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La institucion del Nombre Comercial ha sido siempre confundida con
denominacién Social y la razén social, sin embargo, técnicamente no deben
confundirse, puesto que no todos los comerciantes se constituyen como una

Sociedad Mercantil, y por lo mismo no operan bajo un nombre empresarial.

Desde sus origenes el Nombre Comercial, tal y como se vera en este
estudio, es parte del aviamiento de la empresa y debe ser tutelado por el

derecho.

Es indudable gque en la sociedad que actualmente vivimos, es de suma
importancia para el competidor leal que se le individualice respecto de sus
demas competidores en el mercado, ya que esto redundara siempre en un
mayor conocimiento del bien o del servicio que presta, y esto
consecuentemente se traduce en una ganancia licita. Ahora bien, a contrario
sensu, el comerciante desleal tratara de confundir al publico consumidor, con
objeto de obtener un beneficio de la inercia de compra que ha sabido originar

otro comerciante.

Nuestro pais esta sumergido en una serie de cambios, principaimente de
estrategias comerciales, que originan una mayor competencia comercial, y
solo el comerciante que esté mejor preparado en el manejo de su propiedad
industriai para la lucha comercial, serd el que goce de la predileccion del

publico consumidor.
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México, en su caracter de signatario del Convenio del Paris para la
Proteccion de l!a Propiedad Industrial, cuyo articuio octavo sefiala la
obligacion de los paises miembros de proteger sin obligacion de depésito o
registro los Nombres Comerciales, debe revisar sus Instituciones de Derecho,
tuteladoras de Propiedad Industrial, principaimente del Nombre Comercial,
para otorgarle el verdadero valor que tiene el derecho de su uso y explotacion

singular a favor de los comerciantes.

Igualmente, se debera reconocer al Nombre Comercial como un signo
distintivo del comerciante, a favor de sus competidores que ven a traves de
su empresa una forma de desarrollo para los individuos que la forman, asi
como para la colectividad y del pais del cual son parte coadyuvante de su

desarrollo.

En el presente trabajo de investigacion se realiza un estudio analitico de
aquellas circunstancias juridicas y empiricas que rodean la aplicaciéon del
Nombre Comercial, esperando sea de interés y facil acceso a los estudios de

esta figura.

Veremos en el capitulo uno del presente trabajo, la descripcion y ubicacion
del Nombre Comercial dentro del d&mbito del Derecho, es decir, de los
elementos objetivas y sustantivos que conforman la Propiedad Inmaterial, en
la cual se ubica el motivo de estudio de esta investigacion, asi como los
principales conceptos que conforman a esta y la injerencia que tienen en el

desarrollo econémico de nuestro pais.
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Durante el capitulo dos también conoceremos cuales fueron los
antecedentes de la figura del Nombre Comercial, la evolucion que ha tenido a
través de los afnos y de igual forma el desarrollo de diversas figuras que se

ubican dentro del mismo ambito del Nombre Comercial.

En el capitulo tres nos adentraremos en conocer los antecedentes
legislativos que fueron regulando las figuras juridicas como son el Nombre
Comercial, las marcas, etc, dentro del Derecho Mexicano a io largo de los
diversos ordenamientos que los fueron conteniendo, es decir, el marco
juridico al cual se han ido adecuando hasta llegar a la Ley que en la

actualidad rige su funcionamiento dentro de nuestra legislacion.

En el capitulo cuatro se hara el analisis de la naturaleza juridica de la
figura que nos ocupa en la presente investigacion como lo es el Nombre
Comercial, cual es su concepcion ademas de las teorias que lo regulan de
acuerdo a la division en que se encuentra de acuerdo de acuerdo con cada

una de ellas.

Por otra parte en el capitulo cinco daremos a conocer los efectos que
tiene la publicacion de los Nombres Comerciales, el anélisis correspondiente
de esta figura, asi como los derechos y obligaciones que son inherentes a la
misma, el procedimiento que se utiliza para registraria ante la autoridad
correspondiente y porque la necesidad de Incorporacion del parrafo segundo
al articulo 109 de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial,
dadc la faita de regulacion de manera explicita que hay en este sentido para
los conflictos que derivan de la confusion por la similitud de los Nombres

Comerciales y las Marcas.
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1.1. PRINCIPALES DEFINICIONES Y SU DIVISION EN PROPIEDAD
INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Es sumamente impertante el que nos adentremos en lo que es ia Propiedad
Inmaterial, que de conformidad con lo establecido con los diversos autores
entre los que destacan David Rangel Medina, Joao Da Gama Cerqueira e
Incola Stolfi, se define como “El conjunto de los Derechos resultados de las
concepciones de la inteligencia y de Trabajo Intelectual contemplados desde
el aspecto del provecho material que de ellos puede resultar
acostumbrandose a darle la denominacién genérica de Propiedad

Intelectual.™

Por su parte el jurista belga Edmundo Picard adopté el término derechos
intelectuales, para designar una nueva categoria de derechos que son de
naturaleza sui generis y tienen por objeto las concepciones del espiritu, en
oposicion a ios derechos reales cuyo objeto son las cosas materiales. Los

derechos intelectuales, segun Picard son:

a).- Los derecho sobre las obras literarias y artisticas
b).- Los inventos
c).- Los modelos y dibujos industriales

d).- Las marcas de fabricas, y

' David, Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcario, Pag. 93



e).- Las ensefianzas comerciales.

En ese sentido, queda claro que la propiedad inmaterial o intelectual como
comunmente se le conoce, en su sentido amplio, comprende tanto los
derechos relativos a las producciones intelectuales del dominio literario,
cientifico y artistico, como las que tienen por objeto las patentes y toda clase

de inventos pertenecientes al campo de la industria.

Por otra parte las marcas y en si los signos distintivos como el Nombre
Comercial y el Aviso Comercial por citar algunos ejemplos, aparentemente no
tienen el mismo origen que los inventos y las cbras intelectuales por lo tanto
no podrian considerarse como creaciones intelectuales, sin embargo también
encuentran clasificacion adecuada dentro del paréntesis que rodea a la
propiedad inmaterial, puestc que ios derechos que le son relativos recaen

igualmente sobre objetos inmateriales.

Por lo anterior, podemos afirmar que los diversos institutos que conforman
la propiedad inmaterial, forman dos grandes grupos o ramas, distintas de la

misma disciplina, a saber:

La primera de ellas se denomina como propiedad intelectual en sentido
estricto, y es la que comprende las obras de la inteligencia y del ingenio
humano que se manifiestan en el campo de las artes y de las ciencias. De
igual manera es importante aclarar al lector que la propiedad intelectual en

sentido estricto es también conocida como derechos de autor.

En el segundo grupo que conforma a la propiedad inmaterial se encuentra
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la propiedad industrial, la cual esta constituida por las producciones que

operan en los campos industriales, comerciales y de servicio.

Estas ramas se encuentran reguladas por nuestra legislacion, la primera
por la Ley Federal de Derechos de Autor, y la segunda por la Ley de Fomento

y Proteccion de la Propiedad Industrial.

1.2. CONCEPTO Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL.

La propiedad intelectual es el resultado material al efecto sensible en el
mundo exterior dei ejercicio de las facultades creadoras del individuo, es
decir, es la creacion de espiritu o de la inteligencia fundada sobre el trabajo
personal, donde se considera en general como original a aguella creacion
que se logran cuando el horbre combina los elementos ya existentes para
sacar de ellos utilidades nuevas, cuando el autor al combinar los elementos
que les son facilitados por el fondo comun de las ideas produce un todo
nuevo, cuya originalidad consiste en la forma nueva de expresion, la cual

supone un trabajo de transformacion ¢ de elaboracion realizado por el autor.

La propiedad intelectual ha sido confundida por las diferentes
legislaciones en nuestro mundo, por ejemplo en la legislacion
angloamericana se designa con €l termino “copyright”, cuyo uso se origino en
la época en que copiar era casi el Unico medio de utilizar las creaciones de
los autores. Mas él termino es inapropiado actualmente, cuando este se
aplica al conjunto de prerrogativas acordadas a ios autores, tales como los

derechos de ejecucicn de obras musicales o dramaticas; exhibicion de la



obra artistica; adaptacion y transformaciones de la obra; transmision publica

por radio, etc.

Ahora bien, la propiedad inteiectual, es generalmente conocida con el
nombre de ‘“derechos de autor” cuyo calificativo se ha extendido
universalmente, lo cual se confirma consultando las doctrinas belgas,
francesas, italianas, espanolas y con la redaccion del articulo primero de Ia
Convencion Universal sobre el Derecho de Autor, la cual fue firmada en la
ciudad de Ginebra Suiza el dia 9 de septiembre de 1952 misma que
menciona lo siguiente: “Cada uno de los Estados contratantes se
compromete a tomar todas las disposiciones necesarias a fin de asegurar
una proteccion suficiente y efectiva de los derechos de los autores o de
cuales quieras otros titulares de estos derechos, sobre las obras literarias,
cientificas y artisticas tales como escritos, las obras musicales, dramaticas y

cinematograficas y las de pintura, grabado y escultura”.

En nuestro pais, la Ley Federal de Derechos de Autor, la cual fue
promuigada el 29 de diciembre de 1956 y surgidé de las diversas
convenciones internacionales que nuestro pais signo en las Ciudad de Berna
el 9 de septiembre de 1886. Paris el 4 de mayo de 1986, Berlin el 13 de
noviembre de 1808, por citar algunas; menciona en su articulo 1° lo siguiente:

“La presente ley es reglamentaria del articulo 28 constitucional; sus
disposiciones son de orden publico y se reputan de interés sociales; tiene por

objeto la proteccién de los derechos que la misma establece en benéfico del

? |bid, Pag. 95
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autor de toda obra intelectual o artistica y la salvaguarda del acervo cultural

de la nacion”.®

Esto quiere decir que esta Ley es reglamentaria del articulo 28
constitucional, la cual en términos generales habla de que en nuestro pais
quedan prohibidos los monopolios y las practicas monopdlicas en los
términos y condiciones que fijan las leyes. En este sentido, nuestra Carta
Magna es clara al mencionar que las funciones que el Estado ejerza de
manera exclusiva en el area estratégica a que se refiere este precepto y
dende se encuentran los derechos de autor, no podran constituir monopolios,
es decir, lo que propiamente el Estado hace en los derechos de autor es &l
reconocer las actividades ingeniosas de los autores al elaborar los

certificados de titulo de registro sobre cada una de las obras

El articulo 2°.de la Ley establece los derechos que el estado protege a

favor del autor siendo estos:
“I.- El reconocimiento de su calidad de autor,

il.- El de oponerse a toda deformacion, mutilacién de su obra, que se lleva
acabo sin su autorizacion, asi como a toda accion que redunde un demérito
de la misma o menoscabo del honor, del prestigio o de la reputacién del
autor. No es causa de la accién de oposicion la libre critica cientifica, literaria

o0 artistica de las obras que ampara esta Ley, y

lIl.- El usar o explotar temporalmente la obra por si mismo o por terceros, con

* articulo 1°, Ley Federal de Derechos de Autor, Pég 7




propésitos de lucro y de acuerdo a las condiciones establecidas por la Ley”.*

Las fracciones | y [i del articulo transcritas conceden al autor de una obra,
derechos que son perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables,
transmisibles a los herederos legitimos o aquellos favorecidos mediante

disposicion testamentaria.

Los derechos que se protegen en la fraccion Il comprenden la
publicacién, reproduccion, ejecucion, representacion, exhibicion, adaptacion y
utilizacion a través de todo tipo de medio segun la naturaleza de la obra, de

acuerdo a los tratados y convenios internacionales vigentes.

Este articulo 2° de la Ley Federal de Derechos de Autor, es desde otro
punto de vista uno de los mas importantes de todo este cuerpo juridico, ya
que toca en si el punto del reconocimiento dei autor de la obra. Esto lo hace
la autoridad a través de los certificados de titulos de las obras, documento
que da a el autor la seguridad juridica necesaria para poder explotar la obra
derivada de su creacion intelectual, este reconocimiento que como hemos
mencionado se hace en base a los certificados de titulo, los cuales son
elaborados por la autoridad a través de la Secretaria de Educacion Publica en
forma general y por la Direccion General de Derechos de Autor a través del

Reglamento Publico de Derechos de Autor en forma particular.

Por otra parte la fraccion |l de este articulo, da al autor la posibilidad de
gjercer alguna accion legal cuando su obra sea copiada, reproducida o

mutilada por parte de algun tercero, es decir, imposibilita esta fraccion el

* articulo 2°, Ibid, Pag. 7y 8



surgimiento de "piratas", nombre que reciben aquellas personas que tratan de
aprovecharse del ingenio de las personas creadoras. Asimismo esta fraccion
obliga al autor expresamente, a aceptar cualquier critica respecto a su obra

sin que este tenga una accion inmediata, pero solo cuando ésta sea

respetuosa.

La fraccion ill faculta expresamente al autor a peder recibir retribuciones
economicas de acuerdo a su capacidad negociadora a efecto de motivar la
creacion intelectual en todo el pueblo de México.

Existen varias ramas en las que se desarrollan propiamente las obras de
los derechos de autor, las cuales son enumeradas de manera muy precisa y
clara por su articulo 7°, y son las siguientes:

a).- Literarias;

b).- Cientificas, Técnicas y Juridicas;

c).- Pedagdgicas y Didacticas;

d).- Musicales, con letra o sin ella;

e).- De danza, coreograficas y pantomimicas;

f).- Pictéricas de dibujo, grabado o litografia;

g).- Escultérica y de caracter plastico;



h).- De arquitectura;
i).- De Fotografia, cinematografia, audiovisuales, de radio y Television;
j).- De programas de computacion, y

k)- Todas las demas que por analogia pudieran considerarse
comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artisticas e intelectuales

antes mencionadas”. °

Las obras sefialadas en este articulo quedan protegidas aun cuando no
sean registradas ni se hagan del conocimiento publico o cuando sean

inéditas, independientemente del fin a que puedan destinarse.

Por otra parte en relacion a los fines que persigue la propiedad intelectual,
la revista mexicana del derecho de autor misma que es expedida por la
Secretaria de Educacion Publica, ha definido los fines que persigue en

beneficio de los autores, los cuales son:
1).- Mantener su integridad

2).- Su libre comunicacién

3).- Garantizar al autor aprovechamiento economico °

* articulo 7°, Ibid, Pag. 9
* Revista Mexicana del Derecho de Autor, ano Il, No. 7, Julio-Sepiiembre 1991. Pag. 27.



10

Mediante esta triple finalidad, la obra intelectual al ser publicada, confiere
al autor dos grupos o series de derechos unos que integran el derechc moral,
consistente en la facultad del autor de exigir el reconocimiento como creador;
de dar a conocer su obra y que sea respetada la integridad de la misma. Y
los derechos que integran el disfrute econémico derivados de la produccién

intelectual y que son los derechos pecuniarios.

Debido a la inmaterialidad de los elementos sobre ios que se ejerce el
derecho moral, no puede negarse la dificuitad que existe para hacerse

respetar.

El nombre del derecho moral, trata de un derecho de la personalidad
misma; ya que el autor tiene el derecho y aun el deber de defender la

integridad de su obra, tanto en ia forma como en el fondo.

El derecho moral comprende los derechos que entre otros a continuacién

se enumeran .

1).- Derecho de produccion (escoger fecha, lugar, condicicnes en general

de preduccion).

2).- Derecho a oponerse a cualquier modificacion de la obra y a su

destruccion, aun en forma parcial.

3)- Derecho de identificacion, consistente en que el autor sea reconocido
como tal, colocando su nombre sobre la obra, oponiéndose inclusive a

que otro nombre, firma o marca sean puestas.



4).- Derecho de modificar la obra o retiraria del plblicc una vez publicada.

Siguiendo a “Mouchet y Radaelli quienes dividen las facultades

comprendidas en el derecho moral en dos grupos:

A).- Facultades exclusivas:

1).- Derecho de crear;

2).- Derecho de continuar y terminar la obra;

3).- Derecho de modificar o destruir la propia obra;
4).- Derecho de inédito;

5).- Derecho de publicar la obra bajo el nombre del autor, bajo seuddnimo o

en forma anénima;
6).- Derecho de elegir los intérpretes de la propia obra;
7).- Derecho de retirar la obra de! comercio.

B).- Facultades concurrentes:

1).- Derecho de exigir que se mantenga la integridad de la obra y su titulo;



2).- Derecho de impedir que se omita el nombre o el seudonimo, se les

utilice indebidamente o no se respete el seudénimo;

3).- Derecho de impedir la publicacion o reproduccion imperfecta de la

-
i

obra’.

Por otra parte por lo que se refiere a el derecho pecuniario o patrimenial,
este precisamente se refiere al que tiene el autor y consiste en disfrutar de
emolumentos por la explotacién de la obra, sea él quien la administre por otro
al que autorice expresamente.

