lbdicemente redundsn en un-
mayor beneflicio psra su propietario.

No cbatante; debemos tener preasente que no se troto de)l nombre comercial
como tsl, sino usadsm como una mercae y requisdcoc como fotm. Es decir, no -
comg signo distintivo del ggsteblecimisnto, sino come marce aplicade a -~
los productos o articules de comercio.
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CAPITULD SEGUNDQ

NATURALE ZA JURIDICA

5.- EL NOMBRE COMERCIAL COMO UN DERECHD DE PROPIEDAD

El concepto de propiedsad es inherente g la vida misma
del hombre desde sus primeres orgenizaciones sociales. Sin embargo,
Jurfdicamente fue hesta el IUS CIVILE ROMAND cusndo s2 TECONOCE B -
1a propiedad como un'deae:ho de natuyreleze exclusiva, sbsoluta y —-
perpetua sobre las cogas.

El concepto "coge'" significaba en el derecho romano, aguelloc Que por
exclusifin existe con diferencis de la persons.

Es decir, todo lo que existe, menos el hombre; pera gue sl mismo tiem
po sola interesa por su relacibn con 2l hombre, como un objeto del —-
cual &ste, puede apropiarse y servirse.

Siendo tan vastos y taﬁ variados laog oh jetos implicados en la univer=
salidad del concepto, el dersecho ramann optb por una clasificacifn de
las cosas en: a).— Patrimoniales y extrapatrimonialas; b).- dentre y-
fuera del comercio; c).~ de derecho divino (sacras y religiosag); = =
d).~ de derecho humanoc o profenas (comunes, plblicas, universales y-
privadag).

Esta fOltima clasificacibn del uverecho hunpano en cosas privadaa (res -
privetee o singolorum) admite 8un una subdivisifn en: Gosas mancipa -
das y no mancipadas; muebles e inmuebles; consumibles y no consumibles;
simples y compuestas; principales vy scocescorias; v corporales & incorpo

rales.

.

De esta subdivisi@in, una clasgificacifn en sopecial interessa 8 nuestro-
trabajo, aquella que divide & las Cosas &hH corporales e incorporales.

Spbre la corporeidaed o incorporeidad de los obJjetos s necesario acudirx
a la fuente que en estg caso es el derecha civil, pars saber

g%- BRAVO GONZALEZ AGUGTIN.- Leccliones de Derecho Romanoc.—- Bay Grafica
Ediciones 5. de R.L., MExico 1965, Phlgina 179.



cuanda estamgs en presencia de un bien corporal y cuando ante uno -

incarporal.

E1l tratadista Antanio de Ibarrols escribib al respecto: “Tradicio -

nalmente se ha estshlecido una gran distincifin entre los bienes;
ios unos coma COSAS:

se les llama bienes corporales; los otros como
DERECHOS: se les llame bienes incorporales. ta divisifin en cuestibn
nos viene del Derecho Romano; afirmaba Gaye: Y Res corporales hae -
suntquee tangil pogsunt, velut fundus, vegtia, ‘urum...

incorporales~
quae tangi non possunt,

qualia sunt Bes quau in jure cogistum, sicum
fiereditas, usufrxructus, obligationig... " que traducido asignifica: -
Cosas corporoles son agquellaos que pueden tocarse,

comno los fundos,=-
las vestidures, 21 oro...

les incorxparales son aquelles que no pue-
den tocsrse, ya8 gque son las que consiatenzan derecho, tales comg --—
la hergngia, 'el usufructo, las obligacioned..."

Los representantes de la corriente que wve sl nombBTre come un derecho
de propiedad, parten de esta considerscifin:
28 une tcosa, sino un derecho.

£1 nombre comercial no-—
Tal derecho depe gser objeto de una --—
regulacibn autbBnoma pues ssf lo exige le naturmleza misma ded signo,
que esth totelmente fuera del contexto de las narmas gue regulan co
sm8 o blenes muebles 8 inmuebles.

AR esa nuevo categorfia de propiednd que englobn n los signos distin-
tivos del comercio, por pertenecer el rTamo comercizsl y especifics -
mente

Tecaer sobre bienes gque son produecto del guehascer industrisl,
debe llgmarse precisamente PROPIEDAD INDUSTRIAL .

"Hemos visto- continua expresando Ibaerrocla- que los DERECHOS REALES

recaen sobre bienes materiales o cosas en sentido estricto, lo cual

no ‘impide que puedsn. constituirse sobre bienes inmsterimlegs.... La

_ propiedad industrisl que empara laes patentes, marcas, nombres comer-

ciales, evidentemente es un DERECHO REAL AUTONDMD gque debe diferan-~
ciarse de la propiedad ordinarias que solu recae sobre COSABeeccsss ™

No se smbe por el momentao, cuando y donde surge por vez primers el

cancepto de propiedad indusiriml. Lo cierto es gque frente a la pro-

piedad civil, ejercida como un derecho resl sobre bienes muebles
inmuebles,

e
nace en el siglc pasado la propisedad industrial, como un
derecho debidamente regulada y praotegido, mediante 1la celebracifin -

23)— DE IBARROLA ANTDNID.- fusas y Sucesiones.~ Editorial Porrfia,S.A.

MExico, D.F. 1957, Pfgina 51.
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en Francia, de la multicitada Convencién de Unifn de Paris para la ~-

proteceifin de la Propiedad Industrial.

Hoy &n dfa ve nadie parece dudar de la existencia de un rfégimen de pro
pledad industrial, cuyo objetive es regular y proteger las concepclo-—-
nes de los inventores como en el casc de las patentes; o bien, el regu
lar v proteger los resultados de ia actividad industrial v comercial -
de productores y comerciantes, como asucede en 2l caso de.laa Mmarcas, =

nombres y avisos comercinles.

La teoris en cuestifn hien cimentada schre las bases asntes mencignadas,
parece encontrarse entre las mis difundidas y aceptsdas por los sutores

v lpgislaciaones de lpe palses europecs y amarlcanaas.
24
En el derecha espaficl por ejemplo.—- comenta Luis Carlln- la leglislacibn

sontiene el principio de que el derecho al nombre comercial, es un dexe

cho de propiedad industrinl, sblo gue su regulacibn toma coma modelo, -
la disciplina de la propiedad de las cosas.

25

Setanowsky por otro lado, al hacer referencia al derecho argentino, sog
tiene gue * mientras el nombre civil- derechs de parsonslided- sirve -—-
pare identificar la persona Fisica que en la vide artistica, litereria-
y cientifica puedé ser reemplazada par un pseudfnimo; en su actividad -
mercantil el comerctiente uss los signos distintivos: nombre, ensefia y =

marca, con distinta fimelidad peroc todos como un derecho de propiedesd®.

24 .~ CARLON LUIS.- Contribucifn:al estudio del Nombre Comercial.- Revig
ta de Derecho Mercantil Vol. XXXVIII, No. 93 Jul-Sept.Madrid Espafia - -
1964 PHoina 2b..

25.~ SATANOSWKY MARLCOS.- Tratado de Derecho Lomercial.- Tomao X1I, Tipa-
grhGfica Editora Argentina 1954 FPigina 168.



Otro sutor argentino Mario A. RivaralE? opina que son diversoa los as-
pectos que forman la llameda "hacienda comercial", entre ellas podemos
contar deade el nombre del comerciante o la rez8n social de le empreaa,
hestz el emblema, las marcas de f8hrlice stc, pero todos baju una sola-~
denominacifin, la propiedad comercial.

Siguiendo estos mismos lineamientas podriamos hacer mencibn de otras -
legislaciones y autores, que de alguna manera se apegan a lns postula-
dos de’ la presente teorfia, pero nos concretaremos & menciansT que Fran
cia como pals sede y todos les demfs nociones integrantes de la Conven
asi como de sus sucesives revisiones; y en lo-

cifin de Uni&n de PFaris,
Ripert, Garrigues, Salandra, Cermeroni

individumsl Fadda, 8ensa, Greco,
etg? son partideriogs convencidaos de 1a tcoria del nombre como un dere-
cha de propiedsd.

4
6.~ EL NOMBRE COMERCIAL CDMO UN DERECHO INTELECTUAL ( EDMOND PICARD ).

to teorin de los derechos jintelectuales, brillantementemente
sustentada por =l Jurxst§ ﬁelgs Ldmand Picard, ng trata al parecer, de
conclliar interesarﬁiapares reépectu de le pretendida propiedsed indus-
triml, ni mucho mengs mostrarse de acuerdo en gue fste deba ejercerse-
con caracteres netamente civilistes como el fuese un derecho real schre
un detzrminado nuclec o grupo de cbjetos denominados signos distintivaog
del comercio. Muy portel contrarip, su opinibn se ubica 2n el extremo-
opuesto al de la teoria tredicional de la propiedad.
" gLl término gxpresedo como derechos intelectunles - dice Picargs— de-
be' ser empleado pars designar una nueva catspgoria de derechos que saon-
de naturalezes sul generis y tienen por objeta la concepcin eapiritual,
en oposicifn a los derechos reales cuyo objeto son las cosas materia——

lasae"

260 RiUARDLA A. MARID.~ Tratadso de Derecho Comsrciael Argentino.-~ Tome
1, cfa. Argentina de Editores S. de R.L. Buenos Alres 1938 Pééina 50.
27.~ Giteados ms? por de Sol& Gafilzares Felipe.— Opus Git, Pégina 268.
28.~ Ditado por Rangel Medina David.~- Tratado de Derecho Marcariao, MExi

co 1950 P&gina 89.
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Sobre estas concepcionea del espiritu & las que tembifn podrismos-

llamar abjetos idealen. Picard elabors ls siguients clasificacibn-
de los derechos intelectusles:

a8).- Derechona sohre ubraé literariesa v ortisticas;
b).- los inventos;

c).~- los madeles v dibujms industrisles;

d).~ 1ms marcas de fhbrica v

e).~.las ensefias o naombreés comarciales.
Son muchaa upininnea qua favorzcen a la
telectunales de Picard, pero tambifn son
en franca oposicibin.

teoria de los derechos in-

varinas lag gque se muestran

Respecto.a les primeras y sin mencionar 8 glguien en particuler, -

diercn nacimientc a esa --—
7 DERECHOS DE AUTOR " y ==
cuyo objetiva fundemental wstriba precisamente en proteger y tute-
laT toda creacifn del intelecto. o del espiritu humenao,

los8 Tesultadus del gquebacer literario, artistica, cient$fico, o -
“ecnolfigico. ;

estfn todes aquellas que de slgfin modo,

gren institucifn que hoy conocemos como

COmME 80N ==

Con relecifn e las segundes y que & nhuestro juicio son ten acepta-

bles como las primeras, tenemos que manifestar nuestro acuerdo so-

1o percial can todos agquellos que sefialan gue, lus cbjetos de la -
propiedad industriel y en particular lce signes como la marca, 2l-

nombre o el aviso tomerciel; no son acasa verdaderas creacicnesg --—

intelectusles y mucho menos puede afirmarse gue tenqgan glgo de « -

espiritusl, por lo que no podrie ageguraxse gue tales slgnos peTte

nezgan o pusdsn pertenecer a la cetegorfa de los derechos intelec—
tusles como pretende Plcard. ’

. 29 .
argentinos Mouchet y Radaelli, concuerdan con Picard -~

tres primeres categorlas de objetos gue fate cita y - -

obras literariss y artisticas, los inventos y los moda-
los v dibujos industrleles;

ftoa sutores
en que, las

que son las

29.. Citedos por Rangel Medina David.- Dpus Cit.Rldina 90D

4E.
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intelectuales, puesto que si son cresciones del intelecto o del ingenio

humano, no aail las marcas y las ensefas comerciales gue nada tlenen gue

ver can la creacibfn intelectual y mucho menos espiritunl.

Le teorfa en cuestifin nos da = entender gue tanto el nombre comercial -
comog ls marca y el aviso, tienen una mayor identificecibn con la activi
dad y prfictica cotidiana del comercin; mientras que por otra parte,
patentes, los modelo y dibujos industriales,

las
permanegcen Como ynNa crea--—
cifin intelectuel originalmente, pero gue no tienen el dinamismo dg in=-
.miscuirse en la prhctice diaria mercantil como is tienen los signgs pTi
meramente mencionados.

7.~ TEDRIA DE LOS BIENES INMATERIALES.-

" £1 derecho romeno -comenta Ascarelli- fij6 la distincifn en
tre cosas y derechos: en ls concepcifin romens ce encarabe directemente
la cose (en la hipbtesis del derecho de propledad) y per otTa parte -—-
les. derethos (hablfndose entonces de ras incorparales).”

Pe otro modo expressdo, la distincifn puede explicarse més sencillamen
te separando las coses que tienen exiwstencie fisica o que se puepden g
car, de agqueilas gue n& la tienen y no ge pueden tocar. Laa primeras -
tomen 2l nombre de cosas corparales o meterisles; las segundas raciben
el nombre de obJjetos o bienes INMATERIALES. La marca, la patente,

insignia y £1 nombre comerciasl, son bienes inmeterisles.

la ~

El sutor italiano Lorenzo Muas%? al hacer una exposicifin de le empressa,
aus elementas y su organizacifin, incluye en dicha tembtica, una expli-
cacifin sobre log bienes inmateriales, Que en mucho aclsra. los fundemen
tos de la teoris Bn cuestibn.

La emprese seglin Mossa se crea como une unidad econfmica y Jurfidice --
gque al misma tiempo esth formada nor cosas y derechos. Todo ese con jun
to de cogas y derechas toma el nombre de patrimonio. Dicho patrimonio-
en tonsscuencia, se integra por una aeTrie de elementos comp el local,-
1g mercancia, loas cr&ditos, el nombre y los demba signos distinmtivos;-
las gspectativas econfimicas, l1ls clientela, el dinero, 1la maquinaria, -

30.- MOSSA LORENZD.- Dersecho Mercentil, Tomo I, traduccifin de Felipe Jd.
Tenam.- UTEHA Argentina, Huenos Aires 1940. Plginas 43, L&4,48 v sigu.
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los libros contables, sus cotfiluogos, etc; v como coroleric de todo -

eato, su grganizascifin.

Lo gue interesa y &n ello coincidimos con Mossa, es distinguir unose-
elementos de ovtroa, para saber cuaqdn estemaos en presencias de cosaa-
que s0lo tienen un contenido material para la empresa, y cuando estg
mag 8nte objetos inmaterieles como el nombre y otros sigrnos, gque son

objeto de una relscibn juxnidica diferente.

