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INTRODUCCION

A lo largo de la historia las figuras nombre comercial y
denominacidon social han compartido caracteristicas similares,
tales como el hecho de que ambas estadan destinadas a
individualizar e identificar: el nombre comercial a una persona
fisica o juridica, en el desarrollo de su actividad empresarial para
distinguirse de actividades idénticas o similares en el trafico
econdmico; la denominacién social, en cambio, a una sociedad
mercantil o asociacién en el trafico juridico. Es decir, ambas
figuras tienen el comun denominador de ser expresiones que
componen un elemento de identificacién de las empresas y
personas juridicas en el trafico econdémico vy juridico,

respectivamente.

Anteriormente, los doctrinarios especializados en Derecho
Mercantil atribuian a los nombres comerciales y a las
denominaciones sociales, en no pocas ocasiones, funciones de
muy dificil distincion en la vida cotidiana, e incluso en algln
momento la legislacion llegd a otorgar a los primeros diversas

funciones que en la actualidad tienen encomendadas las uUltimas.

Mientras los nombres comerciales tienen por objeto identificar a

las empresas, sus actividades, su funcionamiento en el mercado



con otros agentes (al prestar o contratar servicios, asi como al
entregar o recibir productos), e impedir el riesgo de confusidn
con dichos agentes, las denominaciones sociales tienen como
funcidén individualizar a las personas juridicas como sujetos de

derechos y obligaciones.

Para cualquier conocedor del Derecho, y aun sin ser docto en la
materia, resulta evidente que aspectos en mayor o menor grado
coincidentes o analogos, que son regulados al arbitrio de
normatividades diversas, trae como resultado posibles
duplicidades o imprecisiones, ocasionando ambigledades que,
particularmente, en el ambito comercial son susceptibles de
aprovechamiento de manera dolosa por quienes ejercen
actividades inherentes al mismo, en perjuicio de otros
comerciantes con legitimo derecho y, en consecuencia y de
manera primordial, de los consumidores de los bienes o servicios

de que se trate.

Los nombres comerciales y las denominaciones sociales son dos
figuras con una intima relacion entre si, no obstante, éstas
carecen de una coordinaciéon tanto (i) doctrinal, como (ii)
legislativa y (iii) administrativa, al menos en lo que a este

trabajo de investigacidn se refiere.



En otras palabras, los nombres comerciales y denominaciones

sociales:

Son estudiadas por dos ramas diferentes del
derecho: de la Propiedad Industrial y Societario,

respectivamente.

Se encuentran reguladas al arbitrio de cuerpos
normativos diferentes: en la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas (en adelante “LM") los
primeros, y en legislacién relativa a sociedades

mercantiles las segundas.

La Oficina Espanola de Patentes y Marcas (en
adelante “"OEPM") y el Registro Mercantil Central
(en adelante “RMC"), utilizan los criterios de no
confundibilidad y de no identidad, respectivamente,
al momento de llevar a cabo el registro de nombres
comerciales la primera y de denominaciones sociales
el segundo. Es importante sefialar que cada uno de
estos organismos verifica su propia base de datos sin

importar lo que conste en la base de datos del otro.

Esta situacidon que prevalece dentro del ambito de los nombres

comerciales y de las denominaciones sociales hace factible los



supuestos, en muchos casos existentes de manera real, de que
de forma artificiosa y con fines meramente comerciales, los
primeros sean registrados como denominaciones sociales por
personas o entidades diferentes a las titulares de tales nhombres
comerciales o bien, viceversa, que las denominaciones sociales
sean registradas como nombres comerciales por personas o

entidades diferentes a las titulares de éstas.

Asi, se pueden sefalar como las principales fuentes de este tipo
de controversias dos grandes apartados que a su vez
contemplan diversas posibilidades: en el primer supuesto, se
encuentra la utilizacion de un denominativo como denominacion
social cuando éste ha sido previamente registrado como nombre
comercial y, en el sequndo de los supuestos, en contraposicion,
se estara frente a la utilizacion de un denominativo como
nombre comercial, cuando éste ha sido previamente registrado
como denominacidon social. Un problema adicional, aunque
menos frecuente, se suscita cuando se ha utilizado la misma
expresidn denominativa como nombre comercial y como
denominacidon social, por personas distintas y sin un previo

acuerdo entre ellas.

En virtud de lo anterior, este trabajo tiene como objetivo
primordial hacer un analisis juridico de lo que debe entenderse

por nombre comercial y por denominacién social, asi como



plantear de manera sucinta la problematica que al respecto
impera; por qué cuerpos normativos se encuentran reguladas
las figuras de referencia; las autoridades administrativas
encargadas de llevar un registro de unos u otras, asi como de
las posibles, y en cierto modo comunes, controversias que
surgen entre si, a pesar de que doctrinalmente tengan
conceptos y funciones perfectamente delimitados y distintos. Se
hara también una breve alusidon a la figura del nombre comercial
0 su institucién equivalente con otros paises para tener

elementos de comparacién entre unos y otros.

De igual manera, se sefalaran las principales coincidencias y
diferencias que existen entre nombre comercial y denominacion
social, haciendo referencia a algunos casos de relevancia
juridica, en los que una controversia de esta naturaleza se ha
resuelto a través del seguimiento de un proceso ante las

autoridades judiciales competentes.

Por Ultimo, y derivado de lo antes sefalado, a lo largo del
desarrollo del presente trabajo de investigacién, se ira
desvelando la imperiosa necesidad de establecer criterios en
comun y una estrecha coordinacidn entre los derechos de la
Propiedad Industrial y Societario, y se hara una breve mencién a

la figura de la marca de servicios como alternativa a la



proteccion que en la actualidad ofrecen los nombres

comerciales.

El método elegido para la elaboracién de este trabajo ha sido un
analisis de la normatividad y jurisprudencia espafiola; fuentes
bibliograficas, hemerograficas y electrénicas, asi como
sentencias y resoluciones dictadas en relacion con la materia.
Para ello se ha realizado una actividad analitica y de contraste
entre nombres comerciales y denominaciones sociales y, siendo
éstos los objetivos concretos, se han evitado distracciones o
desvios de atencidn en diversos temas que fueron surgiendo

durante el transcurso de esta investigacion.

El contenido de este trabajo estd desarrollado siguiendo un
planteamiento por capitulos, correspondiendo a cada una de

ellos el contenido que a continuacion se describe brevemente.

En los capitulos primero y segundo se hace un analisis juridico
de las figuras nombre comercial y denominacién social,
detallando sus conceptos, funciones, clases, requisitos
indispensables, naturaleza juridica, acciones de defensa que el
titular de un nombre comercial podra ejercer, entre otras, para
sentar las bases y poder entender los conflictos que pueden y

que llegan a surgir entre unos y otras.



En el capitulo tercero se hara una somera resefia de las figuras
equivalentes al nombre comercial espafol en Derecho
comparado, tanto en Italia, como en el Reino Unido y en México,
es decir, la ditta, la trade mark y el nombre comercial,
respectivamente, para con ello tener elementos de analisis

juridico y comparativo entre éstos tres y el primero.

El propdsito del capitulo cuarto serda, precisamente, analizar y
detallar las causas que originan las controversias entre nombres
comerciales y denominaciones sociales, haciendo alusién a los
diferentes supuestos que en la vida cotidiana acontecen, ademas

de explicar la forma en que dichas controversias son dirimidas.

En el quinto y ultimo capitulo de este trabajo de investigacién,
se hara una descripcidén del apartamiento conceptual, funcional y
normativo entre los nombres comerciales y las denominaciones
sociales, ademas se plantean ciertas medidas y reformas legales
que, de llevarse a cabo, acercarian a dichas figuras, clarificarian
su situaciéon actual y homogeneizarian los conceptos que habran
de utilizar, por un lado, la OEPM vy, por el otro, el RMC al
momento de otorgar la concesiéon del registro de nombres
comerciales (o marcas de servicio) y de denominaciones
sociales, respectivamente. Ademas, dicha propuesta de reforma
es una alternativa que incluye un mecanismo efectivo para la

proteccion de los signos distintivos de la empresa.



Este trabajo de investigacidn no tiene la intencion, por supuesto,
de concluir o agotar el estudio de tan complejas figuras
juridicas, necesitadas de posteriores precisiones en futuras
lineas de investigacion en los ambitos del derecho Societario, de
la Propiedad Industrial e incluso de la Competencia Desleal, que
con toda certeza este trabajo requerird, sino, en todo caso,
propiciar el debate a este respecto. Ademas de sentar un sélido
e importante precedente para llevar a cabo una investigacion al

respecto en el pais de origen del autor.
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CAPiTULo I

NOMBRES COMERCIALES: GENERALIDADES

El objetivo del presente trabajo de investigacion es exponer de
manera clara y concreta los conceptos, funciones, forma de
registro y normatividad, asi como la problematica existente en
cuanto a la relacion entre los nombres comerciales y las
denominaciones sociales, figuras que en principio y como bien
seflala FERRANDIZ GABRIEL!, aparentan distancia bastante como
para negar toda posibilidad de conflicto entre ellas, al menos
mientras son utilizadas en las funciones que les son propias,
aunque en la realidad econdmica exista un innegable grado de

intercambiabilidad entre ambos conceptos?.

Se puede sefalar de manera general que las normativas sobre
signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales
estan enfocadas con caracter independiente, salvo la semejanza

entre el nombre comercial y la denominacidn social en cuanto a

! FERRANDIZ GABRIEL José Ramon, “Marcas y Denominaciones Sociales”, en
Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
Barcelona, Bosch, 2003, p. 281.

2 Sentencia de la Audiencia Provincial de A Corufia nim. 495/2006 (Seccidn
4), de 22 de noviembre (AC 2006, 2316). Diferencias con la denominacion o
razon social, en TORRES MATEOS Miguel Angel, Propiedad Industrial, Pamplona,
Aranzadi, 2008, p. 553.
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que ambas figuras representan medios identificadores de
empresas o personas, lo que sirve de base a las referencia

expresa del articulo 87.2.a de la LM® que dispone que:

“Articulo 87.- Concepto y normas aplicables.

2. En  particular  podran  constituir  nombres

comerciales:

a) Los nombres patronimicos, las razones
sociales y las denominaciones de las personas

juridicas.

”

La mencionada LM ha tratado de esclarecer la compatibilidad
entre los signos distintivos de la empresa y las denominaciones

sociales, estableciendo tres reglas al respecto®:

3 Conviene efectuar la aclaracién de que a pesar de que la Ley se denomina
Ley de Marcas, ésta es la legislacion especial para la regulaciéon de los signos
distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rotulos de
establecimiento).

4 Lucefio OLIVA José Luis, “La proteccion de la Marca frente a la Denominacién
Social Idéntica”, en Noticas Juridicas, Septiembre, 2009.
<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%?20Mercantil/200909-
81110927832434.html> [Consulta: 13 enero 2012]
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La prohibicién de registrar como marca (o nombre
comercial, de conformidad con el art. 87.3 LM>) “la
denominacidon social de una persona juridica que,
antes de la fecha de presentacién o de prioridad de
la marca solicitada, identifique en el trafico
economico a una persona distinta del solicitante, si,
por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser
idéntico o similar su ambito de aplicaciéon existe un

riesgo de confusion en publico” (art. 9.1.d LM).

El mandato a los o6rganos registrales competentes
para que, en el proceso de otorgamiento o
verificacion de denominaciones de personas
juridicas, denieguen la razén social solicitada si
coincidiera con una marca o0 nombre comercial
notorios o renombrados en los términos establecidos
en la LM, salvo que medie autorizacién del titular de
la marca o nombre comercial. (Disp. Adic.

Decimocuarta LM).

Se acuerda la disolucion de pleno derecho de la
sociedad que mediante su denominacién social

violase el derecho de marca, si dicha violacion fuese

> Dicho articulo preceptiia que salvo disposicidn contraria prevista en la
propia LM, seran de aplicacion supletoria al nombre comercial, en la medida
en gue no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de dicha
Ley relativas a las Marcas.
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determinada por sentencia firme, y la sociedad no
hubiese procedido a su modificacion en el plazo de

un ano. (Disp. Adic. Decimoséptima LM).

Es necesario hacer mencion a la falta de coordinacion, en cuanto
a las figuras juridicas objeto de estudio, entre el Derecho de la
Propiedad Industrial (nombres comerciales) y el Derecho
Mercantil (denominaciones sociales), situacién que como es bien
sabida, ha sido abordada mayoritariamente por los doctrinarios
especializados en propiedad industrial, desde el punto de vista
de la figura de los signos distintivos de la empresa®, y en menor
proporciéon por los doctrinarios mercantilistas desde las

refracciones societaria y registral.

Asimismo, se hara referencia a los distintos supuestos de
colisién que pueden llegar a existir en el trafico econémico entre
un nombre comercial y una denominacidon social o viceversa,
cuando la figura con registro ulterior utiliza un denominativo
idéntico o similar al previamente registrado y ello genera

confusién al publico consumidor.

® Los signos distintivos de las empresas permiten identificar y diferenciar a
los operadores econdmicos (empresas) que ofertan productos y/o servicios
en un mercado especifico (trafico econdmico) e incluso a sus propios
productos y/o servicios.
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Por otro lado, también se hara alusién a ciertas resoluciones que
tanto la Direccién General de los Registros y del Notariado (en
adelante “"DGRN") como el Tribunal Supremo (en adelante
“TS"”) han emitido, tratando con ello de clarificar aspectos tales
como la diferenciacién conceptual y funcional de los signos
distintivos empresariales y las denominaciones sociales, asi
como la conveniencia de establecer una coordinacién legislativa

y registral entre dichas materias.

Una vez dicho lo anterior, se disgregaran las figuras que atafien
a esta investigacién para analizarlas cada una por separado,
estudiando posteriormente la problematica existente entre una
figura y otra con las posibles variables que ello implica.
Finalmente, se hara una propuesta de coordinacion normativa y
registral como alternativa de solucion a dicha problematica asi
como, en correlacion con algunas corrientes existentes que
proponen un tratamiento Unico e indiferenciado de los signos
distintivos utilizados en el trafico mercantil como instrumentos
de actuacion y de canalizacion de la concurrencia comercial, una
futura transicion de la actual figura del nombres comercial por la

de la marca de servicio.
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1. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

Previo a dar inicio a la exposicion de esta figura juridica, es
importante hacer una breve referencia a que el nombre
comercial o nombre empresarial, tal como lo llaman ciertos
autores de la doctrina espafiola’, es uno de los signos distintivos
de las empresas, mismos que tienen una utilidad meramente
competitiva en el mercado, en otras palabras, son los signos de
los que se vale el empresario para su adecuado reconocimiento
por parte de terceros®, por lo que su proteccidn pretende
imposibilitar que otros signos ulteriores, ya sea que estén
registrados o no lo estén, puedan provocar confusién a la
clientela o puedan aprovecharse de la notoriedad o reputacion

ajena del signo preexistente.

En palabras de CauqQul PEReZ®, son aquellos medios de expresion
que se utilizan para diferenciar, en el comercio y en la industria,
las propias actividades y productos de los que, dentro de ese

mismo ambito, realizan los demds; en tanto que GOMEz

7 Véase al respecto GonzALEz Bou Emilio, “Unidad de Denominacién Social
versus Pluralidad de Nombres Comerciales”, La Notaria, Col.legi de Notaris de
Catalunya, NUm. 4, abril 1999, p. 19.

8 ALEMAN BADEL Marco Matias, Normatividad subregional sobre marcas de
productos y servicios, Top Management, Santa Fe de Bogota, 1996, p. 63.

9 Cauqui PErez Arturo, La Propiedad Industrial en Espafia, Madrid, Editoriales
de Derecho Reunidas, 1978, p. 34.
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MonTERO'Y afirma que los signos distintivos sirven para
identificar en el mercado (trafico econdmico) las diversas
prestaciones que una persona (empresa) ofrece, ademas de
servir de vinculo entre el empresario y su clientela,
constituyendo un instrumento imprescindible para la existencia

de la transparencia mercantil.

El régimen juridico de los signos distintivos se encuentra
principalmente en la LM, misma que derogd a su similar, la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante

“LM/1988"). Este régimen tiene tres objetivos primordiales:

i Dar cumplimiento a la sentencia del TC Pleno de 3 de
junio de 1999, que delimita las competencias que en
materia de propiedad industrial corresponden a las

Comunidades Auténomas y al Estado.

ii. Incorporar a la legislacidon espafiola de marcas las
disposiciones de caracter comunitario e internacional
a que esta obligado o se ha comprometido el Estado

espafol.

10 GoMEZ MONTERO Jesus, “El permanente conflicto entre los Signos Distintivos
y las Denominaciones Sociales”, en Estudios Sobre Propiedad Industrial:
Homenaje a M. Curell Sufiol: Coleccion de trabajos sobre Propiedad Industrial
en homenaje a Marcel.li Curell Sufiol, Barcelona, Grupo Espanol de la AIPPI,
2000, p. 263.
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iii. Incluir en la normatividad disposiciones de caracter
sustantivo y procedimental de las que la LM/1988
adolecia, siguiendo el criterio de otras legislaciones

de paises cercanos.

En el derecho espanol han existido tradicionalmente tres clases
de signos distintivos, tal como sefalan Alberto DE ELZABURU Yy
Jests GOMEz MoNTERO!, lo que diferencia a cada uno de ellos es
el objeto sobre el que recaen, es decir, el objeto que distinguen
(las marcas distinguen productos o servicios; los nombres
comerciales distinguen empresas y los rétulos de
establecimiento distinguen establecimientos mercantiles). Habra
de sefalarse también que es posible que un mismo signo sea

utilizado para distinguir los tres objetos mencionados.

Tales diferencias se ven también plasmadas en diversas
sentencias del TS, entre las que podemos citar la de 22 de

marzo de 1993 que reza lo siguiente:

Las empresas que concurren a los diversos mercados
se identifican aspirando en cierto modo a obtener un

blindaje de proteccion legal mediante las marcas de

1 DE EwzaBuRU Alberto; GOMEz MONTERO JesUs, “Nombre Comercial”, en

Propiedad Industrial. Teoria y Practica, Madrid, Centro de Estudios Ramodn
Areces, 2001, p. 233.
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sus productos, los nombres comerciales para el trafico
econdmico  propiamente, en tanto que las
denominaciones sociales vienen a ser operativas en el
trafico juridico y, asimismo, mediante los rétulos que
afectan a los establecimientos y locales que sirven de

sede para sus respectivas funciones mercantiles.

7”

Dichos signos distintivos constituyen, por wuna parte,
instrumentos de la competencia empresarial, y por la otra,
medios de garantia de los consumidores, en cuanto a que
tienden a evitar o reducir los riesgos de confusidon entre

empresas o productos’?.

Los signos distintivos de la empresa tienen reconocida por el
Derecho una dimension objetiva-patrimonial, al ser concebidos
como signos-simbolos diferenciadores de diversos objetos
empresariales en el mercado, lo anterior implica que los signos
distintivos son un factor determinante en la consecucion y

aglutinamiento de su clientela®?, es decir, a fin de facilitar su

12 CacHON BLancO José Enrique, “Relaciones entre Signos Distintivos de la
empresa y Denominaciones Sociales”, en Actualidad Civil (Ed. Semanal), No.
48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de diciembre de 1992 - 3 de enero de
1993, p. 829.

13 GonzALEz GARCIA-HERREROS Juan Lucas; ALEMAN BADEL Gustavo Carlos, “Los
Signos Mercantiles Distintivos del Empresario, la Empresa y el
Establecimiento de Comercio: Vision critica de su relacion”, en Revista de
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seleccién por los consumidores y coadyuvar asi a la captacién y

ampliacion de clientela®®.

De igual forma, los signos distintivos estan catalogados como
atributos de propiedad empresarial y como herramientas de
lucha concurrencial, se clasifican como un tipo de derecho sobre
bienes inmateriales, por lo que resulta logica la diferencia de su
origen con el origen de la figura juridica coprotagonista de este

trabajo de investigacion, la denominacion social.

1.1. MARcA'®

Se partira de la premisa de que una marca es el signo utilizado
para distinguir en el trafico mercantil los productos que un
empresario 0 grupo de empresarios producen o fabrican,
distribuyen o comercializan 6 los servicios que prestan, de otros
idénticos o similares. Por ello existe la distincion entre marcas

de fabrica (produccién), marcas de comercio (distribucién) vy

Derecho de la Division de Ciencias Juridicas de la Universidad del Norte, No.
19, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia, 2003, p. 73.

14 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ... ¢Es la Denominacién
Social un nuevo Signo Distintivo de la Propiedad Industrial?”, en Cuadernos
de Derecho y Comercio 48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007,
p. 18.

15 De acuerdo con MONTEAGUDO Montiano las marcas constituyen Unicamente
un medio para alcanzar un fin superior: la diferenciacién de los productos y
servicios en el mercado.
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marcas de servicios'®. Queda reservado para el apartado

correspondiente el desarrollo del analisis critico global de la

regulacién de la marca y su modalidad de servicio, por lo que se

posponen cuestiones a detalle a las que mas adelante se dara

estudio.

Asi pues, para que a una marca se le considere como tal se le

exigen los siguientes requisitos:

Debera ser un signo, entendido como cualquier cosa
que evoca o representa la idea de otra. La marca no
puede consistir en una idea, es necesario que se
materialice, se haga visible y se manifieste al

exterior.

Debera ser susceptible de representacion grafica.

Debera tener una aptitud diferenciadora.

Debera tener una funcion mercantil, es decir que
actuara en el trafico econdmico y asimismo servira

para la transparencia del mismo.

8 Tal y como se ha afirmado, se propondra una futura transicién de la figura
de nombre comercial a la de marca de servicio.
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V. Debera identificar productos o servicios de una

empresa o grupo de empresas.

Ahora bien, las marcas podran clasificarse de acuerdo a

diferentes razonamientos:

i Por la naturaleza del signo elegido las marcas podran

ser.

Denominativas
Figurativas
Graficas

Mixtas

mo o w »

Tridimensionales

ii. Atendiendo al objeto que se pretende identificar las

marcas podran ser:

A. De productos

B. De servicios

iii. De acuerdo al ambito de proteccion las marcas

podran ser:

A. Nacionales
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B. Comunitarias

C. Internacionales.

iv. En cuanto a la condicion de su o sus titulares las

marcas podran ser:

A. Individuales

B. Colectivas

Por ultimo, es de sefalar que las marcas tendran

indistintamente las siguientes funciones'’:

i Indicador del origen empresarial.

ii. Indicador de calidad.

iii. Funcion informativa, es decir, aquellos datos
proporcionados que determinan la eleccién de dicho
producto o servicio, tal como su naturaleza e incluso

Sus caracteristicas.

17 FERNANDEZ-NOVOA Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid,
Montecorvo, 1984, pp. 44 y ss.
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iv. Publicitar los productos fabricados, distribuidos o
comercializados o los servicios prestados por una
empresa o grupo de empresas.

1.2. ROTULO DE ESTABLECIMIENTO'®19:20Y 21

A pesar de que la LM ha suprimido el caracter registral de los
rotulos de establecimiento, es importante hacer mencién a ellos
toda vez que a lo largo de la historia de la propiedad industrial

en Espana fue uno de los tres signos distintivos de la empresa.

El antiguo y extinto rétulo de establecimiento es aquel signo
distintivo puesto en los locales mismos de un establecimiento y
gue sirve para individualizarlo e impedir la confusidn con las
casas rivales de la localidad, constituyendo por decir de algun

modo la bandera de la clientela.

El rétulo de establecimiento designa al establecimiento como tal

y mas especialmente al almacén o local de producciéon vy

8 la LM ha supuesto la desaparicion de la figura del rétulo de

establecimiento como modalidad de propiedad industrial.

19 En este sentido véase HERRERO & ASOCIADOS, Factbook. Propiedad Industrial,
Navarra, Aranzadi, 2004, p. 50

20 \yéase Bocos TORRES Marcos, La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de
Marcas, su Reglamento y su aplicacion practica en la empresa, Barcelona,
ServiDoc, 2003, p. 157.

2l yéase a su vez, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO Alberto, Introduccién a las
Marcas y otros Signos Distintivos en el Trafico Econdmico, Navarra, Aranzadi,
2002, p. 23.

26



despacho, ademads, generalmente es Unico, mientras que
multiples nombres comerciales o marcas pueden ser adoptados

a la vez por un comerciante.

El ambito territorial de proteccidn sobre los roétulos de
establecimiento, esta circunscrito al municipio, es decir, al radio
mas o menos extenso donde surge y en el cual ejerce su visible
influencia el establecimiento designado, mientras que los
nombres comerciales y las marcas tienen un ambito de
proteccion nacional. Por ello, hasta antes de la entrada en vigor
de la LM, era necesario sehalar en la solicitud de registro el
municipio o municipios en donde radicaria el establecimiento vy
sus sucursales, asi como las actividades a que habria de

destinarse.

Una de las condiciones de los rétulos de establecimiento era que
debia ser nuevo, respecto de los rétulos de la misma localidad,
porque para aquellos otros que existan en lugares distantes
entre si, en algunos casos no es posible la confusién por parte
del consumidor, que es a quien se dirige la muestra. Esta
afirmacion mencionada ademas de referirse a rétulos de la
misma localidad, también comprende a aquellos que tengan o se
dediquen a la misma profesion en otros lugares. Por lo que este

rotulo podia ser utilizado libremente por aquella persona que

27



ejercite otro ramo de la industria, toda vez que no existe riesgo

de confusion alguno entre ambos establecimientos.

Existe usurpacion cuando por medio de ella se hace posible la
confusion entre dos establecimientos, siendo en la mayoria de
los casos la reproduccion parcial del rotulo de establecimiento de
otro, para asegurarse impunemente el éxito de la imitacién, en

perjuicio del legitimo titular.

Se puede concluir que una vez cesado el comercio del
empresario que habia utilizado cierto rétulo de establecimiento,
éste cae en el dominio publico y puede ser ocupado por otros,
siempre que el abandono sea irreversible y no transitorio, por

crisis 0 alguna enfermedad.

La anterioridad de la posesion de la denominacién elegida, una
vez es publica y notoria, crea a favor de la persona que primero
la haya utilizado un derecho exclusivo en la extension del campo
de su clientela. Cabe sefalar que si dicha posesiéon es
interrumpida de tal forma que esta interrupcion sea o implique
abandono, la denominacion puede ser adoptada por otras
personas, el derecho exclusivo que se ha sefialado pasara al

nuevo titular.
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El empleo del mismo rétulo de establecimiento por otra persona
para designar otro establecimiento de un género diverso es
licito, toda vez que no es posible generar confusién. Asimismo
es licito el mismo rétulo de establecimiento que haya sido
adoptado por otro, en una localidad fuera de la zona de

influencia comercial del establecimiento concurrente.

De lo que se puede afirmar que el campo de accion del derecho
de exclusividad a determinada denominacién es establecido por
la extensiéon de la clientela, es decir, si un establecimiento
hubiese adquirido reputacion a nivel nacional y establecido
sucursales por todo el pais, no seria licito para otro
establecimiento concurrente tomar una denominacidon idéntica

sea cual fuere la parte del territorio nacional.

Asi pues, un rotulo de establecimiento esta integrado por
aquellos signos que sirven para dar a conocer al publico un
establecimiento comercial, asi como para distinguirlo de otros

idénticos o similares.

Su funcion es la de sefalar la sede fisica donde el empresario

realiza sus operaciones de cara al publico.
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La LM/1988 establecia que podian ser rétulos de

establecimiento:

Los nombres patronimicos, las razones sociales y las

denominaciones de las personas juridicas.

Las denominaciones de fantasia.

Las denominaciones alusivas a la actividad del

establecimiento.

Los anagramas. Segin CERDA ALBERO??, la referencia
al anagrama no debe ser tomada en sentido estricto
(transposicion de letras de una palabra resultando
otra) sino como expresion denominativa resultante
de la abreviacién de un conjunto tecnoldgico; esto es
como sinénimo de sigla, iniciales o nombre

abreviado.

Cualquier combinacion de los signos con caracter
enunciativo que se mencionaron en los apartados i. a

iv. anteriores.

22 CErRDA ALBERO Fernando, “Relaciones y colisiones entre signos distintivos
prioritarios y denominaciones sociales. En especial signos nominales y
denominaciones subjetivas. Reflexiones desde una jurisprudencia reciente”,
Revista General de Derecho, No. 621, junio 1996, p. 6973.
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Es de sefalar que los locales comerciales sdlo pueden tener
registrado un Unico roétulo de establecimiento, mismo que el
empresario utilizard en su establecimiento principal y en sus
sucursales, las que deberan radicar dentro del territorio

municipal para el que se hubiera registrado el referido rétulo.