Este derecho pecuniario subsiste aun después de que ha sido enajenada
la obra. Tal es el uso de un pintor que al vender un cuadro, el comprador de
él, no puede vender copias del cuadro.

Se resumen las facultades comprendidas en el derecho pecuniario en:

a).- Derecho de registrar la obra para el ejercicio del derecho pecuniario;
b).- Derecho de colocacion de la obra en el comercio;

c¢).- Derecho de publicacion;

d).- Derecho de reproduccién;

" Guillermo Fernandez del Castillo. | Derecho Moral, Pags. 193-207



e).- Derecho de transformacion (traduccion, adaptacion).
f).- Derecho de transmision.
Estos derechos se extinguen cuando la obra entra al domine publico.

El derecho de usar o explotar la obra por el autor o por terceros con
proposito de lucro tiene una vigencia que se establece en el articulo 23 de la

Ley, el cual sefiala que:

"l.-  Durara tanto como la vida del autor y cincuenta afios después de su

muerte.

Transcurrido ese término, o antes si él titulo del derecho muere sin
herederos, la facultad de usar y explotar la obra pasara al dominio publico,

pero serén respetados los derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

I.-  En el caso de obras postumas durara cincuenta anos a contar de la

fecha de la primera edicion.

Ili.- La titularidad de los derechos sobre una obra de autor anénima, cuyo
nombre no se dé a conocer en el término de cincuenta afios a partir de

la fecha de su primera publicacién, pasara al dominio publico.

IV.- Cuando la obra pertenezca en comun a varios coautores ia duracion se

determinara por la muerte del dltimo superviviente, y;



14

V.- Durara cincuenta afios contados a partir de la fecha de publicacion a
favor de la Federacion de los Estados y de los Municipios
respectivamente cuando se trate de obras hechas al servicio oficial de
dichas entidades y que sean distintas de las leyes, reglamentos,

circulares y demas disposiciones oficiales *. °

1.3 DEFINICIONES Y PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

La propiedad industriai garantiza los derechos emanados de la actividad
industrial, comercial o de servicios de una persona y aseguran la lealtad del

publico consumidar.

El término industrial para algunos no comprende actividades de comercio,
agricultura o industrias extractivas, en tanto que el término “propiedad” no se
aplica a objetos tangibles, si no que abarca intereses y derechos de

naturaleza irregular.

La propiedad industrial puede ser definida como un Nombre Colective que
designa a! Conjunto de Institutos Juridicos ¢ leyes que tienden a garantizar
las suma de derechos reducides de la actividad industrial comercial de una

persona o asegurar la lealtad de la concurrencia industrial o comercial.

Pese a que la division de la propiedad inmaterial en propiedad intelectual y
propiedad industrial es generalmente aceptada, sentimos que este termino no

es el indicado para distinguir ios derechos que designa los derechos de autor,

® articuio 23, Ibid, Pag., 14




ya que una diferencia substancial parece hacer falta en ciertos casos, entre

las categorias de derechos.

La propiedad industriai esta compuesta de prerrogativas industriales que
aseguran a su titular la exclusividad de reproducir ya sea una creacion nueva

o0 un signo distintivo.

Estas prerrogativas se les conoce también con el nhombre de “derechos
privativos” y “derechos exclusivas, atendiendo sus fines, se ordenan en dos

clases:
A).- Creaciones nuevas y,
B).- Signos distintivos;
Las creaciones nuevas se comprenden por:
a).- Patentes
b).- Modelos de Utilidad,
c).- Dibujo o Disenios Industriales.

La segunda clase de objetos de las prorrogativas industriales llamadas

"signos distintivos" se enumeran per:

a).- Marcas
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b).- Marcas Colectivas

c).- Avisos Comerciales

d).- Los Secretos Industriales
e).- Denominacion de Origen
f).-  Nombre Comercial

a).- PATENTE.

De conformidad con el articulo 15 de Ley Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial se considera como invencién a toda creaciéon humana
que permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza,
para su aprovechamiento por el hombre, a través de la satisfaccion inmediata

de una necesidad concreta.

Amen de lo anterior, es importante dejar muy en claro que para que una
invencion pueda convertirse en una patente es necesario que esta sea nueva
y provenga dei resultado de una actividad inventiva y que sea susceptible de
aplicacién industrial. Para determinar que una invencién es nueva y que
proviene de una actividad inventiva o sea que pueda ser susceptible de
conformar una patente, se tomara como base el estado en que se encuentre
la técnica al momentoc en gue sea creada la invencién, debiendc ademas
investigar el inventor que su invencién no se encuentre patentada o en

framite de patente.



| §
Ahora bien, la Ley en su articulo 19 menciona que no se consideraran
como invencienes para sus efectos y son:

.- Los principios tedricos o cientificos

ll.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer 6 revelar algo que
ya existia en la naturaleza, alin cuando anteriormente fuese

desconocido para el hombre;

Ill.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,

juegos o negocios y los métodos matematicos;
IV.- Los programas de computacién;
V.- Las formas de presentacién de informacion;
Vl.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

Vil.- Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnostico

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIli.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezclas de produccion
conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de
materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion de
tal manera que no puede funcionar separadamente © que las

cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas



a).-

b).-

I8

para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la

materia.
Seran patentables
Las variedades vegetales;

Las invenciones relacionadas con microorganismos, como ias que se
apliquen a ellos o las que resulten en los mismos. Quedan incluidos en
esta disposicion todos los tipos de microorganismos, taies como las
bacterias, los hongos, las algas, los virus, los microplasmas, los
protozoarios y en general, las células que no se reproduzcan

sexualmente, y

Los procesos biotecnologicos de obtencion de farmoquimicos,
medicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y
humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, funguicidas o preductos

con actividad biol6gica.
No seran patentables:

Los procesos esencialmente bioldgicos por la obtencion o reproduccién
de plantas, animales o sus variedades, incluyendo los procesos
genéticos o relativos a material capaz de conducir su propia
duplicacién, por si mismo o por cualquier otra manera indirecta, cuando
consistan simplemente en seleccionar o aislar material biologico

disponible y dejarlo que actie en condiciones naturales;



b}.- Las especies vegetales y las especies y razas animales,

c).- El material biol6gico tal como se encuentra en la naturaleza;
d).- El material genético, y

e).- Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo

humano.

Por ultimo es importante mencionar que la patente tendra una vigencia de

20 afios improrrogables.
b).- MODELGS DE UTILIDAD

E! articulo 28 de ia Ley Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
menciona, que se consideran modelos de utilidad a los objetos, utensilios,
aparatos o herramientas gue, como resultado de una modificacion en su
disposicion, configuracion, estructura o forma, presenten una funcion
diferente respecto de ias partes que lo integran o ventajas en cuanto a su

utilidad.

El registrc de los medelos de utilidad tendra una vigencia de 10 afios

improrrogables.
c).- DISENOS INDUSTRIALES

Atendiendo al articulo 31 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
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Propiedad Industrial, habla de gue seran registrables los disefios industriales

que sean originales y susceptibles de aplicacién industrial.

Se entiende por original el disefio que no sea igual o semejante en grado

de confusion a otro que ya este en el conocimiento publico del pais.
Los disenos industriales comprenden a:

l.-  Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de

ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y propio, y

.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional que
sirvan de tipo o patrén para la fabricacién de un producto industrial, que

se de apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

El registro de los modeles industriales tendrd una vigencia de 15 afios

imprerrogables,
d).- MARCA

El articulo 88 de la l.ey de Fomento y Proteccion de la Propiedad
industrial, define como marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otro de su misma especie o clase en el mercado.”

Puede constituir una marca de acuerdo a la Ley:
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Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
suscepticles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o

traten de aplicarse, frente a ios de misma especie o clase;
Las formas tridimensionales;

Los Nombres Comerciaies y denominaciones o razones sociales,

siempre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, v;

El nombre propic de una persona fisica, siempre que no exista un

homonimo ya registrado como marca.

Asimismo €l articulo 90 del propio ordenamiento menciona que no podra

ser registrable como marca.

.-

Las denominaciones, figuras ¢ formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean

visibles:

Los nombres técnicos o de uso comun de los productos ¢ servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en
el lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan

convertido en la designacién usual o genética de los mismos;

Las formas tridimensionales que sean del domino publico o que se
hayan hecho de uso comun y aquelias que carezcan de originalidad que

las distinga faciimente, asi como la forma usual y corriente de los



Vi.-

VilL.-

VilL-
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productos o la impuesta por su naturaleza o funcion industrial;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los productos o servicios gue traten de protegerse como marca. Quedan
incluidos en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas
de la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen de los

productos o la época de produccion;

Las letras, los numeros o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompanados de elementos tales como signos, disefios

o denominaciones, que les den un caracter distintivo;

La traduccién a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o la

construccion artificial de palabras no registrables;

Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion escudos, banderas o
emblemas de cualquier Pais, Estado, Municipio o Divisiones Politicas
similares, asi como las denominaciones y siglas de Organizaciones
Internacicnales, Gubernamentales, No Gubernamentales o de cualquier
otra organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacion

verbal de los mismos;

Las que reproduzcan o bien signcs o seilos oficiales de control y
garantia adoptados por un Estado, sin autorizacion de la autoridad
competente, o0 monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o

cualguier medio oficial de pago nacionai o extranjero;
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[X.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica de

X.-

condecoraciones, medailas y otros premios obtenidos en exposiciones,

ferias, congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos

oficialmente;

Las denominaciones geograficas, propias ¢ comunes, y los mapas, asi
como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen Ia
procedencia de ios productos o servicios y pueden originar confusion o

error en cuanto a su procedencia;

Xl.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por

XIl.-

la fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los
nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e

inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;

Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados, si han fallecido, de su conyuge,
parientes consanguineos en grado mas proximo o parientes por

adopcidn;

XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de

XV.-

enganar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o

cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o

semejantes a una marca que la Secretaria estime notoriamente
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conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio;

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra
ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea idéntica
a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular,

para aplicarla a productos o servicios similares.

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

comercial idéntico que haya sido publicado.

El registro de la marca tendra una vigencia de 10 afios y podra renovarse

por pericdos de ia misma duracion.

e).- MARCAS COLECTIVAS

Eil articulo 96 establece que las asociacicnes de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios legaimente constituidas, podran

solicitar el registro de una marca colectiva para distinguir en el mercado los
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productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios

de quienes no forman parte de dichas asociaciones.

La marca colectiva no podra ser transmitida a terceras personas y su uso

quedara reservado a los miembros de la asociacion.
f).-  AVISOS COMERCIALES

El articulo 100 establece que las frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciales,
industriales o de servicios, productos o servicios para distinguirlos facilmente

de los de su especie se considerara como aviso comercial.

El registro de un aviso comercial tendra una vigencia de 10 afios y podra

renovarse por periodos de la misma duracion.
g).- LOS SECRETOS INDUSTRIALES

El articulo 82 de la Ley de Fomento y Proteccién de ia Propiedad Industrial
considera como secreto industrial a toda informacién de aplicacion industrial
que guarde una persona fisica o moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener y mantener una ventaja competitiva o econémica frente a
terceros en la realizacion de actividades econémicas y respecto de la cual
haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma. La informacion de un
secreto industrial necesariamente debera estar referida a la naturaleza,

caracteristica o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
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produccién; o a los medios o formas de distribucién o comercializacion de

productos o prestacion de servicios.

No se considerara secreto industrial aquella informacion que sea del
dominio publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia o la que

deba ser divulgada por disposicién legal ¢ por orden judicial.

Esta informacion debera de constar en documentos, medios electronicos o
magnéticos, discos oOpticos, microfiimes, peliculas u otros instrumentos

similares.

Generalmente, los secretos industriales obligan a fin de poder llevar a
cabo una buena proteccién, a que ¢l titular de los mismos elabore contratos
de confidencialidad con los irabajadores de su fabrica o establecimiento
industrial, a efecto de que con este documento se pueda probar si el
trabajador al momento de contratarse de nuevo divulgo algin secreto de

importancia a la empresa competidora.
g).- DENOMINACION DE ORIGEN

Se entiende por denominacién de origen al nombre de una region
geogréfica del pais que sirva para designar un producto originario de la
misma y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio

geografico, comprendiendo en este los factores naturales y los humanos.

E! Estado Mexicano es el titular de la denominacion de origen y solo

otorgara autorizacion para su uso, obligandose el usuario a utilizarla taly
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como lo mande ia autoridad.
h).- NOMBRE COMERCIAL

Independientemente de que esta figura la que desarrollaremos a lo largo
del presente trabajo, crec importante para una mejor comprension

esquematica o didactica él mencionarlo en forma muy breve.

Menciona el articulo 105 de la Ley que el nombre comercial de una
empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a
su uso exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de registro. La proteccion
abarcard la zona geogréafica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a toda
la Republica si existe difraccion masiva y constante a nivel naciona!l del

mismo.

Quien este usando un Nombre Comercial podra solicitar a la Secretaria de
Economia, la publicacion del mismo en la gaceta, solicitud que abra de
presentarse por escrito; procediéndose a su publicacién.

lLos efectos de la publicacion de un nombre comercial tendran una
vigencia de diez afos contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud, renovandose por periodos de la misma duracion. Cesando sus

efectos en caso de no renovarse,
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En los casos de transmision de una empresa o establecimiento, se
comprendera el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo que

exista estipulacion en contrario.



CAPITULO II
ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL
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2.1. DEFINICION Y ORIGEN DEL NOMBRE COMERCIAL.

Para saber que es el Nombre Comercial, sugierc que nos adentremos al
significado de cada una de las palabras que lo componen. En primer lugar, su
nombre viene del Latin “Nomen” y se define como “aquella palabra que se
apropia 0 se da a los objetos y a sus calidades para hacerlos conocer y
distinguirlos de otros™. El concepto Nombre Comercial tiene muchos
significados, dentro de las cuales el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Espaficla lo define “como la denominacion distintiva de un

establecimiento registrado como Propiedad Industrial”*.

Para la Real Academia de la Lengua Espariola, el Nombre Comercial, “es
aquél que se utiliza para distinguir a un establecimiento de otro, y que se
encuentra registrado como propiedad industrial’’’, definicion que
consideramos poco afortunada para efectos de la Legislacion Mexicana, ya
gue Nombre Comercial, como veremos posteriormente, no siempre es aquél

que se publica sino que puede estar o no estarlo.

El Diccionario del Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad
Nacional Auténoma de México, sefiala como Nombre Comercial “a toda
aquella designacion, denominacion, razén social o nombre civil, bajo Ia cual,

los comerciantes colectivos o individuales realizan sus actividades

° Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafola, pag. 922
Tidem.
" fbid, Pag. 923



mercantiles o identifican sus mercancias o servicios prestados””.

Podemos decir que el Nombre Comercial es aquél signo distintivo dirigide
a una empresa o establecimiento industrial ¢ comercial, que tiene por objeto
darle singularidad e individualidad, distinguiéndolo por este motivo de otros

establecimientos competidores y otorgandole un caracter propio.

En cuanto a su origen, ‘la proteccién al Nombre Comercial, es una
institucién que arranca desde el siglo pasado, fue en la Convencién de Unién
de Paris de 1883, en donde por primera vez se acordd la proteccion del
Nombre Comercial, independientemente de la obligacion de depdsito o de la
idea de nacionalidad. Asi se otorgé amparo a los nombres de los fabricantes,
no solo por lo gue sus establecimientos representaban por si, sino porque a
la vez, el nombre de comercio en infinidad de ocasiones venia a constituir

una marca, segun la costumbre de la época.

“En realidad, el derecho ai Nombre Comercial deriva de las reglas que
establecen los usos honrados en el comercio; es una modalidad de la

proteccién contra la competencia ilicita o desleal””.

Como origen existen alguncs ofros datos sobre el estudio del Nombre
Comercial. En las excavaciones hechas en Pompeya fueron hallados objetos
tallados que llevaban bajo el relieve el nombre del artesano, lamparas de
barro que contenian diversos signos que los distinguian entre si. asi como

simples marcas de fabricas ¢ de sus propios nombres. Algunas invocaciones,

"2 Genaro, Gdngora Pimentel, Diccionario Juridico Mexicano. Tomo VI, P4g. 247.
" Ibid. Pag. 248.



tipo de manifestaciones primitivas de esta forma, se encuentran
posteriormente, y aiin mas elaboradas en ia Edad Media, lo que resulta en

una mayor definicion del nombre de la fabrica o del artesano™.

Los antecedentes del Nombre Comercial en si se encuentran diseminados

en la historia, a veces en forma no muy clara.