Respecto del nombre comercisl en particular-= dice Mosse- " en el ine~
terfs comlin, pera el orden de 1la ecancmfa, es ohligataric denunciar-
¢l nambre mercantil vy por lc mismo es obligatorio adaptarlo; en las-
souciedades mercentiles el nombre o rezfn sccial es la clhapide de la-
personalidad Jjurfdice, tanto 2n uno como er oiro caso, el nembre al-
igual que la marca y el avieo comerciel, ason bienes inmaterisles so-
bre los cuales su titular ejerce un derecho similer al derecho real,

es depcir, un derechc de propiedsd.”
8.~ EL NOMBRE COMERCIAL COMO UN DERECHD DE PERSONALIDAD.~

Hemos constatade hestse shora coma tra mayorfia de los -~
autouTes dividen sus opiniohes sebre cual sea la verdadera aeplicacibin
del nambre.comercial: For un lado squelleos gque afirman al nombre co-
ma designaciﬁn'del comerciante; por ntra parte los gue ven al nombre
como signao distintivo del estasbliecimiento.

Dentro de 'ls primers corriente se encuantran las escuelaes slemana e~
italisna, y autores como Heinsheimer, Herbert Meyer, D1 Franca, Nava
rrini, Brunetti'yv 21 conocido Cesar Vivante.

Dentro de 1la ssgunda ée encuentrs la escuela francesa, y en peneral-
todos squelloa palses influenciados par Estm, entre ellos 1o hispang
americanas. . ’
" La teorxfe en cueatifn concuerdas fielmente con lo afirmado en primer-~
¢t&rmino, es decir, el nombre como una degignediﬁn del cemerclante.

Sﬁln.qug nﬁ a8 una simple designacifin, gpino un derecho de la perao - -

na, del mismo modo que lo tiene parms 81 nombre civil, splo gque agui-
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para distinguir su ejercicio comercial.
Veamos gue nos dice la escuela alemana:.:'1 "Todo comerciante -individual
D sacial- puede vy debe ejercer su negocio bajo une firme mercantil; el -
uso de fsta es por consiguiente @ un misme tiempo, derecho y obligecibn.
Desde otro punto de vista, le firma mercentil tiene la candicibn de un -
derecha que goza da proteccibn absoluta, de 1ls naturalezs de les persona
les, B semejsnza del derecho al nombre. De ahi que 1ma firma es =21 nombre
del camgrcisnte como tal, no de la empresa o negocio que bajo ella se sfec
tuav,

En cuanto a la escuela italiana ya hemoa visto 8 autores como Rnccosz

.
defender le aplicacibn del nombre comercial como identificacibn del ca=

merciante y no del establecimiento, aungue admiten la existencila de una-
fditta” o razdn social deriveda.

Uivanté de igusl mode defiende la tbsis personalista del nombr333 Al -~
efecto expone: "El nombre puede ger usado por el comerxciante, como nombre
comercial para distinguir sus obligacicnas contraides por escrito, como
denominacifn paras distingulr sus mercancimes, camo marca de fhibrica pars
diferenciar productos, o como insilgnise o sefial pora distinguir su esta-
‘blecimientn. En todos estos casos el nombre pudiere signiflcar que se -
trats de uns sols individualidsd, una sgla energis comercisl, ae usa - &
modo de un signo constante, pares comunicer el crédita de que es capaz a
'1mp obligaciones que ssume, 8 los productos que heacz2 circular, a los es>
tablecimientos gue explota. Ls Sndole persnnalvde nquellas diversas Ffun-
ciones del nombre, esth intensamente scusada en 21 nombre comercial y se
ve gradumlmente reduciendo hasta. tomar carficter casi entaraments patrTimo
nial v objetiva en les denomineciones de las mercancias y en las marcas
de fAhrica. Seglin el orado mayor o menar de su carficter personsl, asi -
reciben su disciplina. El derecho del uso del nombre propiao, es un dere-
cho inherente 8 la persona y como ocurre con &sta, no puede ser enajena-
do, abandonado, prescrito o expropiado’..

Con relacifin e esta Oltime parte de su exposicifin, Vivante decis: que la
tearis del nombre como un derecho de propiedad, perdia terreno cada dis
por las razones prictices derivades del e jercicio comercial en donde se
observabhas que el uso del nombre no era un derechn de propledad exclusivo,

pues se dabe el caso de gQue vaeriss pergonas pudieran llevar el mismo -

31+~ HEINSHEIMER KARL.~- Opus cit, PAgina 34.
32.- ROCECO ALFREDD.— Opus cit, Phginas 246 y 267,
33.~ VIVANTE CESAR.-~ Trotado de Derecho Mercantil.- Traduccifn de C&ser

Silic Belena, Editorisl Reus, S.A.Madrid 1932 Pfigs. 196 y signs.
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nombre y apellidos, suscitfndose 8sf% un problema de carfcter definito-
rio y de aplicacifin. Por otro lado, ea-hacesarin tomer en cuenta gue el
nombre, dada su nsturaleza personelisima, no exigte como un objeto que
sea independiente de le persona que 1o usa o 1o detente; y por Gltimo,
habrf gue afiadir segln la opinibn de Vivante, que el nombre como tal,
no es sujete de cembio por enajenacibn, sbandono,

u
expropiacibébn u otra
circunstencia, sino que se adquliere por lLey, es decir, por un Decreta
real que legitime su adquisiciﬁn.

9.- TEODRIA DE LA PRUOPIEDAD INMATERIAL.-

Eate teorie tiene una eatraﬁha seme janza con la t&sis de los derechos
intelectuales de Edmon Picard, y con la teorin de los bienes inmaterin-
les indirectamente sustentads por Mosse y Ascarelli; por lo gue ©N gbvio
de repetirlas, habrh gue decir en su provecho, gque taeles tuurias,'al -
tratar indistintamente la propieded ertistica, cientifice y tecnplbglca
vy poT supuesto la intelectusl; dif como resultsdo una nusvas contepcifn
del dexecho gue hoy en die es patrimonio universsl: LOS DERECHOS DE AU-
TOR. Y por otro lgdo tambifn, separa la propiedad intelectusl, no aten-
diendo 8 su origen gue es el mismo, sina desde el punto de vists de 1los
objetos que 1a conforman; de le propieded induatrial, cuyvos abjetoa de
regulacifin son leos signos distintivos del comarciao.

Este es el sentir del tratadista Rangel MBdinahcuando escribe: "Al con-
junto de los derechos resultentes de las concepciones de 1la inteligencla
vy del irabajeo intelectual, contemplados principaluniante desde el aspecto
del provecho materisl que de ellaos pucde resultar, acostimbrese darle -
la denominacién genérica de propiedad intelectual o las denominaciones
equivalentes de propledad inmaterial, bisnes Jjuridiceos inmateriales o -
dereéhns intelectuaslies®.

‘" E£1 migmo Rangel Medina cita el tretadista brasillefic Juec Da Gama Cer--
queira, como uno de los verios perscnajes que sceptan la terminologia
de la propiledad inmateriael por consilderarla mhs u fin o adecuada al ob-
jeto de los derechos a los cuﬁléa se aplica.

Seglin el sutor brasilefio, laa marcas y otros signos distlntlvbs como s

nombre v el aviso comersisl, sungque no ses conslderan craacinnes intelec

3#1-'ﬂANGEL MEDINA DAVID.- Opus cit, Phginaa 89 y signs.
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tumles, tambifn pueden claesificorae correctamente dentra del cuadro de
la propiedad industrial, porgue los dereches gue le sopn relativos recBen

igualmente sobre objetos inmateriasles.
10.—- TEORIA DE LOS MDNOPOLIOS DE EXPLUTACION (REMD FRANCESCHELLI)

ﬁranceschElli es uno de 1lps pocos autores fieles a les postulndos de la
propiedad industrisl, recorociféndole coms un gran avance de la civilizs
cibn vy como una entidad altamente O0til por su carficter diferenciedor de
los demfis géneros de prepiedad existentesn y de los derechos gque le son

relativnés.

El origen de le teoria sin embargo, se remonta al afio de 1623 segln co-
menta de Sola Cafilzares, cusndo la nocifin de loa derechos intelectuales
fue preconizeda como teorfs de los derechos de monopolic e inspizh la -
creacifin de las primerss disposiciones sobre privilegios industrinles &

en laos psises del Common' Law.

"En Inglaterra el Statut Of Monopolies es el ogrigen de las Leyes actua-
les sobre les patentes y se mantiene la idee de gue se trata de una con
cesifn de la coronm. Las basegs del Patent Law es gue al inventar se le
atribuye un monopolfo temporal aunque ya se ha dicho qué tales derechos
son consideredos también como une personel property. Esta idea del mong
polio tambilén se encuentra en el derecho de los Estados Unidos, aungue
también la Jjurisprudencia haya interpretado que la patente es un cantrg
to entre el invantor y el Estado; del gque resulta un monopclic para el
1nventa%6..

Con base en la explicecién anterior, la teoris de los monopoliins de ex-
" plotacibn de Frenceschelli puede explicarse de 1ls siguiente manera: El
progresa t&cnico y cienfificn del mundo ha hecho posikble una lnmensidad
de creaciones intelectuales e industrisles, gue los gobiernos de 1io0s8 =
Estados deben proteger e incrementar mediante 21 ptorgemiento de una

concesifin o recompensa como es el conceder a sus titulares una especie

de monopolio temporel de explotacifin sobre dichas cresciones e invencig

nes a efpcto de sacar de elln una ventais sconfBmica y social que finale

35.~ FRANCESCHELLY REMO.~ Citade por De Solfh Cafiizarea, Felipe.- Upus -
cit. PBgina 220. . '
36.— IDEM.
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mente repercuta en beneficioc del impulso y progreso .industrisl

con el -
consiguiente beneficio econfimico pare el Estado.

Una aula_critica nos merece 1la teoria en cuestibn, y es, gque el asuge de
los monopolios en los paSses altamente industrializados ha trafdo como
consecuyencia une exagerada libertad comercial, propiciando con ello une
marcadisima competencia desleal pare con los polses de bajo potencial -

econfmica, lo que les significa una gran desventaja on el concierte in-—
ternacional, al no poder competir conm los grandes emporics, en la deten
tscibn de privilegios industTiales.

11.- OTRAS TEORIAS QUE RECONOCE LA DOCTRINA.-

-~ El1 nombre comercisl como interfés de identificacifin.- Dentro de lap -
teorfias que se hallan en oposicibin a le teor$s del nombre camo un- dere-
cho de propiedad, se encuenira la itksis de Barnalutt27 que afirma gue -
el nombre no puedse ser ohjeto do un derecho de propiedad porgue no
un bien juridicamente individualizado,

la identificacifin de un "intefes"®

es
sino gque en realidad se trata de

de tipo ecenfmico, en stenclin al ca-
rfcter patrimonial que representm y caTacterize sl nombre-

Ferrord contraviene la tésis de Carnelutti criticGndola de 1. siguiente

manera: Es cierto que el nombre no constituye un bien en si come al se

tratase de un musble o inmueble, pexo 8% g5 un bien Jjuridicamsnte indi-

vidualizada que eirve como instrumento para mejor vtilizar otro bien
que es ls Hacienda.

De este modo, sl nombre no aolemente es un bien, sino gue ademhs con -~
existencle propia, en tanto.que 1la prntecci&n legnl que se le otorga,
se df de manera auténome e individuel, es decir, que tantoc los nombres

como las marcas Y étroa signos, son objetos de derechos sutBnomos.

- E1 nombre como un derecho de individuslizacifn

La afirma:i&n de Gasannv%g, partidatio de esta teoris, es qus no puede -

37.- Gitado por Franciscn Ferrara.-~ Teorfa Jurlidica da 1ls Haclende Mexr-
cantil.— Editorial Revista de Derecho Privado, Madcid 1550, P&ga.
176, 177, 178 y siguientes.

38.- IDEM,

39.~ Mario Casanouva.- Eatudios sobre la Tearis de 1la Hacienda Marnantil,

trad. Espafiola por Jos& M. Nava.- Editorial Reviste de Derecha Pri-
vado, Madrid 1?&7. .
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hablarse de un derecho a3l nombre como
propiedad,

si

s2 tratase de un derecho de -
sino mbs bien como um derecho de individualizacibn en virtud
de que el nombre presenta caracteres varjiables como representativeo de -
la persona, de la hacienda, del ejercicio comercial etc. pero a través-
de £1 se adquiere el derecho de ejercer el comercio en forma uniteria -
como distintivo de otras profesiones.

Entre las teories que versan sobre la natursoleza juridica del nombre, -
yva sea afirmféndolo como un derecho de personalidad, o como un derecho -
de propiedad, quizh 1z teoris mhs-
aceptable~ dice Carlfin- s la de los gue sostienen gue el derecho gl --
nombre comerciel entra dentro de los derechos de indiuidualizaciﬁn, ca-

tegorias gue abarca sguellos derechos que el ordensmiento Juridiceo conce

o0 con otres denominsclones tebricas;

de respecto a los signos gque gsirven para distinguir entre ai,

personag-
a coss.

"Como puede fHclilmente comprenderse-— sfinde GCarlén- diche catego

Téa no es unitaris en cuanta al régimen Jurfidico de cadas uno de los de-

variarf segln al ocbjieto a dis——
¢l que conviene al derecho de -

vy el propic de los derechos -~ -
absclutos de cartfcter patrimonial (derecho =l nombre comerciaml)

rechos en elle comprendidos. E1 régimen

tinguix» por cada signo, vscilendo entre

personalidad (derecho al mombre €ivil),

El1 nombre como situscifin juridica de Derecho PlOblico-

esta doctrina es quizh la mbs antiguae,

se dib & conocer en Alemanis en

las postrimerfas dél siglo pasadao por 21 Jurista Olshausen,

peraistien
dele Dublicsciﬁn‘dal Chdigo de Gomercio Alem&n deg = =

do hasta después
1897.

Pe la mismse manersa que se impone un nombre civlil a las persnngé— rTRza=-
la teorie- la ley ohligs a todos los comerciantes @ usar un nombre pa-

ra el ejercicio del coamercio. No es facultastivo por tento, Que se usee
o deje de usarse,

dible,

nar,

sino que 1\ ley lo impane como una opbligecifn inelu-
correspondiende el poder pliblicno, vigilar y en su caso sancio--
la faplta de cumplimiento sl respecto.

£1 nombre comn entidad indiferenciada o accesoria
gue entra en propiadad de la Haclenda-

40.— GARLON LUIS.- Opus Cit. Phgina 25

41.~ Citudo por Heisheimer Karl, Opus Cit. P&gina 33.
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Afirmar gque de una manera general 1los signos distintivos del comercio -
no pueden constitulir derecnos autBnomes, es la tésis deAEotBndaz.