1.3. NOMBRE COMERCIAL

Una vez hecha la breve referencia de los dos restantes signos
distintivos de la empresa y las modificaciones que la entrada en
vigor de la LM ha implementado al respecto (manteniendo sin
embargo al nombre comercial como signo registrable en la
OEPM?%), procede entrar de lleno al estudio de la figura a la que
se ha dedicado el presente apartado, para lo cual en primer
término habra de mencionarse que un nombre comercial es
entendido como cualquier signo que resulte util para identificar a
una persona fisica o juridica en el ejercicio de su actividad
empresarial para distinguirse de actividades idénticas o

similares®*, en palabras de BANUS DURAN José, el nombre

23 Organismo Publico Administrativo dependiente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, cuya organizaciéon y funcionamiento se rige por
Reglamento Organico, aprobado por Real Decreto 305/1993, de 26 de
febrero.

24 VILALTA NICUESA Aura Esther; MENDEz ToMAs Rosa M., Acciones para la
proteccion de marcas, nombres comerciales y rétulos de establecimiento,
Barcelona, Bosch, 2000, p. 10.
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comercial es la bandera de la empresa®®; seglin CALMELS, es el
termdémetro del crédito de un comerciante®®; MassaGUER, afirma
gue es el signo o medio para la individualizacidon de una persona
en el ejercicio de su actividad empresarial?’. En tanto, BAYLOS
CorrozA?® afirma que el nombre comercial es un signo distintivo
caracteristico del sistema espanol de derechos de propiedad
industrial que sirve para distinguir al empresario de otros
empresarios, por ultimo para Diaz VELASCO?® es un signo
identificador de la empresa ante la masa andénima de la clientela

y nace por virtud de la inscripcion en la OEPM.

Seglin Agustin REMELLA®® de todos los signos, el mas sencillo, el
mas natural y eficaz para identificar a una persona, su
establecimiento y productos que de él proceden, es el nombre.
Ningun sello es mas caracteristico, ninguna designacidon mas

directa, ni mas personal que el nombre.

25 BANUS DURAN José, “El Nombre Comercial y el Rétulo de Establecimiento”,
en Jornadas de estudio sobre la nueva regulacion legal del Derecho de
Marcas, Madrid, Grupo Espanol de la AIPPI, 1990, p. 141.

26 Citado por ESTASEN Y CORTADA Pedro en su Derecho Industrial de Espafa,
Barcelona, F. Seix, 1901, p. 389.

27 MASSAGUER FUENTES José, “Marca”, en Enciclopedia Juridica Bdsica, Madrid,
Civitas, 1995, p. 4170.

28 BayLOos CORROzA Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial, Civitas -
Thomson Reuters, pp. 1295.

2% Diaz VELASCO Manuel, “El Nombre Comercial. Concepto y régimen juridico”,
en Estudios sobre Propiedad Industrial, Madrid, 1987, p. 446.

30 REMELLA Agustin, Tratado de la Propiedad Industrial, Madrid, Hijos de Reus,
Editores, 1913, Tomo Segundo: Marcas, Nombres, Competencia Desleal y
Uniones Industriales, p. 197.
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Una empresa, en principio, debe tener un nombre Unico y
constante, que no tenga necesidad de modificarse a pesar de un
eventual cambio de su titularidad, de forma tal que los terceros
clientes puedan reconocer a través del nombre a la organizacién

como realidad permanente3!.

De igual forma las empresas estan exigidas, como resultado del
orden econdmico en el que tienen que desenvolverse, a
individualizarse y distinguirse de aquellas con las cuales rivalizan

por ganarse el favor de los consumidores o usuarios.

Un nombre es inseparable de la persona una vez que ha hecho
un anuncio indirecto de la individualidad de la persona, es decir,
del industrial o comerciante, las cosas que éste produce o

transforma y en general sobre las cuales ejercita su trafico.

1.3.1. ANTECEDENTES

Para comenzar a hablar de los antecedentes del nombre
comercial habra de hacerse referencia primeramente al hecho de

gue el término como tal “nombre comercial” no cuenta con

31 GoNDRA ROMERO José Maria, “El Nombre Comercial” en Estudios de Derecho
Mercantil. Homenaje al Profesor Justino Duque Dominguez. Tomo II,
Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Cientifico, Valladolid, 1998, pp. 988 vy ss.
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tradicion alguna en el derecho espafiol, siendo practicamente
desconocido hasta finales del siglo XIX, tanto por la legislacién

como por la doctrina®?.

Es de senalarse que el fendmeno mencionado en el parrafo
anterior es bastante generalizado en el derecho comparado,
afirmandose que no es hasta su inclusion expresa en el Convenio
de la Union de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial
de 20 de marzo de 1883, (en adelante “Convenio de Paris”)

que el término se consagra y universaliza.

Por su parte, el art. 50. de la Ley italiana de Marcas de 30 de
agosto de 1868 ya enumeraba los diversos distintivos, es decir,
el nombre o firma, la firma comercial, la insignia, el emblema
caracteristico y la denominacién o titulo de una asociacién o
entidad moral, los cuales estaban protegidos aun cuando no
formaban parte de la marca sin necesidad de la formalidad de

un deposito.

Desde hace mucho tiempo se tiene constancia de que los
comerciantes ejercen su profesion bajo nombres especiales,
distintos del patronimico propio. Nombres con los que llevan a

cabo actos en el ambito juridico—y por tanto generalmente de

32 PELLISE PRATS Buenaventura, E/ Nombre Comercial en el Derecho Espafiol,
Barcelona, Francisco Seix, S.A., 1982, p. 1.
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manera escrita—relacionados con sus negocios, por lo que la
firma serd la modalidad de uso tipica de estos nombres. No
obstante, también se utilizaban dichos nombres
exteriorizandolos en los establecimientos fisicos, tiendas,

almacenes, etc.

Normalmente los comerciantes individuales comparecian en el

trafico juridico mercantil bajo sus nombres civiles.

Los comerciantes asociados fueron los primeros en sentir la
necesidad de utilizar un nombre especial distinto de sus

nombres propios al explotar un negocio en comun.

Asi, la firma o razén social era un nombre que designaba a la
colectividad de socios y por ende, todos los actos que se
suscribieran bajo ese nombre se consideraban referidos a dicha

colectividad y vinculaban a todos y cada uno de ellos.

Antes de la existencia del término nombre comercial como tal
habia que estar atento a los nombres de los empresarios y a los
distintivos de la actividad empresarial. De tal suerte, afirma
BROSETA PONT Manuel, empresario es “toda persona fisica o
juridica que, en nombre propio y por si o por medio de otro,

ejercita organizada y profesionalmente una actividad econdémica
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dirigida a la produccion o a la mediacién de bienes o de servicios

para el mercado”*3.

1.3.1.1. ANTIGUA CLASIFICACION

La denominacion de los empresarios podia clasificarse de

acuerdo con lo siguiente:

i Nombres de los empresarios en particular.
A. Empresarios individuales.
Comprendiendo a todas las personas fisicas
individualmente dedicadas por si solas, a una

actividad empresarial. Regularmente el nombre de

estos empresarios no era otro que su nombre civil.

B. Empresarios no individuales.

Dentro de esta categoria a su vez se consideraban

las siguientes figuras de empresario:

33 BROSETA PONT Manuel, Manual de Derecho Mercantil, Madrid, Tecnos, 1974,
p. 68.
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a. Empresarios colectivos irregulares.

Se ubican en esta categoria todos los
supuestos de  cotitularidad empresarial
ostentada de modo conjunto por Vvarias
personas, sin formar una sociedad legalmente

constituida.

b. Empresarios colectivos regulares.

Sociedades o compainias integradas por varios
socios, que en nombre colectivo y bajo una
razon social, se han comprometido a participar
en la proporcidn que establezcan, de los
mismos derechos y obligaciones. Constituidas
formalmente a través de escrituras sociales en
las que deberda expresarse el nombre vy
apellidos de dichos socios, la razén social bajo
la cual operaran, su objeto social, entre otros

datos.

c. Sociedades Comanditarias.
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Compaiiias mercantiles colectivas

caracterizadas por la presencia de socios

comanditarios en régimen de responsabilidad

limitada, debiendo girar bajo el nombre de

todos los socios colectivos, de algunos de ellos

o de uno solo, afadiéndose en estos dos casos
W

las palabras “y compaiia” y en todos

“Sociedad en Comandita”.

. Sociedades Andnimas.

Al elegir el nombre de una sociedad andénima
se tiene la maxima libertad, sélo teniendo
como limitante la prohibicibn de una
denominacion idéntica a la de una sociedad
previamente existente, debiendo figurar
necesariamente la indicacion  “Sociedad

Anonima”.

. Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Al elegir el nombre de una sociedad limitada se
tiene la maxima libertad, teniendo como Unica

restriccion la prohibicion de una denominacién
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idéntica a la de una sociedad previamente
existente, debiendo figurar necesariamente la
indicacién “Sociedad de Responsabilidad

Limitada” o “Sociedad Limitada”.

f. Otros empresarios no individuales.

Se engloban en este apartado tanto las
cooperativas, como las demas entidades
naturales o personas juridicas publicas o
privadas que sin identificarse con ninguna de
las sociedades mercantiles antes sefaladas,
puedan ser consideradas de alguna forma,

CoOmo empresas.

Distintivos de la actividad empresarial en lo general.

La finalidad basica de estos nombres, asi como las
normas juridicas que les atafe, es la de identificar
correctcamente a los sujetos, tanto en su
individualidad como en su condicion, sin que pueda
considerarse un sujeto actuante sin un nombre

correcto que le identifique.
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Asi pues, los nombres de los empresarios podran
normalmente elevarse a la categoria de signos
distintivos particulares. Aclarando que para que
puedan ser distintivos®* propiamente, deberdn ser

unicos y no genéricos.

iii. Nombre Comercial como distintivo de la actividad

empresarial.

El término nombre comercial ha sido insertado en léxico juridico
de una forma histérica coyuntural, sin base a una teoria unitaria
estructurada, como la existente desde hace mucho con el

concepto de marca, careciendo de un concepto inicial definido.

De tal modo y en ese sentido nos encontramos con antiguas

sentencias del TS tales como:

27 de febrero de 1890 donde se justifica la tutela de un nhombre-

rotulo comercial manifestando que:

34 Los nombres identificativos de las personas pueden ganar la condicidén de
distintivos propios de la actuacién mercantil en competencia, pero no lo son
ni pueden serlo siempre y ni en caso de serlo y llegar a desempefar la
funcion propia de tales distintivos de modo efectivo, su calificacion sera la de
nombres comerciales necesariamente, pues podran desempefiar sélo la
funcion de marcas o la de rétulos de establecimiento. Véase al respecto
PELLISE PRATS Buenaventura, “E/ Nombre Comercial ...", (op. cit.) p. 11.
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el titulo de un establecimiento industrial es el
simbolo de su crédito y constituye una propiedad tan
legitima y respetable como las demas que la Ley

reconoce.

22 de abril de 1895 en donde el Tribunal resolvid a favor la
compatibilidad del uso del mismo nombre como nombre de la

casa de comercio Y COMO marca.

La proteccion a los intereses objetivo-patrimoniales de los
titulares de los nombres comerciales, utilizados como
denominaciones de establecimiento, se contemplé de manera
explicita a principios del siglo anterior en la legislacidon
relacionada con la competencia desleal y la proteccion de la

propiedad industrial, amparados asi por:

i El régimen que descalificaba los comportamientos
desleales en los procesos de competencia en el

mercado, y

ii. Ser considerados bienes inmateriales, susceptibles

de apropiacion individual en virtud de un acto de

concesion del Estado.
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La Ley de 16 de mayo de 1902, sobre la Propiedad Industrial 3°

(en adelante “LPI 1902"), establecia en su art. 33 un concepto

de nombre comercial que a la letra dice:

“Articulo 33.- Se entiende por nombre comercial el
nombre, razon social 6 denominacién bajo las cuales
se da a conocer al publico un establecimiento agricola,

fabril o mercantil”®.

Por su parte el art. 34, la propia LPI 1902 enumeraba los

supuestos de posibles hombres comerciales al preceptuar:

“Articulo 34.- Se considera como nombre de un

establecimiento agricola, fabril o mercantil:

35 La exposicion de motivos de esta ley estipulaba que mientras la razén
social es una variedad del hombre propiamente dicho, es el nombre de las
personas que conjuntamente explotan un establecimiento .. no puede
constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del Coédigo
de Comercio ... hace en suma, relacion al orden interno; el nombre comercial
en cambio era el nombre del establecimiento mismo ... puede escogerse con
entera libertad y conservarse indefinidamente, pues por ser la denominacion
del establecimiento, es la conocida del publico, para el que, por lo general, la
razén social es lo de menos.

En el mismo sentido el Tribunal supremo dicté en la sentencia de 1 de abril
de 1931 que la razén social es la firma de garantia que han de usar las
personas a las que se encomienda la gestion administrativa de la Sociedad ...
constituye juridicamente cosa que puede ser absolutamente distinta del
nombre comercial, aunque exista frecuente confusién de ambos conceptos...
la razén social es una variedad del nombre propiamente dicho ... el nombre
comercial es o puede ser ... los apellidos de los comerciantes que posean el
correspondiente establecimiento y hasta denominaciones de fantasia.

3¢ SA1z GonzALEZ J. Patricio, Legislacién Histérica sobre Propiedad Industrial.
Espafa (1759-1929), Madrid, Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 1996,
p. 179.
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a) Los apellidos, con 6 sin el nombre de pila, entero 6
abreviado, de los agricultores, los industriales 6 los

comerciantes que los posean;

b) Las razones ¢ firmas sociales;

c) Las denominaciones sociales de las Compafiias

mercantiles en todas sus formas;

d) Las denominaciones de fantasia 6 especiales; y

e) Las denominaciones de las fincas destinadas a una

explotacién agricola industrial 6 comercial™’.

Para 1929 el Estatuto sobre Propiedad Industrial de 26 de julio
(en adelante “EPI")*, en el que se manifest en referencia a la
precedente LPI 1902 que los nombres comerciales eran la
materia mas deficientemente regulada, ademas de las
denominaciones comerciales contemplé los rétulos de
establecimiento protegidos bajo Ila figura de “nombres
comerciales” al disponer que se consideraban como tales los

nombres de las personas y las razones y denominaciones

37 H

Ibidem.
38 Véase al respecto, CASALS TORRES Manuel, Propiedad Industrial. Legislacién,
Formularios y Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Barcelona, Bosch, 1936,
pp. 63 y ss.
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sociales, aunque estén constituidas por iniciales, que sean los
propios de los individuos, sociedades o entidades de todas
clases que se dediquen al ejercicio de una profesién o al del

comercio o industria, en cualquiera de sus manifestaciones>°.

Estas disposiciones contenidas en el citado EPI no aclaraban cual
era el contenido del derecho protegido, toda vez que disponian
que el registro del nombre comercial diera derecho al uso
exclusivo del mismo y a proceder contra el que utilizare uno

igual o semejante con posterioridad al registrado.

En el derecho espafol, el ordenamiento de los nombres-firma
llegd hasta el derecho vigente sin haber experimentado cambios

significativos.

Para el afo 1944, segun GARRIGUES*® un nombre comercial era

entendido como:

“"El nombre que una persona utiliza para el ejercicio
del comercio, y del que se sirve para firmar las
transacciones mercantiles. Tiene el nombre comercial,

por tanto, la misma funcién diferenciadora que el

3% yéase al respecto, Mascarefias C. E., La Propiedad Industrial. Legislacién y
Jurisprudencia, Barcelona, Bosch, 1947, p. 112.

40 GARRIGUES en DURAN CORRETIER Luis, E/ Nombre Comercial. Fuentes Legales,
Barcelona, Bosch, 1944, p. 24.
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nombre civil; pero se diferencia de éste por su ambito

y por su objetivacion:

L Mientras el nombre civil se refiere a la
total actividad de la persona, el
nombre comercial es expresion de la
personalidad en cuanto ésta se

desenvuelve en la esfera mercantil.

II. Mientras el nombre civil expresa la
persona sin referencia a ninguna
especial posicion (salvo la familiar), el
nombre comercial sirve para
designar, no tanto la personalidad por

lo que es, sino por lo que se tiene.

En el nombre comercial esta debilitado el aspecto
personal, y toma mayor realce el lado puramente
patrimonial; designa al comerciante dentro de su
empresa; designa, en fin, la empresa misma como

organizacion objetiva distinta de la persona del titular.

En un proceso de objetivacion, el nombre comercial se
ha transformado, y de medio de individualizacion del
comerciante, ha venido a ser medio de
individualizacion de la empresa mercantil: el nhombre

comercial se ha convertido en una cosa incorporal, en
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un derecho conexo de la empresa mercantil, en un

elemento patrimonial de ella.”

Los parrafos transcritos ponen de manifiesto que tanto la
doctrina como la normatividad vigente en ese entonces,
otorgaban al nombre comercial diversas funciones que
actualmente tiene encomendadas la denominacién social, como

mas adelante se podra analizar®!.

Asi, se llega al antecedente directo de lo que hoy conocemos

como nombre comercial, el que fuera llamado “nombre firma”.

Dichos “nombres firma” tenian por objeto hacer visible y
reconocible a una empresa ante los consumidores en el
mercado, sin embargo, éste resultaba largo en demasia y por lo
tanto, dificil de retener. Por otra parte y en hilo con lo
anteriormente expuesto, identificar al titular de una empresa,
asi como las caracteristicas de su organizacién (situacion muy
util en el trafico juridico, pero de escasa relevancia en el trafico
concurrencial) dejaron de tener interés para influir en la decision

de los consumidores o clientes, por lo que como consecuencia de

4l Este fendmeno traspasé fronteras como lo pone de manifiesto ARACAMA
ZORRAQUIN Ernesto, “Denominacién Social y Nombre Comercial (Designacion)
en derecho argentino”, en Estudios Sobre Propiedad Industrial: Homenaje a
M. Curell Sufol: Coleccion de trabajos sobre Propiedad Industrial en
homenaje a Marcel.li Curell Sufiol, Barcelona, Grupo Espariol de la AIPPI,
2000, pp. 25 vy ss.
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ello, y con el fin de hacerse publicidad en el trafico econémico,
los empresarios comenzaron a utilizar otro tipo de
denominativos mas cortos, graficos y que pudieran permanecer
mas tiempo en la memoria de dichos consumidores, es entonces

cuando surgen los actuales nombres comerciales.

Esta es de manera concisa, la ratio que sefiala el épor qué? de la
necesidad que tuvieron en su momento los empresarios de utilizar
nombres-signo, particularmente los nombres comerciales, en lugar de
sus nombres patronimicos o denominaciones sociales, para el caso de

ser personas fisicas o juridicas, respectivamente.

142, sobre régimen

Posteriormente, la Ley de 17 de julio de 195
juridico de las Sociedades Andnimas, en su articulo 20., al igual
que la Real Orden de 12 de junio de 1925, relajé la prohibicién
de denominaciones personalizadas, permitiendo que se incluyera
el apellido de alguno o algunos de los socios, siempre que se

consignase la mencion del tipo de sociedad escogida.

42 publicado en el Boletin Oficial del Estado (en adelante “BOE"”) de 18 de
julio de 1951.

43 Véase al respecto LLucH Y CAPDEVILA Pedro, “Sociedades Mercantiles
Individuales por don Pedro Lluch y Capdevila: extracto de la conferencia
pronunciada el dia 21 de marzo de 1947”, en Anales de la Academia de
Ciencias Econdémico-Financieras, Tomo I, p. 197.
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Por otra parte, en la exposicion de motivos y en su articulo 2o.
la Ley de 17 de julio de 1953*, de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, establecid algo similar, destacando
gue eran estas las sociedades donde mas justificadas estaban

este tipo de denominaciones subjetivas.

De igual forma, la doctrina no impuso mas exigencias que las de
indicar de qué tipo de sociedad se trataba y que la denominacién
escogida no fuera idéntica a la de otra sociedad preexistente,
por lo que en el Reglamento del Registro Mercantil de 14 de
diciembre de 1956* se previé la constitucién del Registro

General de Sociedades a cargo de la DGRN.

Posteriormente la LM/1988 mantuvo la regulacion en el sentido
de proteger, por un lado a los nombres con funcién especifica de
rotulo de establecimiento, tratados como signos especiales de la
empresa, protegiéndolos bajo una modalidad especifica de uso;
y por el otro a los nombres comerciales, protegidos como signos
generales de la empresa. Sin embargo, bajo esta ley se
admitieron y ampararon tanto las denominaciones subjetivas

como las objetivas y de fantasia.

4 Publicado en el BOE de 18 de julio de 1953.
45> Publicado en el BOE de 7 de marzo de 1957.
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Esta LM/1988, rompid una larga tradicion que vinculaba a los
nombres comerciales con los nombres de los empresarios y
relajo los criterios de registro de los signos o denominaciones

que podrian inscribirse como nombres comerciales®®.

Las leyes sobre el régimen de las sociedades andénimas y de
responsabilidad limitada de 1989 y 1995, respectivamente, asi como
la vigente Ley de Sociedades de Capital (en adelante “LSC")
reprodujeron de manera sustancial lo establecido en sus similares
anteriores respecto a la denominacién de la sociedad (siendo la
eleccion de su nombre libre y sujetandose a las condiciones de sefialar
el tipo de sociedad y evitar la homonimia), aunque en cada una de
estas leyes se estipuld la posibilidad de establecer a través de un
reglamento requisitos posteriores respecto a la composicion de la

denominacion social.

Para 1989 el Reglamento del Registro Mercantil introdujo una
regulacion mas detallada en materia de denominaciones
sociales, que posteriormente se reprodujeron en el vigente
Reglamento del Registro Mercantil de 1996 (en adelante
“"RRM"), afadiendo algunas disposiciones dictadas en base a

criterios fijados por la jurisprudencia cautelar de la DGRN.

4 Casapo CervINO Alberto, “La Nueva Ley Espafiola de Marcas, Nombre
Comercial y Rotulo de Establecimiento. Razones para una Reforma. Concepto
de Marca. Signos”. Actualidad Civil (Ed. Semanal), No. 13, Madrid, Actualidad
Editorial, 1991, p. 239.
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Ademas de esta regulacion del nombre-firma a que se ha hecho
referencia, es de sefalarse la dimensién juridico-patrimonial de
los nombres comerciales en el Derecho de la Propiedad
Industrial, en donde su utilizacion como nombre de
establecimiento o empresa sera objeto de proteccién por parte
de los tribunales incluso antes de la publicacién de la legislacidon

protectora de la propiedad industrial.

La LM, suprime dentro de su regulacién a los rétulos de
establecimiento y contempla como Unicos signos distintivos de la
empresa a la marca y al nombre comercial, y comulgando con
su similar LM/1988 admite y ampara como nombres comerciales
a las denominaciones subjetivas, objetivas, de fantasia, asi

como anagramas, logotipos, imagenes, figuras y dibujos.

Como bien afirma GONDRA ROMERO?’/, pocas instituciones se
presentan mas obscuras que ésta en la literatura juridica
sorprendiendo lo alejados que parecen estar los puntos de vista
en la doctrina espanola, mediatizada ademas por los continuos

cambios del legislador en la ordenacion en esta materia.

*” GONDRA ROMERO José Maria, “El Nombre Comercial” ..., (op. cit.) pp.
1007 y ss.
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Tal como se menciona en el parrafo que antecede si no se ubica
una época y lugar determinados, el entendimiento de la figura

del nombre comercial pareceria imposible.

A manera de resumen se puede afirmar que la figura del nhombre

comercial ha evolucionado de la siguiente manera:

i A finales del siglo XIX el término nombre comercial
era practicamente desconocido por la legislacién vy

doctrina Espafiola®®;

ii. Es hasta la inclusién en el Convenio de Paris que el

término se consagra y universaliza;

ii. Durante el primer tercio del siglo anterior, el nombre
comercial era el nombre firma tradicional, bajo el
cual el comerciante explotaba su negocio o
establecimiento y ademas firmaba las operaciones

negociales que a él se referian;

iv. Para la década de los 40’s se comenzd a defender la

libre configuracién del nombre comercial, lo que

48 PELLISE PRATS Buenaventura, “El Nombre Comercial ...” (op. cit.) pp. 1y
ss.
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pronto redujo el uso obligado del nombre firma a la

suscripcion de actos en el trafico juridico escrito;

V. De la segunda mitad del siglo anterior a la fecha la
doctrina y jurisprudencia en Espafa mantienen la
vision dualista del nombre firma y del nombre
comercial, lo que ha contribuido en el singular
sistema de doble registro en sus dimensiones

subjetiva y objetiva.

1.3.2. CONCEPTO

Como ya se ha mencionado, este signo distintivo se encuentra
regulado por la LM, especificamente por sus art. 87 a 91 y como
también se refirid el nombre comercial es el signo distintivo

propio de la empresa, definido literalmente por dicha Ley como:

“Articulo 87.- Concepto y normas aplicables.

1. Se entiende por nombre comercial todo signo
susceptible de representacion grafica que identifica a
una empresa en el trafico mercantil y que sirve para
distinguirla de las demas empresas que desarrollan

actividades idénticas o similares.
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”

Por otra parte, una definicion doctrinal que se ha dado es
aquella que define al nombre comercial como la especial
denominaciéon bajo la cual el empresario, individual o social,
ejercita la incesante actividad econdmica en que estriba la

dimensién dindmica de la empresa®.

El nhombre comercial es el signo distintivo bajo el cual alguien
ejerce el comercio, en palabras de ILLEscAas ORTIZ*®, es el
instituto que designa a la empresa del titular del signo distintivo,
es decir, principalmente, la actividad del empresario v,
subsidiariamente, y en su caso, como agente en el trafico
economico, al propio empresario (como agente o realizador de
actividades de caracter econémico y no como sujeto que pueda
adquirir derechos o contraer obligaciones), siendo un distintivo
elegido voluntariamente para designar la propia individualidad
en las relaciones econdmicas y no es necesario que tome los
elementos esenciales del nombre civil del comerciante, toda vez
gue de lo contrario implicaria una confusidon del nombre civil con
el nombre comercial, cuando uno y otro tienen funciones bien

diferentes y delimitadas.

49 FERNANDEZ-NOVOA Carlos, “El nombre comercial y su problematica registral”,
en I Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial, Barcelona, Grupo
Espafiol de la AIPPI, 1971, p. 101.

0 111 Escas ORTIz Rafael, “La Marca y otros signos distintivos”, en Derecho
Mercantil, Barcelona, Ariel Derecho, 1995, p. 211.
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La definicién funcional del nombre comercial es entendida como
el distintivo mercantil identificador de las actividades
empresariales en si mismas, en contraposicion a las marcas y a
los rotulos de establecimiento, sin estar cotidianamente
configurado en las construcciones doctrinales y legales con una
extension conceptual tan amplia que admita efectivamente en
su seno a todos los distintivos que, de hecho, desempefnan la

funcidn de distinguir aquellas actividades®?.

En este orden de ideas, conforme al art. 87 de la LM que
establece, al definir al nombre comercial, los requisitos exigibles
a cualquier signo que se pretenda registrar como tal (ser
susceptible de representacién grafica y tener una aptitud
diferenciadora), de acuerdo con el maestro SANCHEZ CALERO>?
podemos afirmar que un nombre comercial puede estar

constituido por:

i Cualquier tipo de nombre (patronimicos en el caso
de personas fisicas o denominaciones y razones

sociales, en el de personas juridicas).

1 E| nhombre comercial no suele concebirse abarcando todo el género de los
distintivos de la actividad empresarial, sino soélo la parte mas comun y
extensa de los distintivos funcionalmente definidos.

2 SANCHEz CALERO, Fernando, Principios de Derecho Mercantil, Pamplona,
Aranzadi, 2008, p. 131.
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Vi.

Denominaciones de fantasia.

Denominaciones alusivas al objeto de la actividad

empresarial.

Anagramas y logotipos.

Imagenes, figuras o dibujos aunque sean

impronunciables®.

Incluyéndose ademas también dentro de este amplio
abanico de posibilidades cualquier combinacién entre
los signos antes sefialados, lo que significa en suma,
segun PERez DE LA CRUZz, que puedan existir nombres

comerciales innombrables>*.

Un nombre comercial es la materializacion del uso de la facultad

que la legislacién vigente contempla de elegir un signo que

diferencie a las empresas en el trafico economico de idénticas o

similares frente al publico consumidor, evitando confusiones y

competencia desleal.

>3 PEREZ DE LA CRUZ BLANCO Antonio, “La Propiedad Industrial e Intelectual:
Teoria General. Signos Distintivos”, en Lecciones de Derecho Mercantil,
Madrid, Civitas, 2005, p. 207.