Se tiene ia seguridad que el Nombre Comercial tal y como lo conocemos,
nace en el periodo corporativo que rigié en Europa entre los Siglos, Xl al
XVIl, que se caracterizaba por una confusion del gremio, corporacion,
universidad y mercaderes, y la idea general del comercio, puesto que era
impgosible relacionar uno sin el otro, ya que se necesitaba la inscripcion de la
Matricula Oficial de las corporaciones, artes y oficios que daban el privilegio
ante el Estado y Municipio Junto con la corporacién o gremio regulaban la
competencia para condicionarla y limitarla. Los gremios entonces toman
nombres, ya sea del gremio en si o de santos principalmente, para
distinguirse unos de otros, antecedentes remotos del Nombre Comercial, tal y

como hoy lo conocemos.

El autor Antonio Amor Fernandez, sefala que el primer intento de
legisiacion del Nombre Comercial, “es aquél que se incluyé en ia Ley del 7 de

enero de 1791, sobre Propiedad Industrial dictada en Espana, donde otorgan

la facultad a comerciantes o a empresas mercantiles de registrarlo”'®.

Posteriormente, el primer intento serio de regular ios Nombres

" Cfr. Leonardo Thomas. Qrigen Evoluciones, Naturaieza y Tutela del Nombre Comercial, Pég. 5.
** Antonio Amor Fernéndez, Propiedad Industrial er: Derecho Internacional, Pag. 13.
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Comerciales se lleva a cabo, como ya se sefiald, en el siglo pasadc con la
Convencién de la Unién de Paris para la Proteccion de la Propiedad industrial
del 20 de marzo de 1883, en donde por primera vez se acordd que se
protegiese el Nombre Comercial, independientemente de la obligacién de su
depdsito desde esa fecha, y dentro de la revision del propio ordenamiento en
Bruselas, Beigica en 1900, y posteriormente sus revisiones; la de Washington
de 1811, la de la Haya en 1925, la de Londres en 1934, |a de Lisboa en 1958
y la que actualmente nos rige la de Estocolmo de 1967; se han regulado los
Nombres Comerciales. Cabe hacer notar que México es parte de tal
Convencién desde su inicio, y por lo tanto se aplica tal ordenamiento en su
territorio, y en su trato con las naciones de los paises signatarios, de acuerdo
a la competencia de leyes que sefiala el articulo 133 Constitucional gque sera
la Ley Suprema de toda la Uniéon la propia Constitucion, las Leyes del
Congreso de la Union que emanen de ella y todos los tratados que se
celebren por el Presidente de la Republica Mexicana, con aprobacion del

Senado, caso en que se encuentra el Convenio de Paris.'®.

Por otra parte, es dificii definir en forma clara e incriticable el concepto del
Nombre Comercial, debido a que ni la Legislacion Internacional,
principalmente el Convenio de Paris, ni nuestra Legislacion Interna, io han
definido, por lo que no se tiene muy claro el concepto de lo que debe
considerarse como Nombre Comercial. Sin embargo, hasta esta parte de este
estudio hemos dado las mas reconocidas hasta esta fecha por la doctrina.

El derecho al nombre de comercio o comercial deriva, como ya se ha

dicho, de las reglas que establecen los usos honrados en el comercio, esto

' Cfr. César, Sepulveda, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial, Pags 6y 7.



es un uso mercantil que evita la competencia ilicita.

Es indudable que el Nombre Comercial se crea a través de una ficcién
para distinguir en dos sentidos a la empresa y a sus productos. En primer
lugar, se distingue al producto elaborade, para lo cual se crea la marca, y en
segundo lugar, al productor, es decir a la empresa que utiliza un Nombre
Comercial, que distingue no a los productos entre si, sino a los comerciantes

concurrentes, es decir a los que elaboran o expenden los productos.

En este caso podemos definir al Nombre Comercial “como el signo
distintivo que es utilizado por los establecimientos industriales o Comerciales

para distinguirse de otros que son cencurrentes entre si.”

Por ultimo, cabe hacer mencion que la concurrencia se da en base a los
productos y servicios que se producen o se prestan en los establecimiento,

en relacion al mercado al que van dirigidos.

2.2. ANTECEDENTES DEL NOMBRE COMERCIAL EN OTRAS
LEGISLACIONES

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

ordenamientos.

En Francia por ejemplo, se regulé a través de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y sobre la Responsabilidad Criminal, derivadas del
Articulo 1832 del Cadige Civii Francés, en el que se daba la proteccion al

Nombre Comercial.
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En orden cronolégico, en Alemania se crea el Cédige de Comercio de
1861, que tiene disposiciones referentes al signo distintivo sin hacer
distincion entre la marca y el Nombre Comercial; este ordenamiento los
confunde y les da la misma categoria. En este mismo sentido en Bélgica el
16 de abril de 1879, y en Portugal en 1888, se crean diversos ordenamientos

referentes a los signos distintivos.

E! primer pais latinoamericano que regula este tipo de propiedad industrial

es Argentina, con la Ley de Marcas de Fabrica, Comercio y Agricultura 7.

En nuestro pais el primer intento de regulacion del Nombre Comercial se
da hasta el 31 de diciembre de 1942, cuando aparece la Ley de Propiedad
Industrial, la cual es muy tardia en relacion a las Legislaciones mas
adelantadas del mundo, ya que protege el Nombre Comercial mas de un siglo

después del primer ordenamiento que lo previo.
2.3.- ANTECEDENTES DE LAS MARCAS EN MEXICO.

Como se senala en la introduccion de este trabajo, el Nombre Comercial y

la marca en sus origenes se confundieron como instituciones.

Tanto la marca como el Nombre Comercial se utilizaron primeramente
como los signos distintivos que se aplicaron en el producto elaborado, con
objeto de individualizarles de los de su misma especie; y que hacian que el

Nombre Comercial fuera diferente al nombre del fabricante de! objeto, que en

"7 Felipe, de Sola Cafizares, Tratade de Derecho Comercial Comparado. Tomo Il, Pags. 47 y 48.
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algunos casos podia ser un nombre propio, que por tradicion se heredaban
de padres a hijos o personas del mismo gremio o corporacién, o cual
determinaba una calidad, asi como el origen del producto, que se traducia en

la confianza que tenia el consumidor en la bondad del propio producto.

El primer antecedente del que se tiene cuenta en nuestro pais respecto al
marcaje, se remonta a la “Real cédula expedida en Granada por el
Emperador Carlos V el 9 de noviembre de 1626, la que en su centenido
mencicnaba que tantos indios, negros y espafioles debian y podian trabajar
las minas como cosa propia, pagando Gnicamente el quinto real’ ®. Lo cual
implicaba que toda persona que frabajara en la Nueva Espana, debia otorgar

un tributo a la corona y tenia que marcar los productos que elaboraba.

Mediante dicha Cédula, los habitantes de la Nueva Espafia encontraron
un estimule para trabajar en las minas, iniciandose entonces la extraccién de
los minerales, especiaimente los metales preciosos, pudiendo asi proveer la
demanda siempre creciente tanto de parte de la realeza, como del clero y de

la poblacién en general.

En tanto que la industria de la plateria y del oro se acrecentaban, y se
tornaban mas importantes dia a dia, se hizo necesario legislar esa actividad,
a fin de que se garantizara un control de pago de los Derechos Reales
(impuestos), y de tal manera se protegieran las marcas que se creaban para
la realizacién de los trabajos.

Este es el antecedente gue consideramos mas remoto.

'® David Rangel Medinz, Ob. Cit,, Pag 7



2.4.- REGULACION DE LAS DISTINTAS ORDENANZAS ESPANOLAS.

Ademas de la Cedula Real, encontramos un siglo después el 20 de
octubre de 1638, en las ordenanzas dencminadas como “Ordenanzas
dictadas en lo tocante al arte de la piateria”, dirigidas a regular la Artesania

de este metal, dictadas por el Marqués de Cadereyta.

La octava de estas ordenanzas, establecia el procedimiento a seguir para
no defraudar el Quinto Real, que era en un principio el impuesto que se
pagaba al Rey en sus dominios por las preseas, tesoros y otras cosas
semejantes, como la mineria. Era siempre la quinta parte de lo hallado,
descubierto, aprehendido o extraido. Dicho Quinto por parte de los plateros,
era obligatorio, asi como lo era para el Veedor y Oficiales Reales. La
ordenanza comentada mencionaba las siguientes acciones en defensa de las

arcas del rey:

a).- Antes de labrar la plata U oro, los plateros estaban obligades a
presentar la pasta a los Oficiales Reales, para que éstos vieran si

estaba quintada y marcada.

b).- Que esas marcas o sefiales habrian de registrarse ante ! Escribano
Publico del Cabildo de la Ciudad de México; y

c).- Que sin tales marcas o senales, no podian vender estos ninguna clase

de piezas, bajo penas que se les impondrian '°,

" Cir. Ibid. pag. 36
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La Ordenanza 18 menciona que el Vendedor encargado de recibir piezas
de oro y plata, tenia instrucciones de no recibirlas en caso de que carecieran

de la sefal y marca del artifice que la labro.

La Cédula Real del 1°. De octubre de 1733, contenia instrucciones
especiales sobre la plateria, obligando en su inciso f) a que el platero que
necesitare oro ¢ plata, estaba obligado a conseguirlo de los Oficiales Reales,
en la llamada caja de quinto a cuenta. Continuaba diciendo, que era también
obligacion de los plateros al terminar de labrar la pieza (hecha con distintos
metales), que esta se pusiera ante la presencia de los oficiales Reales, para
que éstos le pusieran el cufio del llamado quinto diezmo; para que a su vez la
pieza quedara reconocida también por el ensayador mayor, con el fin de

marcar su nombre.

Respecto a ios plateros de la Ciudad de México, no podian comercializar
las alhajas de plata, si no estaban marcadas por el artifice y el marcador,

conforme a los sefialamientos que tenian establecidos.

Por otra parte, las Ordenanzas de Ensayadores de 1649-1651, expedidas
para el Peru, fueron también observadas en México, Dichas Ordenanzas, en

su Capitulo XXV, sefalaban:

“Ordenamos que cada platero que labrare piezas de oro 6 plata, tenga su
marca particular la cual manifieste ante la justicia o escribano del Cabildo del
lugar donde residiere, y esta marca la eche, y ponga en las piezas que
labrare, para que si hallare no estar de la ley, que debe tener |a plata y oro,



se proceda contra el platero por todo rigor de derecho™’

Las ordenanzas de Ensayadores, formadas en México el 7 de julio de
1783, por el Licenciado don José Antonio Lince Gonzalez, Ensayador Mayor
del Reino y Juez Veedor, y confirmadas por el Virrey Matias de Galvez por la
Real Orden del 30 de diciembre del mismo ano, recordaban que el ensayador
debia practicar no menos de cuatro visitas personales no encomendadas a
terceros al afio, al baratillo, portales, plazas, platerias y demas lugares donde
se comerciaba con la plata, decomisando lo que no ostentare marca, quinto o
diezmo, y procedimiento con ellas a lo que hubiere lugar segun las Reales

disposiciones.?'

Por ultimo, el Capitulo VIII de dichas Ordenanzas, preveia que después de
ser fundidas y ensayadas las platas y oros, y puestas las marcas de la ley y
el nombre del ensayador, las mismas se enviaran a ias autoridades
correspondientes para que tomaran ncta y asentara elio en el libro a efecto
de darles la certificacion o quia y de esa manera se pudieran conducir

libremente.

De todo lo anterior se puede concluir que las piezas de plata u oro debfan

llenar los siguientes requisitos:

a).- “La marca o remacha del quinto comprobando el pago de los impuestos

X dem
! idem
2 |dem
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b).- La marca del ensayador para indicar la ley del metal (es decir su

pureza); y
c).- La marca del artifice junto con su nombre para evitar fraudes” =

Estos ordenamientos fueron encaminados seguramente para asegurar la
ley del metal y los posibles fraudes, tan constantes gue ain hoy en dia,
hacen que indirectamente se obligue al uso del Nombre Comercial, ya que el
nombre del artifice en cierios casos, pasaba de generaciéon en generacion,
sin modificacién alguna, y sin que necesariamente el “duefio” del Nombre
Original hubiere transmitido el mismo por consaguinidad a sus herederos; es
decir, el nombre del ancestro se volvié un elemento valioso, y por lo tanto

protegible, ya que significaba en el producto confianza para el consumidor.
2.5- LEGISLACION A PARTIR DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XV,

El articulo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio libre
de Esparia e Indias del 12 de octubre de 1778, regulaba las marcas legitimas
sobre los metales preciosos, los cuales se comercializaban entre Espana vy
Méxice. Dicho ordenamiento preveia que las mercaderias embarcadas para
las Indias, deberia ir provistas de sus respectivas y legitimas marcas,
estableciendo que “siempre que resultara comprobada la falsedad de las
marcas y despachos, se castigaran a los autores y complices de este grave
delito con las penas que van definidas en el citado articulo dieciocho de este

reglamento” **
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Consideramos que en este periodo es mayor aun la intencion del
legislador por evitar el fraude, que ei de preteger los derechos de propiedad

industrial del productor, objeto de la imitacion o fraude.

2.6.- INSCRIPCION DE LAS MARCAS DE FUEGO EN LIBROS DE LAS
CORPORACIONES MONASTICAS (SIGLO XVIiI).

Este antecedente se puede ubicar en el Siglo XVII, cuando por primer vez
en la Nueva Espafia empezaron las ordenes monasticas a usar marcas de
fuego, que eran hechas cen hierro o con bronce calentado al rojo vivo, para
ser aplicadas en los cortes superior e inferior de los libros, tanto para conocer
su procedencia de las antiguas bibliotecas mexicanas, como para que los
libros “no siguieran emigrando de sus estantes”’, con las concebidas graves
penas impuestas por las Bulas expedidas por los Papas Pio V y Sixto Vi,
entre las estaba nada menos que la excomunion a los que robasen libros de

las bibliotecas.

En esta época, se hizo necesario que la biblioteca a donde pertenecian
los libros tuviere un signo distintivo, que resultase de mayor eficacia que un
simple sello del convento o de un ex-libros, que en ese entonces no era la
simple mencion del duefio del libro, sinc una cédula (firmada por algtn oficial)
pegada al reverso de un libro, en la cual constaba el nombre del duefio o de
la biblioteca a la que pertenecia, que se podian hacer desaparecer con suma
facilidad. Es asi como las érdenes sacerdotales de aquel entonces siguieron

fielmente las marcas de fuego como practica comun establecida.

Lo anterior se viene a relatar ya que en primer término es un verdadero e



a2

inmediato antecedente de las marcas en México, asi como del concepto
moderno de funcién marcaria y por lo mismo del preducto o empresario

actual (antecedentes del Nombre Comercial)™



CAPITULO Il
MARCO JURIDICO
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3.1.- LEGISLACION APLICABLE EN EL DERECHO DEL MEXICO
INDEPENDIENTE.

Por lo que toca ai siglo XIX en México, y salvo en los primeros afios que
siguieron a su separacion politica de Espafia, resulta dificil poder establecer
alguna ley en especial relativa a este ramo. Solo existen disposiciones
aisladas, pero aparentemente la misma situacion se presenta en el mismo
tiempo y sentido en otros Estados. Sin embargo, los legisladores mexicanos
de aqueilas épocas, inquietos por que se respetase el derecho sobre ias
marcas, incluyeron algunas disposiciones de naturaleza punitiva tanto en el
Codigo Penal, como en los Cédigos de Comercio que se promulgaron en el

transcurso de esos afios.

“Es hasta 1890, cuando entrd en vigor en México, el primer cuerpo de
disposiciones destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferentes

aspectos™®

3.2.- CODIGO DE COMERCIO DE MEXICO DEL 16 DE MAYO DE 1854.

A partir del 16 de mayo de 1854, se establece el primer Codigo Nacional
de Comercio, conocido como la obra de Don Teodosio Lares, Ministro en el

uitimo gobierno de Santa Anna.

 Cfr. Ibid. Pag. 36
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Ninguno de los capituios de dicho Cadigo reglamenta lo que viene a ser la
institucion marcaria; sin embargo de un estudio minucioso encontramos
preceptos aislados en los que se hace referencia a las marcas de ias
mercaderias. Y aln cuando el Cédigo se muestra omiso, ya que no reguia
propiamente las maicas, si recenoce, un tanto implicitamente la existencia de

las mismas, y su funcién como signo distintivo.

Como ejemplo. mencionaremos su Articulo 189 que establecia Ia
designacion de las mercaderias, en donde se obligaba a los fabricantes a
hacer mencion de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos

exteriores de los bultos en que se contenian.

El titulo que regulaba el comercio maritimo (Art. 500) decia que tres libros
habrian de llevarse, deniroc de los cuales, en el que llamado de
‘Cargamentos”, deberia asentarse minuciosamente las mercaderias que se

cargasen con la expresion de la marca.

El articulo 525 del ordenamiento citado, también mencionaba que debia
llevarse asiento formal de las mercancias que se entregaran con sus marcas

y nimeros.

Por ofra parte, el articulo 638, finalmente, estipulaba el precepto de que el
contrato de seguro maritimo debia contener las marcas y numeros de los

fardos si estas los tuvieren.