PoT lou regular -dice- siempre van unlidos al derecho de propiedad sobre
la hacienda mercantil que es un derecha principal.
el todo fque es la haciendsa,
comercial, v bote,

Oe2 otro modo dicho,
encierra comg una de sus pertes al nombre
No 23 Mmas gque una cosa asccesoris de aquelle.

= El nombre comercial como un valpr incorporal =

Si quisifsemos saber cual es el mfritc de la teorSas en cuestifin, llena-
rSamos a la conclusifin de que 1a unica aportacifn sl estudio de ios sig

nos comerciales es le de introducir un nuevo concepta pafa determinar -
la naturaslezs juridica del nombre: EL VALOR. ’

E£stamos en presencla deg un bien incorporal -dice Ruubie%é ein embargo,
tasl derecho no es un crbédito,

pues puede oponerse a todos comn si s -
tratese de un derecho real;

es lo que liamemos un %valor".

El1 nombre comercial es un signo que sirve paras atraer a la clientela g
por ende, enth  dotsdo de un "valor" intrinsecamente hesblanda, por la -
fuente de beneficios econbBmicos para su titular. )

En porticular no puede tolificarse la tésis de Roubler como una husve
teorie, sino mes bien como una inovecifn complementerias a las QB exia-
tentea; v el términa valor, en nada varfas la naturelezs del nombre,
transforma 1 derecho que le s relativo,

unt y otro sentido.

ni
antes bien, los reafirma en

12.~ TEDRIA RDOPTADA. .

Puede asegurarse sin temor 8 equivocecibn gque la teoria adoptade por 1la
1tegisliacibn mexicana,

en relazcibn con le naturaleza juridica del nombre
comercial,

2s aquells que lo identifica como un DERECHD DE PROPIEDAD.
Tal afirmacibn se basa en la idesa de que el nombre pertenece e ls gene-

ratided de los signos v demfis carmcteres regulados precisamente por ls

Ley de la materis, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial.

Dice el Articuloc 10.- Esta Ley regula le propledad industrial y per aen-—
de, las patentes de lnvencibn y de me joras de modelos y dibujos indua-
trialea, las marceas,

los nombres y svisons comz=rciasles, las indicaciones

42.~ Cltado por De Solh Cafilzares, Opus Cit. PhAgina 258.
43.—- Gitado por De Solfh Cafizares, Opus Cit. Plgina 269.
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de procedencia y las designaciones o nombres de origen, asl camo las re~

presibn de la competencia desleal'.

Por otra parte y can referencia particular al nombre, la Ley sefials ade
mBas en el Articulo 214: "Ea propilednad de toda persona fisica o Jjuridica
prnduc?nra o comerciante, su nombre comercial; y en consecuencia, el -
derecho de uso excluslva del mismo se protegerf sin obligacién de depb-
8ito 0 registiro, en la extensifin de 1la clientela efectiva'.

Como puede espreciarse, no hay duda gue 18 Ley en cuestifin admitif el -
principio de propiedsad como un.derecho abaoluto y exclusivo sobre el -
nombre.

Ahore bien, no se niega que existe un darecho de propiedad sobre el nom
bre, puss esto es indiscutible desde todos los puntos de viata, inclu-
yendo 21 leqgal-. Lo que si es discutible alin, s la esentia misma de ese

derecho, es decir, su naturaleza juridica.

Hay quienes efirman gue se trata de un derecho reel de carbActer patrimg
rial; otron que aducen trotarse de un derecho intelectunl; vy todavia -
flay quienes persistiendo en le duda no saben que cursoc tomar y emitcn
opiniones negando o afirmando el derecho en cuestifin, o bilen otorgindo-
le solamente al nombre la categoris de un bien, discutifndose en conse-
cusnecia si dicho bien pa de naturaleza incorporal g inmaterial y en fin,
que coma ya hemos visto, no faltan guienes stribuyen. el nombre los call
ficativos de "velor","Derechn de utilizacibn®, "Entidad accesaria de la
empreea, "Privileglo econfmicao", ete. :

AR este respecto, los gutores mexicanos tienen la perticuleridad de no -
maniftestarse radicalmente en favor o en contra de slguna pestura, y no

'purque con ello estén en un error, sino al contrarig, gulzf su manera -~
de pensar ses la mBs razoneble. sl adoptar el procedimiento de tomar de

las diferentes doctrinas, soloc aquells gue en realided conviene para -
fijer con meyor certeza, la esencia Jurid;ca del nombre.

El tratedista Céser Sepfrlveda por ejemplo, despufa de hacer diverses -
criticms v consideraciones a lss corrientes expuestas, trata de conjun-
tar lee diversas gpiniones y sl final emite su propie conclusifn afir-

mando: “En petricta replided, el nombre comercial no de ja de tenex hn -
velor econbmico v no deja de pertenecer a algulien, de suerte gque nao pug

de pramscindirse del concepto de propiedad. El nombre comercial gg_un ~

‘bien y el derecho sobre €1, ps_un derecho de propigdad, con modalidades
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eapecificas, con limitaciones expresas en le Ley y @s_un derecho privi-

leqjedo, en funcifn de la colectividad. Ea un bien gue forma parte del

patrimonic de la smpresa y sobre el cusl su duefio tiene un derecho ex-—

clusivo de uan“?“

Idéntica posture adopta Berrera Graf, cuando EXDTEEE%S"El nombre comer-

cial atribuye e su titular un dexecho tipico de individualizacifin, que

se2 manifiesta en el uso_ vy goce exclusivo de este signo digtintivo. R

seme janze de todos los derechos que rechen sobre bienes inmateriales,
es decir, sobre objetos incorporales e ideales, el derecho al naombre -
camarcial concede a su titular wun derecho de carfcter reanl,

tradicional derecho de proplieded,

similar el
que consiste en usar y gozar del nom-
bBre con exclusifin de terceras; es un derecho que reche sobrTe une coss —

incorporal. No se trate pues de le coss msterial en que 21 nombre

se
coneTeta y reprodece, ni tampeco consiste en la exprewsifin literal
que el nambre se manifieste, sino por una parte,

cepcifin intelectual, & la crescibin de su tituwlar,

en -
se reflere o la con--
que mediante una fra-
se p cierta referencia, objetiva o irreal, logra la identificacibn de -
sy empresa y su distincibn de las sctividades comerciales de los compe-
tidores, y por otra, se establece que el nombre es,
signo distintivo de 1a negeciascifn,
la exclusividad de su uso'.

precisamente un |~
por lo gue se gtribuye a su titular

Por lo que a nosotros corresponde v adaoptando igual sistema que laos au-
tores mencianados, sin manifeatarnos partidarios radicales de slguna -

doctrina en porticuler, expresamos la siguiente opinibn:

8).- Particularmente la Ley de la Propieded Induastrial, cdop-
t6 como tEsia, la de sefialer gue la propiedad industrisl es una forma

de 1la propleded intelectual, y mfs concretamente de 1os llamados dera-
chos de autor.

Eata téais le encontramos expressda precisemente en le "Exposicibn de -
mntivua?s de la mencionada Ley de Propiedad Industriel, extrafifindanocs

de gQue hasta ahoeras no haya sidg obJjete de comentario slguno por parte

4L .- Opus Cit. phgs. 195 y 17G.
4S.- Opus Cit. phlgs. 260 v 261.

46.~ Inclulida @ manera de pr6logeo en 1lm "LEY DE INVENCIONES Y MARCAS". -
Editoriol Ediciones Andrade, S.A. México, D.F. 1974.



57.

de los autores nacionales y extranjerocs. E£1 texto es como sigue: "Con
la denaminacién de propiedad industrial se distingue generslmente como
es sabido, uno de las formas del derecho de gutor y por lo mismo tiene
igual origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del inge~
nio y que la propiedad artistica, diferencifndose claramente de &stas
sltimas en que, tanto 2n los inventos indusiriales, como en el taso de
las marcas, o de los avisos vy nombres comerciales, la tarea del autar
se circunscribe al campo econfmico en cuants tiende =2 abtener por me-
dios técnicos le satisfaceifn de necesidades sociales.

b).- Como deduccibn de lo anterior, podria pensarse gue porx
lo menaos en cuanto a su origen la propiedad industrial ge asemeja a8 1la
intelectual y por ende, les signos que esa praotege, entre ellos el -
nombre comercial, lep sfectan los mismas carncteristicas y circunstan-
cias que a las llamadas creaciones litararias v artisticas que confor-
man la propleded intelectual.

c).~ Ea cierto, y asil se ha criticado, que hasta cierta pun-
to cuando hablames de eignos como la marca, el avisc o 2l nombre comex
cial, no se esth ante verdaderas creaciones del intelecto, no por esao
se debe dejaxr de recongceer que su invencifn exige aungque sea un minime
de esfuerzoc de creacilin intelectusl, sobre todo si pensamos que del -
nambre depende mucho 21 &xite vy prosperided de un negacio por suU ime-
pacto y. atraccifn de le clientels y parque en definitive debe rEpro=-
sentar bastante dificultad adoptsr un nombre que verdaderamente Cum-
ple con su funcibn de distinguir correctemente a la negoclacifin  gue
lg detenta, de tantos otros de su mismo gfnero.

d).- €110 no significe sin embargo, gue tal eafuerzo por de-
nodadoc que aea, pueda elevar el signo de comerciao, al yango de una -~
creacifn intelectual como si fuese una obra literaria o artistica. .
No creemps gue el nombre comercisl sea de naturaleza intelectuml; vy si
por =]l contrarioc, un bien inmaterial sobre el cual se sjerce tclaro es-—
t&, un derecho de propiedad.

g).= Tal derechs de propiedad es un derechn reamsl de natura-
leza exclusiva .y absnluta. Exclusive porgque sblo pertenece a su titu-
lar con exclusifn y oposicifin frente a terceros; absoluta porgue no -
sblo trate de proteger el pcceso a su adguisicibn vy uso, sino de mane~
ra total, los efectos de natursleza Juridica, econfimica y social que
le mon inherentes- ’

‘Que los derechos resles, incluso el derecho de propiedad, pueden re--—
£47.

cger sobre objetos incorporales -dice 8arrera Gra ya naedie 1o dis-

. 47.~ Barrera Graf, Jorge.- Opus Cit. pdg. 261.
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cute en la actualidad.

Las limitaciones de espacio y tiempo B gue sujsta la Ley el usa del

nombre, sl atribuirle cierta temporalidad y reducir el fmbito de epii-

caci@in al campo de la clientels efectiva, na disminuye, o perjudice o

invalida que 2l derecho al nombre seas un derecho real de propiedsd,

pues en todo ceao les diaposiciones civilistas al respectgeoturgan

iguales caracteristices a los derechos reeles como loe derivados del -

usufructo, usc, habitacifn, etc. en cuanto a tiempo se rafiers. Por 1lo

demfs tanto en uno como en otro caso, tales derechos soh opofiibles

ggga omnes y no solo frente 8 aqu&l gus los otargz, llbBmase en un ca

80, particular; y en otra, Federacifin o Eatado.

).~ E1 nomhre comercisl
no es un valor, pero representa un
para su titular en tanto afecta al

8l ser un bien como hemos afirmado,
valor de pleno contenido sconbmico
petrimonio de la pmpresa.c

).~ En consaecuencia, el

derecho al nombre paor todas estas -

circunstancias de hecho y de derccho debe ser ampliamente protegide cg

mo afartunedamente sucede a travbks de los

bre la materia v especificamente mediante aquelies disposiciones - que
tienden = la supresibin de la competencia desleal.

ordenaemientos mexicanoa so-

h)e= Finalmente y aunque no puede hablarse de monopolio, nb
cabe duda que el pombre comercisl significa un privilegio econfmico -
de gren trascendencla pera su titular comerciante o industrial.

48.- cbdigo Civil vigente.
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CAPITULO IXII
DIREGTRICES FUNDAMENTALES DEL NOMBRE COMERCIAL

13.~ CONCEPTO LEGAL Y DOCTRINAL.

Es preciso recaslcar gque legalmente no existe definicibn slguna del nom-

bre comercial, por lo que mas bBien debembs atenda2r a los elementus objs

tivos y subjetivos que de la lectura de la Ley se desprenden.

Ob jetivamente puede definirse como un signo comercial cuyse utilidad pe-

culiar es la de diatingﬁir, particularizar o singulerizar el estableci-
miento o negoeiacibfn que lo detentao.

Subjetivamente la Ley de Invenciones y Marxcas, del mismo modo que algu-—

nos ordenamientos sniericres sobre la materis, incluye elementos como -

la proteccifin jurfdice del nombre, el derecho @ su uso exclusivo, 1a

demarcacibn geoarbfice o &Bmbito de proteccibn v el todavis mfhs subjeti-
vo de 1ls clientela efectiva, amén de una serie de arti;ulca encaminadosa
@ evitar le competencia deslesl.

Esta canjugacibn de elementos obJjetiveos vy subjetivos ason loa que 8 fin
de cuentas determinan la esepncie jurfidica del nambire y lo hacen un sig-
na peculiarisimo e "intangible! como dijers SEpGIVEdgg

, pEroc cuyo valor
moral v econbmico ®s ein lugsr s dudas,

ten elevado caomo significativo.

Degde el punto de viste de sus elementus su actividad es plural, sirve

no solo para distinguir esteblecimientss comercisles o su gfénero mercan

til, sBino gue se extiende alin mes & ls persona wisma que lo detenta co-

mo propietaric, sea Esta moral o individuel.

‘La .noturaleze subjetiva del nombre es mBs comprensible si stendemcs a

lms cualidades de ls empresa gue con el nomhre guedan plenamente svala-
dag como sun: La honastided y serieded de sus operaciones,

la calidad -~
y garantis de nus productos,

su salvencia morsl v econbmica etc.

Hebrh que afiedir tambifn gue los heneficios de su foma y reputacifin es-
t+6n completamente garsntizedos con el nombhre,

por lo que trasciende -
hasta el campo de la clientela efectiva.

De zhi gue gquien adguiere un
negocio prefiera sguel dque se encuentra mhs y mejor acreditedo que agubl

que todavia no lo estfG. Por ello y esta es nuestTa tésis "La proteccibn

juridica del nombre debe derse en sentidoc smplisimo", ege decir, no sSpo-=

lamente como un signo distintivo del comercio, sino por todo lo que ese

49.~ Ob. cit. phg. 172
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signo encierra o representsa, que es mucho mAs importante gue el signo

mismo comp tel. Pe otra modo dicho, 21 nombre debe mhs a los elementosa
que lo conforman, que a sy utilizacifn prhcoctica como simple signo dis-
tintivo.