>% Idem, Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia,
Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 46.
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La LM modifica de manera adecuada, al parecer, la manera en
que se puede elegir un nombre comercial, al eliminar la
exigencia de coincidir con el nhombre propio de la persona, es
decir, impone un régimen de total libertad de eleccidn frente al
clasico que respondia a los criterios de veracidad y unicidad.
Adecuada toda vez que al titular de una empresa puede
resultarle mas conveniente actuar en el trafico econdmico con
un nombre comercial distinto de su nombre propio, el cual

quedara relegado a un ambito puramente personal y privado.

Por otra parte, se ha afirmado que el nombre comercial no es
sblo un derecho privado sino que mas bien es una obligacién,
toda vez que es una prescripciéon administrativa destinada a

facilitar la individualizacion de los miembros de un Estado.

A diferencia de la denominacion social, que supone un elemento
necesario para la sociedad, de naturaleza polivalente, tanto
desde una perspectiva juridica, identificando y diferenciando a
un sujeto, como desde un punto de vista econdémico, al poder
integrarse en el contenido del llamado fondo de comercio o
inmovilizado inmaterial; el nombre comercial no constituye una
manifestacion necesaria de la personalidad de las personas
juridicas ya que designa a la empresa del titular del signo

distintivo, es decir, principalmente la actividad del empresario vy,
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subsidiariamente, y en su caso, como agente en el trafico

econdmico, al propio empresario>°.

1.3.3. ELEMENTOS DETERMINANTES DEL

CONCEPTO

En este apartado se disgregaran los considerados elementos
determinantes del concepto: elemento subjetivo, elementos objetivos

y elemento funcional.

1.3.3.1. ELEMENTO SUBJETIVO

Atendiendo a que la actividad que funcionalmente habran de
distinguir los nombres comerciales es la empresarial, éstos sélo
podran ser concebidos en conexién con alguna empresa
(pudiendo ser industrial, comercial, agricultores, artistas o
profesionales) cuya actividad pueda ser sefalada y diferenciada

de las actividades de otras empresas.

> JLLESCAS ORTIZ Rafael, “La Marca y otros signos distintivos”, en Derecho
Mercantil, Barcelona, Ariel Derecho, 1995, p. 569.

57



1.3.3.2. ELEMENTOS OBJETIVOS

Dos son los elementos objetivos que coadyuvan a delimitar el
concepto de nombre comercial: el signo distintivo y la actividad

empresarial como tal a la que el signo vaya a aplicarse.

i Signo distintivo.

Los signos distintivos deberan cumplir con los
siguientes requisitos para poder ser considerados

como nombres comerciales:

A. Idoneidad.

Un signo idéneo para constituir un nombre comercial
debe tener en principio caracter denominativo,
incluyéndose todas las denominaciones en general,
contenidas las consistentes en nombres de personas
o sociedades, expresiones significativas o evocativas,
vocablos totalmente fantasiosos y carentes de todo

sentido, abreviaturas, iniciales, etc.
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Para que un signo pueda ser un nombre comercial
privativo y excluyente necesita contar con la
suficiente distintividad, situacion que no se da en los

signos genéricos.

B. Licitud.

Este requisito se refiere a las prohibiciones de tipo
legal que pueden ser consideradas como las
excluyentes de los nombres comerciales, es decir,
aquellos nombres comerciales que sean contrarios a
la moral, a las buenas costumbres o al orden
publico. (Denominaciones obscenas o aquellas que
reproduzcan designaciones de autoridades,
instituciones gubernamentales o politicas, etc.) o
aquellos que inciten al engafio o confusién por
sugerir o aparentar cualidades, relaciones,
caracteristicas o aplicaciones que no correspondan

con la realidad.

C. Disponibilidad.

Este requisito se refiere al hecho de que la

denominacidon elegida para constituir nombre
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comercial no haya sido adoptada previamente por
otro empresario para actividades analogas o

coincidentes.

Asi pues, sélo las denominaciones disponibles podran
ser objeto de adopcion y ostentar el caracter
privativo o de uso exclusivo, es decir, ser realmente

distintivo de una actividad empresarial.

Esta disponibilidad habra de valorarse, en principio,
con un sentido actual, es decir, referida al momento
que se lleve a cabo la eleccién del nuevo nombre

comercial.

Actividad empresarial en concreto.

Como ya se ha mencionado los nombres comerciales
son signos distintivos aplicados funcionalmente a
destacar una actividad empresarial determinada,
independientemente de la naturaleza y amplitud que

ésta pueda llegar a tener.
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1.3.3.3. ELEMENTO FUNCIONAL

De conformidad con lo que hasta ahora se ha expuesto, el
nombre comercial es un distintivo idéneo, licito y disponible
aplicado en relacion a determinada actividad empresarial, mismo
gue se puede distinguir de la marca porque ésta, a pesar de ser
en si misma también un distintivo, idéneo, licito y disponible, se
limita a la actividad empresarial que es la oferta o suministro de

productos o servicios.

Por esta razén, en la tipificacion del concepto de nombre
comercial resulta imprescindible la especifica consideraciéon del

elemento funcional que le caracteriza.

1.3.4. REQUISITOS INDISPENSABLES

El nombre comercial debera inequivocamente cumplir con los

siguientes requisitos:

i Debera consistir en un signo, (requisito idéntico al

de la marca). Lo que significa que los nombres

comerciales al igual que las marcas no pueden
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consistir en una idea, sino que deben materializarse,

haciéndose visibles y teniendo presencia exterior.

Debera ser susceptible de representacién grafica,
(requisito idéntico al de la marca). Lo que significa
que los hombres comerciales al igual que las marcas
no podran utilizar como distintivo signos gustativos o

tactiles.

Deberd identificar a una empresa en el trafico
mercantil. Este elemento es el que lo diferencia por
un lado de las marcas, cuyo objeto es identificar
productos o servicios y por el otro de las
denominaciones sociales, que tienen por objeto la

identificacion de una sociedad en el trafico juridico.

Debera tener una aptitud diferenciadora, (requisito
idéntico al de la marca). Esta caracteristica es
fundamental tanto para los nombres comerciales
como para las marcas, lo que les permite diferenciar
a una empresa de las demas empresas que
desarrollen actividades idénticas o similares a los
primeros y productos o servicios en el trafico

economico a las ultimas.
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1.3.5. CLASES

En este apartado de manera enunciativa y no limitativa, se

pueden sefalar las siguientes clases o tipos de nombres

comerciales:

Por razén de la titularidad.

Los nombres comerciales pueden ser ostentados por
personas fisicas o empresarios individuales y/o por
personas juridicas o empresarios colectivos,
incluyéndose en este apartado todos los entes
empresariales con personalidad juridica tanto publica

como privada.

Es de senalarse que los nombres comerciales pueden
ser ostentados bajo el régimen de copropiedad por

dos o mas personas fisicas o juridicas.

Por razon del distintivo.

La clasificacion mas importante dentro de los

nombres comerciales (sin contar con los distintivos
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no nominales), devendra del significado de las
expresiones  que los contengan, pudiendo

subdividirse a este efecto en:

A. Nombres comerciales personales.

Son aquellos formados por nhombres de personas
fisicas o juridicas correspondan o no a

empresarios actuales o del pasado.

En esta categoria se incluyen a su vez:

a. Nombres personales literales.

Constituidos por el nhombre completo de las
personas, civil en el caso de personas fisicas
y denominacidon o razén social en el caso de

personas juridicas.

b. Nombres personales abreviados.

Estan integrados por una reproduccién parcial

de los nombres personales literales.
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C.

Diminutivos, apelativos familiares,

pseudonimos y nombres nobiliarios.

Son variantes del nombre civil propio de las

personas fisicas.

Derivativos.

Aqguellos que indican una continuacién o una
relacion respecto a una persona fisica o
juridica ya desaparecida o desvinculada de la

empresa.

Cualificados.

Aquellos formados a base de nombres
personales, afadiéndoles una cualificacién
que no indique derivacién, tales como

“Hermanos”, “"Copropietarios”, etc.
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B. Nombres comerciales impersonales.

Son aquellos nombres en cuya composicién no se
encuentra incluido componente alguno que
guarde relacion con los nombres de personas

fisicas o juridicas.

En esta categoria se incluyen a su vez:

a. Nombres comerciales indicativos.

Aquellos que hagan alusidon a la naturaleza de
la actividad empresarial a desarrollar, a la

localizacion de la empresa, etc.

b. Nombres comerciales de fantasia.

Aquellos que por si solos carecen de cualquier

significacién objetiva o subjetiva.
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C. Nombres comerciales mixtos.

Son aquellos en cuya composicién se incluyen

desighaciones personales e impersonales.

Por razon de la actividad.

Aquellos que toman en consideracién la actividad o
actividades empresariales concretas que con los
nombres comerciales se conecten, pudiendo ser
referencias de actividades comerciales, industriales,

financieras, sanitarias, farmacéuticas, etc.

Por razon del régimen juridico.

Aqguellos que toman en consideracion el tratamiento
juridico que merecen los nombres comerciales

entendidos segun su concepto basico:

A. Nombres comerciales regulares o registrables.

Son aquellos que cubren los requisitos que la

legislacion vigente exige para que los mismos
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puedan gozar de reconocimiento y proteccidon

plenos.

Seran registrables aquellos nombres regulares
siempre que exista previsto un registro especial
para el nhombre comercial como modalidad de la

propiedad industrial.

En esta categoria se incluyen a su vez:

a. Registrados.

Aqguellos que gozaran de una mayor protecciéon

legal efectiva.

b. No registrados.

Aquellos que gozan de una potencial proteccidn
legal efectiva hasta en tanto su registro no

acontezca.

Es de sefalar que si la inscripcién registral se

considera un requisito indispensable para que
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un nombre comercial merezca la calificacidon de
tal, entonces los nombres comerciales no
registrados  seran nombres  comerciales

irregulares o de hecho.

B. Nombres comerciales irregulares o de hecho, o

no registrables.

Son aquellos que no cubren los requisitos que la
legislacidon vigente exige para que los mismos
puedan gozar de reconocimiento y proteccion

plenos.

Seran no registrables aquellos nombres que
hayan sido calificados como irregulares,
quedando relegados a la condicion de nombres

comerciales de hecho.

Por razén de su ambito de proteccidn.

Dependiendo del tipo de registro que los nombres

comerciales hayan solicitado, estos podran ser:
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A. Nacionales.

Aquellos nombres comerciales que gocen de

proteccion en el territorio nacional.

B. Internacionales.

Aquellos nombres comerciales que gocen de

proteccion a nivel internacional.

1.3.6. FUNCION

Mientras las marcas tienen como funcion propia y exclusiva la
diferenciacion o presentacion especifica de los productos o
servicios en el mercado y el rétulo de establecimiento Ila
identificacion de los locales comerciales abiertos al publico, el
nombre comercial tiene por funcidn la diferenciacion o
presentacién de la actividad global de una empresa en todas sus
facetas, es decir, no solo ofreciendo productos o servicios, sino
también al momento de recibir productos o servicios ajenos, de
organizacién de las propias estructuras, de mantenimiento de

relaciones con otras empresas, etc. En otras palabras, el hombre
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comercial desarrolla su funcion distintiva en relacion con los

operadores econdmicos y sus diversas actividades>®.

Un nombre comercial, al ser un signo distintivo de la empresa,
tiene por objeto la permisién de una actuacién competitiva en el
trafico econdmico, facilitando la relacidon existente entre los
clientes consumidores y los empresarios productores de ciertos
objetos o prestadores de diversos servicios, a decir de Ramédn
PELLA son signos que sirven para distinguir entidades fabriles o

comerciales®’.

Por medio del nombre queda protegida la individualizacién y
diferenciacion del industrial o comerciante, quien a través de

éste puede fundar, conservar y acrecentar la propia clientela.

En ocasiones el nombre puede ser utilizado por su titular para
diferenciar una cosa material distinta de él, tal como un
establecimiento industrial o comercial o los productos que se

manufacturan o comercializan.

¢ GARCIA-CHAMON CERVERA Enrique; SOLER PASCUAL Luis Antonio; FUENTES
DevESA Rafael, Tratado practico de Propiedad Industrial, Madrid, Grupo El
Derecho, 2010, p. 323.

> PELLA Ramoén, Tratado Tedrico-Practico de las Marcas de Fabrica y de
Comercio en Espafia, Madrid, Libreria General de Victoriano Suarez, 1911, p.
288.
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Los nombres comerciales tienen una dimensidn objetiva-
econdmica, buscando normalmente ser atractivos para el publico
consumidor, tratando ademas de lograr una individualizacién vy
diferenciacion concurrencial de las entidades empresariales

respecto de aquellas idénticas o similares.

Aunado a lo anterior, es comun que en la actualidad la doctrina
e incluso parte de la jurisprudencia reconozcan como funciones
de un nombre comercial aquellas que se le reconocen a la figura
de la marca, siendo conocida esta corriente como “teoria de las

funciones de la marca™®.

En un sentido completamente lato el nombre esta ligado a las
personas, toda vez que sirve para individualizarlas vy
distinguirlas de sus semejantes y sirve ademas para establecer
las relaciones existentes entre una persona y las cosas y actos

por ella verificados.

Asi pues, de acuerdo con la profesora DiAz GOMEZ>®, y a manera de
resumen, podemos sefialar que los hombres comerciales cumplen con

las siguientes funciones:

8 \/éase MIRANDA SERRANO, Luis Maria, Denominacién Social y Nombre
Comercial, Madrid, Marcial Pons, 1997, pp. 102 y ss.

> Diaz GOMEz, Maria Angustias, en su tesis doctoral inédita E/ Nombre
Comercial (Relaciones entre el Nombre Comercial y el Nombre Social),
Universidad de Ledn, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Leodn,
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i Funcion identificadora y diferenciadora.

Identifica al sujeto en el ejercicio de su actividad
empresarial y diferencia dicha actividad de las
demas actividades idénticas o similares llevadas a

cabo por otros sujetos.

ii. Funcidn de servir de instrumento de retencion y

captacion de clientela.

Esta funcién (comudn a todos los signos distintivos)
es una consecuencia de la funcidon anteriormente
sefalada. Es decir, si el nombre comercial tiene por
finalidad hacer reconocible a través del mismo al
empresario y sirve para distinguirlo de los demas
empresarios que se dedican a actividades idénticas
y/o similares; y si lo que pretende, en Uultima
instancia, cada empresario es conservar y aumentar
su clientela, es evidente entonces que el nombre
comercial cumple la funcion de operar como

instrumento de retencion y captacidén de clientela.

1989, pp. 560 y ss. citada por OTERO LASTRES, en su Manual de la Propiedad
Industrial, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 785 y ss.
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iii. Funcion de concentrar y exteriorizar el crédito o

buena reputacién de la empresa.

Esta funcion se refiere a la buena fama o reputacion
que tenga el empresario titular del nombre
comercial, siendo ésta Unica e indivisible, toda vez
gue el publico asocia al nombre comercial con unos
valores especificos de la empresa (aptitudes
personales y profesionales del empresario y sus
colaboradores, calidad de los productos y/o servicios

ofrecidos, etc.).

iv.  Funcidén publicitaria.

Esta funcion implica que el propio nombre comercial

constituye por si mismo un medio para crear y

conservar el prestigio o buena fama del empresario

titular del mismo.

1.3.7. NATURALEZA JURIDICA

Existen dos teorias acerca de la fundamentacion del derecho del

titular de un nombre comercial:
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La primera de ellas sostiene que el derecho al nombre comercial
constituye una propiedad absoluta, adquiriendo un valor especial
apreciable por el crédito que confiere, por el simbolo de la
honradez y lealtad de quien lo lleva y de la bondad de sus
productos. A diferencia del nombre civil, en el que su esfera se
extiende a toda la actividad de las personas y es por su
naturaleza inalienable e intransmisible y, por lo tanto, no es

objeto de ningun tipo de propiedad.

Por otro lado, estan aquellos que afirman que el nombre
comercial no puede constituir un derecho de propiedad con
arreglo a su significado juridico por no presentar ninguno de los
atributos esenciales de la propiedad ordinaria y ello en virtud de

diferentes razones:

i No existe el jus abutendi, toda vez que el propietario
de una cosa puede destruirla pero contrariamente el
titular de un nombre comercial no tiene medios para
despojarse de él ni para abandonarlo o renunciar al

mismo.

ii. El caracter de perpetuidad del nombre, tiene

también el sentido de una necesidad que se impone

al titular, del cual aquél es inseparable, de modo que
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forma una prohibicidn de cambio o supresidon del
nombre, por el contrario la propiedad ordinaria

puede cesar siempre en virtud de renuncia.

Falta el caracter de disposicidon libre del nombre, no
sblo por defecto de derecho exclusivo, sino también
por su naturaleza y objeto, porque es inherente a la
persona, y por lo tanto no se puede enajenar, como
no se puede transferir a otros la propia personalidad.
(Es cierto que se habla de cesion del nombre
comercial, pero impropiamente porque el nhombre se
cede, no como tal nombre, sino en razén de su valor
pecuniario, valor que él da al establecimiento a quien

sirve de indicacion o de anuncio).

En el fondo no es el nombre quien merece la proteccién legal,
sino solamente la persona a quien distingue dicho nombre y a la

gue la usurpacion del nombre puede acarrear perjuicios.

1.3.8. TRANSMISION

La transmision del nombre comercial no estd reglada de manera
especifica en la LM, por lo que una vez mas habra que atenderse

a la remision de las disposiciones relativas a las marcas, en todo
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lo que no sea incompatible a la naturaleza del propio nombre

comercial®.

El articulo 46.2 de la LM establece:

“Articulo 46. Principios generales.

2. Con independencia de la transmision de la totalidad
o de parte de la empresa, la marca y su solicitud
podran transmitirse, darse en garantia o ser objeto de
otros derechos reales, licencias, opciones de compra,
embargos u otras medidas que resulten del
procedimiento de ejecucion, para todos o parte de los
productos o servicios para los cuales estén registradas
o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas,
sin perjuicio de los demas negocios juridicos de que
fuere susceptible el derecho de marca. En el supuesto
de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se
regird por sus disposiciones especificas y se inscribira
en la Seccion Cuarta del Registro de Bienes Muebles,

con notificacién de dicha inscripcion a la Oficina

0 para MaRTIN ARESTI Pilar, la marca (o nombre comercial) o su solicitud
pueden ser objeto de los mismos negocios y de las mismas medidas
procesales o administrativas que otros derechos patrimoniales.
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Espafiola de Patentes y Marcas para su anotacion en
el Registro de Marcas. A estos efectos ambos registros
estaran coordinados de forma que se comunicaran
telematicamente entre ellos los gravamenes sobre

marcas inscritos o anotados en los mismos.”

De conformidad con lo anterior, los nombres comerciales podran
ser objeto de transmisién, ya sea en uniéon a la empresa o
desvinculdandose de la misma. Esta transmisién podra ser plena
o limitada; plena cuando la transmisién se produce a través de
la cesion del nombre comercial, es decir, por medio de un
contrato por virtud del cual el titular de un nombre comercial
transmite de forma definitiva la titularidad de dicho signo
distintivo a un tercero a cambio de una remuneracién. Sera una
transmision limitada cuando se utilice un contrato de licencia
mediante el que el titular del nombre comercial, retiene dicha
titularidad, pero autoriza a un tercero a su uso, a cambio de una

contraprestacién econdémica.

1.3.9. NuULIDAD Y CADUCIDAD

Ahora bien, haciendo alusion a la antes citada remisién que la
LM hace respecto a las normas aplicables a los nombres
comerciales en su articulo 91, el derecho de exclusiva de los

nombres comerciales podra extinguirse por las mismas causas
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gue originan la extincion del derecho de exclusiva sobre las

marcas.

Segln OTERO LASTRES®!, el art. 91 de la LM es en si mismo un
precepto superfluo del que podria haberse prescindido, porque
contiene, en sus dos apartados, sendas normas de remision en
materia de nulidad y de caducidad, respectivamente, a las
correspondientes normas en materia de marcas, a las cuales se
podria recurrir en ausencia de dicho art. 91, en virtud de la

remision general contenida en el art. 87.3 de la LM.

De acuerdo con lo antes sefialado, resulta necesario transcribir

lo preceptuado por el citado art. 91 de la LM.

“Articulo 91. Nulidad y caducidad del nombre

comercial.

1. Siempre que no sea contrario a su propia
naturaleza, se declararé la nulidad del nombre
comercial en la forma y por las mismas causas
previstas para las marcas y, ademas, cuando hubiere
sido registrado contraviniendo lo dispuesto en el

articulo 88 de la presente Ley.

1 OTERO LASTRES José Manuel, “Funciones, Prohibiciones de Registro, Nulidad
y Caducidad”, en su Manual de la Propiedad Industrial, Madrid, Marcial Pons,
2009, pp. 791 y 792.
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2. Se declarara la caducidad del nombre comercial en
la forma y por las mismas causas previstas para las
marcas, siempre que ello no sea incompatible con su

propia naturaleza.”

Por su parte la LM en sus art. 51 y 52 estipula cuales son las

causas de nulidad de las marcas, por lo que debemos

considerarlas de igual forma para los hombres comerciales:

El incumplimiento de los requisitos necesarios para
que un grafico o denominacidon sea susceptible de
registro como nombre comercial, es decir, que sea
posible su representaciéon grafica y su aptitud

diferenciadora.

El registro del nombre comercial infringiendo alguna
de las prohibiciones absolutas de registro

contempladas en el art. 50. LM®°.

®2 “Articulo 5.- Prohibiciones absolutas.
1. No podran registrarse como marca los signos siguientes:

a.

b.
C.

Los gque no puedan constituir marca por no ser conformes al articulo
4.1 de la presente Ley.

Los que carezcan de caracter distintivo.

Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geografica, la época de
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iii. La presentacion de mala fe de solicitudes de nombre

comercial.

obtencion del producto o de la prestacion del servicio u otras
caracteristicas del producto o del servicio.

Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se
hayan convertido en habituales para designar los productos o los
servicios en el lenguaje comun o en las costumbres leales y constantes
del comercio.

Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria
para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor
sustancial al producto.

Los que sean contrarios a la Ley, al orden publico o a las buenas
costumbres.

Los que puedan inducir al publico a error, por ejemplo sobre la
naturaleza, la calidad o la procedencia geografica del producto o
servicio.

Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan
0 consistan en indicaciones de procedencia geografica que identifiquen
vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso
cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la
indicaciéon geogréfica traducida o acompafada de expresiones tales
como clase, tipo, estilo, imitacion u otras analogas.

Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las
condecoraciones y otros emblemas de Espafia, sus Comunidades
Auténomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a
menos gue medie la debida autorizacion.

Los gque no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y
deban ser denegados en virtud del articulo 6 ter del Convenio de Paris.
Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los
contemplados en el articulo 6 ter del Convenio de Paris y que sean de
interés publico, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad
competente.

. Lo dispuesto en las letras b, c y d del apartado 1 no se aplicaré cuando la
marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se
solicite el registro, un caracter distintivo como consecuencia del uso que se
hubiera hecho de la misma.

. Podra ser registrada como marca la conjuncién de varios signos de los
mencionados en las letras b, ¢ y d del apartado 1, siempre que dicha
conjuncion tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del articulo 4
de la presente Ley.”
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El registro del nombre comercial con infraccion de
alguna de las prohibiciones relativas de registro
contempladas en los art. 60., 70., 80., 90. y 10 de la

LM.

En lo que a caducidad del nombre comercial se refiere, se

pueden citar las siguientes causas, de conformidad con lo

dispuesto por los art. 55 a 58 de la LM:

Renuncia por parte del titular.

Falta de renovacion, toda vez que éstos se conceden
por términos de diez afos renovables de manera
indefinida y exigiéndose para su renovacién los
mismos requisitos y documentos que para las

marcas®3.

Falta de uso durante un periodo ininterrumpido de 5
anos, salvo que existan causas que justifiquen la

falta de uso.

®3 véase al respecto “Extincién: Nulidad y Caducidad”, en Dossiers Marcas.
Régimen Legal de los Signos Distintivos, Valencia, Generalitat Valenciana,
1990, p. Marcas A8.
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iv.  Conversion del nombre comercial en un signo de

caracter enganoso.

V. Pérdida sobrevenida por parte del titular del nombre
comercial de los requisitos de legitimacidon previstos
en el art. 30. de la LM, referente a la obtencion del

registro de marcas y nombres comerciales.®*

Vi. La falta de pago de los derechos perioddicos

correspondientes.

vii. Por disoluciéon de la sociedad y su consecuente
extincion de personalidad sin haber designado un

sustituto legitimo.

4 Articulo 3.- Legitimacién

1. Podran obtener el registro de marcas o nombres comerciales las personas
naturales o juridicas de nacionalidad espafiola y las personas naturales o
juridicas extranjeras que residan habitualmente o tengan un
establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en territorio espafiol
o que gocen de los beneficios del Convenio de la Union de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, de
conformidad con lo establecido en el Acta vigente en Espafia de este
Convenio, denominado en lo sucesivo “Convenio de Paris”, asi como los
nacionales de los miembros de la Organizacion Mundial del Comercio.

2. También podran obtener el registro de marcas o nombres comerciales, con
arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, las personas naturales o
juridicas extranjeras no comprendidas en el apartado anterior, siempre
que la legislacién del Estado del que sean nacionales permita a las
personas naturales o juridicas de nacionalidad espafola el registro de
estos signos.

3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podran invocar la aplicacion
en su beneficio de las disposiciones del Convenio de Paris y las de
cualquier otro Tratado Internacional ratificado por Espafia, en cuanto les
fuere de aplicacion directa, en todo lo que les sea mas favorable respecto
de lo dispuesto en la presente Ley.
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Finalmente habremos de considerar en todo momento que por
analogia al régimen de marcas, de conformidad con el art. 60 de
la propia LM®®, cuando la causa de nulidad o caducidad sélo
exista para una parte de las actividades para las que esta
registrado el nombre comercial, su declaracién soélo habra de

extenderse a las clases correspondientes a esas actividades.

65 para AVILA DE LA TORRE Alfredo, cuando se hace referencia a la nulidad o a la
caducidad parcial se estd tomando en consideraciéon la capacidad de
identificacion del signo, de modo que, solamente cuando por la razén que
fuera este signo no resultase valido para identificar todos los productos para
los cuales se solicitd su registro, se anulard o caducara parcialmente, en
“"Articulo 60”, Comentarios a la Ley de Marcas, (BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO,
Director), Navarra, Aranzadi, 2003.
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CAPiTULo II

NOMBRE COMERCIAL: REGISTRO Y SITUACION ACTUAL.

DENOMINACION SOCIAL

A lo largo del presente capitulo, se concluira con el estudio de la
figura del nombre comercial, atendiendo aspectos tales como su
registro, las acciones de defensa que los titulares de dichos
signos pueden ejercer para su debida proteccidn, asi como su

situacion actual.

Ademas de lo anterior, se analizara juridicamente la figura de la
denominacidn social, detallando su concepto, funciones, clases,
requisitos indispensables, naturaleza juridica, registro y

situacion actual.
2. NOMBRE COMERCIAL (CONTINUACION)
2.1. REGISTRO

En un principio, la determinacién de las personas integrantes de
alguna sociedad se daba en la practica por la simple notoriedad
de los hechos y eventualmente de los libros y documentacién de

dicha sociedad. Posteriormente y con el objeto de facilitar el
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conocimiento de terceras personas se recurrio al instrumento

registral.

Por otra parte, es de senalar que la “firma” fue un elemento que
sirvid para diferenciar las sociedades civiles de las mercantiles,
gue ademas expresaba un aspecto anadido de subjetivacion de
la organizacion societaria que venia suscitada por la tendencia a
la institucionalizacion del propio negocio o establecimiento

mercantil explotado en comun.

Una ventaja adicional que se incluia al momento de adoptar una
razon social era la posibilidad de incluir el nombre de un socio,
lo que se traducia en el facilitamiento a la continuidad del
negocio de aquellos comerciantes individuales, que por asi
necesitarlo o convenir a sus intereses, decidian incorporar a
otras personas. Asi, la permanencia del nombre del fundador en

III

la “razén social” permitia transmitir la idea de continuidad del
negocio y aprovechar, por tanto, el valor de la reputacion

ganada con su esfuerzo.

Estos hombres permanentes, a los que no afectaba el eventual
cambio del titular de la empresa se habian transformado en las
denominaciones que simbolizaban el negocio o establecimiento
mercantil. Sin embargo, y al no especificar la identidad del

titular o cotitulares actuales de dicho negocio, se llegd a la
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conclusién de la necesidad de fundar registros publicos de
firmas, primero en las mismas corporaciones, después fuera de
ellas, a cargo de los tribunales de comercio, coénsules

mercantiles o notarios.

En Europa, tras la revolucién francesa, se hizo aun mas
necesaria la individualizacidon de la organizacién mercantil, por lo
que las empresas, se ven en la imperiosa necesidad de hacerse
de alguna forma visibles y reconocibles ante el publico en el
mercado, como una individualidad, como una organizacién
diferenciada de las otras competidoras que ofrecen productos o

servicios similares a los terceros en dicho mercado.