3.3.- CODIGO CIVIL DE 1870.
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El 8 de diciembre de 1870, fue aprobado por el Congreso el Primer Caédigo
Civil Mexicano. Dicho Codigo derogod toda la legislacion antigua. E! citado
codigo, en su Titulo Octavo, contemplaba las tres ramas clasicas de las
diversas instituciones gue hoy en dia designamos como Derecho de Autor, a
saber. a) Propiedad Literaria, b) Propiedad Dramatica y c) Propiedad

Artistica.

Contemplaba también, las reglas sobre la falsificacién de la obra literaria,
asi como las sanciones en que se incurria a causa de ello, estableciendo en
su Ultimo capitulo las disposiciones generales referentes al procedimiento
administrativo que se habia de seguir ante el Ministeric de Instruccion
Publica, con el fin de obtener la propiedad de la obra de que se tratare

E! Codigo de comercio de aquellos afios no contenia reglamentacién en la
proteccion de las marcas, ni la misma se encontraba en ley especial alguna.
Sin embargo, esta regulacién la vino a dar el Codigo Civil de 1870, en la que

se otorgaba proteccion legal sobre las marcas.

Su articulo 1369 disponia que a la persona que habiendo mandado hacer
una cbra y pagandola de su propio peculio, se le consideraria autor para
efectos legales, por lo que el fabricante que adoptaba como marca un disefio
o algun dibujo con caracteristicas artisticas, estaba en condiciéon de obtener
su propiedad, mediante solicitud hecha a la Secretaria de Estado y del

Despacho de Justicia e Instruccion Publica®’.

! Gfr. Ibid pags. 15 y 16
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3.4 - CODIGO PENAL DE 1871

Este Codigo reglamenté en algunos de sus capitulos, la falsificacién de
moneda, de acciones, de documentos de crédito publico, de billetes de

banco, de sellos, de trogueles, de pesas, medidas y marcas.

En el caso de las marcas de fabrica o de comercio, no se referia
unicamente a la proteccion sobre dichas marcas, sino mas bien a la acepcion
del substantivo del verbo marcar, con el fin de marcar, con el fin de proteger
las contrasefias que garantizaban la ley del oro o de la plata, con las
sanciones aplicables a quienes quisieran falsificar las marcas que

correspondian al legitimo titular de dichos bienes.

El Cédige Penzl de 1871, en su Articulo 18, fijo la sancion del delito de
falsificacion, que en su contenido decia que: “se castigaria con arresto mayor
y multa a las perscnas que falsificaran una marca, estampilla o contrasena
de cosa comercial, o en su defecto de un establecimiento privado, ya fuera de

Banco o dedicado a la industria”,

De igual manera sefalaba el Articulo 701, que se impondran penas al que
hiciera uso de dichas marcas, asi como al que las empleara para venderlas o

comerciarlas con el objeto de hacerse pasar como legitimo duefio.

Por su parte, el Articulo 702 de dicho Cddigo, establecia las penas y
castigos a los que con perjuicio del Estado, de una autoridad o de un

particular, falsificaban las marcas que estos usaban.
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El Articulo 708, mencionaba en su contenido que se aplicarian tres meses
de arresto a la persona que pusiera a un efecto industrial el nombre o la

razon comercial de un fabricante diverse al que lo fabrico.

3.5.- CODIGO DE COMERCIO DE 1884

Para desarrollar nuestro siguiente inciso relativo al Cédigo de Comercio
Mexicano, expedido el 15 de Abril de 1884, es menester hacer aclaracion que
en su Libro Cuarto dedicado a la “Propiedad Mercantil” y especificamente en
su articulo 1411, mencionaba a la propiedad como un valor propio
independiente del precio de los muebles , inmuebles, titulos y acciones de la

negociacion.

Para adquirir la marca, tanto para el fabricante como para el comerciante,
era necesario depositarla ante la Secretaria de Fomento, y dicha Secretaria
concedia la propiedad si no era usada por otra persona o comerciante;
sefalando que si ya usada la marca, la misma no seria concedida, porgue de
lo contrario se estaria cometiendo la usurpacion de una marca que era antes
reconocida, ya sea por su denominacion, por dibujo o pintura, y para evitar el
caso de que no se creara confusion entre una y otra marca, segun su articulo
1441.

En caso de usar una marca igual a una ya registrada, se estarian
causando dancs y perjuicios, y para este casc procedia el ejercicio de la

accién tanto por la via civil, como por la via penal, por falsificar una marca ya

reconocida.
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Para la accion civil, sehalaba un término de un afo para reclamar la
usurpacion de marca desde el momento en que se enterase de elio, segin su

articulo 1423.

Sin embargo en su Articulo 1442, concedia Unicamente dos meses para la
accion penal; ademas, imponia ia obligacion de hacer ostensible la marca
sobre la mercancia. Por otro lado, en cuanto a la marca misma, se observaba
que su uso era facultative, pudiendo adoptarse como tal un nombre propio o
razoén social, nombre de la localidad en que se fabricare el producto, iniciales,
cifras, dibujos, cubiertas, contrasefas, o envases, tal como dice el articulo
1418.

3.6.- LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 11 DE DICIEMBRE DE 1885.

Como se puede apreciar, en el Cddigo de 1884 existan las obligaciones
de los comerciantes de registrar los documentos relacionados con el giro
comercial segin el articulo 44, y de asentar las inscripciones en el libro que
para tal efecto deberian de llevar los secretarios de los juzgados de

competencia mercantil como sefialaba el articulo 45.

Por medio de esta nueva Ley de 1885, se modificaron las disposiciones
antes mencionadas y se cred el Registro de Comercio, en el que, los
comerciantes deberian matricularse, estableciendo en su articulo 3°, la
obligacién de ser asentados en la hoja de cada comerciante matriculado, los
titulos de propiedad industrial, patentes de invencién y marcas de fabrica, y
que de no hacerlo se propiciaria un impedimento al comerciante interesado

para el ejercicio de sus derechos frente a terceros, cuyo impedimento habria
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de perdurar en tanto el titulo no quedase debidamente registrado, conforme

al articulo 14.

En consecuencia, los efectos del documento por medic del cual la

Secretaria de Fomento concedia la propiedad de la marca a su titular,

procedian sole a partir de la fecha de la inscripcion respectiva segun el
articulo 15; y una vez efectuado el registro, el documento era registrado a
quien lo hubiere presentado con la nota de inscripcion correspondiente, asi

se establecia en el articulo 186.
3.7.- CODIGO DE COMERCIO DE 1889.

Por ultimo, cabe hacer mencion de las disposiciones contenidas en el
Codigo de comercio de 1889 que derogo el Codigo de 1884, que solo tuvo
cinco anos de vida; y que entrd en vigencia a partir del 1°. De enero de 1890.

Se puede observar de este nuevo Codigo de Comercio Mexicano que aun
cuando derogé leyes mercantiles preexistentes, siguid conservando la
obligacion de inscribir los titulos de marcas de fabrica en el Registro de
Comercio, de conformidad con su articulo 21, fraccién X, estableciendo,
ademas, la sancion consistente en que por falta de registro, los documentos

no surtirian efectos frente a terceros, en su articulo 26.

Como podemos percatarnos todas las anteriores Legisiaciones preveian
en algunos casos exclusivamente registros marcarios, y otras confundian las

instituciones de marca y Derechos Autorales como una sola. Indudablemente
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en un principio, es dificii distinguir cual es la marca por naturaleza, y donde
empiezan a regir los signos distintivos respectivos, como ei Nombre

Comerciai propiamente dicho.

Es evidente que en sus origenes el Nombre Comercial y la marca, por ser
instituciones tan parecidas y confundidas, fuercn tratadas de igual manera.
De esta forma, algunos autores las estudian como una sola cosa, con ia
unica diferencia ne esencial para esa época de sus fines, ya gue la intencion
del Nombre Comercial va dirigido a la empresa, es decir al comerciante, y la
marca al producto que aquel comerciante labora o expende.

3.8.- LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

El mencionado ordenamiento, entré en vigor el 1°. De enero de 1890, vy se
referia unica y exclusivamente a las marcas de fabrica, que define en su
articulo primero, asimismo no establece todavia el Nombre Comercial, mismo

que no queda regulado por esta Ley.

3.9- LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DEL 25 DE
AGOSTO DE 1903.

Esta Legislacion derogé la Ley de Marcas de Fabrica de 1889, asi como
también su reforma del 17 de diciembre de 1897, la cual estaba compuesta

por ocho capitulos destinandose el sexto a los Nombres Comerciales, asi

como al Avisc Comercial.?®

* Diario Oficial de la_Federacion del 2 de Septiembre de 1903, entré en vigor el 1°, de Octubre de ese
mismo afio, Pp. 22
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En esta Ley se concedia el derecho exclusivo de usc del Nombre
Comercial sin necesidad de registro o de algun otro requisito; la usurpacién o
imitacién que cometiera algun tercerc se podia impugnar a través de una
accion civil para lograr la cancelacién a anuiacion de las mismas, y otorgaba
el derecho de exigir dafios y perjuicios; ademas habria la posibilidad de
aplicar el castigo a! culpable por la via penal prevista por el articulo 74 del

Cadigo Penal entonces vigente.

Dicha Ley establecia que no era necesario el deposito o registro del
Nombre Comercial para protegerio, y para esto se concedia al titular el
derecho de publicacion en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas. La

publicacion era renovable cada diez afos segun lo establecia la Ley.

La publicacion era requisito indispensable para que el titular demostrara
que habia habido dolo por parte del que hubiera imitado o estuviera haciendo
uso ilegal del Nombre Comercial (articulos 74 y 77), ya que de esta forma se
demostraba la buena fe del titular al cumplir con el requisito de publicidad, y
asi se podian imponer las sanciones correspondientes que establecia el

articulo 75.

Si el comerciante afectado habia obtenido [a publicacion antes
mencionada, estaba exento de probar la conducta dolosa del infractor, y de la
presuncion legal se centraria en que este ultimo obré dolosamente. (articulo
77).

Todo aquel que utilizara de cualquier manera un Nembre Comercial del

que no fuera titular o no le correspondiera derecho alguno, o que tratara de
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usar el nombre comercial en grado de confusion, incurriria en la pena de

“arresto menor’, y “multa de segundo grado”, o una u ofra a juicio dei Juez

(articulo 75).

En caso que se hiciera uso indebido de un Nombre Comercial, y ademas,
de las figuras que acompanaran a una marca formando parte de ella, siempre
y cuando el uso de dicha marca constituyera un delito conforme a la Ley, sin
perjuicio de las penas previstas en el articulo 75 por el uso indebido del
nombre comercial, se aplicarian las reglas de acumulacién establecidas en el

Cadigo Penal para el Distrito Federal.

Lo establecido en los Capitulos Il y V en relacién al procedimiento para
obtener la revocacién de las resoluciones administrativas en los juicios civiles
y en los juicios penales, respectivamente, eran aplicables en lo conducente a

los nombres comerciales.

En esta Ley se reglamenté por primera vez lo que es el Nombre
Comercial, y se sientan las bases para su proteccién en contra de los abusos
por parte de terceros; sin embargo, a pesar del adelanto que represento este

Ordenamiento, podemos hacer los siguientes comentarios:

a).- La Ley no definia el Nombre Comercial ni tampoco establecia su uso
previo come requisito para obtener su publicacién en la Gaceta Oficial.
El derecho exclusivo derivaba del uso que se hiciere del Nombre

Comercial, principio que se mantiene hasta nuestros dias.

b).- Respecto de la vigencia de la publicacion, no precisaba a partir de que
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e).-
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fecha se iniciaban los diez afios de proteccion; si a partir de la fecha de
solicitud de la publicacion, o de la publicacion misma, y era omisa en
cuanto al plazo que tenia el titular para salicitar la renovacién, lo cual

quedaba al criterio del Director de la Propiedad Industrial.

La Ley de 1903 al igual que la de 1889, adopté el sistema francés, ya
qgue el registro de una marca se hacia sin ninglin examen de novedad,
esto recaia bajo la responsabilidad del solicitante, sin perjuicio de

tercero.

La diferencia entre el Nombre Comercial y la Marca que se hacia en los
capitulos Il, IV y V era unicamente en cuestiones académicas, y no a
las reglas de aplicacion de registro y de defensa. Ni en el reglamento, ni
en la Ley se hacia distincién a las reglas de marcas en lo que fuera
aplicable ai Nombre Comercial, y no existia disposicion expresa
respecto del Nombre Comercial, por io que no existia ningln
impedimento para la publicacion de Nombres Comerciales carentes de
elementos distintivos, o en idiomas extranjeros, lo que anteriormente

estaba prohibido para registro.

El Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de comercio soélo

destinaba un articulo en relacion al Nombre Comercial.?

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

* Cfr. David, Rangel Medina, Ob Cit. Pags. 36 y 37.
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Ei Nombre Comercial es regulado en el Capitulo V de ésta Ley de Marcas,

y de Avisos Comerciales y Nombres Comerciales de 1928.

Se reconocia el nombre como propiedad exclusiva de toda persona
juridica, productora o cecmerciante (articulo 45). El uso indebido o la imitacion
provocaba que el titular acusara judicialmente al infractor para que se le
impusieran [as penas que establecian en el Capitulo IX de la Ley, para exigir

darfios y perjuicios y hacer que cesara la usurpacion.

La accion penal y de danos y perjuicios podian ejercitarse por cualquier

tercero que sufriera perjuicios por la imitacion o la usurpacion.

Esta Ley no establecia ningun requisito, ni el registro para que se pudieran
ejercitar las acciones antes sefialadas para sancionar a los responsables, era
preciso demostrar que éstos habian procedido con doio. El propietario estaba
exento de probar lo anterior, si hacia publicar su nombre comercial en la
Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, debiendo comprobar previamente

su uso.*

En su articulo 49 se detallaban los datos que debia contener la solicitud
de publicacién del Nombre Comercial, siendo importante destacar la
obligacion de comiprobar el uso del nombre que se pretendia publicar, indicar
el nombre del propietario y ubicacién e indicacion del giro 2 que se dedicaba.
Presentada la solicitud, se practicaba un examen administrativo de los

documentos, y un examen de novedad que determinaria la existencia de

* Cfr. Diario Oficial de |a Federacion del 28 de septiembre de 1903, Pp. 28
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algin nombre comercial idéntico o semejante, susceptible de confusion
(articulo 50). El tramite de la solicitud, hasta el desahogo del examen de
novedad, la Ley lc remitia, en lo que fuera aplicable y no existiera precepto

especial, a las reglas de las marcas *'.

Al ser publicado el registro tenia una vigencia de diez arfos, pero podia
renovarse en forma indefinida por iguales periodos. La renovacion debia
solicitarse conforme a la Ley, dentro de los seis meses anteriores al Uitimo
ano de cada periodo, y si no se hacia asi, se consideraba caduca de pleno

derecho la publicacion de dicho nombre comercial.

En el caso del traspaso de un establecimiento no suponia el derecho
exclusivo de uso del Nombre Comercial, pero si en el traspaso se incluia el
derecho al uso de dicho nombre, se tenia como marca, si asi estuviera
registrada, excepto estipulacién en contrario, caso en el cual la marca se

consideraria caduca.

En materia del Nombre Comercial son aplicables las reglas previstas en
los Capitulos Vil, X y XI en lo relativo al procedimiento para revocar las

resoluciones administrativas y para los juicios civiles y penales.

Hemos visto que se establecieron los lineamientos necesarios en el
Capitulo VI! para solicitar, ya sea a peticion de parte, de oficic o
administrativamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, la

declaracién de falsificacion, imitacion o uso ilicito de una marca, aviso o

3" Cfr. Diario Oficial de | Federacion del 29 de julio de 1928. Inicio su vigencia el 1°. de enero de 1929 y
derogo a la Ley del 25 de agosto de 1803, Pp. 34




nombre comercial.

En el articuio 22 en su parte segunda establecia qtie a nadie se le negaria
el derecho de aplicar su nombre propio a los productos que fabricaré o
expendiera, ya sea que constituyera una marca o parte de ella, siempre y
cuando lo aplicase en la forma que esté acostumbrado a usarlo o se
distinguiera de un homoénimo ya registrado ccmo marca, o de un nombre
comercial publicado en la Gaceta, o al de una sociedad que se haya
constituido legalmente, con anterioridad a la fecha de una marca ya

registrada en que aparezca ese nombre.

3.11.- REGLAMENTO DE LA LEY DE MARCAS Y DE AVISOS Y DE
NOMBRES COMERCIALES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1928.

Los datos que se debian comprender en la solicitud de un Nombre
Comercial, era el requisito de comprobar la previa existencia del
establecimiento, institucion, o negocic mercantil al que se aplicaba el Nombre
Comercial, por medio de la escritura o acta de constitucion; esto era lo que

establecia el Capitulo V! de! Reglamento de la Ley de 1928.