La doctrina por su parte ~como dice el sutor Mantilia Mulingg s6lo mues
tra la gran diversidad de opiniones Trespecto al concepto del nombre co-
mercial. En Itelia por ejemplc, como ye hemos visto, hay gqulenes defi-
nen al nomhre comercial como 21 nombre civil del comerciante;
por el contrario, 1o relacionen

otros ==
directamante con la empresa o con el -
fonda de cumercio, dividiéndolo en subjetivo vy obijetivo; otro tanto su-
cede en Francia, Espafia, Alemania y otros paises del viejo tontinente.

La doctrina mexicana perece estar afecteda del mismo mal y 80n hoy en -
dfa no existe entre los sutcreEs nacionslas ningune uniformidad de cri-
terio en cusnto el nombre, pdr lo que tenemos que concluir que
a la normatividad especifica,

negocincibn mercentil.

apegadosa
el nombre es el signo distintivo de la =~

14 .- OIFERENCIA. CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.-
AR.~ CON LA MARCA.

Se puede esteblecer diferencim caon este slgno, desde dos puntos de vis-—

ta: Ya sea stendiendo a su uso prfotico, o bien, » Bu connotacifin Juri-
dica. )

En cuanto al primero la diferencia es muyy notoria. Mientres gque la uti-
lidad prhctica de ls wmarca es la de sefiglar y distinguir mercancias, =~
productos o gservicios (Sobre marce de servicio exlste una amplis descrip
ci@n en £l regismento de lo Ley de Invenciones y Marces, Articulo 56 -
nhmeros 56 a 75); el uso habitual del nombre es 1ls singularizaecibn o -

particularizacifin de las negociscicnes, TAbrices, empresss o estabhleci-
mientos Que prnducen'u expenden a aquelles.

Jﬁridicamanta en cambio, la diferencla puede esteblecerae atendiendo a
los siguientes thpicos: Definicifin o cancepto, de depfasito o registro,
edquisicifin y uso exclusivo, proteccifn legel etc. De estos solo exanl-
hsremna el primer t6pico, ya que loas dembs sarfn tema a trater en 15 -
siguientes puntos de nuestro temario.

Corrgepande a la marca como principael elemento de su definigifn, el -
uao especializado d= sefialer productos comercieles; mientras gque al

50.- Mantilla Molina L. Reberto.- Opus Cit. phg. 107
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nombre corresponde per €1 comtrario, la distincibn de les negociacioghes

o0 esteblecimientos mercantiles.

Existe sin embargo, un punto de identificacién por cuanto hace 8 la lia
mada marca-nomhre o marecz nominativa. En efecto, desde los primeras or-
denamientos mexicanos scbre 1a materia, como son la Ley de Marcas de -
FAbrica de 18835 o 1s Ley de Marcas Industriales vy de Comercio de 1903,
quedbf sbiertms la posibilidad y de hecho sa coneignf en el texto mismo -
de la Ley, que le marce pudiera consistirx en un nombre comarcial, aungque
con observacifin de glgunas salvedades como las de gue el nombre se usa-
ae en forma distints, no tuviers como finalidad la descripcibn de lag -
propiedades del producto y que se Contgra con la sutorizacibn del prao-
pietaric del nombre, para el cosc de que el camercializador del produc~
to no fuese 8l mismo tiempo su productor o fabricante y quisiera utili-
zar la misma marca de £ste. Articulo 97 de lm Ley de Propiedad Indus--
trial.

Fuera de este supuesto, le diferencis entre uno y atro signoa es altamen
te moteble. VUsamos por e jemplo las sigulentes delfiniciones:

Alfredoc Raccquice de la marce "@si vome el lema o insignia distingue -

y diferencia al negocic, 1s marca (i1 morchio)d realiza la misma Puncifn

respecto a las mercanciaaf.

Joagquin Rodrfigquez y Rodr&guegz la define como "la sefial externs gque usa
un determinado comerclante para dilstingulr los productas . por =l elabora
doa, vendidaos o distribufdos....”?

Tulio Racarell§3pnr 8u parte escribe "la marca sive psra individualizar
el producto. Tembién ello conestituye un bien inmaterial que se traduce

en una contrasefis puesta en las mercanclas o en su embalaje....”

E) Articulo 1o. de 18 Ley de Marcae Industriales y de Comercio preciasb
el concepto de marca al definirla come "el signo o denaominacibn carac-
terigtica v peculisr usadas por el industrial, agricultor o caomerclante,
en los articulos que produce o expende, con 8l fin de singularizerlos..."

Por lo que Rl nombre corresponde, una sola definicifn basta para gque -

51.= Rocce. Alfredo.- Opus. Cit. phg. 250.

52.- Rodurfiguez v Rodriguez Joaguin.- DOpua. Cit. pég. )

53.-~ Ascarelli, Tulio - Panorsma del Derecho Comercial.- Edit. Depalma,
Buenos Aires 19439.- phg. 135.
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veamos el notable cantraste que existe entre signo con el anterior. E1
auter Enrigque GurragbdiCE 2l respecto: "El nombre comercial s el sig-
no sdoptado por industrimles, productores y comerciantes, sean persaonas
fisicas o sean personas morales, pare distinguir sus negocios de los de

mAhs gque s dedican a une mctividod mercantil del mismo g&nera®.
B.- CON EL AVISO COMERGIAL.

Tenemos que cﬁnfesar que aungue existe cierta confusibn en la definicifn
de este signo distintive del comercioc, hay sin embargo varioas puntoa de
coincidencie entre los autaores gue han escritoc sobre este tema.
Rodriguez y Rodriguez, por ejempla, nos de su opinifn del signo en cueg
tibn: "Llamamos avisos comerciales a cualquier combinecifin de letrss, =
dibujos o cualquisera otraoas elementos gque tengs aefialada ariginalmente vy
sirven pare distinguir flcilmente una negociacifin o determinedos praodug
tpe, de loa demfis de su especie'. Egta definicifn -dice basada en el -
texto legal (Art. 208 L.P-I. y 174 de la L.I.M.) pone de relieve les -
caracteristices del eviso comercial que son: 1g@.- Ser un signo distin-
tivo; 2e.~ De sefialado originalidad y 3e@.- Para distinguir flcilmente -
una mercencis o unha naguciaciﬁn"?s
Agregm el autor ademfs que dentro de los avisaos se encusntran comprendi

dos los r6tuloa, enuncios, lemas y emblemas.

Jdorge Barrer§ Eraf?sde la misma manmera gue el autor antexrior, ldentifi-
ca al aviso comercisl como la representacifin emblembBtica de la negocie-
cifn o sus establecimientos. Dicha representacidn asimbflica puede con-
distir en le reproduccifn del nombre o r6tulc como por ejemplo: “La re-
presentacifn de un caballo pinta&n-dﬂ blanco, pere identificar 2l nam-
bre o rbBtuleo de una peleteria: "El Potro Blanco o la de un Elafante -

para identificar la drogueris de igusl penominaciﬁn, etc. "

Pueden aesf mismo cangiatir en eneefias ~dice Berrera Graf- "Consistentes
en insignias o estandartes (por ejemplo), la bendera verde y amarilla -
del Banco da Comercia, o0 los estandertes .del "Hotel Reforma y del Hotel
del Prado. ’ )

Aungque este fltimo sutor no otorge mningune aplicabilidad al aviso comdx

54.- Alvarez Suberanis, Jaitme.~ La Regulacifn de las Invenciones y Mar-~
cas y de la Traneferencia Tecnflagica.-Edit.Porrfle,S.A.-M8xico 1979.PAg.72
55.— Rodriguez y Rodriguez,--Joagquin.- Qpua.Cit. PBg. 422

56.- Barrera Graf, Jorge.— BQpues. Cit. Plg. 281.
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cial para anuncisr mercancias, sino, solo negociaciones p establecimien-
tos, creemos gue su omigidn no fue intenciaonado y menos can el

propbsi-
to de ignorar las disposiciones legales al Tespecto.

En efecto, el Articulo 209 de 1la Ley de Propiedad Industrial como el
Articulo 174 de la Ley de Invenciones y Marcag cuyo texto es el misma,

confirmen la opinibn de que el sviso comercial tiene como principal Fi-
nalidad la de anuncier 8 todo el phblico,

un comercio o
determinados productos.

negociacifin o

En nuestra particuler opinitn y concordando en eclle can la del tratadig
ta Cesar Sepflilveda, el aviso comercisl no es otrs cosas que un "anuncia®
que sirve psTa llamar le atencibn del plblice

.sobre lms bondedes de un
negocio o producteo.

BaJjo estaes condicionegs 1la

diferencie de este signo
eon el nombre puede contemplarse también bajo

diversos aspectos, cowmo -
san: El1 uso prhetico, su naturaleze, juridica, su finalidad especlfica,

Bu carficter de accesoriedad, etc.

El uso pr&ctico del sviso es spunciar negocios o mercancises reslzando —
las cualidades de uno y otren, migntras gue 8l del nombre es distinguir

o diferenciar solo negociaciones, une de le otre de lg misma especie o
gfnero mercantil.

La naturalezs Juridica del nombre es mucho mas compleja gue la del avi-
80 comerclal, pues mientrss gue respecto del avigo comerciel 1le Ley con

signa la tutela de un derechn propismente ertistico literario hasado en
su originalidad; respecto sl nombre la tutela se extiende nao al simple
rbtulo de una negociacifin (que bien puede no tenerlo sin de jar por ella

de tener nombre) sino B algo muchn mhks importante y complejo que atefie

al industrial, productor o comerciente; ® su negdciacibn y a sun esta-
blecimientos y que trasciende incluso a le hscienda o fondo del comercio

y finalmente incide en el valor econfimico potencial gque representa la -
clientela. E1 guiso comerciel o anuncio puede Treproducir con propiedad
a8l nombre cusndo se uase para llemer le atencifn sobre unes negociacibng
puede también Teproducir 8 la marcs cuando se usse para anunciar o des-—
cribir un artfculo de comerclo. Se trata entonces -como dice GCésar Se-

pﬁlveda— de un signo accesporioc al nombre o a la marca que no debe cone
fundirse con estos.
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15.~ ADQUISICION DEL DERECHDO AL NOMBRE COMERCIAL.

Si recordamos un poco o damos marcha atrls s algunaa plginag del primer
capituloc de nuestra trabajo,
triales de Comercico de 1903,

veremos que desde la Ley de Marcas Indus-
paaanda por la ley de Marcas y de Avisos y

ia Ley de 1a Propiedad Industriel de 1942;
hasta la Ley de Invenciones y marcas de 1976;

nombres Comerclaoles de 1928;

e2 asosptiene el mismo prTin
cipio o criterio respecto s in edquisicifin del derecho al nombre comer-—
cial. €8 decir, se repraduce sl mismo fundamento Jurfdico que dispone -
la prerrcgaetiva de {odo peraona, naciognal o extranjere inclusive, para
adquirir el derecho al uso exclusive del nambre, SIN NECESIDAD DE REGIS
TRO, bmstando a cambig su publicacifn en la "Gocete Oficial! o actual-

mente en la "Gaceta de Invencionea y Marcaa®.

No sobstante, los textos legsles antes invocados coinciden plenamente en

consignar la fGrmula del uso previo del nombre para postericormente pro-—
ceder 2 su salicitud de publicecibn. Taol comprobacifin de uassc previsc -
termind siendo condicifin sin la cusl no procedie el trfmite de publicae-
cibn como sucedif en 1la Ley de la Propiedad Industrisl que dimponias en
su Artliculec 218: "pare obtener le publicecibn 8 gue se refieren los Ar-
tfculos antericres (refirifndose claro estf, 8 la publicaecifn del nome
bre en la en ese entonces "Gaceta de la Propieded Industrial®, deberfs -
presentarse una soliclitud en 1s forma gque prevenga el reglamentO..cas.s
esf{ mismo serf requisito indispensable que se compruebe el usc actual -
del nombre gque se trate de publicert.

Estn mipme ley incluso, expresa que los afectos de la publicacifin del -
nombre esthn en relacifn directs con el ejercicio de las accianas civi-
les y penales derivadas de su titularided, pues como dispona en su Ar—
tficulc 216 O1ltimo phrrafo: "ls publicacifn no producirf otra efecto gue
el sefiglado (establecer la buena f& en el uso del nombre) y se hars sin
perjuicic de tercero que ein haber publicado su nombre comercial, com-

pruebe enteriormentz tener mejor derecho al uaeo exclusivco del misma®™.

Le Ley de Invencianes y Marcas cén:igna en el Articulo 180 lo sigulente:
"Quien eatfé ussndo un nombre camercial podrh solicitex s ls Secretarfa
de Indugtria y Dumercfﬁi ?ﬁ; publlcaciﬁn del mismo en 1a Gaceta de In -
venciones y Marcas. la publicecifin del nombre comercial producirfh el -

- efecto de establecger le buena P& en la adopcifin y uso del mismo.

57 big.- Hoy Secretaris de Comercia y Famento Industriel (Diario Oficiel
del 29 de Dic. de 1982 en vigor desde el 1o. de Ensro de 1983/
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Bajo estas circunstancias podia afirmarse gue la adguisicibn del derecho
al nombre comercial depende mbs bhien del uso del mismo que de sy publi-

cacibn en la revista oficial mencionada.

La respuesta es'en nuegtra opinién que el uso confiere derechaos a su -
detentador, perc que estos derechos pueden serle disputados por otro -~
usuario, creando con eBlloc un conflicto legel cuya solucifin tiene gue
buscarse en las disposiciones sobre 1s marca, medisnte la splicacifn de
la norma que dispone que el reqgistro de la marce no surts efectos cnﬁ—
tra tercero, ctuando &ste demuestre Pehacientemente haber empezada 8 -
user la marca por lo menos un afio de anticipocifn a la fecha del regls-
tro. (Articulo 93 de la Ley de Invenciones ; Marcas). Digposicibn ca=-
rrectamente aplicable al nomhre comercial segiin se desprende del Arti-
culo 187 que dice "E1 nombre Comercial regirf, en lo gue cea aplicablae
v no hays disposicifn especial, por laa reglas esteblecidas con rela-
cifn & las marcag".

Ahara bien, creemos gue existe una diferencia entxe lo que =3 el simple
uso carente de publicocifn v el uso exclusivo que se adquiere con la =
publicacifin del nombre. Mientras que respecta del primerc caben un sin
nlmero de poeitilidodes de conflicto sobre pu titularidad, respects del
segundo la titularidad del nombre publicedo ya no es meteria de contro-
versia pues no se duds de la propiedad y si en cambio se agbtiens can =
ello sl derecho del uso skclusivo precisamente para evitar cualguier -

uaurpacifn y motivar la splicacibn de sanclones cuando 2llt sucesda.