Una de las desventajas de estos “nombres firma” era que en la
mayoria de los casos resultaban largos en demasia y por ende
dificiles de retener, lo que dio paso a que los empresarios
comenzaran a adoptar denominaciones mas cortas, mas graficas
y mas faciles de aprender por parte de los consumidores a los

que se dirigian.

La usurpacién e imitacion del nombre comercial como nombre
de la empresa, fueron de los primeros actos de competencia
ilicita respecto de los que se concedié una accién especial que
tenia como propdsito reparar el dafio patrimonial que hubiera

derivado para el legitimo titular de dicho nombre.
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La LM se apoya en el principio de registro a la hora de
determinar el momento del nacimiento del derecho de exclusiva
sobre marcas y nombres comerciales, tal como lo dispone su
art. 20. al sefialar que el derecho de la propiedad sobre la marca
y el nombre comercial se adquiere por el registro validamente
efectuado, de conformidad con las disposiciones de la propia LM.
Asimismo, el art. 90 de la propia LM preceptla que el registro
del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a
utilizarlo en el trafico econdmico en los términos previstos en

dicha Ley.

Es importante hacer mencién al hecho de que desde hace
muchos anos existen dos formas para que nazca el derecho
sobre los nombres comerciales®®: el primero de ellos y mas
idéneo es llevando a cabo la inscripcidon de éste ante la OEPM,
antes Registro de la Propiedad Industrial (en adelante “"RPI") y
el segundo es haciendo uso del signo que constituye el nombre

comercial.

Dentro de la OEPM los nombres comerciales se inscriben

separadamente como una modalidad especifica de propiedad

® En este punto en especifico existen dos corrientes; por un lado autores
como DE ALMANSA MORENO DE BARRERA Miguel y BOTANA AGRA Manuel José
quienes afirman que el nombre comercial registrado y el usado tienen
exactamente la misma proteccion y, por el otro autores como GOMEZ MONTERO
Jesus y DE ELzaBURU Alberto que sostienen ciertas diferencias en cuanto a la
proteccién de los nombres comerciales registrados y simplemente usados.
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industrial, bajo una numeracion correlativa particular se
tramitan los expedientes y, si en su caso procede, se conceden

los oportunos certificados-titulos de inscripcién.

La LM no establece un procedimiento especifico para el registro
de los nombres comerciales, sin embargo habra de recordarse
en todo momento la remisidon genérica establecida en el art.
87.3 de la LM segun la cual: “salvo disposicidén contraria prevista
en este capitulo, seran de aplicacién al nombre comercial, en la
medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza,
las normas de la presente Ley relativas a las marcas”. De lo que
se puede afirmar que los nombres comerciales se registran a

través del procedimiento previsto para las marcas®’.

Es de senalar que la LM impone en su art. 89 la obligacion de
clasificar los nombres comerciales conforme a la Clasificacion
Internacional de Productos y Servicios, al disponer que: “en la
solicitud de registro deberan especificarse las actividades que
pretendan distinguirse con el nombre comercial solicitado,
agrupandolas por clases conforme a la clasificacién internacional
de productos y servicios, segun se trate de actividades de
prestacion de servicios o de actividades de produccion o

comercializacion de productos”.

7 Esta remisiéon ha existido desde la LPI, EPI, LM/1988, hasta llegar a la
vigente LM, véase al respecto, SAiz GONzALEz, J. Patricio, Legislacion Historica
... (op. cit.) pp. 173 y ss. y MONTERO PALACIOS, Francisco, Procedimiento en
materia de Propiedad Industrial, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1962.
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La obligacién a que se ha hecho referencia en el parrafo anterior
resultara aplicable a todos los nombres comerciales cuya
solicitud de registro se haya presentado después de entrar en
vigor la LM; para el caso de los hombres comerciales que ya se
encontraban registrados, la solicitud de clasificacién se
presentaria con la primera renovacion que se produjera, de
conformidad con lo dispuesto por la Disp. Trans. Sexta de la LM

segun la cual:

"Disposicion Transitoria Sexta.- Clasificacion de

los Nombres Comerciales.

1. En la primera renovacion que se produzca tras la
entrada en vigor de la presente Ley, los nombres
comerciales concedidos bajo la legislacion anterior
se clasificaran conforme a lo previsto en el articulo

89 de esta Ley.

2. El solicitante de la renovacion debera presentar su
propuesta de clasificacion sin modificar el tenor
literal de la lista de actividades, aunque podra
reordenarlas o renunciar a las que estime
oportunas. En caso de que la Oficina Espafnola de
Patentes y Marcas no considerara correcta la

clasificacion presentada, propondra al interesado
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una nueva clasificacion para que, en el plazo que
reglamentariamente se determine, se pronuncie
sobre la misma. Transcurrido este plazo, la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas, haya contestado o

no el interesado, resolvera.

3. Por esta primera renovacion se abonara la tasa de
renovacion prevista en la tarifa 1.8.a) del anexo,
para una sola clase. Las renovaciones posteriores
qguedaran sujetas al pago de la tasa de renovacion
en la cuantia que corresponda, segun el numero
de clases que comprenda la solicitud de

renovacion.”

La aplicacidén estricta del principio de registro podria estar en
colision directa con tratados internacionales de los que Espafa
es parte, en especifico, el Convenio de Paris que obliga a los
paises miembros a dotar de proteccion a los nombres
comerciales no registrados. Segun el art. 8o. del propio
Convenio de Paris, el nombre comercial sera protegido en todos

los paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o registro.

De acuerdo con lo anterior, el legislador espafiol decidié conferir
ciertas facultades a los titulares de nombres comerciales no
registrados que puedan acreditar su uso o notoriedad en todo el

territorio nacional, sefialando para el caso en la exposicion de
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motivos de la LM que: “El nuevo texto legal incorpora el derecho
de toda persona juridica, que no hubiera registrado como
nombre comercial su denominacidon o razon social, a formular la
oportuna oposicién al registro de una marca o nombre comercial
posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales la
anulacién de los mismos si hubieran sido ya registrados, cuando
dichos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o
actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa
dicha denominacion o razén social, siempre que se pruebe el uso
prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo
cierto de confusion en el publico. Se resuelve asi el problema de
la equiparacion de trato de los extranjeros que puedan invocar
el articulo 8 del Convenio de Paris para la proteccion de la
propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 o el principio de

reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma proteccion”.

2.1.1. NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO VS NOMBRE

COMERCIAL USADO

De conformidad con el art. 20. de la LM, el derecho sobre el
nombre comercial se adquiere por el registro validamente
efectuado de conformidad con la propia Ley, lo que supone el
refuerzo de su naturaleza registral. No obstante, tal como se ha

expuesto, el nombre comercial extrarregistral sigue teniendo la
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proteccion contemplada en el art. 8o. del Convenio de Paris, que

protege los nombres comerciales “sin necesidad de registro”.

La LM concede un régimen distinto a los nombres comerciales
registrados y los usados, lo que se traduce en que los titulares
de unos y otros no tendran los mismos derechos de exclusiva.
Con esta diferencia de regimenes, la LM suprime la contradiccidn
entre el articulo 8o. del Convenio de Paris y el entonces vigente
art. 78 de la LM/1988%, aunque como ya se ha sefialado, a decir
de algunos autores la proteccién del nombre comercial usado
resulta en la practica igual a la concedida a los nombres

comerciales registrados.

Asi, al titular de un nombre comercial no registrado solo se le
reconoce la facultad de oponerse al registro de un signo

posterior confundible y, en su caso, instar su nulidad; teniendo

®8 “Articulo 78.-

1. El registro del nombre comercial en el Registro de la Propiedad Industrial
es potestativo y confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el
trafico econémico en los términos previstos en la presente Ley.

2. En la solicitud de registro de nombre comercial deberd especificarse la
actividad empresarial que pretende distinguirse con el nombre solicitado y
acompahar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad.

3. Cuando se quiera utilizar la denominaciéon del nombre comercial como
marca de producto o de servicio, deberd procederse a estos registros
separadamente.

4. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior y por tanto el
empleo del nombre comercial como denominacion para aplicarse a los
productos o servicios en perjuicio de una marca, serd considerado, en su
caso, como violacion del derecho exclusivo de marca o como acto de
competencia desleal.”
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que probar para ello el uso o la notoriedad de dicho nombre

comercial en todo el territorio nacional.

Lo anterior se traduce en que al titular de un nombre comercial
no registrado se le reconoce un derecho de exclusiva de caracter
limitado, mientras que al titular de un nombre comercial

registrado, tiene reconocido un derecho de exclusiva pleno.

Dentro del derecho de exclusiva que los nombres comerciales
registrados poseen podemos distinguir dos facetas, una positiva

y una negativa:

La positiva se traduce en la facultad que tiene el titular del
nombre comercial de utilizarlo en exclusiva en el tréafico
economico, para permitir la identificacion de la empresa y su
distincién o diferenciacién respecto de aquellas que desarrollan

actividades idénticas o similares.

La negativa en cambio, se refiere tanto al derecho de impedir el
registro de signos posteriores confundibles con el nombre
comercial previamente registrado (ius oponendi), como al
derecho a prohibir la utilizacién en el trafico econémico del
mismo por persona distinta al titular sin su previa autorizacién

(ius prohibendi).
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El art.

contenidos en la faceta negativa al sefalar que:

“Articulo 7.- Nombres comerciales anteriores.

1.

2.

No podran registrarse como marcas los signos:

a. Que sean idénticos a un nombre comercial

anterior que designe actividades idénticas a
los productos o servicios para los que se

solicita la marca.

Que por ser idénticos o semejantes a un
nombre comercial anterior y por ser idénticas
o0 similares las actividades que designa a los
productos o servicios para los que se solicita
la marca, exista un riesgo de confusion en el
publico; el riesgo de confusion incluye el
riesgo de asociacion con el nombre comercial

anterior.

A los efectos de este articulo se entendera por

nombres comerciales anteriores:

Los nombres comerciales registrados en

Espafa cuya solicitud de registro tenga una

70. de la LM delimita el primero de los derechos
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fecha de presentacion o de prioridad anterior

a la de la solicitud objeto de examen.

b. Las solicitudes de los nombres comerciales a
los que hace referencia la letra anterior, a
condicion de que sean finalmente

registradas.”

Por lo que hace al derecho de prohibir la utilizacién de un

nombre comercial en el trafico econdmico por persona diferente

a su titular y sin contar para ello con una autorizacién previa, a

pesar de que la LM no regula especificamente su alcance, el art.

34 de dicha Ley dispone que el titular de un nombre comercial

registrado podra prohibir que los terceros sin su consentimiento

utilicen en el trafico econdmico:

Cualquier signo idéntico al nombre comercial
registrado para actividades idénticas a aquellas para

las que el nombre comercial ha sido registrado.

Cualquier signo que por ser idéntico o semejante al
nombre comercial, y por ser idénticas o similares las
actividades impliquen un riesgo de confusion del

publico.
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De esta forma se puede observar que el titular de un nombre
comercial registrado no tiene un derecho de exclusiva absoluto
gue le faculte a oponerse al registro o impedir la utilizacion de
signos idénticos o semejantes en relacién con cualesquiera clase
de actividades, sino que por el contrario, dicho titular sélo podra
ejercer su derecho de exclusiva en aquellos casos en los que un
signo idéntico o semejante pretenda ser registrado o utilizado
para actividades idénticas o similares a aquellas para las cuales

fue registrado el nombre comercial.

Tal como sucede en las marcas, el principio de especialidad no
es aplicable a los nombres comerciales notorios o renombrados,
entendiendo como tales a aquellos que por su volumen de
ventas, duracion, intensidad, o alcance geografico de su uso,
valoracion o prestigio alcanzado en el mercado, o por cualquier
otra causa, sea generalmente conocido por el sector pertinente
del publico al que se destinan las actividades que se distinguen

con el nombre comercial.

De acuerdo con lo anterior y conforme a lo dispuesto por el art.
8.1 de la LM, un titular de un nombre comercial notorio podra
ejercer dichos derechos en su faceta negativa no solo frente a la
solicitud de registro o al uso de signos confundibles para
actividades similares, sino también frente a la solicitud de

registro o al uso de signos confundibles para actividades
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diferentes cuando el uso de éstos pueda indicar una conexidn
entre los productos o servicios amparados por ellos y el titular
del nombre comercial o, en general, cuando aquel uso, realizado
sin justa causa, pueda provocar un aprovechamiento indebido o
un menoscabo del caracter distintivo o de la notoriedad o

renombre del nombre comercial anterior.

Por su parte, el titular de un nombre comercial renombrado
podra impedir el registro de un signo posterior cualquiera con
independencia del tipo de actividad para la que éste se solicite vy,
ademas, podra impedir el uso de un signo posterior confundible
para actividades diferentes cuando, con la utilizacion de este
signo realizada sin justa causa, se pueda indicar una conexion
entre dichas actividades y el titular del nombre comercial
renombrado o, en general, cuando ese uso pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter
distintivo o de la notoriedad o renombre del nhombre comercial

renombrado (art. 34.2.c LM).

Asi es de concluirse que los titulares de un nombre comercial
registrado tendran el derecho de exclusiva referente al ijus
oponendi y el ius prohibendi, que como ya mencionamos se
trata de la facultad de oponerse al registro de signos posteriores
Y, en su caso, solicitar su nulidad; y, de prohibir la utilizacion en

el trafico econdmico de tal signo por persona distinta sin su
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previa autorizacién, respectivamente, mientras que los titulares
de aquellos nombres comerciales que no estén registrados
solamente tendran el derecho de exclusiva referente al jus

oponendi.

La facultad que tendra el titular de un nombre comercial no
registrado referente a oponerse al registro de signos posteriores
confundibles sefialada en el parrafo anterior, encuentra su

fundamento en el art. 9.1 de la LM, al disponer que:

“Articulo 9.- Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorizacién, no podran registrarse

como marcas:.

a. El nombre civil o la imagen que identifique a
una persona distinta del solicitante de la
marca.

b. El nombre, apellido, seudénimo o cualquier
otro signo que para la generalidad del publico
identifigue a wuna persona distinta del
solicitante.

c. Los signos que reproduzcan, imiten o
transformen creaciones protegidas por un

derecho de autor o por otro derecho de
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propiedad industrial distinto de los
contemplados en los articulos 6 y 7.

d. El nombre comercial, denominaciéon o razdn
social de una persona juridica que antes de la
fecha de presentacion o prioridad de la marca
solicitada identifique en el trafico econémico a
una persona distinta del solicitante, si, por ser
idéntica o semejante a estos signos y por ser
idéntico o similar su ambito de aplicacion,
existe un riesgo de confusion en el publico. A
estos efectos, el titular de esos signos habra
de probar el uso o conocimiento notorio de
dichos signos en el conjunto del territorio
nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de
igual proteccion gozaran los extranjeros que
de acuerdo con el articulo 3 de esta Ley
puedan invocar el articulo 8 del Convenio de
Paris o el principio de reciprocidad, siempre
qgue acrediten el uso o conocimiento notorio en

Espafia de su nombre comercial no registrado.

2. No podran registrarse como marcas el nombre,
apellidos, seuddénimo o cualquier otro signo que
identifique al solicitante del registro si los mismos
incurren en alguna de las prohibiciones de registro

contenidas en el presente Titulo.”
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Por su parte, la facultad que tienen los titulares de nombres no
registrados a instar a la nulidad de un signo confundible
registrado con posterioridad, se encuentra fundamentado en el
art. 52 de la LM, con independencia de que dicho signo posterior
se haya registrado infringiendo la prohibicién relativa de registro

contenida en el antes citado art. 9.1 de la propia LM.

"“Articulo 52.- Causas de nulidad relativa.

1. El registro de la marca podra declararse nulo
mediante sentencia firme y ser objeto de
cancelaciéon cuando contravenga lo dispuesto en

los articulos 6, 7, 8, 9 y 10.

2. El titular de un derecho anterior que haya tolerado
el uso de una marca posterior registrada durante
un periodo de cinco afos consecutivos con
conocimiento de dicho uso no podra solicitar en lo
sucesivo la nulidad de la marca posterior ni
oponerse al uso de la misma basandose en dicho
derecho anterior para los productos o los servicios
para los cuales se hubiera utilizado la marca
posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera
efectuado de mala fe, en cuyo caso la accion sera
imprescriptible. En el supuesto contemplado en
este apartado, el titular de la marca posterior no

podra oponerse al uso del derecho anterior, a
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pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse

contra la marca posterior.

3. Cuando el titular de una marca anterior, que lleve
al menos cinco afios registrada en el momento de
presentar la demanda, solicite la nulidad de otra
marca posterior, debera probar, si asi lo solicita el
demandado por via de excepcion, que, en el curso
de los cinco afos anteriores a la fecha de
presentacion de la demanda, la marca ha sido
objeto de un uso efectivo y real para los productos
0 servicios para los que esté registrada y en los
que se basa la demanda, o que existen causas
justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la
marca se considerard registrada solamente para
los productos o servicios para los que haya sido

realmente utilizada.”

El titular de un nombre comercial no registrado no ostenta el jus
prohibendi, por lo que no podria emprender accion alguna contra
violaciones a su derecho de exclusiva frente a quienes utilicen
en el trafico signos confundibles en relacion con actividades
similares, en todo caso, el titular de dicho hombre comercial no
registrado podria interponer las acciones correspondientes a la

competencia desleal.
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La LM otorga al titular de un nombre comercial registrado las
mismas facultades que tiene el titular de una marca en relacién
con el ius prohibendi, ejercitando las acciones civiles contenidas
en su art. 41, especialmente y como veremos mas adelante,
oponerse administrativamente al registro de una solicitud
posterior, anular un signo distintivo registrado, impedir la
utilizacidn de un signo idéntico o similar en el trafico econémico,
e incluso contra productos y servicios diferentes en el caso del

nombre comercial notorio registrado o renombrado.

Al igual que en el caso de las marcas, la proteccién que el
registro de un nombre comercial otorga a su titular no se
constrifie a la derivada del riesgo de confusidn preceptuado en la
regla de especialidad, sino que se confiere a los nombres
comerciales notorios registrados y renombrados, no asi a los

extra registrales.

El usuario de un nombre comercial no registrado y utilizado en
Espafia tiene derecho a oponerse al registro de una solicitud de
marca o nombre comercial ulterior, asi como anular un signo ya
registrado (tal como sucede con los que si se han registrado)
valiéndose para ello de la legislacién relativa a la Competencia

Desleal.
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Una vez mas habra que recordar que salvo las disposiciones
especificas que regulan al nombre comercial, le seran aplicables
a dicho signo distintivo las normas de la LM relativas a las
marcas, especialmente las referentes a prohibiciones de
registro, procedimiento de registro y renovacion, derechos
conferidos por el registro y nulidad y caducidad, siempre que no

sean incompatibles con su propia naturaleza.

A continuacién y a manera de resumen se sefialan las facultades
fundamentales que le asisten al titular de un nombre comercial

usado:

i Podra anular el registro posterior de un signo

confundible®®.

ii. Podra perseguir a un tercero que utilice su nombre
comercial, valiéndose para ello de la normativa

referente a la competencia desleal.

Ahora bien, Unicamente los titulares de los nombres comerciales
registrados tendran todas las facultades contenidas en la LM.
Asi, tal y como se ha mencionado, la proteccion de un nombre

comercial debe solicitarse en la OEPM, siguiendo el mismo

®® Una vez hecha la anulacién correspondiente el titular del nombre comercial
usado podria registrar dicho nombre para poder gozar de las ventajas que le
asisten al titular de un nombre comercial inscrito, lo cual no es obligatorio
aunque si conveniente.
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procedimiento que se utiliza en las marcas’?, y esta proteccién
se otorga para un signo referido a una o varias actividades
empresariales, realizadas por el titular del nombre que se

solicita registrar.
2.2. PRESUPUESTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD
En este apartado se diferenciaran los presupuestos legales de
registrabilidad: presupuestos subjetivos, presupuestos objetivos
y presupuesto funcional.
2.2.1. PRESUPUESTOS SUBJETIVOS
Podran solicitar la inscripcion y ser titulares de un nombre
comercial registrado las personas fisicas o juridicas de todas
clases que se dediquen al ejercicio de una profesion o al del
comercio o industria, en cualquiera de sus manifestaciones.
2.2.2. PRESUPUESTOS OBIJETIVOS

i En relacidon a los distintivos

A. Presupuesto de idoneidad

70 Cfr. art. 87.3 LM.
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a. Formulacion General

Sélo son aptos para ser inscritos como
nombres comerciales los distintivos
consistentes en: los nombres patronimicos,
las razones sociales y las denominaciones de
las personas juridicas; las denominaciones de
fantasia; las denominaciones alusivas al
objeto de la actividad empresarial; los
anagramas Yy logotipos; las imagenes, figuras
y dibujos, y cualquier combinacién de los

signos antes mencionados.

b. Inidoneidades especificas

De modo enunciativo, quedara excluida la

registrabilidad de los siguientes distintivos:

- Los que no cumplan con lo dispuesto por

el apartado anterior.

- Los que carezcan de caracter distintivo.

- Las denominaciones genéricas.
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- Las denominaciones geograficas o

regionales.

B. Presupuesto de licitud.

Determinadas denominaciones no podran ser

registradas como consecuencia de prohibiciones

legales concretas.

a. Aquellas de cuyo texto se deduzca su

C.

necesaria aplicacion a una actividad pero cuya
peticion de registro se haga también para

otras actividades.

Los que sean contrarios a la Ley, al orden

publico o a las buenas costumbres.

Aquellas en las que figuren leyendas que
puedan constituir falsas indicaciones de
procedencia, de «crédito y reputacion

industrial.

Los que reproduzcan o imiten el escudo, la
bandera, las condecoraciones y otros

emblemas de Espafa, sus Comunidades
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Auténomas, sus municipios, provincias u
otras entidades locales, a menos que medie la

debida autorizacion.

Ademas de las anteriores exclusiones se pueden
sefalar otras adicionales derivadas de
disposiciones diversas, especialmente aquellas
encaminadas a condicionar o limitar el uso de

denominaciones concretas.

C. Presupuesto de disponibilidad.

Para que una denominacidon, en principio iddnea,
pueda inscribirse como nombre comercial, se exige
también que el mismo esté disponible’!, en el
sentido de que no pueda confundirse con otro
distintivo ya prioritariamente registrado como
nombre comercial o marca. De tal forma se puede

ejemplificar que nombres no estarian disponibles:

a. Los solicitados por individuos o sociedades y
que puedan confundirse con otros anteriores

registrados para fines similares.

‘L Ver al efecto los elementos objetivos determinantes de los signos

distintivos, estudiados anteriormente.
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b. Los distintivos que por su semejanza fonética
o grafica con otros ya registrados puedan

inducir a un error o confusion en el mercado.

c. Las denominaciones ya registradas,

quitandole o afadiéndole cualquier vocablo.

En general, el presupuesto de indisponibilidad
recaera en cualquier distintivo propuesto para ser
inscrito como nombre comercial que pueda no
distinguirse lo suficiente o confundirse con otros
signos ya registrados previamente, como nombre
comercial o marca, y para fines o productos de la

misma o similar industria o sector del comercio.

ii. En relacion a la actividad.

En cada supuesto de inscripcion de un nombre comercial

deberd detallarse que profesién, comercio o industria

guedara o quedaran designados con dicha denominacion.
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2.2.3. PRESUPUESTO FUNCIONAL

Los nombres comerciales tienen como objetivo distinguir la
actividad empresarial en un ambito global, no sélo el de

identificar productos o servicios o locales comerciales.

Asi, para que un nombre comercial pueda ser inscrito es
necesario que sea aplicado a distinguir las transacciones
mercantiles de una empresa, entendidas en el sentido del

ejercicio global de un comercio, industria o profesién.”’?

Ahora bien, para que la OEPM conceda el registro y la
consecuente proteccion de un nombre comercial debe llevar a
cabo una comparacion del nuevo signo con las diversas marcas,
nombres comerciales y rotulos de establecimiento previamente
registrados, basandose en el riesgo de confusion, lo que a su
vez incluye el riesgo de asociacion y de explotacion de la

reputacion ajena.

A diferencia del registro de una denominacién social, en donde
no se precisa mencionar para qué objeto social se pide la
reserva de la denominacién, para el caso de los nombres
comerciales, toda solicitud de registro deberd contener la

especificacién de la o las actividades que van a distinguirse con

’2 PELLISE PRATS, Buenaventura, “El Nombre Comercial ...”, (op. cit.) p. 41y
ss.
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el nombre comercial, agrupandolas por clases segun la
Clasificacion Internacional de Productos y Servicios, ya sea que
se trate de actividades de prestacion de servicios o de
actividades de produccidon o comercializacion de productos, sin
ser necesario acompanar el alta fiscal exigida bajo la vigencia de
la LM/1988, lo que significa una novedad respecto al

antecedente de la LM.

No podran ser objeto de inscripcién:

i Los nombres comerciales idénticos o semejantes a
marcas anteriores solicitadas o registradas para
productos o servicios idénticos o analogos que

puedan conducir a riesgo de confusidn o asociacién.

ii. Los nombres comerciales idénticos o semejantes a
nombres comerciales anteriores solicitados o
registrados para actividades relacionadas con los
productos o0 servicios que puedan inducir a

confusion.

iii. Los nombres comerciales idénticos a un rotulo de

establecimiento anterior solicitado o registrado para

las mismas actividades.
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2.3. PROHIBICIONES DE REGISTRO

Del mismo modo que ha sido sefalado en el apartado de Nulidad
y Caducidad, la LM destina el art. 88 a regular las prohibiciones
de registro de los nombres comerciales, precepto del que
podriamos prescindir por la remisién genérica del art. 87.3 de la
LM, toda vez que el mismo viene a ser una reiteracion de la

remision a las normas aplicables en materia de marcas.

Aun asi, se pueden sefalar como prohibiciones de registro que
un signo tendra al intentar inscribirlo como nombre comercial las

siguientes:

i Los que no puedan constituir nombre comercial por no

ser conformes con el art. 87 de la LM.

El art. 87 de la LM formula la definicion de nombre
comercial, por lo que la primera de las prohibiciones se
refiere a que el signo solicitado como nombre comercial
no reuna las notas conceptuales exigidas en dicho
precepto: ser susceptible de representacion grafica, que
identifique al empresario en el trafico mercantil y que
sirva para distinguir al empresario de otros que

desarrollen actividades idénticas o similares.
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ii. Los que incurran en alguna de las prohibiciones absolutas

del art. 50. de la LM”3.

De las prohibiciones contenidas en este precepto, merece
la pena resaltar la contenida en el apartado 1.e), que
trasladada al nombre comercial, vendria a prohibir el
registro como nombre comercial de los sighos
constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la
naturaleza del propio producto o por la forma del
producto necesaria para obtener un resultado técnico o

por la forma que da un valor sustancial al producto.

Lo anterior significa que la forma de un producto en
ningun caso podra constituir un nombre comercial, toda
vez que éste es el signo que tiene por funcion esencial
identificar al empresario y diferenciarlo de los demas que
realicen actividades idénticas o similares y no tiene

relacién con producto alguno o la forma de éstos.

Asi, se puede concluir que la prohibicién del art. 5.1.e) de

la LM es exclusivamente aplicable a las marcas.

iii. Los que puedan afectar a algun derecho anterior de los

previstos en los arts. 60. a 10 de la LM.

73 Ver al respecto Supra 65.
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No podran registrarse como nombres comerciales los que
estén afectados por cualquiera de los derechos anteriores
previstos en los arts. 60. a 10 de la LM, de los que los
arts. 70. y 80. se refieren precisamente a los nombres
comerciales anteriores y nhombres comerciales notorios y

renombrados, respectivamente.

De estas prohibiciones la que habra que destacar en
primer término es la referente al riesgo de confusion, que
de acuerdo con los preceptos sefialados podria
presentarse entre el nombre comercial solicitado y otro
nombre comercial anterior o entre el hombre comercial

solicitado y una marca anterior.

2.4. EFECTOS DE LA INSCRIPCION

La concesion del registro de un nombre comercial genera una

presuncién Jjuris tantum de propiedad, consoliddndose esta

propiedad a los tres afos de efectuado el registro.

El propietario de la inscripcidn registral de un nombre comercial

estara amparado por la proteccion que le brinda la LM en

relacion a los nombres comerciales y ostentara sobre dicho

nombre comercial registrado los mismos derechos reconocidos a

los titulares de marcas registradas.
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Conviene recordar que el titular de un nombre comercial
registrado tiene un derecho subjetivo de exclusiva utilizacion de
su nombre, lo cual presenta dos aspectos: uno positivo y uno

negativo.