En consecuencia, el articule 201 del Capitulo VII, al tratar el Nombre

Comercial, remitia en lo que fueran aplicables las reglas de las marcas.*

En el articulo 45 establece que tiene el derecho, exclusivo al Nombre

Comercial, toda persona juridica; entenderemos que se referia GUnicamente a

*2 Cfr, Diario Oficial de la Federacion del 31 de diciembre de 1928, Pp. 41
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la persona moral, y no condecia el derecho a las personas fisicas, que fueran
propietarias de algun establecimiento comercial o industrial, y que lo distingan
por medic de su Nombre Comercial; sin embargo, en el articulo siguiente,
senala, “la persona’, en donde pecdemos inferir que si se le reconocia este
derecho a las personas fisicas, en contraposicion a lo sefialado en la

Legislacion anterior (Ley).

Este ordenamiento citaba la incorporacion del concepto de territorialidad,
lo que actuaimente conocemos como zona geografica, al establecer en su
articulo 48 lo relativo a la presuncion legal, sobre de un nombre utilizado en la

misma localidad, con posterioridad a otro ya existente.

Para la publicacion del Nombre Comercial se imponia la condicion de
comprobar el requisito para la publicacién de dicho nombre, asi como la de

demostrar la existencia del establecimiento. La Ley de 1903 no lo establecia.

Otra innovacion respecto de la Ley anterior, es la practica del examen de
novedad para determinar la existencia de algtin nombre comercial semejante

(articulo 50).

Independientemente del examen de novedad, en la Ley se incluy6 el
Capitulo 1ll que regulaba el examen extraordinario de novedad, para esto
consistia en ia revision que hacia el Departamento de la Propiedad Industrial
a peticion del propietario de alguna marca, o de un aviso comercial registrado
o de un Nombre Comercial publicado, con el fin de investigar si existia un
registro antericr que fuera semejante al que se quisiera registrar y que
pudiera invadir los derechos de aquelics. Ei examen podia ser solicitado per
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cualquier persona que tuviera algun interés juridico en el asunto, o podia

ordenario la autcridad judicial.

A pesar de establecer el plazo para solicitar la renovacion, no establece a
partir de que fecha deben contarse lo diez anos de vigencia de la publicacion,
pero por el sefialamiento a las reglas scbre marcas, debe conciuirse que los
diez afos debian contarse a partir de la fecha de presentacion de la

solicitud(articulo 24).

Esta Ley resuitaba novedosa, y seguramente trajo como consecuencia
una restriccion a los nombres susceptibles de publicacion en el caso de su

articulo séptimo, ya que se remitia a lo que no era registrable como marca.

3.12.- LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE
1942.

La reglamentacion especifica del Nombre Comercial en la Ley de la
Propiedad Industrial, se ubica en el Titulo Quinto, bajo el rubro Nombre

Comercial, compuesto por quince articulos.

Reconocia como propiedad de toda persona fisica o juridica productora ¢
comerciante, su nombre comercial, y el derecho de uso exclusivo se
protegeria sin obligacion de deposito o registro, en la extension del campo de
la clientela efectiva. La usurpacion de este derecho por el empleo de un
nombre idéntico o semejante, en una negociacion del mismo género, se
sancionaba previa la declaracion del mismo género, y previa declaracion

administrativa. Una vez dictada la sentencia, al afectado podia exigir que se
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impusieran las sanciones de Ley, exigir civilmente dafios y perjuicios y hacer
gue cesara la usurpacion. Esta accion la podia ejercer cualquier tercero que

hubiera sufrido la usurpacion o imitacion de su Nombre Comercial.*

Cabe hacer notar que también era necesario en la Ley anterior, solicitar la
publicacién dei Nombre Comerciai en la Gaceta Oficial, comprobando
previamente el uso, y de ésta forma establecer la presuncion legal. En caso
de usurpacion de un Nombre Comercial en la misma localidad, sé tenia que
demostrar que el infractor actud dolosamente. De no realizarse la publicacion,
el propietario deberia comprobar lo ocurrido, y el elementc de la presuncion
en su favor desaparecia, y una vez comprobadc el dolo, se podia ejercer las

sanciones previstas por el Capituio Il del Titulo VIII.

En el caso de ios Nombres Comerciales que no fueran distintivos de los
establecimientos a los que se aplicaban, no se publicaban en la Gaceta. Esta

disposicion expresa fue una modificacion respecto de la Ley de 1928.

Al ser solicitada la publicacion del Nombre Comercial, se debia indicar la
fecha de primer uso y debia comprobar su uso. Una vez presentada dicha
solicitud, se efectuara el examen administrativo de los documentos, asi como
el examen de novedad para precisar la existencia de algin nombre comercial
publicado, semejante o igual con que pudiera confundirse, aplicado a un

establecimiento del mismo género o de uno similar.

Si existia aigun Nombre Comercial publicado con anterioridad, la

® Cfr. Diario Oficial de Ia Federacién del 31 de diciembre de 1942, que entrd en vigor el 1° De enero de

o
1843 y derogt 2 la Ley €l 26 de junio de 1928, Pp. 156
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publicacion solicitada se efectuaba hasta que se declaraba la imitacién o uso
ilegal del primero, o si se hubiere extinguido por un plazo de dos anos &l

establecimiento al gue se aplicaba.

Si aun persistian los efectos de la publicacion anterior, la nueva
publicacién se hacia sin perjuicio de las acciones que pudiera intentar el

dueno del Nombre Comercial anterior.

La publicacién del Nombre Comercial surtia efectos por diez anos,
ademas era prorrogable por un periodo de diez anos mas para continuar su
vigencia. La renovacién se tenia que solicitar dentro de los sels meses
anteriores a la vigencia del ultimo afio de cada periodo; de no solicitarla
dentro de dicho periodo, se perdia la vigencia que otorgaba dicha Ley, y era
necesario solicitar una nueva publicacion. La Ley no establecia a partir de
cuando se empezaban a contar los diez afos, siendoe aplicables las reglas de

las marcas, por lo que se retrotraian los derechos a su fecha legal.

“En lo que se refiere a la pérdida del derecho de exclusividad, y a sus
consecuencias respecto del expropietario, del nuevo adquirente y de los

terceros en general, la Ley es confuso y omisa”**

La transmision o venta del establecimiento conferia el derecho de uso
exclusivo del nombre comercial, salvo pacto expreso en contrario. Si la venta
o traspaso comprendia dicho usc exclusivo, el Nombre Comercial podia

usarse como marca si asi estaba registrada, a menos que se hubiera

* Enrique, Correa M., Proteccién del Nombre Comercial en México Revista Mexicana de Ia propiedad
Industrial y Artistica, pag. 26
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estipulade expresamente lo contrario.

“El derecho al uso exclusivo subsistia dos afios después de que se habia
extinguido al establecimiento que lo habia llevado. No obstante, podia
adquirirse nuevamente el derecho de uso exclusivo del mismo nombre, si se
empleaba igual denominacion, en cuyo casc el Nombre tendria nueva

n35

fecha

La Ley permitia utilizar palabras que describian los productos que se

fabricaban en el establecimiento o que constituian su denominacién.

El signo distintivo (Nombre Comercial) se regia en lc que era aplicable y

no habia disposicion especial por las reglas de las marcas.

E! Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial detallaba los datos que
debia contener la solicitud de publicacién, y establecia la obligacion de
exhibir el documento que comprobara el uso actual del Nombre Comercial

que se pretendia publicar®.

El derecho del propietario de un nombre comercial para impedir que un
tercero lo utilizara sin su consentimiento para distinguir un establecimiento del
mismo género, dentro de la misma zona geografica, se fortaliecia con la
accién que podia hacer valer este en contra del infractor, una vez emitida la
Declaracion Administrativa, con el fin de gue se impusieran las sanciones, por

los delitos cometidos en contra de las marcas.

* idem.
38
idem,
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Una vez satisfecho este requisitc previo, el propietario se encontraba con
la situacion juridica que de acuerdo al articulo 14 Constitucional, “no podia
ejercitarse accién penal por el delitc usurpacién del Nombre Comercial, en
virtud de que dicho delito no se encontraba de un modo expreso y especifico

previsto y sancionado en ninguna Ley, tal como lo exige la Constitucion .

En tai virtud, el registro del Nombre Comercial de acuerdo a la luz de tal
Legislacion era francamente inocuo, puesto que no podia hacerse valer ante
los tribunaies, y era simplemente un registro de buena fe, sin mayores

consecuencias juridicas.
3. 13.- LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1976

Esta Ley de Invenciones y Marcas entro en vigor en 1976, y regula el
Nombre Comercial en su Titulo Séptimo; fue publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 10 de febrero de 1976, la cual abrogo la Ley de Propiedad
Industrial del 31 de diciembre de 1942.

Dicha Ley de Invenciones y Marcas, contiene 237 articulos y 12
transitorios, de ios cuales diez de ellos versan exclusivamente scbre el

Nombre comercial.

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

comentar:

ARTICULO 179.- Determina la proteccion para el Nombre Comercial en

* Enrigue, Correa M., Ibid. Pag. 28
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Invenciones y Marcas de dicho Nombre Comercial para que sea protegido.
El mismo articulo a la letra dice:

“El Nombre Comercial y el derecho a su uso exclusivo estara protegido sin
necesidad de depdsito o registro, dentro de una zona geografica que abarca
la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comercial a
que se aplique, y tomando en cuenta la difusion del hombre y la posibilidad

de que su uso por un tercero induzca a error a los consumidores™®

Como se ve, el derecho que otorga esta ley no se esta condicionado a la
necesidad de depodsito o registro. Como se puede observar, en el lenguaje
propio de la Propiedad Industrial, depdsito es el acto por el cual una persona
fisica o moral presente ante la autoridad correspondienie que reguia la
Propiedad Industrial, Ia solicitud de proteccion a favor de dicha persona o de
un tercero, con objeto de que sea reconocido un derecho a favor del
solicitante en relacion a aiguna institucion de propiedad industrial; marca,

patente, nombre comercial, etc.

Muchas veces se confunde semiticamente el depdsito con la fecha legal;

ambas son exactamente io mismo.

De la lectura del articulo anterior, se puede decir que el Ncrbre Comercial

es reconocido por el uso anterior del titular a la fecha de depdésito, sin

* Cfr. Diario Oficial de la Federacion dat 10 de febrero de 1976, que eniré en vigor el 11 de febrero de 1976
Ley de Invenciones y Marcas. México, 1976. Pp 17
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necesidad de registro o de publicacion, y siempre dentro de una zona
geogréafica que abarque la clientela efectiva del solicitante o del titular,
tomando en cuenta la difusion del nombre, v la posibilidad de gue su uso por

un tercero induzca al error a los consumidores.

Como se puede apreciar en lo anterior, el Nombre Comercial para ia Ley
de Invenciones y Marcas de 1976, protege exciusivamente a zona geografica
que abarque la clientela efectiva de la empresa o establecimiento industrial o
comercial a que se aplique. Esto nos lleva a la consideracion de que si por
zona entendemos una extensién considerable de terreno, tal y como
conocemos en nuestro pais a ciertas zonas tales como El Bajio, La Laguna,
La Huasteca, etc., entonces estos limites estan determinados no tanto por
razones administrativas o politicas, sino por razones histéricas o simplemente
de fradicion. De tal forma que ne existe evidentemente una definicién de zona
geografica, o determinacion exacta en relacion 2 la proteccion territorial del

Nombre Comercial.

En México, se dividen las zonas comunmente a través de Estados o
Municipios. Otra definicion de zona cominmente aceptada en México, son
generalidades como el Norte, el Sureste, el Centro, Los Altos de Jalisco, etc.,

que evidentemente son zonas geograficas ne delimitadas con certeza.

Sentimos que la definicion de esta Ley, no es concreta y da lugar a errores
en su apreciacion o conocimiento, lo que depara un perjuicio, tanto al titular
del misme, como a cualquier tercero que pueda utilizar un Nombre comercial,

pueste que no existe a este respecto certeza juridica.
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En ese caso, y a contrario sensu, si el Nombre Cemercial, da derecho ai
uso exclusivo dentro de una zona geogréfica que abarque la clientela efectiva
de la empresa, esto quiere decir que un solo registro de Nombre Comercial
no estara comprendido en toda la Republica Mexicana, lo que nos parece

ciertamente inaceptable.

En efecto, la Republica Mexicana no se puede considerar en este orden
de ideas como una zona geografica, pues es el todo, es decir, el continente,

ya que las zonas de la misma seran las partes, o sea el contenido.

Es por ello que consideramos que la definicion de proteccion territorial del
Nombre Comercial de esta ley, se encuentra muy restringida, ya que deberia
presentar dicho ordenamiento la posibilidad de que el Nombre Comercial
estuviere protegido en todo el territorio nacional, lo que a Ia letra no prevé el
articulo 179 de dicha Ley.

Es evidente que existen Nombres Comerciales en nuestro pais, que son
del conocimiento publico de toda su clientela efectiva, puesto que igualimente
comparten la marca de un producto bien conocido en todo nuestro pais,
como es el caso de Volkswagen de México, S.A. de C.V. American Express
de Meéxico, S.A. de C.V., Panasonic de México, S.A. de C.V,, Casio de
Meéxico, S.A.de C.V., IBM, S.A. de C.V,, etc.

Ademas, junto con el elemento de territorialidad, debera darse el elemento

del usc por un tercero, que induzca a error a los consumidores.

Este error debera inducirse en relacion a la identidad en cuanto al



67

fabricante de cierto producto; es decir, los Nombres Comerciaies siempre van
unidos al giro que los produce, por ejemplo Chicle Adams, S.A. de C.V. va
unido al giro de golosinas, Black & Decker, S A de C.\V. al de aparatos
electrodomésticos, etc., por lo que si un tercero utiliza dicho Nombre
Comercial para un producto diferente ai de! giro conocido, entonces para la
Ley no existe accion posible en contra del usurpador, lo que es, a todas luces
injusto, puesto que para amparar toda la Republica habra que efectuar varias
publicaciones con los mismos elementos, circunscribiendo la clientela
efectiva por zonas geograficas hasta cubrir la totalidad del territoric nacional

como el Norte, el sureste, el Bajio etc.

3.14.- DISPOSICIONES DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE
1987.

El Titulo séptimo de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, regula el
Nombre Comercial, esta Ley fue modificada por reformas publicadas en el
Diario Oficial de la Federacion del 1€ de enero de 1987, el cual derogé 62

articulos de dicha Ley de Invenciones y Marcas.

Esta Ley reformada sigue conteniendo 237 articulos y 12 articulos
transitorios, de los cuales diez versan sobre el Nombre Comercial, y de los
cuales el mas importante individualmente es el articulo 179, el cual determina
la proteccién para el Nombre Comercial. En general, sefala gue no se
necesita de la publicacion en la Gaceta de Invenciones y Marcas de dicho
Nombre Comercial para que sea protegido por la Ley; dicho articulo no se

modifico en las reformas comentadas.
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Como podemos apreciar del anterior articulo. el Nombre Comercial para Ia
Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y la de 1987, senala para su
proteccion a la zona geografica que abargue la clientela efectiva de la

empresa o establecimiento industrial o comercial a que se aplique.

Para el Diccionario de la Lengua Espanola, zona entre otras excepciones,
es “una extension considerable de terreno que tiene forma de bando o franja

n 39

y cuyos limites estan determinados por razones administrativas o politicas

Con lo cual podemos repetir que no existe evidentemente una
determinacion exacta de la proteccion territcrial del Nombre Comercial, ya
que las zonas que se conocen en México ne tiene forma ni de bandas ni de
franjas, por lo que a mayor abundamiento considero que dicho articulo debe
ser reformado en lo futuro. Por otre lado creo de gue deba ser obligatorio su
registro y no unicamente debe ser publicado en la Gaceta de Invenciones y
Marcas, como se ha venido haciendo a la fecha, ya que deja en estado de
indefension tanto al titular como a cualquier tercero que puedo utilizar el

mismo.

Por otra parte, el Nombre Comerciali tiene efectos geograficos
determinados como es su zona de influencia. Esto quiere decir gue puede
darse el caso de un mismo Nombre Comercial, para un mismo girc con dos
titulares en diversas zonas geograficas, La region lLagunera y el sureste, lo
gue a nuestro juicio es francamente absurdo, ya que el mercado es uno

solamente, ia Republica Mexicana.

* bid. Pag. 14
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De acuerdo a lo anterior, el Nombre Comercial puede ser conocido por la
clientela efectiva de toda la Republica. El café de la Parroquia para
establecimientos de servicios, que no obstante estd en Veracruz, se conoce
en toda la Republica, o Volkswagen de Mliéxico, S.A. de C.V., que no obstante
esta en Puebla, es también nacionalmente conocido, por que la disposicion
de la Ley no puede cubrir todas las regiones de Mexico, por ser nuestro pais

territorialmente muy extenso.