16.- PUBLICIDAD Y REGISTRO DEt NOMBRE COMERCIAL.

Legelmente no existe en el Derecho Mexiceno, registro del nombre comer-—
ciml, lo que existe es publicacifin del mismo.

Debemos tener presente gque la mayaris de las legislaciones sobre propig
dad industrial tuvieron su origen en la famosa Convenci&n de Paris para
1a proteccifin de la Propiedad industrial de 1883 y que por tanto. tuvie-
ren gque apegarse en 1o posible al texto de la Convencifn. Efectivamente
como ya hemos anotado en pBginos enteriores, el Articuleo 8o. de la Con-
vencifin disponia: "El nombre comercisl estarf protegido en todos los ~
psises de la Unibn sin obligacifin de depfsito o de registra, ya forme

parte o nb de una marca de fabrica o de comercio®.

Es 18gico suponer por lo menoa que los paises integraeantes de 1la Conven-
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cibn, los latinoemericanos entre ellos, ohservaron et 8Sus legislaciones

interiores este mismo principio.
MExico por consiguiente no fue njeno 8 este disposicibn, consignfindola

en los textos lenales sobre propiedad industrial, que ban tenids vigen-—

cia a travBs de su historia.

Podiamos cungenisr con la opinifin del auvtor colaombiano Germén csvelie??
en el sentido de gue si bien ea clertn que la Ley no dispone como cbli-
gatorio el registro del nombre comerciml, tsmpoco lo probibe y 8% por -
2l contrarie lo permite cuando tel nombre se constituye en una marca; -
pero en el derecho mexicano aln cuando esta disposicibfn es perfectamen=—

te apliceble, rige la costumbre rjuridice de no registrar los nambres de

comercio como tales, s decir, no existe un registro de nombres comar-

ciales, sunque €8 de explorado dersecho que para el reqQisirto de les So-
ciedades Mercantiles

oea obligatoric la mencibn de su nombre, denomina-
cifn o razfn socilel. ’

El Articule 180 de ls Ley de Invenciones y Marcaos, dispone la publica-
cibn del nombre en la gacets de Invenciones y Marcas.

Lte solicitud de publicecifin se gujetaba g determinados requisitos legas-
les comp los exigidos por el Reglamento de la Ley snterior.

Dicho Regls
mento en su ATtSculo 168 exigia:

a).~ Presentar la solicitud por duplicado 2 inscribir en dicha solici-
tud la mencifin de los slguientes datoss

-.E1 nombre comexciel y fechs en que principib = userse.
- Nombre, denominacibn o razbn social, nacional o dimi-
.cilioc del propietario.

Ubicacifn y giro de la empTesa o esteblacimienta indus
trilel o cowercial & que Be apligue. A dicha solicitud
debaerfin anexarse los documentos gque demuestren satis-
_fBctariamente a Jjuicio de la Secretaria la utllizacibn

efenfiva del nambre comercial eplicado @ un giro detex
minado.

La Ley de Invenciones y Marcas requerie sdemfis que a dicha molicitud =
se acompafiars la documentacibn neceseria para acreditar la personelidad

57.~ Cavelier Bermhn.~ Opus. Cit. phg. 3b&.
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,del solicitante (propietario, opoderado, etc.) pers guizh el requisi-
to mhs importeante 2 gue sujetsba la Ley, para poder obtener la publica-
cibn de un nombre comercial, era el "examen de novedad" gue consistia =
sencillamente en verificar si no existia ya publicade con anterioridad

un nombre iguml o parecido gque pudiers trasgrT como cunsecGuencia una gra-
ve canfugibn.

El Artfculc 183 de la Ley ordena al regpecto: "No podrfn publicarse los

nombres comerciales gque carezcan de elementos que hagaen distinguir a la

emprese o establecimiento de que se trate, de otros de su génerp, ni

aquelleos gque contravengen las disposiciones contenidas en el Articulao 91
de este Ley". .

€1 Artfculo 91 8 su vez, consigna poco mAs de veinte impedimentos para
poder Tegliatrar une marca, siendo gplicable este mismo precepto pare po
der publicar un naombre comerciael, ea decir, le afsctan las miswmas pro-
hibiciones citadas en £l Articulo aludido.

He aquf algunes de eams prohibiciones:

Frac, WI.~ No podrfn eer registradas cpmo marcas y par egnde publicados
como nombre, les letras agislades, los nlimeros y colores mislados B me-
nos gue eatén combinados de elementos talee coma signos o denominaciaones
fque les den un carfcter distintivo.

Frac. VII.- Las qué reproduzcen o imiten sin autorizacibn escudos, ban
deras vy emblemas de cualguier pelis, esteds, municipioc o divisiones poll
ticas similaree, @si como las denominaciones y siglaes de organizaciones
internaciaoneles gubernamzntalesn, intergubernamenteles o de cualquier -
otra nfganizaciﬁn reconocide oficialmente.

Frac. XI.- Los nombres, seudbfnimps, firmas, selleps y retratos de perso-
nes, 8in consentimiento de los interesedos u, si han fellecido, de sus
ascendientes o descendientes en grsdo mBa prbiximo.

Frac. XIV.- Las denomineciones geogrffices propiss o comunes, #si como

los gentilicios nmombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencla de’

los productoe o servicios vy puedan originar confusibn o error en cuanto
.a la procedencia de los productos.

Erac. XIX.- Una merce que sea idéntics o semejsnte en grado de confusgsifin
a8 un nombre comarcisl esplicedo a los misamos o similares servicios que -
B2 preaten en el establecimiento, cuyoc nombre comerciel se haya usaedo -
‘son BRteTioridad.
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frac. XXII.~ Todo lo GQue sea contreric @ la moral, a les buenas costum-
bres, al orden p{blico vy todo equello gue tienda a ridiculizar idems ©
pETSONnas.

- EFECTNS DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE.

La perte finel del Artfculo 180 de 1lm Ley de Invenciones y Morcaes, sefig
lae expregamente: "Le publicacifn del nombire comercial producirf sl efeg
to de establecer la busna f& en la adaopcibn y usa del mismao".

Considerczmos 8l respecto, que los efectns de le publicidad del nombre -
son muy limitadeos pues sblo se reducen como dijers el tratadista Rodri-
guezr y Rodrfiguez, a establecey en. contra de un poaeible uso indebido, -
una "presuncifin legel" derivads de la buena f& en 1o sdopcifin v iso del
numbre. N

En este mismo sentido Barrera Graf y Céear Sepfilveda, agregan s lo di-
cho, gue dicha presuncibn legal se traduce en estoblecer el dolo o mala
f& con que se conduce aguel que'ilegalmenta uaa el nombre. Se quiere -~
decir can ello que el efecto de 1la publicacifin permite 8 agquelle persoc-
na qgue lg premueve, teper un mejor derscho sgobre aquel gque no lo hace,
pero esto solo es relmstivo, pues como oe ha vietao, la precsuncifin legal
egtablecida, es una presuncifn "iuris teantun " sujetm a comprobhascibn -
sobre el uso efectivo del nombre.

En nuestra criterio la restriccibn va aln mAs lejos. La prntnc:iﬁn-leqal
de su exclusividad se restringe el fmbito de una determinade zona geo=-
gr&fica -aquella que aberque le cllentela efectiva- y gue resulta de -
considerar como se despretnde del Articulo 179 de la Ley de Invenciones
y Marces, lm emplitud, vollmen o intensidad ﬁa difusifn del nombre y la
posibilidad de gue su usn por un tercerno induzca a errar e los consumie-
dores. .

Como ee vE&, no ga FPE&ell determinar de ningln moda cual see lo baag para
Pijar con precisifin un &mbito geogrhfico, stendiendo 8 aelementos tan -
subjetlivos camo. la cientela =fective o como la mayor o menoxr difusibn -~
del nambre. S5i 18 publicacifn del nombre sigue e£sta misma suerte nus -
preguntemos &quf sucederf cuando un tercero, aln sin necesided de publi
cacifin, le has dedo fsma v Credibilidad 8 un nombre "X" en la demarca-
cifn de su empresa o negociecifing y &ste es motivo de publicaci&n por -
otra persona en un Bmbito geagr&Ffico distintoR

La respuesta que se nos antois es que 1ia proteccifin jurfdicea gue se ejer
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Ce BN unp y otra caso es francamente nula, pues cualquiera puede ale-
gar tener un mejor derecho o inventar mil) argucias vhlidas legalmente
-porgque 8si lo permite la Ley- para desvirtuar le presuncifn de dolo o

mala f& gque pudiera imputfirsele.

Nuestra iniciativa al respecto seris ho sbleo declarar obligatoria la -
publicacifin del nombre comercial, simo taombién todos los FenBmenos que
le son ipherentes v.g.r. su transmisilin, concesifn de usao, cancelscién
etc. Dicha publicscifn ademlAs de hacerse en la Gaceta de Invenciones vy
Marcas, deberfa hacerse extensiva tambifn al "Dilaric Oficigl de la Fe-
deracifn", para dar cecn e2llo plena realidad y vigencia al principio de
ORDEN PUBLICD E INTERES SOLIAL consignado en el Articulo 20. de la Ley

en cuestibin.

17.- TRANSMISION v RENODVACION DEL NOMBRE COMERCIAL.
- DE LA TRANSMISION.

La regla general Que rige en este Cas0, salvo excepciones, es que el -
nombre comercial si puede transmitirse. Lo que realmente es discutible
hasta la fechs ss si- diche transmisifn opera unitsrie o conjuntamente

con la empresa o egtablecimiento el cual distingue, o en su defecta, -

con la hacienda mercentil.

En Alemania poxr éjempln. 18 lLey mdmite la posibilidad de adgquirir 1la
firma (nombre comercisl) el mismo tiempo gue se adquiere la empresa.
Hainshaime?snpina que *la firma mercantil es, en principio intransmi--
sible y comc tal no puede ser enajenada con separacifin de la emprésa -
para la que se adoptd; perc si puede transmitirse al mismo tiempa que
aquells; por consiguiente la transmisibn de la firma no es necesaria -
pero nf es posibie’. ’

Los slemanes diatingqen entre firma nuevc y firma derivads. La primers
se utili%a en los negocies de nueva creecibn para delimitar la respon-
sabilidad patrimonial de su propietaria; la segunds en cambiog, es la
firma que se adquiere por 1la compra o venta de un negocio yva en exXplo-
tacifn. Esta 3 la que de ordinario se transmite y su trespaso puede -
tener lugar entre vivos 0 por causa de muerte, = condicién de que. el

cambio opere conjuntamente con la empresa que 1o adoptb.

Las italisnos por su parte sostiensen idéntico sistema de transmisibn

58.~ Heinsheimer ¥arl.- Opues Cit. PSpina 34.
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del nowmbre; aocla gque en Italia e rezfin social o “Ditta" contempla dos
variantes a seber:

como razbn social objetive y como TazBn social sub-
Jetivaa

Seqln la opinifin de Rocco, 18 primerm corresponde & la degignacifin del
esteblecimiento; la sequnde es 2l nombre del comerciante igual a su Nom
bre civil. De les dos solo 1a primera es susceptlble de transmitirse o
enajenérae. can la condicifn dice?g fide que se transmita simultfneamens=
te con la heciendas, por ser un signo distintiva de 211la y como tal,

ca-
rre ls sueTte de la cosa individuamlizade®.

En Francia hace slgunas dbcedas, 1la Jjurisprudencie impedfs la transmi-
816n del nombre pars el ceso de cesifin o traspasn de la haciends merecan

ti1l; poco despufs se sdmitif la posibilided de transmitir el nombra, -
con 1a condicibn de que gquien lo adquiriess,

le efiadliera une inncrip--—-
cifin como si se tratase de un suceasor;

hoy en dia imparz
régimen de cowmplets libertad de transmisifin del nombre.

En Espaﬁaén

en Francla un

el Estatuto de In Propiedad Industrial sdmite gque los dere-~
chog industrialea gon susceptibles de transferirse por cuaslquiers de

los medios reconccidos por el dérechu, eg decir, existe plena libertad
de transmisifn del nombre.

Dentro de los paises latinoemevicanos,

Uruguay conssrva un slstems mix-
to .de transferencia, 28 deecir,

el nombre puede ser

tragpasado Jjunto -
|
con la haciends, perc tambié&n lo puede. gin eslla.

El Jjurists argentino Don Franeisco J. 55:5?1

refirifndose lgicamente n
las lLeves de su Pais, opine que ol nombre comercial ea cesible o trans-

ferible pues no existe ninglin texto gie le prohiba y si en cembio yno -
que lo mutoriza; tal textn es la Ley 11867 qus ordens que la trenamisibn
del nombre debe operar en blocke o conjuntamente con el fondo de comer~—
cio en su totslidad. S

Con referencie @ le legislacifn mexicana, le transmisibn del nombre -
fue objeto de regulacifin desde la Ley de Mercms y de Avisos y Nombres

Comerciales de 1928. Su Articidlo 53 decia:

59.~ Rocco Alfredo.~ Opus Cit. PhlAgina 249

60.- Rorriguez Joaquin.- Curao de Derecho Mercantil, Tomo I. S. Aguirre
Impreaores Madrid 1936. Plgina 461 y sigs.. .
61.~ Jd.

Garo Francisco.~ Tratedo de las Compra-vertas Comercleles y Ma-
rdtimas. Tomo 11, Ediar Soc. Anom. Editares Buenos Aires 1945. P&gina -~
197 y sig. : .
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"El traspaso de un establecimiento no supone el derechs exclusivo de -
usa del nombre comercisl correspandiente, selvo estipulscifin en contra-
rio de las pertes interesadses. Si se tratare del traspasc de un egtablg
cimiento comercisl con derecho al uso del nmombre comercial gue lo dis-
tinga, comprenderf tal trampaso el derecho al use exclusive del nambre,
camp marca, en caso de que msf estuviera registrado, sslvo estipulacibn

en contrario, ceso en el cual la marcs se considerarf extinguida®.

Como es de= mpreciarse, consta en la Ley snterior, la negativa express —
de transmitir conjuntamente el nombre vy el establecimiento al cual dis—
tingue, e menos comp dice el Articulo precitads, que la voluntad de las
partes interesedas se menifieste de atra manera, es decir, transfirien-

de 8l mismo tiempoc ambos s2lementos.

Le Ley de la Propieded Indugtriesl de 1942 sigue un criterioc totalmente
opuesto a la anteriormente mencionsda. En efecto, dice el Artfeculo 223:
"La venta o transmisifn de un establecimiento conferirf el derecho ex-~
clusive de uso del nombre comercial respectivo, selvo estipulacibn ox-

press en contrerlia de las partes interesadas®.