El aspecto positivo implica que el titular de un nhombre comercial
dispone, en exclusiva de la facultad de utilizar un signo o
denominacidn de su eleccién para identificar a su empresa en el
trafico econdmico de las demas empresas que desarrollan

actividades idénticas o semejantes.

Por su parte, el aspecto negativo se refiere a que el propio
titular del nombre comercial registrado estd facultado para
prohibir que algun tercero utilice signos iguales o semejantes al
suyo para distinguir a sus empresas en el trafico econémico.
Este segundo aspecto tiene como finalidad la eliminacién del
riesgo de confusidon de los consumidores y usuarios, con lo que
se atiende no sélo el interés del titular del nombre comercial,
sino ademas y de manera primordial, al interés mas general de
los consumidores y destinatarios finales a no ser enganados ni

inducidos a error en el mercado.

El aspecto negativo puede a su vez subdividirse en diferentes
aspectos concretos, principalmente la demanda ante los

Tribunales Civiles de:
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i La cesaciéon de los actos que violan su derecho.

ii. La indemnizacion de los dafos y perjuicios sufridos.

ii. La adopcidon de las medidas necesarias para evitar
que prosiga la violacidn, entre las cuales se pueden

citar:

- Solicitar, en su caso, la modificacién de la
denominacion social cuando el uso de aquella
pueda inducir a error por la preexistencia del

nombre comercial.

- Acciones penales contra aquellos que infrinjan

su derecho en exclusiva.

- Oponerse a aquellas solicitudes de marcas o
nombres comerciales que guarden semejanza
con el signo que utiliza como nombre comercial

prioritario.

Estos dos aspectos a que se ha hecho referencia no comulgan
plenamente, toda vez que en tanto el aspecto positivo del

derecho se constrifie especificamente al signo tal y como se
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encuentra registrado y a la actividad a la que habra de distinguir
dicho nombre comercial que figura en el registro, el aspecto
negativo tiene una esfera de aplicacion mucho mas extensa, ello
debido a que la prohibicién se extiende tanto a los signos iguales
como a los confundibles y comprende también empresas que

desarrollan actividades idénticas o similares.

2.5. ACCIONES DE DEFENSA QUE EL TITULAR DE UN NOMBRE

COMERCIAL PODRA EJERCER

Tal como Aura Esther VILALTA NICUESA y Rosa M. MENDEZ TOMAS
resumen en su “Acciones para la proteccidon de las marcas y los

n74

nombres comerciales”’”, las acciones que los titulares de unas y

otros podran emprender son las siguientes:

i Accion por violacion de los derechos de marca (arts.

40 y ss. LM).

ii. Accién por nulidad de marca (art. 51 LM).

iii.  Accién de anulabilidad de marca (art. 52 LM).

7% VILALTA NICUESA, Aura Esther; MENDEz ToMAs, Rosa M., Acciones para la
proteccion de las marcas y los nombres comerciales, Barcelona, Bosch, 2002,
pp. 16 y ss.
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Vi.

Vii.

Accidn contra el titular de una marca para que el
Juez declare que una actuacién determinada no
constituye una violacion de esa marca (art. 127 de la

Ley 11/1986, de Patentes, en adelante “LP").

Accion de impugnacion de marca (art. 128 LP).

Accién en ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto en comunidad pro indiviso para el caso de
acto de disposicion por parte de uno de los

comuneros (art. 72 LP).

Acciones en relacion con la transmision de solicitudes

de marca o licencias de marca:

- Accién de responsabilidad del licenciatario contra
el que transmite una marca o nombre comercial
cuando se declara posteriormente que carecia de
la titularidad o facultades necesarias para la

realizacién del negocio transmisivo (art. 77 LP).

- Accidn de resolucion contractual de contrato de

licencia de marca — o solicitud de marca — por
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viii.

cesion inconsetida de ésta a terceros por parte del

licenciatario (art. 75.3 LP).

- Accién de responsabilidad e indemnizacidon de
dafhos vy perjuicios contra el licenciatario vy
transmitente por los dafos ocasionados a terceras

personas por el uso de marca.

Accién de responsabilidad por competencia desleal al
invocar frente a terceros derechos sobre marcas que
no estan debidamente inscritos en el registro, o por
mencionar en sus productos una marca que no tenga
inscrito un derecho suficiente para hacer esa

mencion.

Accion de responsabilidad por los dafios generados a
terceros durante la situacion de caducidad de una

marca y su posterior rehabilitacion.

Accion de anulacion de marca por existencia de
marca notoria anterior conocida en Espafia (art. 8

LM).

121



Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

Accidn reivindicatoria de propiedad de una marca por
el tercero perjudicado por el registro de una marca

en fraude de su derecho (art. 2.2 LM).

Accién de reivindicacién de prioridad de una marca

por solicitud anterior (art. 14.3 LM).

Accién del titular de una marca para impedir que los
comerciantes o distribuidores supriman dicha marca

sin su expreso consentimiento (art. 34.4 LM).

Accion del titular de una marca para impedir la
comercializacion de productos cuando las
caracteristicas de estos han sido modificadas o

alteradas tras su comercializacién (art. 36.2 32 LM).

Accion del titular de una solicitud de registro de
marca en solicitud de indemnizacién razonable al
tercero que entre la solicitud y la concesién hubiera

llevado a cabo un uso de la marca (art. 38 LM).

Accién del tercero perjudicado por la declaracion de

nulidad de la marca, en reclamacion de las sumas
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XVii.

XViil.

XiX.

pagadas en virtud del contrato — de cesién de

explotacién de marca, etc. — (art. 54 LM).

Accion de caducidad del registro de una marca (art.

55 LM).

Accién contra el titular de una marca colectiva por la
negativa arbitraria a autorizar el ingreso en la
asociacion a persona que reune los requisitos

reglamentados (art. 67 LM).

Acciones del titular de la marca colectiva contra
terceros en reclamacion de reparaciéon del dafo
sufrido por el uso inconsentido de la marca (art.

76.2 LM).

Ha de aclararse que los articulos y los presupuestos a los que se
ha fecho referencia son en relacién a las marcas, pero que por
las remisiones tanto del art. 87.3 de la LM, por no ser contrario
la naturaleza de los nombres comerciales también se
entienden para estos ultimos, como de la Disp. Adic. Primera,
referente a que las normas procesales aplicables a los signos
distintivos seran aquellas contenidas en la LP, se entenderan

hechas también a los nombres comerciales.
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Es preciso mencionar también que existen diferentes condiciones

para proteger al nhombre comercial:

Que el titular tenga derecho a servirse del hombre
como distintivo de su individualidad, porque soélo

entonces puede rechazar los ataques de los demas.

Que el nombre sea especial del actor, porque si
fuere un nombre genérico, o difundido en Ila
localidad y centro donde se emplea por el

concurrente, su personalidad no habra sido atacada.

Que el demandado no tenga derecho, porque de lo

contrario habria hecho un uso legitimo del nombre.

2.6. SITUACION ACTUAL

Un nombre comercial tiene ciertas concomitancias con la figura

de la marca, tal como el hecho de que ambos se registran, una

vez lo cual, también en ambas figuras, les son otorgados a sus

titulares derechos exclusivos’> para la utilizacién de los signos

’> Un derecho exclusivo presupone la posibilidad de que el titular del mismo
esté facultado para prohibir a terceras personas no autorizadas, el uso de
signos, registrados o no, que pudieran confundirse o inducir a una confusion
en un mercado especifico respecto del signo protegido por ese derecho
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protegidos en el trafico econémico (en relacién con los productos
o servicios para el caso de marcas y con la actividad econdmica
para el de los nombres comerciales), lo que en consecuencia
l6gica significa que al primero se le aplicaran las mismas
disposiciones que a la segunda, siempre y cuando no sean

incompatibles con la propia naturaleza del nombre comercial.

Alberto BErRcOVITZ RODRIGUEZ-CANO ya criticd en su momento la
LM/1988, al haber mantenido y regulado la institucion del
nombre comercial, cuando segun dicho autor, era preferible
suprimirlo debido a que sus linderos no han estado claros y mas
aun cuando dicho signo distintivo comparte caracteristicas con la
marca de servicios, ademas de que ambos permiten a su titular

ejercer las mismas facultades.

Actualmente y como desde hace varios afos afirmaba el citado
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO’®, la legislacidon ha suprimido el
caracter registral de los rotulos de establecimiento, dejando la
proteccion de esta modalidad de propiedad industrial a la
normatividad referente a la competencia desleal. Ademas, la

proteccion anteriormente brindada por los rétulos de

exclusivo, asi como aprovecharse de la notoriedad o reputacién del signo
preexistente.

' BErcovITz RODRIGUEZ-CANO, Alberto, “Denominaciones Sociales, Signos
Distintivos de la Empresa y Nombre de Dominio”, en Derecho de Sociedades,
Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1, p. 7.

125



establecimiento podra hacerse valer a través del registro de una

marca de servicios o de un nombre comercial.

Es de sefialar que la LM estipula detalladamente en sus
disposiciones transitorias la forma en que habra de llevarse a
cabo este transito a la nueva forma de proteccion de los rotulos
de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones

anteriores.

En resumidas cuentas, a pesar de que se ha mantenido
formalmente la figura juridica del nombre comercial desde el
punto de vista sustancial sélo constan algunas especialidades
gue se le pueden ajustar, con lo que podria afirmarse que, en
cierta medida, se ha atendido parcialmente a la propuesta
formulada desde hace afios por BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO en el
sentido de la conveniencia de la supresién de la proteccidon

registral del nombre comercial.

Asi pues, se puede aseverar que los nombres comerciales tienen

tres caracteristicas esenciales:

i Ser denominativos, graficos o mixtos, tal como lo

dispone el art. 87 de la LM.
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ii. Un mismo empresario puede ser titular de mas de un
nombre comercial, (no existe prohibicion alguna para
registrar mas de un nombre comercial para la misma
empresa, situacidn que se antoja rara en circunstancias
promedio, toda vez que, por regla general, los
empresarios estan interesados en identificar a su

empresa con un Unico signo frente a los consumidores).

iii. El acceso del nhombre comercial a la OEPM esta basado
en la no confundibilidad de dicho nombre comercial con

otros signos distintivos preexistentes.

Cabe sefialar que el principio basico del régimen juridico del
nombre comercial es el principio de libertad, entendido como la
no necesidad de que dicho nombre coincida con la denominacién

social de la sociedad o el nombre civil del empresario.

Este principio de libertad referido en el parrafo inmediato
anterior trae consigo diversas consecuencias’’ en el régimen del
nombre comercial, enunciativamente se citan las mas

relevantes:

’7 Véase DE ELzABURU, Alberto; GOMEZ MONTERO, JesUs, “Nombre Comercial”,
en Propiedad Industrial. Teoria y Practica, Madrid, Centro de Estudios Ramon
Areces, 2001, p. 233.
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i. El principio de unidad es abandonado, asi es posible que
una empresa pueda tener diversos nombres
comerciales o, un mismo nombre comercial redactado

en versiones diferentes;

ii. Debera abandonarse el criterio jurisprudencial que
establecia la utilizacion de un criterio permisivo a la

hora de inscribir un nombre comercial, y

iii. Como ha quedado sefialado el nombre comercial podra ser

transmitido de forma plena o limitada.

Es importante senalar que actualmente se tiende a la propension
de la utilizacién de un unico signo distintivo en concepto de
marca y nombre comercial, principalmente en pequefas y
medianas empresas, con la intencién de abatir costos en cuanto

a inversidn publicitaria se refiere.

Ademas, es de recalcar que al dia de hoy los nombres
comerciales adolecen de una normatividad especial sustantiva y
que como consecuencia de ello, la normatividad que les resulta
aplicable es precisamente la misma que concierne a la marca de

servicios.
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3. DENOMINACION SOCIAL

Para dar inicio a la descripcion de esta figura juridica, es de
sefialarse que tal como afirma Luis Maria MIRANDA SERRANO’®, la
doctrina societaria ha tenido escaso interés en el estudio de la
denominacidn social, relegandola a un plano secundario frente a
otras cuestiones que le resultan de mayor relevancia juridica y

economica.

La figura de la denominacion social encuadra en la realidad

I”°, situada fuera del trafico

subjetiva del Derecho Mercanti
patrimonial privado, toda vez que el Derecho a lo largo de la
historia le ha reconocido una dimension juridica eminentemente
subjetiva, como nombre identificador del ente colectivo en el
trafico juridico titular de derechos y obligaciones y también

como centro de imputacion de responsabilidades.

78 MIRANDA SERRANO, Luis Maria, “éHacia una Coordinacidon Normativa

Interdisciplinar del Derecho de las Denominaciones Sociales y el Derecho de
los Signos Distintivos de la Empresa?”, en Derecho de Sociedades, Madrid,
McGraw Hill, 2001, Vol. 1, p. 332.

% En el campo del Derecho Mercantil cabe hablar de dos tipos de realidades:
unas objetivas, que son susceptibles de trafico patrimonial privado (pueden
comprarse y venderse, arrendarse o entregarse en prenda, etc.) y acceden a
Registros Publicos regidos por el principio de folio real, como por ejemplo la
OEPM; y otras subjetivas, situadas fuera de este trafico e inscribibles
obligatoria o facultativamente en Registros Publicos regidos por el principio
de folio personal, como el RM. Véase al respecto MIRANDA SERRANO, Luis Maria,
“Algo estd cambiando .. ¢Es la Denominacién Social un nuevo Signo
Distintivo de la Propiedad Industrial?”, en Cuadernos de Derecho y Comercio
48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007, p. 15.
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Segln EsTASEN Y CoRrTADA®® la denominacién es el nombre
colectivo aplicable a sociedades y empresas, y sbélo puede usarla
el que tenga la representacion legal de las mismas. Por ella se
conoce una casa de comercio, una entidad mercantil o fabril, en
cuyos negocios interesen distintas personas é una sociedad
cualquiera. Esta unido a la entidad mercantil con separacién del
nombre de las personas que la componen y, de igual manera
gue una sociedad, constituye una personalidad juridica
completamente separada y distinta de las personas que la
componen, asi también una entidad, una sociedad o una
asociacion mercantil, una empresa, un ente colectivo, puede
tener un nombre distinto de todos y cada uno de los individuos

de que esta formada.

A continuacion de manera muy breve, se senalaran los origenes

de la institucion.

3.1. ANTECEDENTES

La figura de la denominaciéon social surge como consecuencia de
la muy antigua necesidad que tuvieron los comerciantes
asociados de adoptar un nombre especial para emplearlo en el

giro o trafico referente a la empresa explotada en comun.

80 ESTASEN Y CORTADA, Pedro, Derecho Industrial ... (op. cit.) p. 366.

130



Esta necesidad, se tradujo en las firmas o razones sociales, que
no eran mas que nombres de utilizacién obligatoria por las
sociedades mercantiles que servian para exteriorizar la relacion
de sociedad (ratione societatis) y para ser usados en el trafico
juridico con la muy relevante funcién de firma (signum

societatis).

Asi, las transacciones realizadas con estos nombres se
consideraban hechas por la sociedad, y como consecuencia,
obligatorias para todos sus socios, incluidos aquellos cuyos
patronimicos no formaran parte de la firma o razéon social.
Situacion que origind que al momento de regular esta figura, los
legisladores del Cdédigo de Comercio (en adelante “Co.Co."”), se
preocuparan primordialmente en evitar que aparecieran en ellas
nombres de personas que no fueran socios colectivos, toda vez
gue de acontecer asi, se estaria defraudando la confianza de los
terceros, de manera especifica de aquellos que concedian
créditos a la sociedad en funcidon de la responsabilidad de las
personas a que se referia la firma o razon social

malintencionadamente constituida.

Al crearse las sociedades de capital, las razones o firmas
sociales de las sociedades de personas se distinguen en su
composicion de las denominaciones sociales, por exigir la

legislacion relativa que éstas ultimas sean acordes y adecuadas
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al objeto u objetos de la especulacion escogida, prohibiendo su
composicion subjetiva con la intencion de no erigir
simuladamente una responsabilidad personal donde en realidad

no existia.

Para mediados del siglo pasado, la Ley de Sociedades Andnimas
de 1951, redujo la diferenciacién senalada en el parrafo anterior
de manera considerable, toda vez que permitié la inclusiéon en
los nombres de las sociedades de capital de los apellidos de
alguno o algunos de sus socios, indicando claramente y en todo
momento el tipo de sociedad de que se trata, siempre y cuando
dicha denominacién no fuese idéntica a otra de una sociedad
preexistente, con la intencion de no quebrantar la seguridad del
trafico. Desde entonces y hasta ahora podemos hablar de una
cierta pérdida de diferenciacién entre la firma o razoén social y la
denominaciéon social: ambas son la expresion apelativa del
atributo de la personalidad juridica reconocida por el Derecho a
los entes colectivos; ambas constituyen el nombre que designa e
identifica al empresario colectivo en las relaciones propias del

trafico negocial y procesal.

Las denominaciones sociales son un elemento identificativo de
las sociedades o personas juridicas y se regulan de forma
individualizada en las leyes especificas de los tipos societarios

pero no son objeto de regulacion general a nivel legal, sino a
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nivel reglamentario, en el RRM3!. Partiendo de esa premisa y
aunado al hecho de que el derecho positivo espafiol no contiene

un concepto de denominacion social, se formula el siguiente:

3.2. CONCEPTO

Denominacion Social es primero que nada un requisito
indispensable para la existencia y adecuada constitucion de una
sociedad mercantil o asociacion, con el que se facilitan las
relaciones y actividades entre personas juridicas®?, tal como lo
disponen los art. 125, 126, 145, 146 y 153 del Co.Co.; 60. y 7o0.
de la LSC; 10.1.i y 11.1.a de la Ley 27/1999, de 16 julio, de
Cooperativas (en adelante “LC"); 7.1.a) y 8o0. de la Ley
Organica 1/2002, de 22 marzo, Reguladora del Derecho de
Asociacion (en adelante “LORDA"); 5 de la Ley 1/1994, de 11
de marzo, sobre régimen juridico de las Sociedades de Garantia
Reciproca (en adelante “"LSGR"); 6 de la Ley 12/1991, de 29 de
abril, de Agrupaciones de Interés Econdmico (en adelante
“LAIE"); 116 y 177, entre otros del RRM, clasificada ademas
como un atributo indispensable de la personalidad de la persona

juridica, equiparable al nombre civil de las personas fisicas

81 CACHON BLANCO, José Enrique, “Relaciones entre Signos Distintivos de la
empresa y Denominaciones Sociales”, en Actualidad Civil (Ed. Semanal), T.4,
Madrid, Actualidad Editorial, 1992, p. 830.

82 FERRANDIZ GABRIEL, José Ramén, Jurisprudencia sobre Propiedad Industrial,
Publicidad y Derecho de la Competencia, Madrid, La Ley, 2007, p. 627.
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(nombre propio y apellidos)®, ajustdndose con ello a algunos
conceptos propios del referido nombre de persona fisica, tal
como la inalienabilidad, imprescriptibilidad y proteccion erga
omnes, es decir que no es susceptible de ser enajenada o
gravada pero si de ser sucedida en ciertos casos y cambiada ya
sea voluntariamente o por decisidn judicial, de conformidad con
los art. 418, 416 y 417, respectivamente, del RRM. Ademas se
habra de mencionar que las denominaciones sociales no forman

parte del patrimonio de las empresas.

Para MARINA GARCIA-TUNON®® la denominacién social es “un signo
0 expresidon gramatical-literaria a través de los cuales un sujeto,
en nuestro caso, una persona juridica, se le individualiza y se le
permite actuar en el trafico juridico como titular de derechos vy
deberes, en el sentido de asumir las consecuencias de cualquier
indole o naturaleza derivadas de su quehacer, econémico o no, e

independientemente respecto de otros sujetos de igual o

8 El nombre ademds de estar en una relacién directa con el estado familiar,
constituye un bien personal, de lo mas propio de la persona, no un bien
exclusivo (existen homonimos) ni esencial, sino con un claro matiz social;
unido intimamente a la consideracion social, al honor y a la fama (renombre,
nombradia); caracter de bien de la personalidad que se traduce en la
peculiaridad de las acciones juridicas de su proteccion. Véase al respecto
FERRANDIZ GABRIEL, José Ramodn “Marcas y Denominaciones Sociales”, en
Derecho de Marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
Barcelona, Bosch, 2003., p. 282.

84 MARINA GARCIA-TURNON, Angel, “Denominacién y domicilio social”, en Derecho
de Sociedades Andénimas, I, La Fundaciéon, Madrid, Civitas, 1991, p. 210.
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semejante condicidn”, en tanto que para José BauziA GAYA®® la

denominacidon o razén social es “el signo identificador de la
Sociedad Mercantil, o sea, el nombre societario, y, por lo tanto,
el instrumento de que se sirve el Derecho para distinguir al
empresario como persona juridica en el trafico mercantil”.

|\\

Asi pues, una denominacidén social es el “nombre propio” bajo el
cual una sociedad mercantil podra ser individualizada e
identificada como sujeto de imputacion de la responsabilidad
proveniente de las actividades que desarrolla y como ente
societario titular de derechos y obligaciones, permitiéndole
ademas llevar a cabo operaciones y transacciones con otras
personas, fisicas o juridicas, en el trafico econdmico, es decir, la
denominacién con la que los entes societarios son identificados
en el dmbito de sus relaciones juridicas con los terceros®®, lo que
finalmente se traduce en certidumbre para las partes en las
relaciones contractuales que se lleven a cabo. Es importante
hacer referencia al hecho de que la denominacién social
identifica a la sociedad en el trafico juridico creando a un sujeto

de derechos y obligaciones separado y diferente de las personas

que integran a dicha sociedad o socios.

85 BauzA GAYA, José, La Identidad en Derecho. Especial referencia a la
identidad en la Denominacién Social de las entidades mercantiles, Granada,
Comares, 1993, p. 82.

8¢ Baz, Miguel A.; DE ELzABURU, Alberto, La Proteccién de las Marcas Notorias y
Renombradas en el Derecho Espafol / The Protection of Well-Known and
Famous Trademarks in Spanish Law, Madrid, Colex, 2004, p. 283.
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La denominacién social, mas que un distintivo de comerciantes
particulares, es el emblema de los que ejercitan unidos un
comercio o industria. A diferencia del nhombre comercial que
puede elegirse arbitrariamente y conservarse de un modo
indefinido, la denominacién social estd sujeta desde su
constitucién a especiales y rigurosas prescripciones y sobre
posibles modificaciones en virtud de las variaciones tanto en los
socios que componen la sociedad, como en la naturaleza juridica

de la misma.

Esta denominacidon social que debera consistir indefectiblemente
en un signo denominativo (integrado por caracteres susceptibles
de expresién en los lenguajes oral y escrito)® vy figurar
expresamente en los correspondientes estatutos sociales,
constituye un derecho y a la vez un imperativo. Un derecho en
cuanto a que los socios que formen parte de una sociedad
legalmente constituida tienen Ila facultad de elegir Ia
denominacion con la cual habrd de identificarse e
individualizarse a esa sociedad y, un imperativo, toda vez que
como ya se menciond es un requisito indispensable para la
constitucién de un empresario colectivo. En las denominaciones

sociales debe figurar la forma social de que se trata o su

87 La denominacidn social estara formada por letras del alfabeto de cualquiera
de las lenguas oficiales, pudiendo asimismo incluirse expresiones numeéricas
en guarismos arabes o numeros romanos. No podran formar parte de la
denominacidn siglas o denominaciones abreviadas, a excepcion de las siglas
indicativas del tipo de sociedad.
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abreviatura, pudiendo al efecto y de conformidad con Ilo

preceptuado por el art. 403 del citado RRM ser las siguientes:

Vi.

Vii.

viii.

S.A., las Sociedades Andnimas.

S. L., o S.R.L., las Sociedades de Responsabilidad

Limitada.

S. C., 0 S.R.C., las Sociedades Colectivas.

S. en C. 0 S. Com., las Sociedades Comanditarias

Simples.

S. Com. P. A., las Sociedades Comanditarias por

Acciones.

S. Coop., las Sociedades Cooperativas.

S.G.R., las Sociedades de Garantia Reciproca.

S.E., las Sociedades Anénimas Europeas.

F.I.M., los Fondos de Inversion Mobiliaria.
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X. F.ILA.M.M., los Fondos de Inversidon en Activos del

Mercado Monetario.

Xi. F. P., los Fondos de Pensiones.
xii.  F.I.I., los Fondos de Inversion Inmobiliaria.
xiii. S.I.I., las Sociedades de Inversién Inmobiliaria

xiv. A.LE., las Agrupaciones de Interés Econémico.

Xxv. A.E.ILE., las Agrupaciones Europeas de Interés

Econdmico.

El derecho sobre la denominacion social se adquiere una vez que
se registra en el Registro Mercantil (en adelante “RM"),
pudiéndose llevar a cabo una reserva temporal, tal como lo

dispone el art. 412 del RRM.

Esta reserva temporal, implica que la certificacion de Ia
denominacidon solicitada no se encuentra registrada con
anterioridad en el RM, se incorpora a la secciéon de
denominaciones, con caracter provisional, por un periodo de seis
meses, contados a partir de la fecha de su expedicién. Si una

vez transcurrido el periodo de los seis meses no se recibié en el
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RMC ningun tipo de notificacion de haberse realizado la
inscripcion de la sociedad o entidad, o de la respectiva
modificacién de sus estatutos en el RM correspondiente, la
denominacion registrada caducara y se cancelara de oficio en la
citada seccion de denominaciones, por el contrario, si la
sociedad o entidad es inscrita en el RM correspondiente,

entonces el registro se convierte en definitivo.

Asi, la denominacidon social al tratarse de un atributo de la
personalidad de las personas juridicas y, al mismo tiempo, de
una herramienta de imputacion, no constituye de manera alguna
un bien auténomo, ni puede ser objeto de circulacion, toda vez
gue de lo contrario podria caerse en el supuesto de que ciertos
actos fueran imputados a una persona diferente de la que los

llevd a cabo.

Como consecuencia de lo descrito en el parrafo inmediato
anterior, el régimen juridico de las denominaciones sociales se
ha acercado mas al del nombre de las personas fisicas que al de

los bienes inmateriales.
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3.3. REQUISITOS INDISPENSABLES

Asi pues, resulta necesario hacer mencién al trabajo de Diaz
GOMEZ®®, referente a los requisitos de las denominaciones
sociales, concluyendo que las denominaciones deberan cumplir

con cuatro requisitos indispensables:

i Requisito de Unicidad.

Las denominaciones sociales deberan ser Unicas, lo
gue se refiere al hecho de que la expresion
identificativa del ente societario sea soélo uno, tal

como lo establece el art. 398.1 del referido RRM®,

“Articulo 398.- Unidad de denominacion

1. Las sociedades y demas entidades inscribibles sdlo

podran tener una denominacion.

8 Diaz GOMEZ, Maria Angustias, “La individualizacién del empresario social a
través de la Denominacion. Analisis de los requisitos comunes a todas las
Denominaciones Sociales, con especial referencia al de Novedad o
Disponibilidad”. Revista de Derecho de Sociedades, No. 4, Aranzadi, 1995,
pp. 107 y ss.

8 A falta de una regulacién especifica, literal y categérica, en leyes y
reglamentos acerca de la necesidad o exigencia de la unidad en la
denominacién social, un sector de la doctrina acudié al argumento de que los
preceptos reguladores de la denominacion social siempre se referian a la
misma en singular, para justificar el requisito de unidad, véase al respecto
PELLISE PRATS, Buenaventura, “La denominacion de las sociedades andénimas o
de responsabilidad limitada y su tratamiento registral”, en Revista Juridica de
Catalunya, Barcelona, Colegio de Abogados de Barcelona y Academia de
Jurisprudencia y Legislacién de Catalufia, Vol. 84, No. 3, 1985, p. 703.
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2. Las siglas o denominaciones abreviadas no podran
formar parte de la denominacion. Quedan a salvo las
siglas indicativas del tipo de sociedad o entidad

previstas en el articulo 403”.

ii. Requisito de capacidad distintiva o idoneidad.

Las denominaciones sociales deberdn componerse
necesariamente de una expresion denominativa de
facil diccion tanto en el lenguaje oral como en el
escrito, tal como lo preceptua el art. 399 del propio

RRM.

“Articulo 399.- Signos de la denominacién

1. Las denominaciones de sociedades y demas
entidades inscribibles deberan estar formadas con
letras del alfabeto de cualquiera de las lenguas

oficiales espafolas.

2. La inclusion de expresiones numéricas podra

efectuarse en guarismos arabes o numeros romanos”,

iil. Requisito de licitud.
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La denominacién social ha de ser licita, tal como

dispone el articulo 404 del RRM.

“Articulo 404.- Prohibiciéon general

No podran incluirse en la denominaciéon términos o
expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden

publico o a las buenas costumbres”.

iv. Requisito de novedad o disponibilidad.