El articulo 184, es el Unice que fue reformado el 16 de enero de 1987, ya

que se le adiciond un parrafo que dice:

“En casos excepcionales, y cuando se justifique, podra concederse un

plazo de gracia de seis meses para presentar la solicitud de renovacién™

No sabemos que pretendié decir el legislador, en dicho articulo, para la
renovacion del Nombre Comercial, sobre las palabras “en casos

excepcionales’.

No es claro en que momento procede la solicitud de los seis meses de
gracia, estas palabras “en casos excepcionales” nos dejan un tanto
confundidos, puesto que no determina en que caso proceden ios seis meses
para ser solicitada, la renovacidon en caso de que el titular no haya
presentado en su oportunidad esta. Cabe la duda de como se demostraria a
la Secretaria de Economia, la excepcionalidad del caso para que sean

consentidos los seis meses para ser |la renovacion del Nombre Comercial.

“ Cfr. Diario Cficial de la Federacién de! dia 16 de enero de 1987, Pp. 26
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Creemos que por ser esta excepcion de dificil comprobacion, es
igualmente dificil de obtener. Cabe hacer mencion que en caso de que no se
solicitare la renovacion en términos de Ley, la misma no otorga, como lo hace
para registros marcarios, un plazo de un ano para que el anterior titular del

registro tenga preferencia para registrar nuevamente.
3.15.- REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1988.

El Reglamento de Invenciones y Marcas que se encuentra actualmente
vigente, fue reformado el 30 de agosto de 1988, y contiene 128 articulos y 5
articulos transitorios. Este cuerpo legal derogé el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas que habia sido publicado en el Diario Oficial de Ia
Federacion el dia 20 de febrero de 1981, dicho Ordenamiento contenia 68

articulos y 3 articulos transitorios.

Cabe sefialar que este Reglamento sé amplio en 60 articulos mas de dos
articulos transitorios ya que dicho reglamento esta compuesto por 5 articulos

transitorios y 128 articulos.
Este ordenamiento otorga una mayor eficacia a la ley de la materia.

En tal virtud haremos un breve comentario sobre el Reglamento de ia Ley
de Invenciones y Marcas, referentes al Nombre Comercial. Como podremos
apreciar, en la actualidad existen seis articulos que se refieren sobre el
Nombre Comercial, lo cual anteriormente no se contemplaba, pues

anteriormente sélo el articulo 68, se referia al Nombre Comercial.
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Asi, como podemos observar, el articuio 106 del Reglamento de la Ley de

Invenciones y Marcas reformado a la letra dice

ARTICULO 106.- Los efectos de la publicacion de un Nombre Comercial
tendra una duracion inicial de cinco afios y podran renovarse indefinidamente
por periodos de igua! duracién, si la solicitud de renovacion se presenta
dentro del ultimo semestre de cada periodo o dentro del semestre siguiente al
término del periodo. De no solicitarse, cesaran los efectos de la publicacion
sin necesidad de declaracién expresa, pero debera publicarse en la Gaceta

de Invenciones y Marcas la cesacion del derecho.

Dicho articulo vino a complementar el Ultimo parrafo del articulo 184 de la
Ley de Invenciones y Marcas reformada el dia 16 de enero de 1987, que a la

letra dice:

“En casos excepcionales y cuando se justifique, la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, podra conceder un plazo de gracia de seis meses,
adicionales al plazo a que se refiere el parrafo precedente para presentar la
solicitud” (Art. LIM) *'

Como ya lo cementamos en dicho articulo no se sabe en que momento y
cuando deben ser autorizados los seis meses de gracia, para ser solicitada la
renovacion de un Nombre comercial, vemos que es sumamente dudoso,
puesto que no sabemos que quiso decir el legislador en dicho parrafo del
articulo 184, sin embargo debemos sefialar que conforme al articulo 106 del

*' Publicado en el Diario Oficial de la Federacidn el 30 de agosto de 1988. inicid su vigencia el 1° de
septiembre de 1988 y abrogé el Reglamento que fue publicado en el Diario oficial de Ia Federacitn el 20 de

febrero de 1981, Pp. 49
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Reglamento reformado el 20 de agosto de 1988 de la Ley de Invenciones y
Marcas, para producir una mayor eficacia en la proteccion del Nombre
Comercial, es necesario solicitar la renovacién del mismo, para gue continte

su vigencia a efecto de que el derecho prescriba.

3.16- LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial actuaimente en
vigor, fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el pasado 27 de

Junio de 1991, y estuvo vigente a partir del dia siguiente a su publicacion.

Esta Ley se compone de 227 articulos mas 14 transitorios, de los cuales
regulan al Nombre Comercial en el capitulo IV correspondiente al titulo

cuarto, con 8 articulos, que van del 105 al 112.

Esta Ley en vigor, practicamente no establece gran diferenciacion con la
Ley anterior, toda vez que la proteccion que goza el Nombre Comercial se
sigue limitando a la zona geografica que abarque a la clientela efectiva de la
empresa o establecimiento al que se aplique el Nombre Comercial. Sin
embargo, a diferencia de la antigua Ley, esta actual otorga Ia ligera facultad a
su titular de poder abarcar toda ia Republica, siempre y cuando exista

difusién masiva y constante a nivel nacionai del Nombre Comercial.

A este respecto pensamos, que dicha disposicion pese a mostrar un
avance en reiacién 3 la anterior legislacion al otorgar la posibilidad al Nombre

Comercial de abarcar toda la Repubiica, restringe y somete al titular de la
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publicacion a la visién y al juicio de la Direccion de Desarrollo Tecnolégico, es
decir, quedara al arpitrio de esta dependencia, el de reconocer ia difusién
masiva y constante del Nombre Comercial y por tanto la posibilidad de que se

extienda su proteccién a toda la Reptiblica

Otra pequefia diferencia que presenta esa nueva lLey con respecto a la
anterior, es la de aumentar el periodo de vigencia de la publicacion del
Nombre Comerciai a diez afios con posibilidad de renovacién, mientras que
anteriormente sclo era de cinco afios, abarcandc por tanto con esto

doblemente su vigencia y aherrando el pago de derechos correspondiente.



CAPITULO IV
NATURALEZA JURIDICA DEL NOMBRE COMERCIAL
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comerciales de los competidores, y por la otra, se establece que el nombre
es, precisamente un signo distintivo de la negociacion, por lo que se atribuye

a su titular la exclusividad de su uso™®

Ademas, el Maestro Barrera Graf, en su obra Tratado de Derecho

Mercantil sefala que:

“En consecuencia, no estamos en presencia de un derecho de goce y
disfrute de cosas corporales y sensibles, sino que por el contrario se trata de
sensibles, sino que por el contrario, que no afecta 2 los sentidos. Que los
derechos reales, incluso el derecho de propiedad, pueden recaer sobre estos
objetos, nadie lo discute ya en la actualidad. Se admite tanto de cosas gque
como tales no caen bajo el poder de los sentidos (v.gr. el fluido eléctrico, si
bien su manifestacion, la luz es perceptible a la vista), como de cosas de
eminente contenido espiritual, como son las ideas, a las que repugna su

consideracion material™**

Las diferencias esenciales entre los objetos corporales e incorporales
acarrean distinciones en su regulacién juridica, las cuales sin embargo, no
llegan a impedir que las cosas incerporales también puedan ser objeto de

derechos reales.

Dichos objetos incorporales no estan sujetos evidentemente a la posesion
material y, en consecuencia, no les son aplicables aquelios derechos reales

cuya existencia supone la detentaciéon, como la servidumbre y la usucapion,

3 jorge, Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil. Volumen 1, Pags. 260 v 261
“ |bid, Pag. 261
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ni tampoco es procedente para su tutela la accion de reivindicacion, ni cabe
la ejecucion forzada, en cambio, conceden a su titular un derecho oponible
Erga Omnes, aunque en funcion de ia posibilidad de la concurrencia; y asi en
la marca, que fundamentalmente es un signo distintivo de los productos y de
las mercancias, el derecho a su uso exclusivo se limita a los articuios que
ampara, y respecto al Nombre Comercial, tal derecho de exclusiva esta

limitado a actividades semejantes a las que realiza su titular.

No obstante, la tutela de dicho derecho real es tan enérgica como la que
se concede al derecho de propiedad. Ya que se otorga al titular una accion
inhibitoria para que ‘cese la usurpacion’, la accién de indemnizacion por
dafios y perjuicios, la acciéon penal por falsificacion o imitacion del nombre, y
respecto al derecho derivado de las marcas, se concede incluso, el derecho
de confiscar los elementos materiales en donde conste el nombre usurpado.
Como en el casoc de los bienes materiales, los inmateriales constituyen
valores econdmicos que recaen en la esfera patrimonial del sujeto, aunque a
diferencia de aquelios no tienen un valor intrinseco, sino legal, y suponen
ademas, la proteccion juridica de la persona que lc crea, por lo que

constituyen derechos de la personalidad, ademas de patrimoniales.

Consecuentemente, la razén de la proteccion juridica estriba en el
reconocimiento de los derechos privades y personales de su titular, y, en
relacion de aquellos derechos sobre bienes inmateriales (conectados con la
negociacion), es decir, en relacion de los llamados derechos de la Propiedad
Industrial su tutela se justifica en atencion a la proteccion de la empresa, asi
como para salvaguardar la organizacion y coordinacion de sus elementos

(aviamiento), y en vista de la influencia que la negociacion ejerce sobre la
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clientela.

De aqui que la tutela de!l Nombre Comercial y de los otros signos
distintivos se actie en cuanto se logre la identificacion de la empresa, o de
elementos de ella como son €! local y las mercancias (por lo que ellos
también se clasifican como derechos de individualizacion), y en cuanto tales
signos distintivos sirven por un lado, para evitar la confusion de la
negociacion, del establecimiento y de las mercaderias, y por otro lado, como

delitos de atraccion del publico consumidor.*®

La proteccion es distinta respecto a los signos distintivos y a las
invenciones. En aquellos, se exige la manifestacién exterior de la creacion
intelectual, o sea, ia reproduccion del nombre de la marca, etc.; ia invencién
por el contrario, supone el secreto del método de fabricacion, y dicho secreto
es el que se tutela, si bien normalimente, cierta forma de divulgacion del
invento como es la patente, merece proteccion semejante a la de aquellos
signos distintivos; sin embargo, tanto los signos distintivos como la invencién
y la patente misma, actuan como instrumentos para aumentar las ganancias
y para reducir o eliminar la concurrencia. Por ultimo, la proteccion de la
patente se limita al invento descrito en la solicitud respectiva y a sus
equivalentes, en tanto que respecto de algunos signos distintivos se atribuye
a su titular el derecho de ampliar el uso del signo protegide (que normalmente
es registrado o publicado) en funciones méas amplias de elementos de
identificacion, es decir, usar el nombre subjetivo comoc nombre de la

negociacion; o éste como signo de identificacion de un local, o como marcan

“ bid. Pags. 261 y 262,
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el aviso comercial como nombre o como emblema.

Sin embargo, otros autores, "dicen que el nombre del comercio es un bien
incorporeo, equiparable a los llamados “derechos intelectuales” o derechos

de auter, pero esa concepcion no es admisible porgue nada se crea™®

Asimismo, sostienen que el nombre del comercio no es mas que la simple
expresion de la personalidad juridica del comerciante, y que tan es asi, que
nc se puede vender, ni empefiar, no es objeto de ejecucion y no es
reivindicable, y que no es el caso e! de citar las complicadas teorias del

patrimonio sin sujeto, por que s6lo llegariamos a una mayor confusion.

Quienes se ocponen a reconocer el caracter patrimonial y, por
consiguiente, de propiedad sobre el Nombre Comercial, sostienen por
conducto de Carbalho de Mendonca que el Nombre Comercial es una
propiedad que constituye una riqueza si la casa comercial adquirié fama y
credito, gracias al trabajo, a la inteligencia y a la probidad de su fundado,
pero esto esta muy lejos de constituirlo en cosa, en objeto de comercio. Eso

no tiene valor un patrimonial.*’

Aungue afiliandose a la llamada corriente del derecho personal. Pontes de
Miranda adopta una posicion muy semejante a la de Gama Cerqueira,
distinguiendo la funcion del Nombre Comercial como elementc de la
propiedad industrial, debiendo de ser entendida la proteccién de ia propiedad

industrial “si ella fuese lesionada por el derecho del Nombre Comercial o su

“6 Cfr. César, Septlveda, Ob. Cit,, pag 175
“ Cfr. Estudios de Propiedad Industrial y Derechos de Autor en Homenaje a Stephen P. Ladas. E! Nombre
Comercial en el Derecho Brasilefio, Luis Leonardos. Rio de Janeiro, 6 de febrero de 1973 Pag. 214
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ejercicio”. Lo cual es exactamente la opinién de Gama Cerqueira acerca de la

funcion objetiva de! Nombre Comercial.*®

La proteccion al Nombre Comercial, en su funcion objetiva como objeto de
propiedad industrial, surge en el derecho brasilefio, del dispositivo expreso de
la Constitucion Federal, al incluir entre las garantias al derecho de propiedad
“La exclusividad del Nombre Comercial”. De hecho, se encuentran en este
derecho la caracteristica principal de propiedad, la cual es la exclusividad, la
posibilidad de excluir a los demas de su utilizacion. Aqui como en relacién a
los demas signes distintivos de mercaderias o actividades, incluidos en la
propiedad industrial, es irrelevante que no se trate de una cosa material, ya
gue la extension de la propiedad a bienes inmateriales, en la actualidad es
indiscutible. Siguiendo la cpinion de lhering, muestra Clovis Bevilaqua que al
contraric el Nombre Comercial representa un valor, es por lo tanto un bien

patrimonial, al que no se puede sustraer del concepto de propiedad.*

Este ha sido el criterio de la jurisprudencia establecida por el Supremo
Tribunal Federal, para el que es de aceptarse la teoria de la propiedad del
Nombre comercial. Esta no es una opinién reciente, ya en 1932 el mismo
Tribunal afirma que el Nombre Comercial tiene la figura de una verdadero
derecho de propiedad incorporea, representando un papel analogo a la
marca de fabrica o de comercio, con las cuales muchas veces se

confunde™®,

César Sepuiveda autor con el gque estamos de acuerdo, dice gue en

* ctr. Inid. Pag. 215.
“dern
*ibid, Pag. 215y 216
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estricta realidad, el Nombre Comercial no deja de tener un valor econdémico y
no deja de pertenecer a alguien, de tal suerte que no puede prescindirse del
concepto de propiedad. El Nombre Comercial es un bien y el derecho sobre
él es un derecho de propiedad, con modalidades especificas, con limitaciones

expresas en ia Ley y es un derecho privilegiado, en funcion de ia colectividad.

Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el cual su

duefio tiene un derecho exclusivo de uso °'.
4.2.- TEORIA DE LA PROPIEDAD EN EL CAMPO INTELECTUAL

Justc Nava Negrete, comentando al milanés Franceshelli sostiene
reiteradamente en sus obras, que los derechos de propiedad industrial e

intelectual son “derechos de monopolio”.*?

Seriala que los derechos de monopolio estan compuestos de dos

glementos a saber:

El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir

determinados productos, y como consecuencia de ello, el derecho del titular,

Yi

El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para
distinguir productos dei mismo género o afines, en el ambito del territorio del

Estado en donde tiene eficacia esa marca. Esto constituye un verdadero

*' Cfr. César, Sepulveda, Ob. Cit,, pag. 104.
** Justo, Nava Negrete, Derecho de Ias Marcas. pag. 153



82

derecho, o si también el derecho de impedir que otros empleen su marca en

relacion a un determinado producto.

Franceschelli citado por Nava Negrete, afirma que la construccién de los
derechos del monopolio se relacionan por un lado a una categoria
historicamente bien determinada, y por el otro se encuentra bien fundada en

las nociones mismas de la Economia Politica.®®

No dudamos que antiguamente las marcas de fabrica eran impuestas
como garantia obligatoria o cedidas a titulo de privilegio, antes era un
privilegio el ser titular de una marca, perc en la actualidad no es asi, es una
condicion del producto, y el Nombre Comercial una obligacion de garantia del

producto.

Nava Negrete sefiala, que normativamente es insostenible que las
marcas, y nosotros anadimos que el Nombre Comercial, constituyan un
monepolio, ya que no existe legislacién alguna scbre la materia que
establezca tal concepcion, y no hay bases juridicas para considerarlo de este
modo, incluso en el ambito Constitucional se conceden ciertos privilegios o
monopolios limitativamente, pero nunca se hace referencia a las marcas, e
histéricamente se trata de un monopolio privado de explotaciéon. Monopolio
en forma semantica se usa exclusivamente para designar un derecho

tutelado oponible a cualquier tercere, no en el sentido propio de la palabra®™.

Sin duda es Francia el pais que mas ha influido en la eiaboracion de las

% Justo, Nava Negrete, Ibid, pag. 154,
 Justo, Nava Negrete, Ibid, pag. 147
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teorias de la propiedad, sus concepciones ha sido incorporadas al
derechopositivo tanto nacional como internacional. Histdricamente es este
pais el primero en ei tiempo en conocer a fondo el derecho de propiedad,

derivado como de los principios de la Revolucion.