En cuantao a la marca-nombre o marca naminativa la Ley preceptusbe ade-
mfie que dicha tranemisibn del estaeblecimiento ocperebea conjuntemente con

1a marca nominativa si asi estuviere registreda.

Actualmente ls Ley de Invenciones y Marces en su Articuleo 185 se sigue
el mismo criteric de la disposicifin precedente, peEro solo gue ahora su-~
jeta el acto de 1la tranasmisifin & un registro previo en el Registro Na=-
cional de Tranaferencis de Tetnologis. En razbn dz sllo, la Ley deter-~
minb la eplicabilidad supletoris de las normeas sobre Reniastro de 1g -

Irensferencia Tecnolfigice y Uso vy Explotecifin de Fatentes v Marcas.

€1 Artfculo 2o0. de dicha Lay digpone: "Para los efectos de esta Ley, ~
deberfn ser inscritos en el Reglstro Nacionel de Transferencia de Tec-
nologia, todos los convenions, contratos v demfs actos que consten en =
dacumentos gue deben surtir aefectos en 21 territorip nacional relativao
a:

Frac. f).-= La cesifin o sutorizacifn de uso de Mombres cemercieles.

En nuesatro criterio son tres los supuestos Jjuridicos que pueden darse
en relacifin con ls transmisibilidad del nombre comercial:

1.=- Que el nambre se transmita Juntoc con la negociacifin vy asi se haga



constar expresamente.

2.- flue no se digs nade al respecto y entonces se presume que el tras-
pasa de la negociacifin conllevae al mismo tiempo la transferencis del =
nombre.

3.- Que

se trensmita le negociacifn sin trensmitir el nombre. En eate -~
caso existirfh unae reserva del derscho exclusivo de uso del nombre por -

parte de su titular.

En el primer ctaso no existe problems slguno por ser &ste el caso mbs -
usual y comln de trensmisifn.

En el segundo de los supuestos sungue existe cierta confusibn por fFalta
de expresifin de volunted pera transferir el nombre y le negociacibn,
Ley es muy clara al disponer que sblo

misifn de un negoclo implice a su vez

BN
salva pacte en contrario, la treng
la del nombre ceomercisl.

Ahora bien, cuando existe reserve del nombre camo en el terceroc de los

supuestus, pusde darse el caso de que su tituler gquiere seguir usfndelo

por convenir asi a sus intereses; conviene entonces temar en cuenta les
disposiciones relatives o ls competencis deslesl para tratar de evitar
a toda toste Que el titular del nombre lo use en detrimentoc del negocio

transmitido, es decir, debe estipularse por los interesados, que dicha

reservae significe la existencis de un pacto de no concurrencla desleal
por parte del entiguo proplieterio del negocio.

Fuera de lo snterior, 1le Ley otorgs 8 los contretsntes, plena autonomia

y liberted para estipular las clbusulas gue desean, con la sbla limitan
te de no ser contrariues a la moral e interfs plblico.

Barrera Graiz naos heble en relacifin con le ressrva del nombre upinendu
que £sta opera bajo condiciones rfigidas y en un campo muy estrecho,

puea la estipulacibn del transmitente de la emprese (ya sen poTrT acto de

enajenacibn coma 1a venta, la donecifin, sucesifn por causa de muerte, -

la apnrtaciﬁn a una Sociedad, el Fideicomiso etce.; o poT sexr un acto de

transmipifin v reserve de la propiedad como la venta con reserva de do-
minio, el aerrendamiento, el uwusufructa,
regerva del nambsre, debe

68 prepume gue €1 nombre

la prenda etc.) en que canste la
seT expresa y clara porque si nade se pacta, -
como elemento accesorio de la empress y como
parte integrante de la haciends, se tranasmite con Eato.

62.~ Barrera Graf Jdorge.- Opus Cit. PBgina 274 y sig.
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- DE LA RENOVACION.

En una relacifn de causa-efecto podrfa decirse gue la rengvacifin del -

nombre ea el efecto producido por la causa de su posible extincifin.

Como se sabe en la legislacifn mexicana la tutela juridics del nombre
se otorga sin necesidad da‘deﬁﬁaitn o registra. De ahfi que se condicio-
ne au proteccifn legal e los efectos de su publicacifn. Tal publicacibn

8 nuestro Jjuiclio, presenta desde este punte de viste, une doble connotg

cifn juridicm: Como derecho y como obligmcifn.

Como dexecho parque es unses prerrogative que le Ley condede al titular -
para publicar el nombre, pero tembBifn como cbligacifn por quas en casg -
de Nno publicarse, la presuhcifn de dolo que pudiern establecersa en fa~
vor del propietario y contra él infractor, no existe, asignificande ello
una grave lesifn ol derecho de uso exclusivo del nombre.

La publicacifn del nombhre en consecuencia, tiene los migmos efectos ju-—

ridicos gque un registros por rezén obvie de gque o partir de dicha publi
sin negar por -

sino simplemen=—

cacibn el nambre gozarh de completa proteccifn lagal,
el10 gue antes de su publicacifn carezca de proteccibn,
te que tal no es plena Jurfdicamente hablando.

El Arxtfculo 74 de 1la pretférita Ley de Marcas Industriales y de Comercio
"Todo comerciante ya sea nacionel o extranjern,

disponfia al respecto:
tiene derecho para que se publigue su nombre comercial en la Gaceta OfL

cial de Patentes y Mercas, con el fin de aobtener le prerrogetiva gue =

estehlace el Articulo 770,

€1 Artficulo 77 consiguientemente, establecis la presuncifn de dolo de -
la siguiente manera: "Para q@e puedan imponerge las penas que establece
la Ley, serl requisito indispensable gue €) actor pruebe que hubo dolo
por parte diel Treo. Esto no obstante el comerciante que haya hechs publi
car su numbré_cumerciul en la Baceta Uriclal de Patentes y Mercas de -
acuerdo con 1o que previens el Articulo 74, eatsrf exento da tel requi-

‘sito y la presuncifn legel serh de que 21 res obr& con dolaol.

Los efectos de la publicacifin del nombre comercial tenfsn una duracién
de DIEZ ANDS seglin el p&rrafo finel del Articulo 74 precitado; térming
8l cual procedfe renovexr el nombre pexr perfocdos iguales g dicho lapso.

Esta dispasicifin se repitif mhs tarde en la Ley de Marcas y de Avisaos -
y Nombres Comerciales, mef eomo en 1la ley de ls Propiedad Industrial,
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en sus Articulas 52 y 222 respectivamente.

En le sctusl Ley de Invenciones y Marcas,

asegln 1o dispone el Articulo
186,

los efectos de le publicacifin de un nombre comerxeial se reducen =
cInco ANDS v se sujete el ecto de renovacifin a perfodos de igual tempa-
ralidad, st pena en caso de no llevarse s caobao,

de cesacifin de los efeg
tos juridicps inherentes & 1a publicacifin.

Dicha renovecifn debia realizarse segln el precepto entes citado, den-
tro del fltimo semestre de cada perfodo de publicecifbn. Dicho t&rmina -
de ctinca sfios comenzaba 8 contarse @ partir del disz de 1o presentacién
de la solicitud de publicecifin correspondientic, ee decir, desde el mo-
mento en gue se presentaba 1@ solicitud para publicacilin y épte ere se-

llada de recibida en 1la Oficina caorrespondiente, independientemente de

que posterior e 2110 se declararas procedente la publicacifin del nombre
comerciala

18.~ LA TUTELA DEL NOMSBRE COMERGCIAL.-

£1 derecho de uso exclusivp del nombre comercial es al mismo tiempo,

deade el punto de vista de su natureleza Juridica, un derscho y una -
obligecibn. '

Lo primero cuenta con la opinifn unfinime de los sutores, en cuente 8 =
que t8) derecho constituye una necesidad natural de identificer a los

comerciantes y a 1laa negociasciones mercantiles, de la miama manera que

axisgte la necesldad de identificar a les personas conl su nombre civil.

Lo segundo tiene rvozhln de ser por la necesided prlctice de proteccifn -

legal que regquieren los auténticos vy verdaderos comerciantes, en contra

.de aquellos gue ejeTrcen el comercio en la clandestinidad; o simplemente

paras poder intentar las scclaones legales tendlentes & aviter actos de-
lictupeos de concurrencia o competencia desleal por el uso indebldo de
los signos distintivos.

Todas o casi todes las legialacinnaa'del mundo conserven a este reapac~

to, una besta normatividad sobre propleded industrisl o comercial; una

mayorfia tambifn ha dedicado buens parte de esas normas @ le regilacifin

especifica de los signos distintivos; pero muy poces tienen ain embargo

ung verdadera legislacifn sobre proteccibn legal industrial 8n razbn -

-directa con la competencia deslesl. Inclusjive, las mismos palfses inte—

grentes de le Gonvencifin de Unifn de Paris, pese a su gbligacifin de
legislar en lo relativo,

hay gquienes no han cumplido todavis con las ~
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disposiciones acordadas.

EL Art{culoc 10-Bis en efecto expresaba: YlLos paisas de la Unifin esthn -
obligados 8 garmntizar a laos subditos de la Unifn una

proteccibn eficaz
contra la competencia desleal. Constituye competencis desleal todo scto
contraria a los usos honrados en materisa industrial D.comarcial“§3

Cuando decimgs gue exlisten paises de la UnifBn que aflin no tienen una vex
daders legislecifin spobre proteccifin industrial,

No es Que carezcan PoT
campleto de ells; sino oue,

las mbs de las veces &sta
persa formendo parte de leyes civiles,
otra indole,

se encuentra dis-
penales, administrativas a de
sin ninguna unidad o uniformidod legislativa.

Seglin 1a opinibn sutorizade de Walter Frisch Philipp y Gerardo Mancebo
Muriel?h ME&xico pertenece a loe pefises que fp han cumplido haste ahora

con au ohligacifn de regular en forms especisl la competencia desleal.

En nuestra opinifin vy pese al extreordinarie deseo de estos autores,
nosatras tambifn quisiframos ver cristelizedo,
tuviesz une

que

como es el gque MBxico -

Ley General contre le Compstencia Desleal", treemos de an—

temenoc que lo gue la Convencidn ordens no es que se legisle de menere =

especial sobre le competencis desleal, sino due se garantice la protec—

cibn eficaz contra la deslealtad en el comercip. Lo anterior presupone-
gque dichs garanf&a puede ser otorgeda por tuaslgquier medio, es declr, -

por una Ley especiol o veriss reglas especimles 1ncluidas en ordenamien
tos genersles.

Actualmente la legislacifn mexicena conserva un sipteme dusl o mixto.
Por un lado la tey de Invenciones y Marces sonaigna en el Titulo D&ci-

mo, la especisl regulacibn de la competencia desleal, enunciando los -

cagon de comisifin de inframcciones administratives; el procedimiento -
para comproharlas (sistems de inspeccibn y vigilancia); las sancionea -

que les corresponden y la autoridad senclonadora (Secretaris de Indus-
tria vy Enmercf%ﬁ HEFEHJﬂl es &l miemo tiempo la indicada para conocer de
ilas impugnaciones (recurssc administrativo). Perao, por otre parte la mig
ma Ley sefiala loa csaos tipificados comd delitg remitiendo a las leyes
~penales y civiles pars le atencifin debids en cuanto B8 18 persecucifn

63.« Coleccibin Jdurfdica Andrade.- Qpus Cit. Phagina 97.

B6h.— Frisch Philipp UWalter y Gerardo Mancebo Muriel.~ La competencia -
Desleel.~ E ditorial Trillas, MBxicoc 1975. Phgina 13.

Ek‘bis.— Hoy Secretarie de Comercip v Fomento Industrial.
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del delita, asi como para la reclamgcilin del pego de dafies y perjuicias
respectivaments.

Exiaten ademfs en el derecho mexlecano, otrss ncrmaEBQDbre competencia -
desleal como por ejemplos Articulo 5 y 2B Comstitucionales;
de;iavlev General de Sociedadea M ercantiles;
ciso B),

i
articuln 35

erticuls 2 Fraceibn II in
de 1s Ley que cTres la Comisibn para la Proteccifin del Comercio
exterior en México; artficulo $3 8is de la Ley Bancaris etc.

Doctrinalmente paodemos considerar que la importancia de tutelar juridi-

camaénte 2l nombre, radics mBs gue en su capacided de distinguir un nego

clio de otro, =n sus cualidades intrinseces; ee decir, camo lo que el —-—

nombre encierra 2n si cGomo signo distintivo y Trepresentativo de una ga-
ma de propiedades intericores gue trascienden hasta lao assfere de les em—-—
presa v de su titular.

El nombre de comercioc o nombre comercial -camo egcribe Sepuluedgé sirve

para identificer s un comerciante, 8 su negociacibn, a la actividad co-

mzrclal de une persane de 1a de otra. Peroc, es tombién le ropresenta -=-
eifn sintftica de un conjunto de cuslidades poseidas por unRa empresa,
comn el grado de honestidad, la reputacibn,

la coniviasnze, la deguridad,
la ‘eficiencia, 1ls zeriedad y muchas otras m&s. Es sl miamo tiempo, el -
carrelato de la clientela.

En resumen, este mismo autor opina que el nombre paosee un valor econBmi
ca de mayor considerecifin que el de une marca, y por 2llo la prctgcciﬁn
legal gue se le otorge, debiersa ser amplisima. ’

En Eéste mismo orden de ideas encontramas la opinifn de Barrera Gragv—--
gquien afirma que no oblo ls distincibn de lss negociaciones es lo que -

debe buacarse con 1o proteceifin del nombre, sino tembién la tutela de -

un bien de ceracter intelectusl en favor de le persone a quien legitimg

mante se le atribuye su uso exclusivo. De ahil que no puede vacilarse en

afirmar que le prétacciﬁn legal del tiombre debe ser mhs amplia.

A hara bien, en el supuestoc esso de due le proteccifin legal del nombre-—
entuviera plenamente Juatificada, quedsaria aun por preguntsrnos cual o-
cusles son los efectos jurfdicos vy précticos de dicha tutelas normetiva.

65.- Mencionadas por Welter Frisch Philipp y G.
CTit. Pfigina 35.

66.~ Seplilveda Cesar-.- Dpus cit, PhAgina 165.
67.~ Barrera GBraf Jorge.- Opua cit, Plgina 270.

Mancebo Muriel.~ Opus -
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Tres son los principoales efectos:

a).- Proteccifin de la persona que funge como titular del nombre
b).~ Proteccifin de le empress a 18 cual distingue el nombre

c) .- Proteceibn del plblico consumidor ( clientela ).