La denominacion social no sera idéntica a la
denominacidn social de otra sociedad preexistente,
lo que se encuentra estipulado en el art. 407 del

multicitado RRM.

“"Articulo 407.- Prohibicion de identidad

1. No podran inscribirse en el Registro Mercantil las
sociedades o entidades cuya denominacion sea
idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la
Seccion de denominaciones del Registro Mercantil

Central.

2. Aun cuando la denominacion no figure en el

Registro Mercantil Central, el Notario no autorizara, ni
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el Registrador inscribira, sociedades o entidades cuya
denominacion les conste por notoriedad que coincide
con la de otra entidad preexistente, sea o no de

nacionalidad espafola”.

Es de sefalarse que a medida que el concepto que conocemos
de identidad se va ampliando a través de legislacion,
jurisprudencia o resoluciones de la DGRN, se amplian a su vez
las funciones de las denominaciones sociales, anteriormente su
funcion era exclusivamente identificadora para poco a poco
tener ademas una funciéon de evitar confusiones en el mercado
originaria de las normas sobre propiedad industrial y sobre

competencia desleal.

3.4. CLASES

Por otra parte, de conformidad con el art. 400 del RRM existen

dos diferentes clases de denominaciones sociales, a saber:

i Las denominaciones subjetivas, que son aquellas
formadas por el nombre y apellidos o sélo el apellido
de alguna o algunas personas integrantes de Ia
sociedad. Este tipo de denominaciones también son

conocidas como razones sociales, y
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ii. Las denominaciones objetivas, mismas que podran
hacer referencia a una o a varias actividades

economicas o ser de fantasia.

A los efectos de su sentido como medio de identificacion de las
sociedades, debemos considerar los términos de denominacion vy

razén social como sindénimos®°.

Lo anterior pone de manifiesto que los empresarios no tienen
derecho a utilizar su nombre propio, en caso de ser personas
fisicas o su denominacién social, para el caso de personas
juridicas, en el trafico econdmico con el objeto de atraer

clientela.

De la misma manera y en consecuencia, se hace notar que las
instituciones de derecho nombre propio y denominacién social,
no comulgan con la de nombre comercial—que como ya hemos
detallado anteriormente es la figura juridica que otorga al
empresario el derecho en exclusiva de utilizar en el trafico
econdmico y frente a terceros un denominativo que lo
identifique, es decir, distinguirse publicamente, atraer a su
clientela y relacionarse con la misma dentro del referido trafico

economico y por lo tanto, hacerse publicidad—por lo que por si

90 GARRIDO CERDA, Emilio, “La Denominacion Social” en Anales de la Academia
Matritense del Notariado, Tomo XXX (Homenaje al Excmo. Sr. D. Manuel de
la Camara Alvarez), Vol. I, Editoriales de Derecho Reunidas EDERSA, Madrid,
1991, p. 610.
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mismas no son nombres comerciales, aunque pueden llegar a
serlo, pero en ocasiones no podran alcanzar esta categoria,
cuando no reunan los elementos intrinsecos necesarios, o
cuando haya dificultades extrinsecas por existir otros nombres

iguales o semejantesgl.

La razén social se extingue con la disolucion de la sociedad
mercantil, sirviendo ésta como una representacién de una

entidad colectiva en virtud de un contrato de sociedad.

3.5. FUNCION

En cuanto a la funcién juridica de las denominaciones sociales,

podemos senalar enunciativamente las siguientes:

i. Identificar a la entidad societaria de otras similares

en el trafico econdmico.

Una consecuencia de atribuirle personalidad juridica
a las sociedades es la de que éstas poseeran un
nombre propio que las identificara en el trafico
empresarial, distinguiéndola de las demas

sociedades existentes.

! fdem, p. 617.
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Vi.

Vii.

Individualizar a una sociedad como sujeto capaz de

ser titular de derechos y obligaciones.

Serviran como nombre bajo el cual las sociedades

entablaran las relaciones juridico-negociales.

Hacer del conocimiento de terceros que la sociedad
es un ente al que se Ile pueden imputar
responsabilidades como consecuencia de los

productos o servicios que ofrezca.

En sociedades colectivas y comanditarias sirven para

exteriorizar la relacion de la sociedad.

Es utilizada para la valida suscripcion de actos
juridicos de diversa indole, tales como convenios o

contratos.

Senalar el tipo de responsabilidad que tienen sus
socios integrantes frente a las deudas contraidas con

terceras personas.

Publicitar el tipo societario, al ser una obligacion
especificar dentro de la denominacion social el tipo

de sociedad de que se trata.
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viii. Permitir el registro individualizado de entidades de

naturaleza semejante.

iX. Permitir la condensacion del prestigio comercial.

Imperante resulta hacer mencidn al hecho de que la
denominacion social no tiene la funcién de distinguir la actividad
empresarial en el trafico econdmico o mercado, aunque de facto

ocurra frecuentemente.

3.6. NATURALEZA JURIDICA

Tal como afirma BaAuzA GAYA®? el nombre societario no es un
concepto que gire autbnomamente en el trafico juridico, sino tan

solo un elemento integrante de la sociedad.

Al contrario de los nombres comerciales, que son los signos
distintivos de la empresa que identifican a una empresa en el
ejercicio de su actividad econdmica, para distinguirla de otras
idénticas o similares, la denominacién social o nombre societario
es el signo distintivo de la persona juridica comerciante en el

trafico juridico.

92 BauzA GAYA, José, La Identidad en Derecho... (op. cit.) p. 84.
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Sigue afirmando el autor que los nombres comerciales pueden
utilizarse en el trafico juridico, pero no en las transacciones y
demas operaciones juridicas de caracter obligacional, en tanto
gue las denominaciones y razones sociales si podran intervenir

en dichas operaciones juridicas.

3.7. REGIMEN LEGAL

La normativa de la denominacion social tiene un ambito mucho
mas limitado que el referente a la propiedad industrial. Tan es
asi que los desarrollos reglamentarios y las interpretaciones
registrales y jurisprudenciales han proporcionado a dicha
normativa una mayor amplitud, sin poder llegar nunca a
compararse con la proteccion existente en la legislacion en

materia de signos distintivos de la empresa.

Asi pues, una denominacion social se concibe como el nombre
identificador de una persona juridica, o sea, como integrante del

derecho al nombre, de caracter civil y fundamental.

La normativa en materia de denominaciones sociales no es de
caracter protector al empresario o al consumidor, sino que
simplemente se pretende dar una funcidon identificadora, lo que

consecuentemente exige la inexistencia de duplicidades, toda

148



vez que si ellas se presentaran se dificultaria la capacidad de

identificacion y generaria confusion.

Lo senalado en el parrafo que antecede, encuentra su ldgica en
el hecho de que la legislacion en materia de denominaciones
sociales se rija por un principio de amplia libertad—que sin
embargo, estd sujeta a medidas que eviten la duplicidad de
denominaciones sociales idénticas y que, eviten que aun sin
existir identidad, la denominacion social pueda disturbar al
trafico mercantil provocando confusiones por afectar, en menor
o mayor medida, a otros signos distintivos del trafico, aunque no
sean denominaciones sociales—y soélo pondere la figura de
identidad, aunque a nivel de reglamentos o normas especiales

se amplie a ciertos supuestos adicionales.

A pesar de que las denominaciones sociales de las diferentes
personas juridicas se encuentran contempladas en sus
respectivas leyes especificas, el RRM contempla concretamente
en el Capitulo III “De la Seccion de Denominaciones de
Sociedades y Entidades Inscritas” de su Titulo IV “Del Registro

Mercantil Central”, normas vy prohibiciones®? sobre

93 Articulos 404, 405, 406 y 407 del RRM, referentes a: la prohibicion de
denominaciones con términos o expresiones que resulten contrarias a la Ley,
al orden publico o a las buenas costumbres; la prohibicion de denominaciones
oficiales; la prohibicion de denominaciones que induzcan a error, y la
prohibicién de identidad, respectivamente.
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denominaciones asi como en su art. 408 RRM un concepto

especifico de lo que debe entenderse por identidad:

“Articulo 408.- Concepto de identidad.

1. Se entiende que existe identidad no sdlo en caso

de

coincidencia total 'y  absoluta entre

denominaciones, sino también cuando se dé

alguna de las siguientes circunstancias:

14,

24,

34,

La utilizacion de las mismas palabras en

diferente orden, género o numero.

La utilizacion de las mismas palabras con la
adicion o supresion de términos o expresiones
genéricas o accesorias, o de articulos,
adverbios, preposiciones, conjunciones,
acentos, guiones, signos de puntuacion u otras

particulas similares, de escasa significacion.

La utilizacion de palabras distintas que tengan
la misma expresion o notoria semejanza

fonética.

2. Los criterios establecidos en las reglas 1, 2 y 3 del

apartado anterior no seran de aplicacion cuando la
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solicitud de certificacion se realice a instancia o con
autorizacion de la sociedad afectada por la nueva

denominacion que pretende utilizarse.

En la certificacion expedida por el Registrador
Mercantil Central se consignara la oportuna referencia
a la autorizacién. La autorizacion habra de
testimoniarse en la escritura o acompafarse a la

misma para su inscripcion en el Registro Mercantil.

3. Para determinar si existe o no identidad entre dos
denominaciones se prescindira de las indicaciones
relativas a la forma social o de aquellas otras cuya

utilizaciéon venga exigida por la Ley.”

Es importante hacer referencia sobre este articulo a que la
expresion ‘“otras particulas similares” contemplado en la
segunda de las circunstancias citadas en su apartado 1 y que
unido a los términos que anteceden “adverbios” 'y
“preposiciones” haria pensar en un sentido amplio del término
particula, gramaticalmente considerada, con inclusion de las
adversativas y propositivas, lo que de ser asi, habria identidad
entre “llevar” y "“sobrellevar”; “jurar” y “abjurar”; “traer” y

“abstraer”?.

94 GARRIDO CERDA, Emilio, “La Denominacién Social” ... (op. cit.) pp. 630 y
631.
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3.8. REGISTRO

El RMC es el encargado de llevar una secciéon de denominaciones
sociales que integrara, entre otras, la denominacion de las
sociedades y demas entidades inscritas en el RM, y las
denominaciones sobre cuya utilizacién exista una reserva
temporal en los términos establecidos en el RRM. Sera también
al RMC a quien se solicite la certificacién de una denominacién
(pudiendo éstas ser normal o extensa, figurando en la primera
simplemente la mencién de que no existe una sociedad inscrita
con el mismo nombre, mientras que en la certificacion extensa
se indica ademas si es negativa® aquellos otros nombres que,
aun parecidos o de cierta semejanza, por no ser idénticos, no
deben impedir la inscripcion), imprescindible para la inscripcidn
de la sociedad en el RM, sin que sea necesario al efecto senalar

para qué objeto social se pide la reserva de la denominacion.

Una certificacion extensa informa de nombres analogos, que a
pesar de no servir para imposibilitar con caracter general la
inscripcion de una sociedad, si contiene informacion que debera
entenderse en el marco de la competencia desleal, es decir, que

de adoptarse el nombre solicitado por la sociedad, se presentara

9 La certificacion sélo serd impeditiva de la constitucién de la nueva sociedad
si hay identidad de denominaciones, en caso contrario si lo que se detecta es
la presencia de sociedades con denominaciones analogas, la certificacion no
sera impeditiva de la constitucion de la nueva sociedad, pero debera
consignarse en la misma existencia de tales denominaciones andlogas.
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un riesgo de ser considerado como competencia desleal por los
titulares de nombres analogos que puedan ejercer las acciones

correspondientes.

El registro de las denominaciones sociales concede la proteccion
tomando en cuenta la comparacién de la nueva denominacion
social que se solicita con las denominaciones sociales
anteriormente inscritas y sigue en la comparacién para
determinar si en la nueva denominacion social es aceptable el
criterio de identidad®®, criterio seguido en el sentido del RRM, es
decir, para que una sociedad mercantil pueda adoptar cierta
denominacidon social es necesario que dicha denominacidon se

encuentre disponible.

La disponibilidad de una denominacién social se refiere a que
ésta no haya sido registrada previamente por otra sociedad, es

decir, que no sea idéntica a otra preexistente.

Se consideran idénticas y, por ello, excluidas de viabilidad para
ser adoptadas aquellas razones sociales cuya variacion respecto

de las precedentes consista sélo en:

% La Ley sélo prohibe la identidad de denominaciones sociales y no la
semejanza, lo que no significa que sea legal adoptar denominaciones que
induzcan al publico a confusion por su parecido con el de otras sociedades.
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La utilizacién de las mismas palabras puestas en

diferente orden.

Este apartado se refiere a la utilizacion en una
denominacion social de vocablos idénticos que hayan
sido utilizados en otra denominacion social y en su
confeccion, pero colocandolas en un orden diferente
o cambiando el género (masculino por femenino o

viceversa);

La unidén con guiones de los mismos vocablos;

En este caso nos referimos a que en la nueva
denominacién social se utilizan idénticas voces que
se han empleado en una denominacién anterior pero

con la unién de palabras a través de un guion.

El uso de palabras que, aunque se escriban de modo

diferente, tengan la misma expresién fonética;

Este supuesto se refiere a que a pesar de que se
consignen términos diferentes a los puestos en otras
denominaciones sociales anteriores, éstos tienen la

misma manifestacion de sonido oral o de voz.
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Vi.

Vii.

La agregacion de un término de uso general que no
establezca una clara diferenciacién de |la
denominacién solicitada con otra preexistente (vgr.
palabras como nacional, espafnol, sociedad,

compafia y otras similares);

La sustantivacion o adjetivacion de denominaciones
ya utilizadas (vgr. Construcciones Ribes vy
Constructora Ribes; Industrias Julid e Industrial

Julia, etc.);

La simple utilizacion del plural, salvo cuando
l6gicamente no sea posible la confusién (vgr.
Establecimiento Guri y Establecimientos Guri; no
obstante se estima diferencia suficiente la existente

entre El Porton y Los Portones);

La intercalacion entre las palabras de la preposicidon

\\deII

Uno de los requisitos exigidos, de importancia para este trabajo
de investigacién, para llevar a cabo la inscripcion de una
denominacién social es el contenido en el art. 407.2 del RRM

que a la letra dispone:
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“Articulo 407.- Prohibicion de identidad.

2. Aun cuando la denominaciéon no figure en el
Registro Mercantil Central, el Notario no autorizara, ni
el Registrador inscribirda sociedades o entidades cuya
denominacion les conste por notoriedad que coincide

con la de otra entidad preexistente, sea o no de

nacionalidad Espafiola”.®”

Este articulo supone que la inscripcion de una denominacion
social serd objeto de una auténtica carrera de obstaculos tal
como acertadamente la ha llamado GARRIDO CERDA®®, pues sufrira
una triple calificacion: por parte del Registrador Mercantil, al
expedir la certificacion negativa de inscripcion (aun cuando se
duda si ésta tiene tal caracter, o si por el contrario cumple una

funcidn meramente informativa®®); por parte del Notario

97 Seglin BENAVIDES DEL REY José Luis el término entidad forzaba a una
interpretacion extensiva del precepto, para aplicarlo no sélo a los supuestos
de colision con entidades en sentido juridico técnico, sino también con
marcas y hombres comerciales.

98 GARRIDO CERDA, Emilio, “La Denominacion Social” ... (op. cit.) p. 632.

% Afirma en este sentido MIRANDA SERRANO Luis Maria en su Denominacién
Social... (op. cit.) pp. 123 y 124, que la innegable actividad calificadora de la
denominacién social que realiza el RMC, y, por ende, el trascendente papel
que el mismo ocupa en materia de conflictos de identidad entre
denominaciones sociales ponen en tela de juicio el caracter meramente
informativo que a dicho Registro le atribuye el art. 17.3. del Co.Co.
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autorizante de la escritura, y por parte del Registrador

encargado de la inscripcién.

Gracias a esta disposicion citada en Uultimo término se ha
logrado reprimir la inscripcidn de denominaciones sociales
nuevas que coincidan con nombres comerciales notorios de

entes societarios nacionales o extranjeros'.

Por ello, la disposicidn de referencia ha sido elevada a rango de
Ley formal, haciendo trascender su contenido en la Disp. Adic.

Decimocuarta de la LM'®* misma que preceptua:

"Disposicion Adicional Decimocuarta.- Prohibicion
de otorgamiento de denominaciones de personas
juridicas que puedan originar confusion con una

marca o nombre comercial notorios o renombrados.

Los drganos registrales competentes para el
otorgamiento o verificacion de denominaciones de

personas juridicas denegaran el nombre o razén social

Lo anterior pone de manifiesto que el RMC, al ser el encargado de tal
calificacidn, lejos de ser un mero Registro de caracter informativo, constituye
un verdadero Registro Juridico.

100 y/éase BERcovITz RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Apuntes de Derecho Mercantil,
Pamplona, Aranzadi, 2007, pags. 522 y ss. para Marcas Notorias vy
Renombradas.

101 De acuerdo a ViLLA VEGA, Enrique, la finalidad que persigue el legislador al
incluir esta disposicion es la de coordinar los registros de denominaciones de
personas juridicas y el registro que lleva la Oficina Espafiola de Patentes y
Marcas.
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solicitado si coincidiera o pudiera originar confusion
con una marca o nombre comercial notorios o
renombrados en los términos que resultan de esta
Ley, salvo autorizacion del titular de la marca o

nombre comercial”.

De esta forma, el legislador intenta evitar la inscripcién de una
sociedad mercantil cuya denominacion coincida por ejemplo con
una fundacién o una asociacién civil, siendo importante sefalar
gue el concepto “notoriedad” jugara un papel muy importante al
momento de llevarse a cabo tal registro, es decir que si por
ejemplo una fundacién se ha constituido ante un Notario vy
después alguien solicita la constitucion de una sociedad
mercantil bajo el mismo denominativo, dicho nombre serd
conocido y notorio para este Notario y casi seguramente
desconocido para cualquier otro, lo que se traducira en que el
primer Notario deberd abstenerse de autorizar la segunda
escritura, la que no encontrara obstaculo alguno para su

constitucién si se encarga a un Notario distinto.

Una vez dicho lo anterior, es momento de describir el papel

trascendental que juega esta figura juridica en diversos

apartados de Derecho Societario en la actualidad.
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3.9. DIMENSION PERSONAL O SUBJETIVA

El Derecho ha reconocido desde siempre a las denominaciones
sociales so6lo una dimensién personal o subjetiva al concebirla
como el nombre identificador del ente colectivo en el trafico
juridico titular de derechos y obligaciones y también como
centro de imputacién de responsabilidades. Razoén por la cual se
entiende que tradicionalmente se haya encuadrado dentro de los
derechos de Ila personalidad, al derecho que sobre Ila
denominacidon social ostenta el empresario colectivo, como
consecuencia del convencimiento pleno de que los intereses
privados y publicos conexos a las denominaciones sociales son
en gran medida parecidos a los que se protegen por medio de la

normatividad relativa a los nombres civiles.

Lo anterior, explica que desde una perspectiva funcional, la
denominacion social ha tenido como objetivo primordial la
individualizacién de la sociedad mercantil como ente colectivo
personificado para identificarla en el trafico negocial y procesal y
unificar la actuacion de los socios que integran dicha sociedad v,
consecuentemente, para imputar unitariamente al grupo la
totalidad de relaciones juridicas que se desempefien como

consecuencia de su objeto social.
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3.10. SITUACION ACTUAL

Segun afirma Luis Maria MIRANDA SERRANO'??, cada vez es menos
infrecuente que el tema de las denominaciones sociales sea
considerado para ponencias que conforman las sesiones
monograficas orientadas a profundizar el mejor conocimiento del
RM, ademds de haberse nombrado hace varios anos una

Comisién de contacto entre el RMC y el entonces RPI, hoy OEPM.

Las denominaciones sociales han sido y siguen siendo utilizadas,
para diferenciar al sujeto, y en nuestra realidad juridica en cada
vez mas ocasiones, a la misma actividad empresarial, sin que
doctrinalmente esta figura tenga como objeto hacerlo, es decir,
son utilizadas como signos distintivos empresariales (cuando las

sociedades no tienen un nombre comercial).

Lo anterior es asi no sélo como consecuencia de un uso abusivo
y malintencionado de los titulares de las denominaciones
sociales, quienes pretenderian dotarlas de una funciéon que no
estan llamadas a desempefiar, sino que por el contrario, en
muchas de las ocasiones esta colision esta impuesta por el
mismo ordenamiento juridico, esto acontece porque Ia
reproduccion de la denominacion social en el etiquetado de los

productos, en envases, en albaranes, en catdlogos o

102 MIRANDA SERRANO, Luis Maria, “éHacia una Coordinacién...”, (op. cit.) p.
332.
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muestrarios, en facturas, en la documentacion de la empresa,
en la publicidad que las sociedades utilizan para interactuar con
otros agentes del trafico econdmico, en los obsequios que se
realizan a los clientes, en sus paginas web, etc. no es voluntaria,
sino que les es exigida por normas de orden fiscal, sanitario, de
proteccion al consumidor o de policia administrativa, por citar

algunas.

La utilizacion de las denominaciones sociales en el trafico
economico hace muy dificil, tanto que a veces resulta imposible,
diferenciarlas de los nombres comerciales!®®, por ello,
ultimamente la doctrina ha sefalado la existencia de esa gran
dificultad referente a la distincion entre los respectivos ambitos
de actuacién de una persona juridico-societaria en cuanto a
sujeto de derecho y en cuanto a empresario en el ejercicio de su
actividad empresarial, es decir, entre denominacién social y
nombre comercial, tema al que se ha dedicado la presente

investigacion.

Todo parece indicar que las denominaciones sociales requieren
un acercamiento legislativo a la normatividad referente a los

nombres comerciales, ya que son éstos los que tienen una

103 Entre las diferencias de las denominaciones sociales con los nombres
comerciales se encuentran que éstas son imperativas, Unicas, intransmisibles
y no caducan por falta de uso y aquellos no, ademas de inscribirse en
Registros diferentes, véase al respecto VICENT CHULIA Francisco, Introduccion
al Derecho Mercantil, Madrid, Tirant lo Blanc, 2007, p. 840.
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tendencia al alza, aunado al hecho de que han sido objeto de un

mas profundizado estudio y de una mas desarrollada regulacion.
Una vez concluida la descripcidon de la denominacién social, se

dara paso al desarrollo del siguiente capitulo, de conformidad

con lo siguiente.
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CAPITULO III

EL NOMBRE COMERCIAL

EN OTROS PAISES



CAPiTULo II1

EL NOMBRE COMERCIAL EN OTROS PAISES

En este Capitulo se hara alusion a la figura del nombre comercial
0 su institucién equivalente tanto en Italia, como en el Reino
Unido y en México para con ello poder tener elementos de
analisis juridico y de comparacién entre aquellos y el nombre

comercial en Espana.

El propdsito no es hacer un anadlisis exhaustivo de dichas
instituciones equivalentes, sino solo una somera resefia de lo
gue se entiende por ellas y una breve mencion de como estan

reguladas en este mundo cada vez mas globalizado.
4., ITALIA. DITTA

Se empezara con la "ditta" italiana, por considerar al Derecho
Italiano el mas cercano geograficamente ademas, como
consecuencia de que los sistemas juridicos espafiol vy
latinoamericanos estan basados en la escuela Romano-

Germanica.
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Asi, en Italia la figura que en Espafia se conoce como nombre
comercial estd ampliamente estudiada y legislada bajo el

nombre de ditta, por lo que se dara paso a su analisis.

4.1. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCION

Antes de empezar habra que contextualizar que la ditta es junto
a la '"insegna"” (insignia) y la "marchio” (marca) un signo
distintivo de la empresa, con la particularidad de que la ditta es
el Unico de los tres que es obligatorio, mientras la insignia y la
marca son facultativas. La ditta individualiza al empresario en el
mercado; la insignia distingue el local en el que se desarrolla la
actividad de la empresa y la marca distingue bienes vy
productos.!®® Podrian equipararse a las figuras espafiolas de
nombre comercial, el extinto rétulo de establecimiento y la

marca, respectivamente.

La definicibn mas basica de la ditta la equipara al nombre
patronimico o civil, entendiéndola como el medio por virtud del
cual se identifica al empresario en el ejercicio de un oficio o
negocio,'® y por lo tanto en el desarrollo de su actividad, a decir

de BOUTET es el nombre con el que el propietario de una

104 pasTeris Carlo, Lezioni di Diritto Industriale, I Segni Distintivi. La
Concorrenza Sleale, Turin, G. Giappichelli Editore, 1970, p. 17.

105 Casacidn, 23 marzo 1959, n. 871, en Rivista di Diritto Industriale, 1960,
II, p. 319.
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empresa ejercita su actividad comercial;°®

en tanto que para
FRANCESCHELLI, es el nombre empleado en el ejercicio del

comercio o la industria.®’

La ditta nace por eleccién del empresario, eleccién que, como
toda conducta de relevancia juridica, requiere una manifestacion
externa,’®® tal eleccién es libre, es decir, podrd contener
elementos de fantasia y en este sentido, se acentla su aspecto
publicitario al poder conformarse a modo de atraer la atencion

del publico.%?

Ditta es al empresario lo que el nombre civil es a la persona

fisica,''° aunque aquella tiene funciones mas especificas que
éste, sirviendo particularmente para distinguir al empresario
como tal y a su negocio (agricola o comercial) con el fin de

conseguir dos resultados: !

i Dar a conocer la empresa al publico (clientes y

proveedores).

106 BouTET Sergio, Brevetti Industriali, Marchio, Ditta, Insegna, Turin, Unione
Tipografico-Editrice Torinese, 1978, p. 666.

107 FRANCESCHELLI Remo, Tratatto di Diritto Industriale, Parte General, Vol. I,
Milan, Dott. A. Giuffre Editore, 1961, p. 72.

108 RavA Tito, Diritto Industriale, Vol. 1, Turin, Unione Tipografico-Editrice
Torinese, 1973, p. 81.

109 pasTERIS Carlo, Lezioni di Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 21.

110 FrRANCESCHELLI Remo, Studi Riuniti di Diritto Industriale, Milan, Dott. A.
Giuffre Editore, 1972, p. 169.

11 Greco Paolo, Lezioni di Diritto Industriale, I Segni Distintivi - Le
Invenzioni Industriali, Turin, G. Giappichelli Editore, 1956, p. 7.
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ii. Diferenciar a la empresa de su competencia.

Junto a estas funciones existe ademas otra particularmente
importante en el plano econémico, de hecho, es evidente que la
posibilidad de individualizar al empresario en su mercado
permite la captacion de clientela, lo que seria imposible en
ausencia de un signo identificador. Asi, la ditta puede
convertirse en un factor importante al iniciar una empresa, en
cuanto alrededor de ella se puede formar y consolidar la
clientela misma, que constituye el elemento basico al iniciar un

negocio.

Lo anterior ocurre particularmente en el caso de empresas de
distribucién de productos de consumo en las que el Unico factor
de arrangque esta constituido por su ditta, es decir, su nombre

comercial.!*?

La ditta se refiere al empresario (ya sea una persona fisica o
juridica) no como sujeto de derecho per se, sino en el ejercicio
de una actividad determinada,'*? asi pues, la ditta es sobre todo
un signo o medio distintivo que pertenece a la familia de las
instituciones juridicas que sirvan para distinguir a la empresa, su

actividad o sus productos. Adicionalmente, la ditta tiene

112 pasTERIS Carlo, Lezioni di Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 18.
113 BouTET Sergio, Brevetti Industriali, ... (ob. cit.) p. 669.

168



reconocida una funcion competitiva, al ser concebida como el
medio disenado para que empresarios interactien con sus
clientes a través de su captacion.!!*

De acuerdo con FRANCESCHELLI,!®

su régimen juridico esta
contenido en las siguientes disposiciones del Cédigo Civil italiano
de 1942 (“"CCI"), art. 60., que establece y regula el derecho a
un nombre (nombre legal) y cuyas conexiones con el nombre

comercial se indican en los art. 2563 al 2567 del propio CCI.

El art. 2564 se refiere a la solucion de conflictos entre nombres
comerciales similares y la forma legitima para dirimirlos; el art.
2565 contiene las normas relativas a la transferencia de la ditta,
bajo las condiciones especificadas en el propio articulo; el art.
2566 regula el registro y la transferencia de la ditta; el art. 2567
refiere las disposiciones que las sociedades habran de atender al
momento de su constitucion (art. 2292 para las sociedades en
nombre colectivo; art. 2314 para las sociedades en comandita
simple; art. 2326 para las sociedades andénimas; art. 2463 para
las sociedades en comandita por acciones; art. 2473 para
sociedades de responsabilidad limitada y art. 2515 para las
sociedades cooperativas). También habrd que tener en cuenta

los articulos 8, 12 y 22 del Cddigo de la Propiedad Industrial

114 JaNNUZZI Angelo; ScanzANO Giuseppe; ScHErRMI Aldo, Il Diritto Industriale,
rassegna di giurisprudenza, Milan, Giuffre Editore, 1970, p. 103.