Francia. Su éxito se ha debido a dos causas, una posiblemente ia mas
importante, ai hecho de que con las naturales variaciones del tiempo, el que
denominamos actualmente mundo occidental, vive todavia en esos principios
enunciados por Francia, teniendc en mayor o menor grado todas sus
instituciones juridicas, especialmente éste de la propiedad privada, unc de
sus fundamentales postulados; no en balde ha dicho con acierto e! profesor
Castro refiriendose al derecho en general, que Francia cortaba toda conexién
con el derecho divino y las concepciones juridicas van a la deriva de las ideas

politicas *° .

Confirma todo lo que se ha dicho, el que los derechos de artistas e
inventores son protegidos en el también llamado bloque oriental, de forma
totaimente distinta y de acuerdo con sus concepciones economicas sociales y

politicas, al derecho de otras latitudes.

La otra razén del triunfo de las doctrinas de la propiedad, ha sido la
asimilacion a una institucion perfectamente estudiada desde épocas muy
antiguas, como sucede con la propiedad en la que se da un caracter
arquetipico como entre sujeto y objeto, una gran elasticidad en el concepto

de dominio y por Ultimo, como consecuencia de estas caracteristicas, una

 Antonio, Amor Fernandez. Ob. Cit. Pag 176
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posibilidad de explicar traslativamente estos derechos que se refieren al

Nombre Comercial.

Los autores fundamentales del grupo francés son: Allart, Josserand,
Carnelutti, Barrassi, Ramella, Bry, y entre los espafioles que los siguen;
Cabello La piedra (La propiedad intelectual es la primera, la méas pura, la mas
personal de propiedad Sanchez Roman) aunque las ideas en si mismas no
son de nadie cuando se piasman en un medic material, son de quien las
dice®®

Se ha objetado a la doctrina de la propiedad que los derechos en el
campo, de ia propiedad industrial, no son tales, entre otras razones de menor

peso, por las siguientes:

1.- Que cualquier clase de propiedad se adquiere sin intervencion del poder
publico, lo que aqui es requisito “sine qua non” puesto que la administracién

publica hace una concesion.

2.- El ser derechos temporales, frente a la perpetuidad de la propiedad y del

dominio.

3.- La posibilidad del sefiorio directo, asi como de la situacién excluyendo de

los demas, siendo ambas caracteristicas esenciales de la propiedad.

No cbstante, dadc que tcdos estos autores tratan de la Propiedad
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Industrial dentro de unas llamadas Propiedades Especiales que como afirmé
Pugliati en el Congreso Agrario de Palermo de 1952, no hay propiedad sino
propiedades muy distintas unas de otras, concebida asi la propiedad, pueden

salvarse todas las objeciones posibies.

4 3.- TEORIAS DE LOS DERECHOS INTELECTUALES Y DE LOS BIENES
INMATERIALES

Para el profesor Baylos, estas teorias de los derechos intelectuales,

realmente no son mas que una nueva formulacién, en lo que estamos

plenamente de acuerdo.”’

Sus maximos exponentes son Picard, que "introduce los derechos
intelectuales como una clase especial entre los personales y reales de la
vieja clasificacion bipartida"® y el célebre Profesor Kohler cuya teoria sobre
los derechos y bienes inmateriales, tuvo gran resonancia, llegando hasta

nuestros dias a la magnifica obra de Tullio Ascarelli®®.

Kohler, en su sintesis decia que lo fundamental de estos derecho estaba
en su objeto, que sdlo de comin con el de la propiedad, la proteccion de un
resultado del trabajo, y que es inmaterial y perdurable, ya que en resumen
son las ideas, el objeto de todos los derechos de esta clase.

Respecto a Picard, estimamos un verdadero acierto su clasificacion,

porque a pesar de que se le ha objetado que todo derecho es intelectual (del

> Tullio, Ascarelli, Teoria de la Concurrencia de Bienes Inmateriales, Pag. 332
* Tullio, Ascareli, Ibid, Pag. 333
** Tullio, Ascarelli, Ibid, Pag. 334
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campo en estudio), hoy en dia todo el mundo llama intelectual precisamente
al que trabaja fundamentalmente creando, siendo sinonimo de intelectual, el
artista, el literato, el cientifico y el inventor, si algun dia se lograra un estudio
preciso y completo de todas las creaciones aplicadas a cualquier materia, ia
terminologia de Picard seria muy util, pudiendo haberse de los derechos
intelectuales aplicados ai arte, a la ciencia, a la industria, al comercio, a la
agricultura, etc., por lo que seria necesario salvar el bache de los que

piensan que la creacion no aparece tan clara.

Otros autores de este grupo son Rotondi, Eneeccerus, de Ruggiero Planiol
y ultimamente ios Argentinos Mouchet y Radalii qgue habian de derechos

morales®™.

% Antonio, Amor Fernandez, Ob. Cit. Pag. 21




CAPITULO V
LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL
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5.1 DEFINICION Y PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL.

Para obtener el derecho al Nombre Comercial es necesario primera y
esencialmente el simple uso, asi lo establece la Ley de Fomento y proteccion
para la Propiedad Industrial en su articulo 105. el uso, sostienen Chavanne y
Burst que debe ser publico, es decir que el establecimiento se exteriorice
ante terceios para que el consumidor per medio de su Nombre comercial

conozca al comerciante.®!

Lo establecido por el articulo 105 se ve apoyado por el articulo 106 de la
misma Ley, asi como también el articulo 103 del Reglamento de la antigua
Ley de invenciones y marcas actualmente en vigor reformado el 20 de agosto
de 1988, en el cual indica los datos que debe contener una solicitud de dicho
Nombre Comercial, entre los cuales se debe indicar la fecha en que empezé

a usarse.

César Sepulveda plantea un problema importante sobre el Nombre
Comercial que se circunscribe a la negociacion, toda vez que el que empieza
a usar o a utilizar en la propaganda de un negocio gue aln no funciona por la
naturaleza de las actividades a que se va a dedicar, por ejemplo, teatro, cine,

una tienda, una farmacia, Septlveda afirma “que por equidad se debe tomar

1 articulo 105, Ley de Fomento y Proteccion de ia Propiedad Industrial, Pag. 263
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comao fecha de primer uso la de!l primer anuncio de los servicios o productos,
porque a partir de ese entonces ha nacido !a clieniela potencial del

negocio”®,

Ahora bien, creemos que si se debe tomar en cuenta la opinién del maestro
Sepulveda, es decir tomar en cuenta el uso desde que se inicia por primera
vez dicha propaganda de algun negocio que se pretenda proteger su Nombre
Comercial, debiendo considerar que el momento en que se exteriorice el
negocio, ya sea de una persona fisica o moral. En cualquier caso el tituiar del
derecho tendra que demastrar el usc de dicho Nombre Comercial para que
se tome en cuenta como fecha de primer uso, y que a su vez sea reconocido
a partir del momento en que se haya iniciado tal uso, ese es el momento
oportuno para ser reconocido, aunque nc dudamos que exista la corriente
contraria en el sentido que un Nombre Comercial deberd ser reconocido y
protegido hasta que se solicite su publicacion en la Gaceta de Invenciones y
Marcas. No existe una corriente definida para concluir cual de las corrientes

es la que deba prevalecer.

Se ha analizado en los capitulos anteriores al Nombre Comercial y su
importancia, por lo que es necesario comprender la necesidad de brindar la
proteccion de la Ley sobre estos elementos incorporales de la empresa; sin
embargo en este caso concreto, el legislador actio de forma especial al
senalar en el articulo 106 de la Ley de Fomento Industrial de la Propiedad
Industrial la posibilidad de que el que haga uso de uno o mas nombres

comerciales, puede solicitar su publicacion, lo que tal vez resulte extrafio para

%2 Cesar, Sepulveda, Ob. Cit Pag. 102
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las personas no familiarizadas con el Derecho Mercantil, donde es frecuente
encontrar obligaciones legales no coactivas totales, es decir, desprovistas de

sancion.

A pesar de lo anterior, los comerciantes de hoy en dia promueven
constantemente la publicacién de sus Nombres Comerciales, es por eso que
el Nombre Comercial debera ser tralado con imayoi proteccion, toda vez que
la Ley no lo protege en forma clara como deberia ser, puesto que la misma
establece que con el simple hecho de usar el Nombre Comercial crea el
derecho, mas no en forma totai, ya que lo puede usar un tercero, y ademas
podria solicitario para su publicacién en la Gaceta de invenciones y marcas lo
que es contrario a los usos comerciaies, ya gque un nombre reconocido
durante varios anos crea un prestigio, y el derecho del titular a la exclusividad
de dicho Nombre Comercial . No cabe la menor duda que le causa un gran
perjuicio al titular de un Nombre Comercial el que no exista una legislacion

que lo proteja totalmente.

En la actualidad, es frecuente que ios comerciantes soliciten la publicacion
del Nombre Comercial, pues reconacen y aprecian el valor de la proteccién,

sin embargo, la proteccion que se recibe no es muy amplia.

5.2.- EL RECONOCIMIENTO DE LA PUBLICACION DEL NOMBRE
COMERCIAL.

La venia de |2 Autoridad de propiedad Industrial por la cual reccnoce el

derecho a la proteccion de un Nombre Comercial a favor de una persona
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fisica o moral, se otorga con la publicacion del mismo en la Gaceta de

Invenciones y Marcas.

La pubiicacion es el acto por el cual la autoridad reconoce fa validez de
dicho nombre comercial y lo publicita a través del Organo Oficial de la
Propiedad Industrial para conocimiento de cualquier tercero para que actie

en defensa de sus derechos, si es que los tuviere que ejercitar.

Para la publicacién del Nombre Comercial en la Gaceta de Invenciones y
Marcas, los interesados deberan solicitario ante la direccion General de
Desarrollo Tecnologico dependiente de la Secretaria de Economia, conforme
a la parte primera del articulo 106 de la Ley de Fomento y Proteccion de la

Propiedad Industrial, el cual establece que:

“Quien esté usando un Nombre Comercial, podra solicitar a la Secretaria
la publicacién del mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas.*

Cuando se trata de una persona fisica para obtener la publicacion
deseada, debera presentar por escrito la solicitud de la publicacion de su
Nombre Comercial, y en caso de que lo solicite un representante de este, el
titular dicho nombre tendra que otorgarle una carta poder debidamente
firmada por dos testigos, en donde consta el nombre y domicilio de cada uno
de ellos para que surta efectos, de lo contrario esa H. Direccién girara un

oficio al titular, o al representante legal en su caso, que el apoderado del

& Art. 106, Ob. Cit,, Pag. 263
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titular del Nombre Comercial, para que cumpla con los requisitos que
establece el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (segun el

articulo 10).

Cuando se trate de una perscna mora!l que quisiere solicitar la publicacion
del Nombre Comercial por medio de un representante legal, debera otorgar a
favor de este, un poder general para pleitos y cobranzas, o uno especia! para
estos efectos, otorgado ante Notario Plblico, anexandolo a la solicitud de
dicho Nombre Comercial, ya sea en original, o0 en su caso en una copia
certificada por el Notario Publico, para acreditar la personalidad como
apoderado. Al presentarse la solicitud del Nombre Comercial, se debera
anexar al recibo de pago de derechos debidamente sellado por la Tesoreria
de la Federacion, o en su caso, efectuarse el pago en alguna institucion
bancaria. También debera estar seilado el recibo de pago de derechos.

En caso de incumplimiento de cuaiquier punto de la ley o del Reglamento,
al llevarse a cabo el examen administrativo, se requerira al solicitante la
presentacion de una posicion y para esto, a su vez se llevara mas tiempo y
gastos dicho tramite, no debemos olvidar que se puede solicitar que se
practique una inspeccién por un representante de la Direccion Generai de
Desarrollo Tecnologico, al domicilio del establecimiento 6 del negocio, en el
que se confirme el uso del Nombre Comercial, por el cual se debera efectuar
el pago correspondiente conforme a la Ley Federal de Derechos vigente. Otra
forma de comprobar el uso del Nembre Comercial sera el levantamiento de
una fe de hechos ante Notario Publico, el cuél se debera incluir en la soiicitud
de publicacién. Una vez concluide el tramite, cumplimentando los extremos

que marca la Ley y su Reglamento, y pasados los examenes administrativos
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y de novedad, la autoridad expedira la cita de pago de derechos para la
publicacion del Nombre Comercial, y finaimente publicara dicho Nombre

Comercial en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

5.3.- DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE CONCEDEN POR EL USO Y
LA PUBLICACION DEL NOMBRE COMERCIAL

La buena fe en la adaptacion y uso de un Nombre Comercial, se obtiene
mediante su publicacién en la Gaceta que periédicamente edita la Direccién
General de Desarrollo Tecnolégico, dependiente de la Secretaria de
Economia. asi como toda persona que use o requiera usar un Nombre
Comercial para distinguir los articulos o servicios que produzca o preste
respectivamente, podra adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo
las formalidades y requisitos de la Ley vigente y el reglamento vigente. Igual
derecho tienen los comerciantes respecto a los articulos que vendan en el

territorio nacional.

Los comerciantes, productores o prestadores de servicios, podran usar
como marca su nombre comercial, cuando éstos no resulten descriptivos de

los productos o servicios a los que se caractericen con tal nombre.
La Ley sefiala en su articulo 105 que:

“El Nombre Comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran protegidos
sin necesidad de registro. La proteccion abarcara ia zona geografica de la

clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el
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Nombre Comercial v se extendera a toda la Republica si existe difusién

masiva constante a nivel nacional del mismo™®

Asimismo, el titular de un Nombre Comercial, tiene el derecho de que la
Direccion General de Desarrollo Tecnoldgico, practiqgue el examen de
novedad en los casos en que se presentan interesados en adoptar el uso de

un nombre comercial semejante al ya publicado.

Ei propietario de un establecimiento tiene el derecho exclusivo de usar el
nombre comercial que lo distingue de otros de igual o similar giro. Este
derecho se traduce en una abstencion, por parte de terceros de usar dicho

nombre comercial o uno semejante, de los contrario se haran acreedores a

las sanciones previstas en la iey.

El Nombre Comercial se podra registrar y usar como marca. El Nombre
Comercial conforme al articulo 89, fraccion lll, puede constituir una marca,
siempre y cuando no contravenga a los dispuesto por el articulo 90 del mismo

ordenamiento, que sefiala que no es registrable como marca:

“Los Nombres Comerciales y denominacicnes o razones sociales, siempre
gue no queden comprendidos en las prohibiciones previstas en el articulo 90

de ia Ley".

Las prohibiciones del articulo 80 a “groso modo” en relacion al registro de

los Nombres comerciales como marcas, son las siguientes:

5 ldem,
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Las obras literales, artisticas o cientificas, y ics personajes ficticios o
simbdlicos.

1 as denominaciones geograficas propias o0 comunes.

Les contrarios a la moral, las buenas costumbres y el orden publico.

Las denominaciones o signos gue carezcan de originaiidad.

Los nombres propios, técnicos o de uso comun.

Las dencminaciones descriptivas de los productos que amparan

Las que describan caracteristicas de los productos o servicios que amparen.
Las letras y nimeros y colores aislados.

Las que imiten denominaciones o signos oficiales.

Registros iguales o analogos a los que se quieren registrar.

5.4.- ELEMENTOS QUE PROTEGE EL NOMBRE COMERCIAL.

De acuerdo con la Ley de la materia y mas especificamente en su articulo
91 a contrario sensu, el titular de un Nombre Comercial tiene derecho de
aplicarlo a los servicios que presta o a los productos gue elabora para
comercializar o distribuir los productos o servicios que preste, ya sea por
medio de facturas, papeleria, en letreros o en cualquier otra forma que lo use,
siempre y cuando se encuentre publicado en la Gaceta de Invenciones y

Marca, conforme a la ley de la materia.

De acuerdo al articulo 89 fraccion lli, el Nombre Cemercial puede
constituir una marca, con tal de que no sea descriptivo de los productos o

servicios a los que se apliqgue o trate de aplicarse.
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Es comun que los Nombres Comerciales frecuentemente contengan
elementos descriptivos tales como teatro, panaderia, pasteleria, hotel,

restaurante, seguido de otra palabra que le otorgue otro caracter.

En la solicitud, descripcion y reservas de las marcas presentadas para
registro que sean partes de un Nombre Comercial, deberan excluirse las
prohibiciones para no infringir fa fraccion Il del articulo 89, en relacién con la
fraccion VI del articulo 20, es decir, que la parte central del Nombre
Comercial, la que le da mejor distintividad, sera la que constituya la marca, ya
sea de servicios o de productos. Igualmente no seran protegibles las siglas
S.A., SA de CV., S.C. o cualquier analoga que sefiale el régimen de la

persona moral.