En cuanto al primexo, no hay duda que la persona comerciante como propile
tario del nombre de comercio, posee cualidedes que deben ser smpliamen-

te protegides, perp existe sobre todas ellas, una cuslidad que a fin de

cuentas constituye el bien juridico protegido con 1a tutela legsl del -
nombre: LA LIBERTAD DE E3ERCER EL COMERCIO.

Liberted plenamente garantizada por el Artliculo Quimtgade nuestre Cons-~

titucifin Politica de los Estados Unidos Mexicancs. Esto es, como un =-=

ejercicio cuyas limitantes sblo devengan de la propis ley vy no de parti

culeres, es decir, por determinacifin judicial mediente el procedimiento

correspondiente y no por actos de terceros que redunden en su perjuicio.

La esctividad comercial se mjerce & trevés del negocioc o empresa, perc -—
se identifice siempre a travée del nombre. De shi 1la importancia que &g
te tiene. ‘

Cualidades como el honar, la hebilidod, 1a seriedad; ls seguridad, io -
solvencia moral y econfimica v tantes otras; son cualidades que primero-
g2 obesrvaen en el caomerciante y despufis por consiguiente pertenecen 8 -
la empresa o negocio. :

El suge actuml del comercin ha treido como consecuencis la prolifera --
cibn de los grendes emporics industriales, ocultos bajo une Firma o una
razbn socinl, lo que nos hace pensar que su duefic o loe socios proplets
rios del consorcla, JjamhAs pucdan llegar a amer conocldas, y relativamen-—
te no lo son por los ciludadenos comunes y corrientes que farman el grue
80 de une poblacifin: pern lo cierto es gue =zl mismo tiempo, JjomGs pasa--
r6n desapercibidos pera sus demhs colegas comerciantes, industriales Q—
hastes consumidores mayoristss o de lmportancis; se conccen pearfectamen-
te porque todos y cads uno de ellos particlpan a diarie en la competen-

cia comercial.

68.= Art. 50« Constitucionel.- " A ningune persona podrf impedirsele _—
que ae dedigque a la profesifin, industria, ceomercio o tratiajo que le acg
mode siendo 1fcitas. £1 ejercicio de esta Libertad s6lo podrk vedarse -
por determinacifn judicisl cuando se ataguen los derechos de tercero o-

por resolucifn gubernatiﬁu dictads en loa términos que marce lo ley... ®
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De ello se deduce que el derecho se preccupe por regular diche competen
cim y procura que siempre sea licita, teniendo cuidado por el contrario,
para qgue No s2 convierta en desleal de parte de unos y en detrimento de

otros.

En cuantoc al segundo aspecto de la tutelas y gque incide directamente en-—
la empresa, podris argumentarse gue tal efecto hace residir su importan,
cia en la finelided u objetivo que con la proteccifin se persigue y gque=-
no es otro que tutelar el conjunte de cuelidsdes de indole material y -
econfmice que la formen, osi como sgquellas gue derivan de su estructura
juridica v de su organizacibn propisa.

Si partimos del supuesto de que todo estsblircimiento comercial debe te-—
ner un nombre de comercio, ®s lb6gico suponer tembifn que le identifice-—-
cifn distingue iguelmente @ los elementos gque 1o forman.

Todos esos elementos en conjunto, forman uné unided; sun cuando a cada-~
uno de ellos le corregponden diversas circunstancias de natursleza flai
ca v Jjurfidica. Es decir, segln sea su naturaleze juridica se verfn afec
tados por el rfgiman legel que les senm aplicehle, peEro, todos e2llas ale
fin y 8l cabo estar&n reunidos bajo un snlo signo repreasentativaos EL ——.
NOMBRE COMERCIAL.

El nombTre en Gonsscuencia, es a nuestrno Juiclio, el signe més dinfimico vy
versftil de cuantos signos del comercio existen; s trav8s de &1 cobrane~
vide Jos elementos estables de la empresa. Por ejemplo:

€1 inmueble donde se ssienta un negocio, carece de relevancla si tal ne
gaclio se encuentra inectivao vy sblo merece mstencifin de las leyes civiles
por los derechos resles que le son correlativos; pero en neda intersasa-—
al comercic. E£n cambio, apenas sdqulere movimiento ls negaciacibn, ol -~
inmueble de su esentamiemto se torne. inmediatemente importente y desde~
luego 2s chjeto de las Normas proteccionistas del comercio, omén de las
de derecho wcomlin.

.Los bienes muebles por consiguiente, nadn interesarian el comercio y su
valor serla nulo en une empresa que se encantrara pgrada, pero an cambio
tienen un gran valar la maquinarie, los transportes, el mobilimbtip y --—
equipo gté. si 1la empresa se vuelve productiva y aus productos tienen -
una amplia difusifin en el mercado. .

Todavia mfAs importantes son los elementos inmeterisles de la empresas, -
como los signos gque distinguen los resultados de la produccifin: La pe ~
‘tente, como principio de creacifn intelectual y bese generadora del pro -
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gresa industrial; la marca, como 21 medio mis idoneo paras sefianlar los-
artfculos o productos elaborados, denotando su prugedencia y reasaltan-
do suas cualidades; el rStuln o emblema, para sefialar objetivamente la-
negociscifin v llamar le ztencibn sobre su ubicocifin v demfis simbologia;
el sviso comercial como el medic de publicidad indispensable para atrg
er a los congumidores etc; y somp coroclaripg de todos ellos, el signg -

representativo por excelencie:; E1 numbre comercial.

Dicho nombre auﬁque parezca raro, tambien distingue a la misma organi-
zacibn empresarial. La screditocifin o el descrfdito de una gmpresa se-—
debe en buenes medida a la organizecibn.

Las empresss gue denotan a simple vista una adecuads orgenizacibn des—
de el punto de vists de la Jerarquis de su personal, sus basea consti-
tutivaa, e) buen manejo del personel opersetivo, el orden vy limpileza de
sus instaleciones, el buen trato ol pGLlico, sntre tantas otras cosas;
serfi mucho mis atrayente gue asgquella empress en gue la desaorganizaocibn

sea su pigno caracteristicoe.

E£1 tercer elementc, o ses 1ls clientsla, puede resumirse de este modos
Exligten verios sutores que dan 8 este elemento uno importancia vital,-
Uivuntggpnr ejemplao, ve a 1la zmlientela coma un elemznto sobre el cual-
puede estaoblecerse un derecho de propieded. Otros camo AaCErellze nie-,
gan tal aseveracifin opinando por el contrarioc que " el hecho mismo de—
mantener los clientes le libertad de comprar donde quieran, no me parg
ce que la cligntela puedsa ser de cualguier forme, objets de derecho. -
ta libertad de escoger por parte de los consumidores, es realmente, =-—
une libertad bfisica y que debe subpistir con carocter. fundamentsl. YV -
cuanda se responde come lo hace GRECO que hasts el gas puede egcepar -
de hecho a les c¢anslizacifin, tal respuesta demuestre por ai sola que ha
Jo el woncepto de clientela camo cbjeta de derecho existe en reslidad-~
1a negacifin de la libertmsd Jurfdica del consumider, lo que ya bsstarfa
pars cgndenar este concepto. AdemSs es evidentse que imports tambifn la
negacifin de la liberted de caompetencia, puesn si la clientela fuesr obje
te de propiedad, cuslguier acto de competencia seria 1lfcito, tsl como
eg ili:ita cualquier tentativg pgra desviar el gas ajeno."

6%9.~ .Vivente Ceser.~ Opus cit, PAgina 212 v sigs.
70.< Agcarelli Tulip.- Opus cit, PAgina 139 vy sigs.



éeq camo fuere, lg ciertio es gQue nadie puede negar gl gran valor ecung
mica gus lp clientels Tepresanta pare la empresa Y pero =21 empresarica.
Tanto gue de ells depende no sBlc la meByor o menor mctividad empresa--
rial, sing la subsistencis o supervivencie misms del negasio;

al grado
de gue pueda decirse que un negocio sin clientela, ea un negacla conde

vado irremisiblemente a la extincifin.

Dan Francilsca 3. Earg, al igual que Ascarelli, opina gue la clientela-
no es slgo susceptible de spropiacifin y acoso tampoco aigo gque pueds -
valararasa indepemadientemente de los demBs slementaos de 1ls embresa. La-
clientels dice: " Eg uﬁ bien Que se va formanda, serecentando o dismi-
nuyendo en carrmspondencie con otras foctores del establecimiento; .

saber, la calidad de los efectos que &1 mlamo vende o febricas
la ubicacilin del local;

@ -

eus pre
cios; el mayor o menor prestigio de sus marcas.
Tade ls cual resp&nda o suele responder, a su vez, a ls influencia y -

eficacia que le imprime otrp factor gque es princlpsl,subjetivo y rectaor

comp €8 la ectividad de su propietaerioc o de quien por &1 naga sua ve =
ces. ®

Efectivamente dirfamoa, la gente que compTa o que utiliza loa servicics
de tsl o cusl empresn, stiende m todos sus elementon en conjunto, o sl
se gquiare a sbHlo algunos de ellas, peTo es inagsble gue por una u otra
causa tados esos elementos se ldentiflcan, se enmarcan,
glaban en un salo concepto: E1 nombre comercial.
por ejemplo,

encuadran o ep

La gente nynca dice -
vamos @ donde noa tratan bien,

sino guae dice, vemos a "LA
GIRALUA", porgue sabe gque sbil den buen trate. 51 alguien desea un ser-—
vicio de reparacifin en su casa, no dice nunce, llaema a la empresa gqua=
tiene tEcnicos honredos, limpiocs vy dinBmicosn, asino gque dice, llema a -~

"CASA MORFIN® porgque sehe gue shi lahora un personal eficiente y hanas
rable. :

Se gulere decir con tode eata, gque lo primeru'que g8 congete de uha em-

preéa g8 su nombre y despufs sus cuselideades, sungue depende de fatas,~
lae mely fama o el huen prestialo de aguel.

Ea pbvic gue uns vez cgno ~
cléndulas, todas ellas se_identifican y valoran a travbs del nombre.
fodriampe Pinslmente,

enumerar otres tantas oplnlionss acerca de la ---
clientels, pero nuestro propbsito es precisar les causas por lpa cug-e

les el nombre comercimsl es trascendente y merasce gue sa la protels Ju-

71.=- 3. GBero Francisco.- Opus cit, PAgina 206 v asigs.
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ridicamente de manera mAs amplia y efectiva.

Vimos en el Capitulo Primeroc de nuestro trabaje, la manera de proteger
el nombre de comercio, sefialando las accliones civiles y penales consig
nadas en los diversoa ordenamientos que han tenido vigencis en nuestTro
palis.

Vamos a situasrnos ahore en la actual Ley de Invenciones y Marcas, para
ver gue nos dice al respecto.

E) Articuln 179 expresa textualmente: ¥ E1l nombre comercial y el dere-
cho a su uso excluasivp, estarfi protegido sin ﬁecesidad de depBsito o -
registro, dentro de una zone geogrffice que abargue la clientela efec=
tive de la empress o establecimientn industrial p comerciscl a2 que se -
aplique y tomendo en cuenta, le difusifin del nombre y le posibilided -

de gue su uso por un tergcero induzce B error a los consumidores.®

En el srticulo esnterior se incluyen elementos novedosos gue sirven a -
guiss de camplemento, @ la proteccifin legal del nombre:
-~ La delimitocifin de una zona geongrffica que sberque la clientels
efectiva.
- El grado de difusifin del nombre y
- Lq posibilidad de que su uso por un tercero, induzca a error a-

los consumidores.

Eptos tres slementos tienen la caracteristica especial de ser aspectos
sumamente subJetivos y muy diffciles de definir, concretar 0 precisar.
Sin embargo, a pesar de su veguedad e imprecisifin, es inegable que di-
chos aspectos desempefien un papel muy importante en la fijacifn de los
alcances Juridicons de la proteccibn legal ‘del nomhre.

Lea clientela paor sl mpla constituye para Don Cesar SEpulvedgg el bilen-
Juridico pretegido con le tutela del nombre. No hay duda de su valor -
econbmicg vy tambifn hey gque reconoecer gque cualquier uvso ilScito del -,
nombra representa a fin de cuentes, un perjuliclic para el negoclio al --
cual se aplica; pero sobre todo, un dafio impartantisimo para la clien-
teln que se verd directoments angafisda vy defraddada. La clientela por-
ende, conastituye =1 aspec?o fundamental de la cumpetencia desleal.

Los actos engsfiosos, el demcrfdito provocedo, la corrupcifin de los tra
hajndores provocada intencionslmente para gue chren gn perjuicio de la

72.~ Sepllveda Ceaar.~ Opus cit, Pagine 170.



empress en gque leboran con el abjeto de slejar a la cliantela;ila ex -

traceibén de secretos empresariales obtenidos mediante el soborno, =1

82.

ofrecimiento de descuentos engafinsnos o la baja slibita de precios inten

cionalmente pravaocade; el ofrecimiento de absequios o premios en forma

dolosa a loas consumldores,

les de venta de mercancisa con recompensas adiciunales ste; son epenas

algnos ejemplazzde competencila desleal que tienen como easpecte funda -

mental el deavio de le clientels de un negocio, hacia el negocio de un

competidoxr que treta @ toda coste de ganfrsela por medios il%citos mo-
ralmente y Jjurfdicemente hablanda.

En vaz26n de todo elloa, 1le ley en cuestifin ha previsto 1la imposicibn de

el ofrecimiento mequinado de formas especig

sanciones a toda cenducta ilegal en cumnto el uso de los signos distin

tivos del comercio.

Dichas sanclones en relac%ﬁn con el uso indebido del nombre comerciel,
varian senlin se trate o se considere el caso presentadn, ys sea como -
falta administrativae o como un delito.

Le .Lley de Invenciones y Marcas sefiala efectivamente esta doble poaibi- .
lidad de gue el usa indebido del nombre se contemple al mismo tiempo - |

como una infreccibin de carecter edministrativo o como un delito. E1 AT

ticulo 210 de la ley dice:
" Son infraciocnes administrativas:
).~ Las viplaclones a2 las disposiciones de esta ley v liés gque de
ella se deriven.
b).- La realizmcifin de aectos relacionadns con le materia que esta
ley regula, contreriaz a los buencs uaos y costumbres en la-

industria, comercio vy servicios, que impligue compztencia --

desleal. De manera enuncistive se conaideran infracciones ed

ministrativas las siguientes:
'1-— -

IXe~

IXI.—-

IV.~- Usar, dentro de la zona geagr&fica en que resida la clien
tela efectiva, un nombre comercial seme jantz en grado de cog

fusibn con otre gque ve esté slendo ugado por un tercero, pa-

1]
Ta amparar un establecimiento industrial. comercial o de sex

73.- ina amplim descripcifin de e jemplos de competencia deslesal, la en-—

caontramos en le obra de Walter Frisch Philipp y G. Mancebo Muriel.- Opus

cit, P&ginas 75, 76 y sigs.



vicio, del mismg o gimilar giroc.®

A su vez el Articulo 211 dispone: % Son delitos:
Tom
II,-
IIT.~
IV, -
Ve
vi.- .
VII.~- Usar, dentro de la zona geogrhfice que abarque ls clien
tala efectlva, un nombre comercial igumsl a otro que ya esté -
siendo usedo por un tercerp, para amparar un establecimiento-
industrial, comercisl o de servicio, del mismo girg.”

tas senciocnes como es de suponerse, verian segln el caso y son las men-
cionadas en los artficulos siguientes:

83.