115 FRANCESCHELLI Remo, Tratatto di Diritto Industriale, Parte General, Vol. II,
Milan, Dott. A. Giuffré Editore, 1961, p. 17.
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italiano de 10 febrero 2005, no. 30, que regulan la relacion
entre ditta o nombre comercial y marcas comerciales, logotipos

e insignias.

En lo que a las fuentes legislativas de la reglamentacion del
nombre comercial en Italia se refiere, es importante sefalar que
como signo distintivo de la persona fisica o juridica en el
ejercicio de una actividad empresarial, el término ditta no es
especifico de los que el CCI denomina empresarios comerciales.
Sin embargo, es comun a todos los empresarios privados o

publicos, industriales, comerciales o agricolas.*®

Cuando la ditta en cuestidon se refiere a una sociedad mercantil,
se requiere por razones histéricas, una razén social si se trata
de una sociedad de personas o una denominacién social si se
trata de sociedades constituidas en forma de sociedades
andénimas. Pero la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de
que las sociedades mercantiles tengan ademas de una razén o
denominacion social (que por lo tanto funciona como el nombre
civil de las personas fisicas) una ditta o nombre comercial
cuando tengan mas de una empresal” y en cuanto al

empresario individual que tenga un rol en el escenario de los

116 \/éase FRANCESCHELLI Remo, Imprese e Imprenditori, Milan, Giuffré Editore,
1970 y el Tribunal de Apelacién de Trieste, 9 de marzo de 1961, en Giustizia
Civile, 1961, I, p. 1045.

117 Casacion 29 de mayo 1957, n. 1972 Rivista di Diritto Industriale, 1958, 1I,
351.
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negocios con varios nombres comerciales o "ditte", cada uno
deberd corresponder a una empresa O a un negocio

independiente y bien definido.!!®

La definicion que se ha explicado anteriormente de dualismo
existia antes de la reforma de 1942 en la literatura y en la
jurisprudencia italiana (situacion anadloga que se produjo en
otros paises como Espafia y Francia) entre ditta "soggettiva” o
nombre comercial del empresario como sujeto de derecho y
ditta "oggettiva” o nombre comercial objetivo, es decir, el

nombre que distingue al comercio o empresa en si.!!?

Esta doble posibilidad de considerar a la ditta todavia se
encuentra en la doctrina italiana, lo que justifica el hecho de
gue, por un lado el art. 2563 del CCI (que dice cdmo se forma la
ditta) integra a su composicion el apellido del empresario (ditta

120 "y por el otro el art. 2565 del propio CCI, que

originaria)
regula la transferencia de la ditta, dice que no se puede
transferir sin el negocio. Por lo tanto, aquellos que siguen la
teoria objetiva derivan la justificacion de su argumento de que la
ditta no es susceptible de ser utilizada juridicamente o

configurada en si misma, sino sélo en términos de un negocio,

mientras que los que siguen contrariamente a la teoria subjetiva

118 Thidem

119 yéase al respecto JANNUZZI Angelo; SCANZANO Giuseppe; ScHERMI Aldo, I/
Diritto Industriale... (op. cit.), pp. 101 y ss.

120 BouTET Sergio, Brevetti Industriali, ... (ob. cit.) p. 670.
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se basan en el art. 2563 antes citado, para decir que lo que se
ha llamado como corazén de la ditta, obedece al principio de

veracidad, es decir, el apellido del empresario.

La teoria dualista fue reiterada por el propio Tribunal Supremo
que en su sentencia de 21 de junio de 1960,*! sostuvo que el
principio de libertad en la formacidon del nombre comercial esta
limitado por su caracteristica de signo distintivo, que en su
sentido subjetivo equivalente al nombre de la persona fisica que
ejerce la empresa y su sentido objetivo es sélo la denominacion

de la empresa en su fase dinamica.

La mayoria de los escritores italianos siguen una teoria
intermedia que tiene la ventaja de ser unitaria y que niega la
existencia de una ditta objetiva y una ditta subjetiva y en su
lugar sostiene que la ditta distingue e indica al mismo tiempo
tanto al empresario, como a la empresa que dirige y sobre la
que se ejerce la actividad empresarial. Esto ayuda a evitar las
criticas que una u otra tesis podrian generar y permite distinguir
a la ditta del apellido, lo que implica a su vez la posibilidad de

transferencia, ya que el apellido no es transferible.

Ademas de lo anterior esta teoria unitaria permite la existencia

de una ditta derivada con la que el comerciante firma sus

121 pyblicado en Massimario del Foro Italiano, 1960, p. 361.
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obligaciones, su correspondencia, obtiene créditos o incurre en
deudas, en resumen, lleva a cabo su negocio y se comporta
como un sujeto juridico. Por lo tanto en la ditta derivada el
vinculo es menor entre el nombre civil del empresario y el
nombre comercial adoptado por el mismo, es decir el requisito
exigido por la ley (principio de veracidad) pasa a segundo

plano.??

Por otra parte, si bien se ha dicho que la ditta debia coincidir con
el apellido del empresario, el apellido se retira y es
independiente de la persona, y se convierte en un bien
inmaterial susceptible de propiedad o un derecho similar a los

derechos de propiedad.'??

La jurisprudencia italiana ha aceptado esta tesis para justificar la
transmisibilidad de la ditta, su funcién para captar clientes y el
hecho de que mientras que el apellido es un derecho personal,
el derecho a la ditta o al nombre comercial se convierte en un

derecho patrimonial que se refiere a los bienes inmateriales.?*

Para los empresarios individuales, la regla basica es la contenida

en el art. 2563 del CCI, de acuerdo con este articulo, la ditta

122 BouTET Sergio, Brevetti Industriali, ... (ob. cit.) p. 674.

123 Casacidén 11 mayo 1953 en Rivista de Diritto Industriale, 1955, 1I, 3 y la
Corte de Apelacion de Roma 21 enero 1957, Giustizia Civile Rep., 1957, 1, p.
954, n. 18.

124 er AscareLLI Tullio, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, 32
ed., Milan, Giuffre, 1970, pp. 393, 400, 403 y Casacién 11 mayo 1953 (cit.)
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debe contener al menos el apellido y las iniciales del
comerciante. Por lo tanto, la relacidn entre el nombre legal,
regulado en los art. 60. y 70. del CCI y la ditta o nombre
comercial, regulado en los art. del 2563 al 2567 del propio CCI
es evidente y se plantea de la siguiente manera: el comerciante
podra usar su apellido en su negocio y tendra la obligacién de no
utilizar los nombres de otras personas (principio de veracidad de
la ditta).'*® Pero la relacién entre el nombre civil y nombre
comercial se detiene alli, porque por un lado la ditta se puede
limitar al nombre de familia (apellidos) o ahadir el nombre; o
también enriquecer con indicaciones relativas a la paternidad; y
por el otro, la relacion con el apellido se puede reducir con el
uso de las siglas, es decir, un nombre formado por las iniciales
de los hombres y/o apellidos, por ejemplo Gi. Vi. Emme que son
las iniciales del nombre "Giovanni Visconti di Modrone", (tal
como se pronuncia en italiano). Por otra parte, la ditta puede ser
enriquecida con elementos descriptivos que constituyen el

objeto de comercio o incluso con elementos de fantasia.?®

Cuando haya una transmisién de la empresa y la ditta con el
consentimiento del cedente, o cuando haya una sucesién mortis

causa, no habra ninguna relacion aparente entre el apellido del

125 Casacion 26 enero 1956, no. 220 en Foro Italiano 1956, 1, p. 1677 y en
Rivista di Diritto Industriale, 1957, 11, p. 56.

126 Casacion 31 enero 1954, no. 255, en Giustizia Civile Rep., 1955, 1, p. 912,
no. 3; Corte de Apelacion de Florencia 27 mayo 1959, en Giustizia Civile
Rep., 1959, I, p. 961, no. 3.
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titular de la empresa y la ditta. Cabe sefialar también que
cuando la empresa se da en usufructo, cualquier cambio en la
composicion de la ditta implicara una falta de correspondencia

entre el apellido y la ditta (art. 2561 del CCI).

Cuando la empresa pertenece a una sociedad mercantil, la
conexion de la ditta con el apellido se debilita gradualmente en
la medida en que las empresas personales se convierten en
sociedades de capital. Para las sociedades en nombre colectivo
la razén social, segun el art. 2292 del CCI, esta constituida por
el nombre de uno o mas de los socios. La sociedad podra
mantener como razén social el nombre de un socio que se haya

retirado de la sociedad o que haya muerto.

Para las sociedades en comandita simple, la razén social debe
contener el nombre de al menos uno de los socios, y para las
sociedades de capital, por ejemplo las sociedades andnimas,*?’
aungue no esta prohibido poner como denominacién social el

8

nombre de un socio,®® el Unico requisito legal es que indique

que se trata de una sociedad anénima.

Para las sociedades cooperativas debera indicarse de acuerdo al

art. 2515 del CCI si es una sociedad cooperativa de

127" Art. 2326 del CCI
128 \sgase por ejemplo “Pirelli & C., S.P.A.”
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responsabilidad limitada o wuna sociedad cooperativa de

responsabilidad ilimitada, segun corresponda.

La inscripcion de la ditta en dicho registro no tenia efectos de
publicidad o de constitucion, esta reforma que introdujo el
registro de empresas quedd en letra muerta. La eleccidon de la
ditta no puede manifestarse con su uso, toda vez que a pesar de
que se requiere la inscripcién en la Camara de Comercio (lo que
da a la ditta un significado especial), esta no sustituye a la

inscripcion en el registro de empresas.!*®

Ya se ha visto que hay una relacién bastante estrecha entre el
apellido o nombre civil y la ditta. Ante todo, habra que sefalar
que, de acuerdo con el art. 2563 parrafo primero del CCI, el
empresario tiene derecho al uso exclusivo de la ditta que ha
elegido. Ademas, tiene la obligacion de incluir en la ditta su
nombre patronimico o sus siglas. Pero eso no quiere decir que el
apellido y Ila ditta se identifiquen. Por el contrario, Ila
identificacion no existe si nos encontramos ante una ditta
derivada, es decir, una ditta que se transfiri6 por actos inter
vivos o mortis causa.'*® No existird identidad con la ditta original
cuando varios empresarios con el mismo nombre y ejerciendo
en el mismo sector comercial o industria o en el mismo ambito

territorial, la ley establece que la segunda persona se diferencie

129 RAVA Tito, Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 81.
130 Casacién 26 enero 1956, (cit.)
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de los que le precedieron, y por lo tanto ha de modificar o
complementar su nombre con elementos pertinentes para tener
un nuevo nombre comercial que no debe confundirse con

otros.3!

Incluso se ha planteado el caso de una ditta que pertenezca a
una persona fisica y no contenga el apellido de ésta, lo que
supone una ditta irregular,*? que podria ser protegida, de ser
necesario, a través de la normatividad correspondiente a la

competencia desleal.*3

Ademas de la ditta irregular existe otra forma andmala de ditta,
se trata de la ditta de hecho o ditta no oficial, que es la ditta que
en la practica se ha convertido en el signo distintivo del
empresario frente al publico aunque ésta no coincida con la ditta
originalmente adoptada.'®* Esta ditta de hecho gozard, en
principio y de acuerdo con la jurisprudencia, de la misma

proteccién con la que cuenta la ditta oficial.*3°

131 Casacion 12 julio 1956, no. 2595, en Giustizia Civile Rep., 1956, I, p. 854,
no. 17.

132 \yéase BOUTET Sergio, Brevetti Industriali, ... (ob. cit.) p. 674 y Casacion 21
junio 1960, en Massimario del Foro Italiano, 1960, p.361.

133 yvéase Casacion 21 junio 1960, (cit.) y Casacién 17 abril 1959, no. 1146,
en Giustizia Civile, 1959, I, p. 795.

134 BOUTET Sergio, Brevetti Industriali, ... (ob. cit.) p. 676.

135 JaNNUZZI Angelo; ScANZANO Giuseppe; ScHERMI Aldo, I/ Diritto Industriale ...
(ob. cit.) p. 123.
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Para el caso contrario, es decir, utilizar el nombre civil de una
persona como ditta, la persona tendra derecho a impedir que,
bajo determinadas condiciones, su nombre sea utilizado por

otras personas, incluso en una denominacion social.'*®

La jurisprudencia ha insistido reiteradamente en que la ditta en
si misma no es un sujeto juridico que se puede distinguir de su
titular. Asi que al citar una ditta equivale a citar a su titular y la
condena del titular es igual a la condena de la ditta, es decir, de

la empresa o del negocio representado por el titular.*’

El CCI, imitando al sistema aleman, introdujo como parte de la
disciplina juridica de los empresarios comerciales, el registro de
empresas (registro mercantil).!®® En este registro habia que
registrar obligatoriamente a los empresarios comerciales que
tuvieran una empresa mediana o grande (excluyendo asi a las
pequefias empresas).’® Entre las cosas que debian inscribirse
en este registro (este registro se hizo efectivo frente a terceros),

estaban la sede de la empresa, su objeto y la ditta.'*° En caso

136 Casacion 17 octubre 1960, no. 2772, en Foro Italiano, 1961, I, p. 67.

137 La jurisprudencia es muy abundante en este caso, por lo que se limitara la
cita a: Casacion 7 mayo 1957, no. 1563; Apelacién Trieste 9 diciembre 1957;
Apelacion Milan 1 febrero 1957, todas en Giustizia Civile Rep., 1957, I, p.
952, no. 2, 3 y 4; Apelacién Milan 7 noviembre 1958, Giustizia Civile Rep.,
1959, I, p. 961, no. 4; Apelacion Roma 6 julio 1956, Apelacidon Turin 4 abril
1956, todas en Giustizia Civile Rep., 1956, I, p. 853, no. 3y 5.

138 Registro delle imprese, art. 2188 del CCI y ss.

139 Art. 2195 del CCI.

140 Art. 2196; para las sociedades el art. 2200 y para las empresas publicas el
art. 2201, todos del CCI.
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de que la ditta sufriera algin cambio, éste también tenia que ser
inscrito en el registro. Dicho registro se llevaria a cabo por un

tiempo indefinido.

Lo anterior y la previsidn del registro de las ditta en el registro
de empresas que se habian admitido, modificaba profundamente
el sistema anterior al CCI, de transferencia de la ditta dentro de

los limites que se sefialaran mas adelante.

La introduccién del registro de empresas se pospuso
indefinidamente, y la Unica inscripcion que se lleva a cabo en las
empresas comerciales o industriales es la hecha ante la Camara
de Comercio de la provincia donde las empresas tengan su sede,
de acuerdo con lo senalado en el art. 13 del Decreto de 28 de
junio de 1956, mismo que remite a los art. 50 y siguientes del

Real Decreto de 20 de septiembre de 1934.

En las leyes que se han mencionado, ditta significa el nombre
comercial de la empresa o negocio, y su inscripcidn opera
practicamente por la indicacion de, entre otros elementos, el
nombre comercial o ditta stricto sensu, y es por ello que el
registro en cuestién ha conservado, al menos a efectos

legislativos, el nombre tradicional de registro de empresas.
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El empresario habra de inscribir la ditta en el registro de
empresas (que como ya se ha dicho, no se ha implementado de
acuerdo a lo prescrito por el CCI), de lo contrario, se hara
acreedor a las sanciones penales contempladas en el art. 2194

141
I.

del propio CC

4.2. NACIMIENTO DEL DERECHO

Ya sea en el sistema hipotético del registro de empresas (si este
se hubiera llevado a cabo), o en relacién con el "registro delle
ditte" tal como existe en Italia, la inscripcidn no constituye el
derecho a la ditta, sino que éste se adquiere al elegir y utilizar la
ditta. Incluso se puede afirmar que la adopcion del nombre
comercial o ditta, se trata de la adopcién de la funcién comercial
del apellido del empresario, es decir, es un acto juridico de
creacién!??, caracteristico para aquellos bienes inmateriales

constituidos por ideas.!*?

Esta conclusién es rechazada por otros escritores que no ven
posible la reconciliacién entre la creacién de una obra de arte y
la creacién de un nombre comercial, pero todos coinciden en

gue la ditta nace por el uso (o mejor dicho, a través de la

141 Greco Paolo, Lezioni di Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 21.

142 AscaRELLI Tullio Teoria della concorrenza ... (ob. cit.) p. 399; GRAZIANI
Alessandro, Limpresa e limprenditore, Napoles, Morano Editore, 1959, p.
140; Corte de Casacién de 31 enero 1954, no. 255, en Giurisprudenza
Italiana, 1954, 1, no. 1013.

143 Greco Paolo, Lezioni di Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 18.
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notoriedad que deriva de su uso).'** Por tanto, en caso de
conflicto entre dos nombres comerciales idénticos o similares
prevalece el derecho del nombre que se ha adoptado y utilizado
en primer término.'*® En el caso en que los dos nombres
comerciales hayan sido registrados se atendera a la fecha de

registro de cada uno.

4.3. TRANSMISION

La transmision de la ditta es posible ya sea por acto entre vivos
o por sucesion hereditaria. Para actos entre vivos, la transmision
se rige por el art. 2565 del CCI, mismo que dispone que la ditta
no se puede transmitir, salvo con el negocio (el art. menciona
con precisidon "d'azienda', que corresponde al fondo de comercio
del negocio y no a 'd'impresa'’, es decir, de empresa). Una
parte de la doctrina y la jurisprudencia, aplican por analogia la
disposicion referente a la transmision de las marcas en el art.
2573 del CCI, estimando que el requisito legal se satisface
incluso cuando con la transmisién de la ditta no se transmite la
empresa o el negocio en su totalidad, pero si una rama

suficientemente independiente de la empresa o del negocio.*®

144 pasTERIS Carlo, Lezioni di Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 37.

145 Casaciéon 21 julio 1954, no. 2622, en Rivista del Diritto Commerciale,
1955, II, p. 1163; Apelacion Milan 1 julio 1955, en Giustizia Civile Rep.,
1956, I, p. 855 y Apelacién Milan 22 mayo 1959, en Monitore dei Tribunali,
1959, p. 791. Véase ademas Casacion 29 mayo 1957, no. 1972, en Foro
Italiano, 1957, 1, p. 1971.

146 yyéase Casacion 29 abril 1959, no. 1256, en Foro Padano, 1959, I, 1083.
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La transmisidn de la empresa por actos entre vivos no da como
resultado el traspaso de la ditta si el vendedor de la empresa no
da su consentimiento, de acuerdo con el primer parrafo del art.
2565 del CCI. Por lo tanto, en el sistema de transmision inter
vivos la ditta no se transmite por si misma, pero se podra
transmitir con toda la empresa o con una rama independiente de
la misma. En cualquier caso, incluso la transmisién de Ia
empresa en su totalidad no implica la aprobacion del traspaso de

la ditta si el vendedor no esta de acuerdo.

No es posible suceder la ditta por si misma, pero salvo las
diferentes disposiciones testamentarias, en caso de sucesion de

la empresa por causa de muerte, la ditta pasa al sucesor.

Por lo tanto, hay una diferencia entre las transmisiones entre
vivos y por causa de muerte, en el sentido de que la transmision
mortis causa de un negocio se presume (hasta que se
demuestre lo contrario, que debe estar contenida en un
testamento) que la ditta también se transmite, mientras que en
las transmisiones entre vivos se presume exactamente lo
contrario, es decir, la presunciéon de la transmision de la
empresa no implica la aprobacidon del traspaso de la ditta. En el
sistema del registro de empresas que habia sido previsto por el

CCI (que no se realizd) la transferencia de la ditta estaba
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acompafada de ciertas formalidades. De hecho, para las
sociedades mercantiles el registro de empresas rechazd la
inscripcion de la ditta, ya que ésta no se ajustaba al principio de
veracidad establecido en el art. 2563 del propio CCI o, si se
trataba de una ditta derivada cuando no existian pruebas de que
habia existido una sucesién inter vivos o mortis causa en la

empresa o negocio.**’

En el sistema del Cdédigo de Comercio de 1882, la transferencia
inter vivos de la ditta implicaba la responsabilidad solidaria del
cedente sobre las obligaciones que el cesionario asumiera
utilizando como ditta el nombre del cedente. En el CCI, en
cambio, esta combinacion de responsabilidades ya no ocurre, ya
que gracias al registro de empresas, siempre existe la
posibilidad de saber quién es el sujeto juridico que se obliga
utilizando la antigua ditta. Pero ya que este registro no tenia
dentro de sus funciones la inscripcién de transferencias de la
ditta, el cedente no es responsable de las obligaciones surgidas
utilizando su nombre comercial, sino que serdn asumidas o
incurridas por su sucesor, siempre que los terceros tengan

constancia de que hubo una sucesién.*®

Otro principio que hay que destacar aqui es que la ditta puede

permanecer sin cambios, incluso cuando corresponda al nombre

147 Art. 2566.
148 Casacion 8 octubre 1956, no. 3389, en Foro Italiano, 1957, I, 1473.

183



civil del empresario y el estado civil del mismo se haya
modificado, por ejemplo a causa del matrimonio, el
reconocimiento de un hijo natural, por la afiliacién, etc. Este es

el principio llamado “conservacién de la ditta”.

La doctrina italiana también reconoce que la ditta (mas no el

nombre civil como tal) se puede aportar a la sociedad.*°

4.4. EXTINCION
La ditta se extingue cuando ya no se utiliza como tal desde hace
algin tiempo,®™® o si la empresa se extingue sin haber
transmitido el fondo de comercio.

4.5. CONTENIDO DEL DERECHO
El contenido del derecho a la ditta consiste en la posibilidad de

utilizar esta institucion juridica en su funcién tipica, es decir,

utilizarla como el nombre comercial:

149 yéase al respecto JANNUZZI Angelo; SCANZANO Giuseppe; ScHErMI Aldo, I/
Diritto Industriale... (op. cit.), p. 125.

150 Apelaciéon Palermo 17 enero 1958, en Giustizia Civile Rep., 1958, 1, 917,
no. 4.
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i Como medio de identificacion de la empresa por el
publico (clientes, proveedores, empleados,

competidores, terceros, etc.)

ii. Como un medio para distinguir a la empresa de sus

competidores

Por ello, se deduce que la adopcién y la existencia del derecho a
la ditta estan justificadas aun cuando se trata de una empresa
en posicion de monopolio legal, es decir, una empresa que vive

en un mercado no competitivo.!*?

Asi pues, la proteccién a la ditta se configura por la doctrina y la
jurisprudencia como un derecho de propiedad de un bien

inmaterial, tal como sucede con la marca y con la insignia.®?

Por un lado, la funcion de identificacidon es la primera de las dos
funciones que ejercen todos los signos distintivos. Tanto la
marca como la insignia tienen una funcién de identificacion:
ambas permiten identificar el producto que se busca, el
establecimiento o el almacén que se desea conocer. Es por ello
que la ditta es ante todo un medio de identificacién y, por otro
lado, la ditta también tiene una funcién distintiva que diferencia

a las empresas frente a sus competidores, la violacion de este

151 FRANCESCHELLI Remo, Studi Riuniti di ... (ob. cit.) p. 179.
152 BouTET Sergio, Brevetti Industriali, ... (ob. cit.) p. 698.
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derecho puede dar lugar a un acto de competencia desleal. Por
lo tanto, si el requisito de veracidad se refiere a la funcidon de
identificacion, la novedad esta relacionada con la funcién de
distincion. La primera es una condicidn estructural, mientras que

la segunda es una condicidn funcional.

Una vez se ha sefalado el principio de “veracidad” de la ditta,
corresponde estudiar el aspecto de “novedad”, en palabras de
PASTERIS, se explica como la obligacion del empresario de crear
una ditta diferente y no confundible con otra ya existente en el

mercado.*3

Este aspecto se encuentra regulado por el art. 2564 del CCI, que
dispone que la ditta ha de ser nueva y que cuando el nombre
comercial es igual o similar’®* al utilizado por otro empresario y
puede crear confusién ya sea por el objeto de la empresa o por
el lugar donde se ejerce la actividad comercial, éste debe ser
completado o modificado por indicaciones adecuadas para

diferenciarse del primero.

153 pasTERIS Carlo, Lezioni di Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 28.

154 La ley establece dos conceptos para juzgar la similitud: la posibilidad de
confusion y la idoneidad para diferenciar. Véase RAvA Tito, Diritto Industriale
... (ob. cit.) p. 86.
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Este articulo esta destinado a cada tipo de empresa en su primer
parrafo, mientras que el segundo no es aplicable como

consecuencia de la ausencia del registro de empresas.!*>

Como se puede observar esta es una cualidad muy relativa, ya
que incluso la identidad o similitud no son suficientes para
justificar la obligacion de distinguirse si hay un elemento
posterior que posibilite que las dos ditta puedan ser confundidas
ya sea por el objeto de las empresas o bien, por el lugar en el

gue éstas ejercen.

Los esfuerzos de la doctrina y la jurisprudencia italiana se
orientan hacia determinar cuando (dada la identidad o similitud
de nombres) existe la posibilidad de confusién por el objeto, o el

lugar en el que la empresa ejerce.

Una cosa es cierta: dado el texto del art. 2564 CCI, los dos
elementos deben existir simultadneamente. No es suficiente para
justificar la obligacién de modificacion, que haya posibilidad de
confusidon por el objeto si no hay posibilidad de confusién en

cuanto al lugar donde la empresa opera, y viceversa.

Dicho esto, la doctrina y la jurisprudencia ensefian que no hay

peligro de confusion por el objeto, no s6lo cuando el objeto de

155 RavA Tito, Diritto Industriale ... (ob. cit.) p. 85.
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ambas empresas es el mismo, sino cuando se trata de empresas
que trabajan en el mismo sector y que las dos actividades son
similares o complementarias, de modo que el publico se pudiera
equivocar. No es suficiente para que el objeto de ambas
empresas pertenezca al mismo género, que éste sea de caracter
ilimitado, pero se debe estar en presencia de una actividad

complementaria, similar o cercana.®®

En cuanto al lugar, no se refiere sélo al lugar donde la empresa
tenga su domicilio social o realice su actividad en un momento
dado, sino que debe ser considerado como el mercado potencial
de la empresa, la zona en donde encuentra sus oportunidades.
Las concepciones del objeto y del lugar no se deben construir en

un sentido restrictivo.>’

El riesgo de confusién debe ser juzgado de acuerdo a los
criterios que la jurisprudencia deduzca por analogia a las
disposiciones promulgadas para las marcas. Y asi se vera que el
riesgo de confusidén entre las dos dittas o nombres comerciales

debe ser considerado en relacion con los nombres en su

156 Casacién 23 marzo 1959, no. 871.

157 Casacién 21 junio 1960, no. 1644, en Giustizia Civile Rep., 1960, I, p.
798, no. 1; Casacion 23 marzo 1959, no. 871, en Foro Italiano, 1959, I, p.
542.; Corte de apelacion de Florencia 15 enero 1960, en Giustizia Civile Rep.,
1961, I, 950-951, no. 12 y 15; Corte de apelaciéon de Milan 28 diciembre
1954, en Giustizia Civile Rep., 1955, I, p. 913, no. 10; Tribunal de Génova 23
diciembre 1959 en Foro Italiano, 1960, I, p. 1320.
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conjunto!®® y refiriéndose a la inteligencia del hombre

promedio.!>°

El juicio sobre el riesgo de confusidn es un juicio de hecho

contra el que no procede el recurso de Casacion.!®®

Cuando exista la posibilidad de confusién entre dos dittas o
nombres comerciales, dentro de los limites antes sefalados, las

consecuencias pueden Ser.

i La obligacion de completar o modificar la ditta, para

gue la confusion ya no exista.

ii. El cese de la utilizacién de la ditta confundible y la
adopcion de una diferente dentro de los limites

posibles;

ii. El pago de dafios y perjuicios si, dentro de los limites

del mercado potencial, el conflicto entre las dos

158 Corte de apelacién de Turin de 11 enero 1955 y de 3 enero 1955 en
Giustizia Civile Rep., 1955, I, 912, no. 8 y 9; Corte de apelacién de Milan de
28 diciembre 1954, en Gjustizia Civile Rep., 1955, I, 913, no. 11.

159 Casacion 13 julio 1956, no. 2627, en Giustizia Civile Rep., 1956, I, p. 854,
no. 11; Corte de apelacion de Roma de 24 enero 1961, en Giustizia Civile
Rep., 1961, I, 950-951, no. 11 y 15.

160 Casacion de 12 julio 1956, no. 2595, en Massimario del Foro Italiano,
1956, p. 477.
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empresas ha derivado en un detrimento de la

clientela o en la confusién entre las dos empresas.®!