En el articulo 105 de la Ley establece una serie de requisitos que deben
concurrir simuitaneamente para que el nombre comercial goce de proteccion

sin formalidad alguna.

Es conveniente hacer notar que en este concepto se habla de empresa o
establecimiento, industrial, comercial o de servicios a que se aplique el
Nombre Comercial, es decir debera de existir una idea de lucro o
comercializacion para registrar un Nombre Comercial, ya que la propia
definicion incluida en el articulo 105 solamente da la posibilidad de
publicacién a quien comercialice a una “clientela efectiva”, ya que segin el
Diccionario de la Real Academia de Lengua Espafola, designa como
clientela al “conjunto de los clientes de una persona’, y como cliente a la
“persona que acostumbra comprar en una misma tienda”, es decir, existe

forzosamente para ia proteccion del Nombre Comercial el elemento de
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En las siguientes lineas sefalaremos ciertos aspectos de la empresa, y
del término de establecimiento; presentando algunas diferericias enire
ambas; haciendo la salvedad de que al hablar del Nombre comercial es con

referencia al establecimiento, de la manera que se adopta en nuestra ley.

Como veremos no resulta claro, que pretendi6 al legislador al incluir en el
articulo 105 con la letra “0”, al sefialar que el Nombre Comercial puede
utilizarse como empresa © establecimiento industrial, comercial o de
servicios, si lo hizo con el fin de variar la empresa del establecimiento, o
quiso hacer estos vocablos equivalentes; es decir, darles un trato de
sinénimos que permitiera utilizarlos indistintamente, sin temor a equivocos o

confusiones.

Segln el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola,
empresa significa “casa o sociedad mercantii o industrial fundada para
emprender o llevar a cabo negocios de importancia”, y por establecimiento el
“lugar donde habituaimente se ejerce una industria o profesién” lo que a
nuestro juicio es exactamente lo mismo, haciendo resaltar el elemento

industria, y la idea de lugar de comercio.

Por ofra parte la Legislacion habla de empresa o establecimiento
industrial, comercial o de servicios, y surge otra interrogante, la de si
debemos entender que sélo se hace referencia al hablar de industrial,
comercial o de servicios, respecto del establecimiento, o esta comprendida

también bajo estos dos tipos la empresa, que a pesar de la obscuridad de la
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Ley puede ser industrial, comercial o de servicios. Como ejemplo de la
primera podriamos citar a los fabricantes, en este caso de automoéviles, como
otrc ejemplc de la segunda, las empresas que se dedican a la
comercializacién y distribucion de productos y como ejemplo de la tercera las
empresas dedicadas a la publicidad y a ios negocios; las cuales a su vez
pueden no tener necesariamente sus respectivos establecimientos. El primer
eiemplo que tiene necesariamente un establecimiento industrial, y en el
segundo y tercer ejemplo, pueden tener varios establecimientos comerciales

y de servicios en diversas partes.

Podemos observar que es posible hablar de negocios mercantiles

diferentes, entre los cuales puede no haber correlacion.

Desconocemas si el legislador utiliza indistintamente los vocablos antes
citados, o los incluyé por error ¢ para ampliar la proteccidn del Nombre
Comercial, aplicando a estas dos instalaciones ya fueren industriales,
comerciales o de servicios. Pero esto tal vez choca un poco, en cuanto a los
requisitos para la publicacion, que los ubica directamente en el concepto

tradicional del Nombre Comercial aplicado sobre el establecimiento.

Sin lugar a dudas sera Nombre Comercial, la denominacion social de una
empresa que sea utilizada por esta, para darse a conocer y publicitarse
ostensiblemente en el mismo inmueble, y cualquier medio por el cual se haga
mencién de que ahi se encuentra domiciliada dicha empresa. En este caso
hablamos del nombre de la empresa evidentemente, el cual, ya fue motivo de
inscripcion el Registro Publico y se autorizé por la Secretaria de Relaciones

Exteriores. A pesar de ello, serd necesaria su publicacion en la Gaceta de
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Invenciones y Marcas, para presumir ia buena fe en ia adopcién de dicho

nomore.

Creemos que el punto es discutible, sera conveniente determinar las
funciones que se desempenian en dichas oficinas, y si la denominacion social
presta una doble funcion, como nombre de la persona moral y como signo
distintivo, o si de no publicitarse la empresa con el mismo, no presta en

realidad la funcién del Nombre Comercial.

Evidentemente es un problema complejo, y la poca claridad de la Ley o

agrava.

De alguna manera la funcion del nombre, en sus diferentes
manifestaciones, es distinguir a quién designa y evitar que el plblico sufra
engafios o confusiones, siendo este punto una posibie conciliaciéon con la

Ley.

55. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL NOMBRE
COMERCIAL

Segun la Legislacion vigente de Propiedad Industrial, sefiala que son
infracciones administrativas al realizar actas contrarios a los buenos usos y
costumbres en ia industria, comercio y servicios que impliquen competencia

desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

De manera enunciativa, el articulo 213 de la propia Ley sefala que seran

infracciones administrativas:
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“VI.- Usar, dentro de la zona geografica la clientela efectiva o en cualquier
parte de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de la Ley, un
Nombre Comercial idéntico o semejante en grado de confusién, con otro que

ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un establecimiento

industrial, comercial o de servicios, del mismo lugar o simitar giro".%®

Por io que respecta a las sanciones, el articulo 214 del propio

Ordenamiento senala:

“Las infracciones administrativas a esta Ley o demas disposiciones

derivadas de ella, seran sancionadas con:

I.- Multa hasta por el importe de diez mil dias de salario minimo diario general

vigente en el distrito Federal.

il.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias del salario minimo

general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la infraccién.
II1.- Clausura temporal hasta por noventa dias.

IV.- Clausura definitiva.

V.- Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas”.*

Esto quiere decir, que segin el articulo 213 si el uso del Nombre

55 Art. 213, Ibid, Pag. 291
5 Art. 226, Ibid, Pag. 297
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Comercial por parte de un infractor no es exactamente igual, entonces sera
una infraccién administrativa, no necesitando para la procedibilidad de la
accion, que el Nombre Comercial se encuentre publicado en la Gaceta de

Invenciones y Marcas.

Para la aplicacion de las sanciones que la Ley establece como
infracciones administrativas, éstas seran impuestas segun el articulo 215 del
propio ordenamiento, en base a las inspecciones e investigaciones que la
Secretaria de Economia realice de oficio o a peticién de parte interesada,
teniendo como base las actas levantadas por la autoridad al practicarse
visitas de inspeccion, donde se compruebe fehacientemente la comision de
cuaiquiera de los actos hechos previsto por el articulo 213 de |a propia Ley, o
en base a las resoluciones que se dicten de acuerdo al Titulo Séptimo de la
presente Ley; tomando en cuenta en uno y en otro caso las pruebas y
alegatos del interesado. En todo caso las resoluciones gue se emitan en
materia de sanciones, deberan estar fundadas y motivadas con arreglo a
derecho y tomando en consideracién los criterios establecidos en el articulo

226 de la propia Ley.%’

En esa virtud, para solicitar la infraccion administrativa que seriale en el
articuio 213, debera solicitarse por escrito ante la Direccién General de
Desarrolio Tecnolégico, acompafiando los fundamentos y constancias en que

se funde la promocion.

En ese caso los fundamentos y constancias deberan ser forzosamente, en

o Art 226 Idem
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caso de encontrarse publicado el Nombre Comercial, la prueba de que dicho
Nombre Comercial se encuentra vigente, para lo cual debera anexarse las
constancias que prueben que dicha publicacion fue renovada en sus

términos.

Una prueba fehaciente del uso por parte de un tercero no autorizado del
Nombre Comercial es la Fe de Hechos levantada ante la fe de un Notario
Publico, en donde se hace constancia del uso ilicito, y se sefialan a través de
los medios iddneocs, tales como publicidad, fotografias, etc., que el Nombre
comercial esta siendo utilizado dentro de la clientela efectiva, tal y como se

tiene publicado dicho Nombre Comercial.

No obstante lo anterior, la propia Ley otorga segun ios articulos 203 y 205,
la faculiad de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, a
través de visitas que el personal autorizado de la Secretaria realice en los
establecimientos infractores, previa identificacién y expedicion de oficio de

comisién respectivo.®”

Si el uso del Nombre Comercial fuere idéntico, entonces estariamos frente
a la comision de un delito, que se castiga segun el articulo 224 de la Ley, con
prision de dos a seis afos, y multa por el importe de cien a diez mil dias de

salario minime general vigente en el Distrito Federal.*

Para hacer valer el delito sefialado en el articulo 223, y perseguir al

incuipado en término de Ley, se debera presentar una solicitud de

 Art. 203 y 205 ibid Pag. 289
% Art. 224 |bid, Pag. 296.
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declaracion administrativa de ilicito, junto con el documento que acredite su
personalidad y el pago de derechos respectivo conforme a los articulos 180 y
181 de la Ley, asi como los requisitos que menciona el articulo 189 de Ia
propia Ley,”® pudiéndose conceder al solicitante un plazo no mayor de ocho
dias habiles para que cumpla con los dispuestos en el Titulo Séptimo de la
propia Ley, en el que se substancian las acciones administrativas previstas

para la defensa de los institutos de Propiedad Industrial.

Cabe hacer notar que el procedimiento seguira las formalidades que la
propia Ley sefala, siendo aplicable, supletoriamente, el Cédigo Federal de

Procedimientos Civiles,

Una vez cumplidos con los requisitos a que se refieren los articulos
179,180,181 v 190 de la Ley, se correra traslado a la contraparte,
concediéndole un plazo de un mes para que se entere de los documentos y
constancias en que se funda la accion y manifieste lo que a su derecho

convenga de acuerdo al articulo 193. 7'

El traslado se hara en el domicilio que sefiale el promovente, conformo al

articulo 193 de ia presente Ley.
La Secretaria de Economia podra llegarse por su parte de todos los

elementos gue considere necesarios para cerciorarse de la exactitud de

cuaiquier datc y, en su caso, requerir la comprobacién correspondiente.

® Art. 180, 181 y 189, Ibid, pag. 281
" Art. 193, Ibid, pag. 284.
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Cabe notar que en el caso de delitos, asi como en infracciones
administrativas, se citara al Ministerio Publico tan pronto tenga conocimiento
de los hechos que pueda tipificarlos, pudiendo dictar medidas cautelares que
establezca la Legislacion de la Materia, incluyendo las dispuestas por el
Cédigo Federal de Procedimientos Penales, para el ejercicio de la accién
penal, se requerird la previa declaracion de la Secretaria de Comercio y
Fomento industrial en relacion con la existencia de los hechos que pudieren
resultar constitutivos del delito que se trate de acuerdo con los articulos 222
por lo que se refiere a las infracciones Administrativas y 225 por lo que se

refiere a los delitos.”

“Si del analisis del expediente formado con motive de la investigacién por
infraccién administrativa, la Secretaria de Comercio v Fomento Industrial
advierte |a realizacion de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos
previstos por esta Ley, debera de dar aviso al Ministerio Publico, remitiéndole

los elementos que obren en su poder”.

Esto quiere decir, que independientemente de que se venza o no la
Secretaria de Coimercio y Fomento industrial podra dar pie para que prospere

la posible accion penal correspondiente.

“La Averiguacion previa relacionada con los delitos a que se refiere el
articulo 223 la iniciara el Ministerio Publico Federal tan pronto como tenga
conocimiento de hechos que puedan tipificarlos y, dentro de ella, podra dictar
las medidas cautelares que establezca el Cadigo Federal de Procedimientos

Penales; pero para el ejercicio de la accion penal se requerira contar con el

% At 222 y 225, Ibid, Pag. 285
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dictamen técnico que al efecto emita la Secretaria, misma en el que no se

prejuzgara sobre las acciones civiles o penales que procedan’.

‘Independientemente dei ejercicio de la accion penal, el perjudicado por
cualquiera de los deiitos a que esta Ley se refiere podra demandar dei o de
los autores de los mismos, la reparacién y el pago de los dafios y perjuicios

sufridos con motivo de dichos delitos”.”

Cabe sefialar que los competentes los Tribunales de la Federacion para
conocer de los delitos a que se refiere la Ley de Fomento y Proteccidn de ia
Propiedad Industrial, e igualmente conoceran de las controversias civiles que

se susciten con motivo de la aplicacién de dicha Ley.

En el caso de que se afecten exclusivamente intereses particuiares a

eleccion del actor podran conocer los Tribunales de! orden coman.

“Si durante la diligencia se compiobara fehacientemente la comision de
cualquiera de los actos o hechos previstos en los articulos 213 y 223, el
inspector asegurara, en forma cautelar, los productos con los cuales
presumibiemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantando un
inventario de los bienes asegurados, o cual se hara constar en el acta de
inspeccion y se designara como depositario al encargado o propietario del
establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; sino no lo fuere, se

concentrara en la Secretaria.

™ Art 226, Ibid, Pag. 297.
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Si se trata de delitos, la Secretaria hara del conocimiento del Ministerio
Publico Federal los hechos y pondra a su disposicion los productos

asegurados.

5.6 INCORPORACION DEL PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 108 DE
LA LEY DE FOMENTO Y PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Cabe mencionar que el propio articulo 109 de la Ley de la Propiedad
Industrial no es claro en cuanto a la publicacion de Nombres Comerciales
cuando estos se lleguen a confundir por la similitud de los mismos, si bien es
cierto el numeral en analisis solo menciona: “No se publicaran los Nombres
Comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o
establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquellos que
contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el articulo 90

n 7

de esta Ley.

Por lo cual considero que deberia de ser mas preciso dicho articulo y
mencionar los elementos que se deben de tomar en cuenta y que pueden ser
objeto de confusion, por lo tanto dicho numeral deberia a mi criterio de

quedar de la siguiente forma:

Articulo 109. No se publicaran los Nombres Comerciales que carezcan de
elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se
trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable, las

disposiciones contenidas en el articulo 90 de esia Ley.
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Tales elementos que se tomaran en cuenta para la no publicacion de los

Nombres Comerciales son:
- Palabras o frases que se utilicen y que ileven ia misma intencion.

.- Que el numero de palabras o frases en el Nombre Comercial sea el

mismo y éste se intercale dentro de la misma oracion.

ll.- Los apostrofos que se utilicen en una oracion con el fin de intentar

confundir al consumidor.

™ Art. 109, lbid, p. 264
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El Nombre Comercial a diferencia de la Marca se define como todo aquel
signo distintivo que va dirigido a una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios que tiene por objeto darle singularidad e
individualidad distinguiéndolo de otros establecimientos competidores, el cual

le otorga un caracter propio.

El Nombre Comercial suele confundirse comunmente con el de la
denominacién o razén social cuando dichos conceptos se diferencian por

razon de que los tres tienen diferente naturaleza juridica.

En nuestro pais no se registra a diferencia de la marca sino que este se
publica en la gaceta de invenciones y marcas, por tanto tiene efecto de

publicidad para que se compruebe la bonae fidae en el uso contra terceros.

Serfa conveniente que en lugar de la publicacion del Nombre Comercial
existiera el registre, esto con objeto de darle certeza juridica, tanto al titular
del propio registro, como a un tercero de buena fe que trate de utilizar el

Nombre Cemercial.

La naturaleza juridica del Nombre Comercial la encontramos deniro de las
cosas mercantiles incorporeas o también ccnocidas como inmateriales junto
con otras instituciones de propiedad industrial, tales como marcas (de
productos o servicios), patentes, modelos industriales, secretos industriales y

de otras figuras que en conjunto forman el avivamiento de una empresa.
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Cconsidero que el Nombre Comercial debe ser tutelado y reguiado con mas
impetu en nuestra legislacion por la importancia que este reviste dentro de

las sociedades mercantiles.

Si el uso del Nombre Comercial fuere idéentico se estaria frente a la
comision de un delito que segun nuestra legislacién se penaliza con prision
de dos a seis afos y muita de cien a diez mil dias de salaric minimo general

vigente en el Distrito Federal segun el articulo 224 de la Ley en analisis.

Tomando en consideracion la conclusidon que antecede el delito que se
desprende del articulo 224 de la Ley de la Propiedad Industrial es
considerado como uno de los delitos especiales por los tratadistas ya que
este no se encuentra tipificado en el Codigo Penal Federal, sino en una Ley
Especial como lo es la Ley de la Propiedad Industrial.

La incorporacion del parrafo segundo y las fracciones primera, segunda y
tercera del articulo 109 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial conllevan a que dicho numeral sea mas preciso y restrictivo para la

publicacion de los Nombres Comerciales.

Por ello desde mi punto de vista considero como una necesidad la
Incorporacion del parrafo segundo al articulo 109 de la Ley de Fomento y
Proteccion a la Propiedad Industrial, dado la falta de regulaciéon de manera
explicita que hay en este sentide para los conflictos que derivan de la

confusién por la similitud de los Nombres Comerciales y ias marcas.
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