ArtSculoc 225.~ " Las infrecciones administrativas a esta ley o demls =~

disposiciones derivadas de ella, serfin sancionadas con:

I.- Multa de cien a ciepn mil pesos- En gaso de dque persieta la in-
fraccifin podrfn imponerse multas por cada dia que transcurra -
sin que se obedezce el mandato respectivo, siempre gque no excg
da del mAximo correspendiente.

Il.~ Cleusura temporal hasta por 60 dias

'I11T.~ Clsusura defintitive y

IV.~ Arresto sdminigtrativo haste por 36 horas."

ARTICULO 212.- " Se impondrhn de 2 v 6 afios de prisibn v mulia de mil o
cien mil pespos o una qola da &atas a Julcio del juez, & guien cometa -~
cualguiera de loes delitos..."

18. 1.~ ACCIONES PENALES

AutoTes coma Sepfilveda sgostienen la opinifn de gue son varins
las formas en gue ptede reallizarse la USURPACION del nomhre cnmarciél.—
De ellaa 21 citado autor nos menciona las sigulantes:

PRIMERA.~ Por utilizar uns denominecifin a sabiendas que no se tiene de-
rgcho 8 ella o se tiene un derecho menor; ‘
SEGUNDA.~ Por user un nombre de comercio como si fuera marca o como par
te de una marca, 8 sSabisndas de que dicho nombre ax;ate unisubatanciale
mente;

TERCERA.~ Por utilizar indebidamente el nembre de otro para refarir o -



indicar 21 destino de un prpducto, servicio o mercancia; sin autorizae
cifin expresa. ‘

Tanto en eastas variantEgHCDmu en cualuiera otra que pudiera existir,-
1o finalidad de la oceibn persecutoria del delito, es provocar el movi
miento de lds firganos judicisles @ efecto de que cese de inmedigto el-
acto de usurpacibn y se castigue ol delincuente.

No obstante, la ley sujeta y condicicona el intento de la accifn penal,
a une.previs declarscifin edministrative por perte de la Secretaris da- .
‘Estadn facultada para tal propbsito.

En efecto, dice el Articulo 213.- " Para el ejercicinlda la accibn pe-
nal se requerirf previa declarecifn de la Secretaris de Industria y Cg
mercio en relacifin con le oxistencia del hecho cangtitutivo del delito
de ﬁue se trate. Dichses declarsecicnes se {formulsrfn desde un punto de-
viste tfcnico, nod prejuzgerfin sobre las acciones civiles o pensles fgue
procedan y se harén del conpcimiento de la Procuradurfis Generel de la-
Repliblica."

ta ley sin embargo a nuestro Julcio, ¢s demmsiado confusa al no gefialer
sl tal daclaracifin puede darse en forma autBnoma.y expedida por el bGrge
no adminiatraflvn, tomando 2n cuenta que le persecucifin del delitoc exi,
ge.accionea prioritarias, rBpidas y eféctiuaa; o, sl por el ccntraiin,
tal declarscifn tiene Porzosamente que sujetarse ol procedimiento da —

8y,

clarativo correspondiente previsto en los Articulas 193 a 197 de la —-—

propia ley, Ggn la desventsja claro esth, para la parte afecteda; pues
tal procedimientg tiene las formalidedes de an juicio anfBlogemente ha-
blando v por 1o tantao su resolucifn en toda caso, pueds en definitiva-
no surtir el efecto deseads, tomando en conaiderscifin el tiempo vy de—-
mBg circunstancias inherentes a la comigifin del delito.

$in embargo, mls alll de nuestrs spreciacifn y partiendo del supussto-
de que tal declaracifin se produzce favorsblemente poniendo el cesaso en-
conocimiento de la Prncuraduriq General de la ﬁapﬁbliqa, togrreaponde -
al Ministerin POblico Federel la persecucifin del delito, llevando a ca
bo cuantas diligencias sean necesarias pars.la conprobacifin del mismo.
En -2l supuesto especifico de proceder a 1a consignacilfin respectiva, el
Artfculo 215 de la ley .determina como Autoridad cempetente para caonocer

74 .- Sefinladas en ese orden por Cesar Sepfilveda.-~ Opus cit, Plgina 222
vy siguientes.
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del caso a los Tribunales Federales ( Jueces de Distrito y Colegiados en

materia Administrativa ).

A partrtir de este momento, el procedimiento debe pujetarse a la secusls -

sefielada en el Chdigo de Procedimientos Penales agplicable.

Sin embargo, en estricto apego a derecho, el delito de USURPACION DEL --

NOMBRE COMERCIAL no se encuentra tipificado como tal &n el Cbdige Penal-

Vigente. Es decir, tiemrme su fundamento en una Ley especial gue es la Ley

de Invenciones y Marcas.

Lo anterior no significe de ningGn moda, una infraccibn sl principio de-

NULLUM CRIMEN NULLA PENAE SINE LEGE (no hay crimen ni pena sin ley). Creg
moe que por el contrario, es mAs bien la plena confirmecifin del misma; - -
pues lo mls gue se puede decir es gque tanto el delito como le peha se en

cuentran descritos en una iey especial y no en el CBdigo Penal, pero que

se cumple caebslmente con el requisito de prevenir 21 delitoc legalmente.

A este respecto, tanto el Artfculo 14 Constitucional gue consagra el prin
cipio antes mencionsdo, como el Articule Go. del Ebdigo Penal; sefialan -

con bastente preciasibn y claridad, le aplicabilidaed de las leves especig

les en materia de delitos del orden penal.

Dice el Rrticulo 4& Constitucionmnl: " A ningung ley se darh efecto Tetro

activo en perjulicic de peErsona alguna.-

Nedie podrf ser privado de la vida, de 18 libertad, o de sus propiedades,
posesiones o derechas, sino medientm Jjuicio eeguido ante las tribunales-

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esencis-

les del procedimiento v conforme a les leves expedidag con anterioridad-

al hecho.

En los Jjuiciosg del orden criminse) gqueds prohibido imponer, por simple —-

anslogie v 8ln por mavoria de rezbBn, pens _algune gue no esté decretada -

por ung ley exactamente apliceble a)l delito de gue 8e trata...!

A su vez el Articulo 6a. del Chdigo Penal expresa: " Cuando ce comata un
delita no previsto en este C&diga, pero sl en una leéy especiasl, se apli-
carfh &stae, observands las dispoaiciones conducentes a este Cbdiga.®
Finalmente es meneaster comentar tamhifén, gque la competencia federal en-
cuanto & la persecucibn y conocimiento del delito, deviene de indnle --
misma de la ley cuva aplicecibin es federal; vy con base en la Ley Drghni
ce del Poder Judiciasl de la Federscifin que en su Articulo 41 define co-
mp delitos del) orden federal, los previstos en "lags leyes Pederglea y -

en los Tratadoa."
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ACCIONES CIVILES

18. 2.~
£} ejercicio de las acciones civiles derivadas de 1la comisifin de

una FTalta sdministrativa o de un delito, por el wsae indebidao del nombre ~
comercial, presupong la existencia por parte del perjudicado, de un menag
cabo de cergcter patrimonisl p pconfmico.

{a regla general que rige en este ceso, 85 la demanda denominada
fios v PERJUICINS sufridos con motive de la infraccifn o del delito.

La putorided competente pars conocer scbre gl particular, es también por-
segiin 1o sefala el Articulas 215 segundo plrrafo, de la
el Juez de Distriteo pue corresponds a la Ju-

“ POR DR

disposicién leagal,
iegy de Invenciones

risdiccifn y materia.
S6lo que agui se incluye una veriante gue no se d5 en relacibn econ gl dg

litp. Tal variante consiste en la prerrogativa concedida por la ley al -

y Marcas;

perjudicado para scudir a txsmitar su demands ante los tribunales del or

den camlOn ¢ Juzgadss Civiles ) cuando en virtud de la controversis solo-
s

se diluciden intereses particulares sin trascender a la esfern federal,-

cuands no existe afectacibn al interbs social.

&s decir,
ya sea que se sujete al procedi -

La accilin civil de dafios y perjuicics,
miento federal o al del fuero comin,se ejerce caonsecuentemente sin perjul

cip de lss sonclones impuestas por la comigibn de una infraceifin sdminig

trativa o por la comisifn de un delite.
ngs habla -

€1 autaor mexiceno Jorge Barrera Graf en su obra multicitads,

de la procedencla de uma ACCION INHIBITORIA para hacer cesar de inmedie-
asi como para requisar o config

to lps efectos del delito o de la falts,
car los productos ilicitemente circulados por el infractor en perjuiclo-

del denuciante. S861la gue tal apreciacifn tuyve como fundamento la ante —-—

rior tey de Propliedad Industrial, pues en la actusl Ley de Invenciones y
por lo gque e pYesume que la

Marcas tal accibdn no se encuentra prevista;
€1 Juez que conozca del caso la tg

medida gque puede tomarse sl respecto,
mari stendiends a las diabusicionea del orden comin, previa paticifn de-

parte ;nteresada.
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19.~ CONCLUSIONES.

PRIMERA.~ Del misme modo que toda persgna tiene derecho a su
nambre civil; todo comerciante tiene derecho a su NUMBRE COMERCIAL. Es-
ta prerrogativa se convierte a1 mismo tiempo en una exigencia jurfdicsa,
siendo en consecuencis una obligacibn de todo comerciante, la adopeibn

de un nombre comerclal.

SEGUNDA.- Desde sus origenes .y aln hoy en dia, no existe un -
concepta definidoc del nombre comercial; de ahi la diversidad de opinio-
nes en el sentido de aplicarlo ya sea para distinguir sl comerciante; o
bien como sefial del estabiecimiento; o como signo distintivo del ejer-
cicio mercantil.

TERCERA.~ En la legislacifin mexicena sobre Propiedad Indus—-—
trigl, par lo menos al principio, se evidencla l1a falta de unlidad en -
le definiciﬁn del nombre comercial. Posteriormente y hasta 1la Ley de
Invenciones y Marcaa de 1976 prevalece gl criterioc de eplicarlo como
signo distintive de la empresa o establecimiento mercantil.

CUARTA.- La Poctrina mexicana discute hasta la Fecha cubl es
precisamente la naturaleza jurfidica del Derecho al nembre comercial; la
teofia adoptade por el sistema normativo mexicano ec agquella que lo -

identifics como un derecho de propiedad.

QUINTA.~ El1 nombre comercigl consotituye un bien de naturaleza
inmaterial sobre el cual se ejerce un derecho de propiedad. Tal derecho
de perieE;d a su vez, es un derecha reasl de naturaleza exclusiva y ab~
soluta, tcuyo valor de pleno contenide econbBmico para su titular, signi-
fica de cualquiar modao un privilegio comercial por la importancia v -
trageendencia de las cuaslidades que a través de £1 se representan.

SEXTA.~ Es prerrogaetiva de todo ciudedano, nacionel o extran-
jero mdgquirir un nombre comerciml, sujetfndose a las disposiciones del
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derecho nacional o intermacianal que norman los procedimientas relati-
vas. Tal adquisicidn en MExico, al no existir un registro de naombres -~
comerciasles, 8se deriva del acto de su publicacibn en la P"Gaceta de In-~
venclones y Marces" y como reguisito previo e indispensable, lg compro-

bacifbn de su uso efectivo.

SEPTIMA.— €1 nombre comercial es transmisible. Todo acto de
transemigibn debe inscribirse Forzosamente en el "Registro de la Trana-
ferencia Tecnolbgice y Uso vy Explntaciﬁn de Patentes y Marcas", Direc~
cifn General del Registro Nacional de Frenszferencia de Tecnolagfs y -

Direccifn General de Invenciones y Marcas.

OCTAVA.~ Todas transmisifn del nombre implica a2 su vez la de
la negaciacibin, o a 1o inversa, toda trensmisibn de un negocio conlle-

ve a su vaez la del nombre. Sin embaergo puede incluirse un pactoc de re-

serva del nombre paor parte del cedente o enaJjenante, similar a la ven-

ts con regerva de dominio, caso en el cual debe constar expresamente -
el compromisa del transmitente, de que dicho pactoc nao significa un ac-

to de cnncurrencia'deslenl para el adguirente.

NOVENA.~ No existe en México une Ley gue regule de manera es-—
pecial 1la competencia desleal, a cambio de =llo, la Ley de. Invencliones
v Marcas consagra un Capitulo e dicha materia, regulando laos casoe de
umo indebida del nombre2 comercial, tipificlndolos como "Infraccifin Ad-

ministretiva® o como '"Delitol.

DEEIﬁR.— La.prntecciﬁn juridieca del nambre camercial no tiene
en la Ley, la importencis que merece ni la aficacia qus debiera. De -

ahi nueatrb deseo de expresar las siguientes propuestas:

. 1.~ En ceso de procedencie de las scclanes civiles y penales,
deriVBdaa de la cumisibn de una falta o de un delito, fatas no deben -
supeditarse a una previa declaracifn administretivae por parte de uns

Secretaria de Eatﬁdn, pues elles contraris el mandato conatitucisnal vy
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el espiritu de la Ley, en 21 sentido de gque la justicia debe ser pron-

ta y expédita; sobre todo en materia penal.

2.- Debe cansignasrae expresamente en la Ley, el derechg de -
peticibn de "cese inmedisto” y requisicifbn de los efectos del delito.
{(no existe en nuestra leglslancifin, no obgtante que en las.sucesivas -
revisionees a 1a Convencibn de Unibn de Parfs, & lams que MExico se en-
cuentra adherido, as% lo consignon).

3.~ La Ley, al ser de carfcter federal y de orden plObliico, -
debe permitir al Estado, tener un control mAs estricto del comercia,
pvitando 1lg clandestinidad vy 1a comisifin de delitos por el usoc indebi-
do de los signos distintivaos.
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