La obligacién de modificar o cambiar la ditta pesa sobre él que la
ha utilizado en segundo lugar.'®> Confirmando que ésta no esta
registrada, y mas bien se ha usado, que es el criterio base sobre

del cual se ha determinado el derecho de prioridad.

El art. 2564 CCI, en el supuesto de que el registro de empresas
estuviera organizado, menciona que en el caso de las sociedades
mercantiles tendra preferencia la que registré su ditta primero, y
por lo tanto la obligacion de diferenciar pesa sobre la segunda

en registrarse.

Diversas decisiones de los Tribunales o Cortes de apelacidon han
tenido que decidir sobre los conflictos de similitud o de identidad
que se muestran en los elementos que se han afadido o
eliminado a la segunda ditta para no confundirse con Ila
primera.'®® Estas decisiones no son susceptibles de ejecucion
especifica, porque el titular de la ditta que habra de cambiar

incluso puede apelar las decisiones del Tribunal o la Corte de

161 Casacidon 23 marzo 1959, no. 871, en Foro Italiano, 1959, I, p. 542.

162 Casaciéon 21 julio 1954, no. 2622, en Rivista del Diritto Commerciale,
1955, II, p. 163.

163 Apelacién Mildan 18 febrero 1958, en Giustizia Civile Rep., 1953, I, 862,
no, 14.
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apelacién, siempre que las modificaciones que adopte sean tales

que eliminen la confusién.®*

4.6. PERFIL INTERNACIONAL

(ART. 80. DEL CONVENIO DE PARiS)

Se ha visto que, incluso si se llevara a cabo la inscripcién de la
ditta ante el registro de empresas, la adquisicion del derecho a
la ditta no habria sido el resultado de tal inscripcion o registro.
La misma conclusién debe mantenerse para una empresa con
registro en la Camara de Comercio, ya que tal registro tiene
funciones puramente administrativas. En cualquier caso, en
Italia seria necesario archivar o registrar el nombre comercial de
la empresa. La primera y mas obvia condicidon contenida en el
art. 8o. del Convenio de Paris, plantea la cuestion de si debe
depender o no la proteccion del nombre comercial extranjero en
Italia de que el titular de la ditta la use real y efectivamente alli,
ya sea a través de un establecimiento industrial o mediante

presencia comercial.

La jurisprudencia sobre el art. 8o. del Convenio de Paris es

escasa, se tiene constancia de una decision del Tribunal de

164 Apelacién Mildan 28 diciembre 1954, en Giustizia Civile Rep., 1955, I, p.
822.
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3,%° que resolvié la cuestion en el

Génova de 4 marzo 195
sentido de que no es necesario contar con la presencia de la

empresa extranjera en Italia al disponer:

ya que el art. 8o. excluye de la obligaciéon de
presentacion y registro de la ditta y que el art. 2o.
también exime de cualquier obligacion de domicilio o
establecimiento para que los ciudadanos de la Unidon
puedan disfrutar de la proteccion establecida por el
mismo, cuando se debe juzgar la prioridad de uso, en
el sentido del Convenio, un nombre comercial, debe
considerarse una prioridad absoluta. Se preferira al
primero que haya utilizado el nombre comercial de

que se trate, en cualquier estado de la Union".

El Tribunal considerd expresamente que la prioridad debe ser
considerada especificamente para cada estado. La decisidon es un
tanto sorprendente, porque una cosa es decir que hay que
reconocer en Italia un comercio que tiene un nombre comercial
en funcién del orden juridico del que proviene, por tanto, al
admitirlo como tal tiene derecho a toda los derechos civiles o
mercantiles italianos y otra cosa es imponer a los italianos la

obligacién de diferenciarse de todos los nombres comerciales o

165 Rivista del Diritto Commerciale, 1954, 1I, p. 479.

192



de sus comercios, incluidos los que no tienen actividad alguna

en Italia y al no tener presencia alli, ser desconocidos.

La obligacion de diferenciarse y el reconocimiento al derecho de
prioridad a los demas, estan subordinados al hecho de que
exista un interés real en Italia, ya que si este no es el caso, la
proteccion comienza aun sin registro y sin obligaciéon de
depdsito, pero sbélo cuando el comercio extranjero esté en Italia.
Con la consecuencia de que si el extranjero encuentra en Italia
un nombre comercial, establecido de buena fe y en
correspondencia con un interés real y efectivo que se confunde
con el suyo, él debera diferenciarse del resto. Como se puede
observar lo que se lleva a cabo por los comercios, por ejemplo
los americanos, que van a Italia, ellos afnaden a su
denominacion social la indicacion Italiana o Italia, que es en si
suficiente, por regla general, para diferenciarlos de cualquier

comercio que ya existe alli.
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5. REINO UNIDO. TRADE MARK

En lo que al Reino Unido respecta, se analizard lo que se

”

entiende como "“trade mark” o marca y que se encuentra
regulado por "The Trade Marks Act 1994”7 ("TMA _1994"), en
general, dichas disposiciones intentan proteger a los

consumidores de practicas comerciales engafiosas.

Antes de definir qué se entiende por trade mark habra que hacer

referencia a la definicion de “"mark”.

Mark, en relacion con trade mark y no con service mark o
marcas de servicio fue definida por la Trade Marks Act de 1938

(“TMA 1938") como?'®®:

“Un emblema (imagen, logo o trabajo artistico), marca,
encabezado, etiqueta, billete (ticket), nombre, firma, palabra,

letra, numeral, o cualquier combinacién de estas”.

De las opciones antes citadas, la marca, el encabezado, la
etiqueta y el billete no eran capaces de ser marcas de servicio.

Todas ellas tenian en comun la caracteristica de la forma: es por

165 pyrLips Jeremy; FIRTH Alison, Introduction to Intellectual Property Law,
Edinburgo, Butterworths, 1990, p. 248.
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su forma que se distinguen unas de otras y por la que cada

marca o combinaciéon de marcas derivan su propia identidad.

Con la entrada en vigor de la TMA 1994, una trade mark esta
definida como cualquier signo capaz de ser representado
graficamente y capaz de distinguir productos o servicios de una

empresa de aquellos de otras empresas.

Una trade mark podra, en particular consistir en palabras
(incluyendo nombres personales), disefios, letras, nUmeros o la

forma de productos o sus empaquetados.

Se entiende que casi cualquier cosa (incluso sonidos y olores,
que de haber sido examinadas bajo la vigencia de la TMA 1938
habrian sido impensables), pero no absolutamente todo, que
pueda ser representada graficamente ahora es admisible: el
criterio parece un poco mas que un signo que pueda ser grabado

de alguna forma en el registro de trade marks.®’

Cuando la trade mark es una palabra o artefacto que no ha sido
utilizado anteriormente y sin significado, excepto indicar por

quien fueron hechos los productos en relacion con quien los

167 MARETT Paul, Marett: Intellectual Property Law, Londres, Sweet & Maxwell,
1996, p. 155.
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utiliza, no podria haber un uso legitimo concebible para ella por

otra persona.!®®

La Intellectual Property Office ("IPO"”) define una trade mark
como “... un signo que puede distinguir tus productos o servicios
de los de tus competidores (puedes referirte a tu trade mark
como “brand”). Pudiendo ser, por ejemplo, palabras, logotipos o

una combinacién de ambos”.1®°

Ademas la propia IPO senala que una trade mark podra ser
utilizada como herramienta de marketing para que los clientes
puedan reconocer los productos o servicios de las empresas de

Su interés.

5.1. TRADE NAME

Habra que hacer referencia a que un nombre comercial espafiol
equivaldria a la figura del "trade name”, también conocido como
“trading name”, "brand name” o “business name”, definido como

el nombre que una empresa usa para identificarse a si misma al

188 CornisH William Rodolph, Materials on Intellectual Property, Oxford, ESC
Publishing Limited, 1990, pp. 378 y 379.

169 1pO, “What is a trade mark (or brand)?” en ipo.gov.uk
(http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-about/t-whatis.htm) [Consulta: 20 de
diciembre 2013].
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comerciar productos o servicios,'’® es decir, son las
denominaciones utilizadas por las empresas para identificarse y
distinguirse de sus competidores en el mismo mercado y al igual
gue pasa en Espafia el trade name podra ser diferente de la
denominacidon o razén social (nombre legal) que la empresa
haya registrado y que utiliza para formalizar contratos y otros

actos formales.

Por otra parte, habrd que mencionar que un trade name podra
registrarse en la IPO, bajo la figura de trade mark, por lo que en
adelante, y para efectos de este trabajo de investigacion, las
referencias que se hagan a trade marks entiéndanse hechas

también para trade names.

Los empresarios utilizan los trade names principalmente para
ayudar la introduccion de sus productos en el mercado o para
promocionar su marca, ademas de que pueden ser utilizados

para distanciar a la empresa de la mala publicidad.

Muchas de las trade marks de las empresas no tienen significado
alguno, aunque son de facil retencién y ello facilita su posible

registro.

170 Murray Jean, “What is a Trade Name?” en About.com,

(http://www.biztaxlaw.about.com/od/glossaryt/g/tradename.htm) [Consulta:
16 diciembre 2013].
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Las trade mark son utilizadas por diferentes entidades con o sin
fines de lucro, organizaciones politicas o religiosas, industriales o
agricultores, fabricantes o productores, mayoristas o minoristas,
empresas individuales y empresas mixtas, sociedades vy

corporaciones, y otras asociaciones empresariales.

Una trade mark puede ser la denominacién o razén social de un
negocio determinado o simplemente un nombre que la empresa
ha asumido y bajo el cual opera y se da a conocer de cara al

publico.

La legislacion de las trade mark deriva de la competencia desleal
en el sistema “Common Law”. En este sistema se distinguen
marcas de producto (simbolos, logos y otros dispositivos que se
fijan a los productos para significar su autenticidad al publico) y
marcas de servicio (abarca una clase mas amplia de los
intereses de propiedad intelectual, incluyendo Ila imagen

comercial y los trade names).

La imagen comercial es utilizada por las empresas para
distinguir sus productos por su aspecto visual, incluyendo el
tamano, forma y color, mientras que las marcas de servicio se

utilizan para distinguir los servicios que prestan.
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5.2. DIFERENTES GRADOS DE PROTECCION

En la mayoria de los paises europeos existe algun tipo de regla
general o ley que prohibe la competencia desleal. En el Reino
Unido no, aunque la mayoria de las actividades que se incluyen
como tal conducta van en contra de reglas especificas del
derecho britanico. En particular, tienen una regla que les prohibe
dirigir un negocio que hurte o robe el comercio de un
competidor, es decir, tienen una regla que protege el fondo de
comercio (caracteristica de un negocio establecido que lo hace

permanente y que lo distingue de nuevos negocios).!”*

Para proteger dicho fondo de comercio la ley prohibe a los
empresarios que actuen de tal forma que engafien a la clientela
haciéndola creer que su empresa es otra o que sus productos o
servicios son de otra empresa. No importa quién es el
enganado, ya sea otro empresario o el publico en general; o si el
engafo es fraudulento o simplemente por error o accidente o la
forma en que se produjo el engafo, este tipo de engano es

conocido como "“Passing off”.

171 BLaNncO WHITE T.A.; JAcoB Robin; DAVIES Jeremy D., Patents, Trade Marks,
Copyright and Industrial Designs, Londres, Sweet & Maxwell, 1978, p. 55.
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5.3. PASSING OFF

De conformidad con MARETT, Lord Halsbury L.C. establecié en el
caso Reddaway v. Banham 1886, que: “Creo que el principio de
derecho puede ser muy claramente enunciado y ello es que
nadie tiene derecho alguno de representar sus productos como

los productos de alguien méas”.!”?

Cualquier persona que sufra pérdidas financieras como resultado
del passing off tendra derecho de emprender accién juridica ante
la autoridad judicial, reclamando una compensacion por dafos y
perjuicios sufridos ademas de poder solicitar que por mandato
judicial el demandado cese el engafno en que ha incurrido (una
orden judicial de restriccién para que el demandado deje de

infringir o utilizar el nombre de otro comercio).

Asi, para poder emprender alguna accién juridica como
consecuencia del passing off, el demandante debera demostrar
que tenia el derecho de operar su negocio bajo un nombre
determinado y que el demandado viold este derecho por el uso
de un nombre enganosamente similar. Ademas de tener que
probar que el publico reconoce sus productos o servicios por su

reputacion, toda vez que de lo contrario seria casi imposible

172 MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob. cit.) p. 183.
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enganar al publico cuando vieran productos o servicios similares

ofrecidos por el demandado.

5.3.1. ELEMENTOS

De acuerdo con Lord Fraser, el passing off tiene los siguientes

elementos:!”3

Vi.

El negocio del demandante incluye la venta en el
Reino Unido de una clase de productos a los cuales
se les aplica el nombre en cuestion.

Que la clase de productos esta claramente definida.
Que el nombre aplicado distingue esos productos de
otros.

Debido a su reputacién en los productos existe fondo
de comercio o reputacién en el nombre.

Como miembro de los comerciantes que venden esos
productos, el demandante es el duefio del fondo de
comercio.

Que el demandante ha sufrido o es muy posible que
sufra dafio a su propiedad o a su fondo de comercio
como consecuencia de que otro ha utilizado el

nombre que el primero aplica a sus productos.

173 pHiLLIPs Jeremy; FIRTH Alison, Introduction to Intellectual ... (ob. cit.) p.
237.
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5.3.2. CARACTERISTICAS PARA EJERCER SU

ACCION

Lord Diplock de la House of Lords identificd cinco caracteristicas
gue deberan estar presentes para poder interponer alguna

accion por passing off: "4

i Que exista una tergiversacion.

ii. Hecha por un comerciante en el ejercicio de su
oficio.

ii. A los clientes potenciales o clientes finales de sus
productos o servicios.

iv. Que sea efectuada para dahar la empresa o fondo de
comercio de otro comerciante.

V. Que causa danos reales al otro negocio o en su

fondo de comercio.

Estas cinco caracteristicas sefialadas por Lord Diplock son

paralelas a tres elementos expresados al respecto por Lord

174 MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob. cit.) p. 186.
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Olivier'”> en la House of Lords en Reckitt and Colman v.

Borden:17®

i Fondo de comercio o reputacién en la mente del
publico comprador por la asociacion con la
identificacion de la trade mark.

ii. Tergiversacion del demandado (intencional o no)
induciendo o con la intencién de inducir al publico a
creer que los productos o servicios son del
demandante

iii. Resultando danado el demandante

Los derechos del demandante de la accidon de passing off contra
imitadores estaran vigentes mientras éste no abandone su
negocio, adicionalmente, el propio demandante no podra
trasladar a otro comerciante el poder para ejercitar dicha accién

a menos que transfiera su negocio al mismo tiempo.'”’

Lo anterior pone de manifiesto que la regla del passing off
protegera las lineas de productos de empresas establecidas de

la imitacién aunque no proveera de una barrera que impida a

175 Lord Olivier dijo que “... la ley de passing off podia ser resumida en una
frase general corta: ninglin hombre podra hacer pasar sus productos como
los de otro”. Véase al respecto PHILLIPS Jeremy; FIRTH Alison, Introduction to
Intellectual ... (ob. cit.) p. 237.

176 MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob. cit.) p. 187.

177 CornisH William; LLEWELYN David, Intellectual Property: Patents, Copyright,
Trade Marks and Allied Rights, Londres, Sweet & Maxwell, 2007, p. 628.
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terceros la creacidon de una reputacién. Por el contrario, el
registrar una trade mark, sera posible proteger los productos de
la marca que se ha registrado incluso antes de ser puestos en el
mercado, toda vez que el registro otorga un derecho casi
absoluto de evitar que otros utilicen ese nombre o uno similar,
por lo que la reputacién se podra crear bajo la proteccién de la

TMA 1994,

Una vez que una empresa ha establecido el derecho a utilizar
una determinada trade mark, ésta debe entonces probar que el
demandado intentd hacerse pasar por el demandante a través
del uso de un nombre engafiosamente similar. No todas las
trade mark que se asemejen a una ya existente daran lugar a

responsabilidad por su infraccién.!”®

El derecho a utilizar una determinada trade mark normalmente
se establece por la prioridad en su adopcién. Una empresa podra
adquirir los derechos de una trade mark por ser la primera en

solicitar su proteccién con la IPO o a través de su uso en publico

178 La ley no prohibe el uso de la misma trade mark por dos empresas si al
usarlas no se crea ningun riesgo de confusion en el publico, ya sea porque se
trate de empresas que realizan su actividad en diferente sector del mercado o
por encontrarse en un ambito territorial diferente.

Por ejemplo, dos empresas pueden llamarse “Sports World” si un negocio es
un bar deportivo y el otro es un gimnasio. Por la misma razon, la ley permite
que las empresas en diferentes mercados geograficos puedan utilizar
nombres comerciales idénticos, a menos que el prestigio y la reputacion de
un negocio ya existente se extienda al mercado en el que un nuevo negocio
se ha abierto.
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de manera regular y permanente (no se brindara proteccién a
aquellos nombres que se usen esporadica o irregularmente), lo
gue significa que la ley brindara proteccién sélo si se puede
demostrar que una empresa y su trade mark se han convertido

en inseparables en la mente del publico.

Se otorgara mayor grado de proteccion a las trade mark
imaginativas o de fantasia que a los nombres de uso comun. No
podran ser objeto de apropiacion por un unico competidor
palabras genéricas que son ampliamente utilizados para

describir alglin tipo de empresas en el mismo sector.'”®

La legislacion relativa a las trade mark tiene cuatro objetivos:

i Proteger las inversiones econdmicas, intelectuales y
creativas realizadas por las empresas para distinguir
sus oficios.

ii. Preservar la buena voluntad y reputacion que a
menudo se asocia con una determinada trade mark.

iii. Promover la transparencia y la estabilidad en el

mercado, alentando a los consumidores a confiar en

179 por ejemplo, una asociaciéon profesional de abogados y contables no
recibiria proteccién para su trade mark si esta fuera “oficina de asesoria
juridico-contable”, toda vez que dicho nombre seria considerado de
naturaleza genérica y que por lo mismo no indica nada uUnico o diferente a los
consumidores de ese sector en particular. La misma asociacion recibiria la
completa protecciéon de la ley para una trade mark que identifique a la
empresa por los apellidos de cada socio en la oficina.
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la trade mark de un comerciante en la evaluacion de
la calidad de su mercancia.

iv. Aumentar la competencia al exigir a las empresas la
asociacion de sus propias trade mark con el valor y

la calidad de sus productos y servicios.

Es por ello que por regla general, cuando se han registrado las
trade marks, la situacidon descrita como passing off, que incluye
la imitacidn de éstas, pueda ocurrir sin infringir el registro de la
trade mark. Asi se puede concluir que el hecho de registrar una
trade mark podra evitar la costosa e incierta accién por passing
off y la reemplazara por la mas barata y mas confiable accion

por infringir una trade mark.!&

5.4. FUNCION

Las trade marks desempefian una variedad de funciones dentro

de las cuales habra que distinguir tres principales:!8!

i Funcién de origen.- Las marcas merecen proteccion
para que puedan operar como indicadores del lugar

de procedencia de los productos o servicios.

180 B| ANcO WHITE T.A.; JAcoB Robin; DAVIES Jeremy D., Patents, Trade Marks
... (ob. cit.) p. 56.

181 CornisH William Rodolph; LLEWELYN David, Intellectual Property ... (ob. cit.)
p. 620.
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ii. Funcidon de calidad o garantia.- Las marcas merecen
proteccion porque simbolizan la calidad que los
consumidores asocian con ciertos productos o
servicios y garantizan que tales productos o servicios
cumpliran sus expectativas.

iii. Funcidon de inversién o publicidad.- Las marcas son
cifras alrededor de las cuales se invierte en la
promocién de un producto y esa inversidn es un
valor que merece proteccidon incluso cuando no hay
abusos derivados de tergiversaciones referentes al

origen o calidad del producto.

Juicios racionales y preferencias emocionales se entremezclan
en las muchas decisiones a las que se enfrentan los
consumidores, en consecuencia, las trade mark se convierten en
elementos cruciales en el proceso de toma de decisiones al

momento de comprar un producto.

Con el inmenso crecimiento en la escala de negocios y la
publicidad que lo acompafa, los consumidores modernos
raramente tienen conocimientos personales de los proveedores,
lo cual es el sello de calidad en una economia a pequena escala
(pueblo o barrio). La informacidon acerca del origen esta dirigida
a un solo fin: su mayor interés es en la calidad de lo que estan

comprando.
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En el caso de algunos productos, parte de la calidad que se les
atribuye esta vinculada con su origen en una forma especifica:
por ejemplo cuando los productos necesitan servicio de
mantenimiento y los fabricantes o productores son buscados
para tal servicio.

5.5. REGISTRO DE TRADE MARKs'32

Los antecedentes de este registro se remontan a la necesidad de
los comerciantes de tener mas proteccion en referencia a sus
trade mark. Para 1875 la campafna para un sistema de registro

tuvo éxito al menos para las referentes a productos.

Este nuevo sistema adquiri6 desde el principio algunas
caracteristicas que lo situaron como un privilegio especial

concedido con cierto recelo:®

i En los primeros 30 anos de operacion del registro,
s6lo una limitada gama de simbolos podian
registrarse como trade mark (nombre propio o razén

social especialmente impresa, firma manuscrita,

182 E| registro de trade marks es una divisién de la Oficina de Patentes de
Newport, Gwent, Gales aunque no es nombrado como tal en la TMA 1994 ni
en las Reglas de las Trade Marks 1994.

183 CornisH William Rodolph; LLEWELYN David, Intellectual Property ... (ob. cit.)
pp. 608 y 609.
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lema distintivo, marca, encabezado, etiqueta o
billete o ticket, etc.)

ii. El registro no solo era asunto de depdsito sino que
estaba sujeto a un examen oficial y abierto a
oposiciones de terceras partes después de haberse
publicado la solicitud de registro.

iii. No sélo registros previos sino el uso previo de la
misma marca o una muy similar, bastaban para

evitar el registro.

No existia la obligacién de usar una marca antes de su registro,
lo que supuso una importante medida de seguridad para las

empresas cuando lanzaban un producto nuevo.

El sistema de registro de trade marks funciona bajo una premisa
diferente: el registro podra ser aceptado sin ningln examen
sustantivo por conflicto de intereses, ademas la proteccion esta
condicionada a la inscripcion, asi esa industria tiene un registro

oficial de todas las marcas que ya existen.

Fue hasta la europeizacién en 1994, que el sistema britanico
siguié basandose en los principios victorianos. La relacién entre
common law y los derechos estatutarios, asi como la existencia
de una pre concesidén de examen permitieron que las categorias

de marcas registrables se expandieran.
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De acuerdo al Acta de 1905, si habia cualquier objecion
inherente a una marca (particularmente porque siendo una
palabra tenia otro significado), lo que podria superar a la prueba
de un uso suficiente como trade mark para distinguir el origen
de las mercancias: una disposicidon que sigue desempefiando un
papel fundamental en los sistemas de registro de marcas en

todo el mundo.

Para 1919 el registro de trade marks tenia dos partes:

La parte A estaba disponible para marcas adaptadas para
distinguir productos o servicios con los cuales el propietario de la
marca estaba relacionado, de aquellos productos o servicios con
los cuales no estaba relacionado, mientras que la parte B estaba
disponible para marcas capaces de distinguir los productos o
servicios del propietario de aquellos productos o servicios de sus

competidores, 184 18>

184 La proteccién que ofrecian las marcas registradas en la parte A era
ligeramente mayor a la ofrecida por las marcas registradas en la parte B y
como la proteccién de la parte B era menos extensiva, los criterios de
registrabilidad eran algo mas faciles de satisfacer. Véase PHILLIPS Jeremy;
FIRTH Alison, Introduction to Intellectual ... (ob. cit.) p. 252.

185 Cuando una marca registrada en la parte B adquiria una reputacidn
sustancial, podia ser registrada en la parte A, aunque mucha gente no se
tomaba la molestia de hacerlo. Véase BLANCO WHITE T.A.; JACOB Robin; DAVIES
Jeremy D., Patents, Trade Marks ... (ob. cit.) pp. 57 y 58.
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Sin embargo las trade mark de servicios no se incluyeron en el
sistema hasta mediados de la década de 1980, dejando todo
ese apartado bajo la proteccion exclusiva del common law

(derecho comun).

La distinciéon entre parte A y parte B afortunadamente fue
abolida, toda vez que no era completamente facil de entender,
pero habia que tenerla en cuenta cuando se estudiaban casos

previos a 1994,/

Las nuevas formas de publicidad trajeron como consecuencia la
presién sobre el sistema de registro para compensar la ausencia

de una ley general sobre competencia desleal.

Es importante hacer referencia al hecho de que hayan surgido
algunas dudas sobre la sustentabilidad del sistema de registro
britanico, viniendo principalmente de las marcas internacionales
mas que de las nacionales. Las empresas transnacionales
guerian una forma de registro simple, barata y eficaz sin tener
que llevarla a cabo pais por pais con lo que ello implicaria

(utilizar sistemas muy arraigados a diferentes idiosincrasias).

186 Implementado en el afio 1984 de conformidad con el Trade Marks
Amendment Act 1984 (y su addendum de 1986).
187 MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob. cit.) p. 161.
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Dentro de la Comunidad Europea, tanto la aproximacion de los
sistemas de marcas nacionales (que difieren en aspectos
significativos) y la introduccion de una marca unitaria para el
mercado Unico se convirtieron en objetivos atractivos. En el
escenario mundial, se propusieron nuevas iniciativas para
asegurar un sistema internacional que simplificara el registro en

ciertos paises.

Como resultado de lo anterior, fueron introducidos diversos
cambios en el derecho del Reino Unido a través de la TMA 1994,
la que establecié un nuevo régimen para el registro de las trade
mark y elimina el sistema anterior, enunciando explicitamente
que “...nada de esta Acta afecta el derecho relacionado con el
passing off...”.'8 Al mismo tiempo incluye la posibilidad de
acceder al registro internacional por la via del Protocolo de

Madrid.

5.6. TRADE MARK REGISTRADA

Una trade mark registrada es un derecho de propiedad obtenido

por el registro de una trade mark bajo las disposiciones de la

TMA 1994, ademas el propietario de una trade mark registrada

188 TMA 1994 seccién 2(2)
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tiene los derechos y recursos contenidos en tal cuerpo

normativo.®

No se dispone de ningln procedimiento para prevenir o reparar
los dafios por la infraccion de una trade mark no registrada
como tal, pero tampoco existe disposicion en la TMA 1994

referente a las acciones de passing off.

Generalmente resulta claro cuando se infringe una trade mark
registrada, una simple busqueda en el registro de trade marks
mostrara las marcas que estan ahi inscritas e indicara si una
nueva marca podra ser utilizada con seguridad o no. La mayoria
de los casos de infraccibn de una trade mark suceden
inadvertidamente y dicha infraccidn se detiene tan pronto como

el dueno de la trade mark registrada reclama.

Debido a que las acciones por passing off ocurren en casos en
donde la marca no esta registrada y en los casos en los que
existe espacio para diferentes opiniones en cuanto a |la
legitimidad de lo que se estd haciendo, cuando se da un
procedimiento litigioso, es mas probable que sea una accion por

passing off que una accion por infringir una trade mark.

189 CornisH William Rodolph, Cases and Materials on Intellectual Property,
Londres, Sweet & Maxwell, 1996, p. 491.

213



Con la entrada en vigor de la TMA 1994, las nuevas trade mark
gue se pretenden registrar no tienen por qué ser idénticas o casi
idénticas a las previamente registradas, tanto para que se les
niegue la inscripcion en el registro como para que la accién por
infraccidn pueda prosperar, siendo suficiente la semejanza entre

la nueva trade mark y la previamente inscrita.

5.6.1. ¢QUE PUEDE REGISTRARSE COMO TRADE

MARK?

Como ya se establecid, la TMA 1994 indica que una trade mark
registrada es un derecho de propiedad obtenido por su
inscripcion conforme a la propia Acta. Resulta curioso el hecho
de que tal cuerpo normativo no se pronuncia en cuanto a lo que
podra registrarse, en cambio en su seccion 3 dispone que no
podra registrarse, siendo la primer exclusién cualquier cosa que

no satisfaga los requerimientos de la seccién 1(1).1%°

Existen dos puntos a mencionar en referencia a la referida
seccion 1(1), primero, la marca debe ser capaz de distinguir los

productos o servicios de un empresario de los de sus

190 | a seccién 1(1) de la TMA 1994 define lo que se debe entender por trade
mark, en los términos tomados del articulo 2 de la Directiva de la Comunidad
Europea, estableciendo que serad cualquier signo capaz de ser representado
graficamente y que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras.
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competidores, y segundo, debe ser capaz de ser representado

graficamente, lo que incluye dibujos y escritura.

El segundo parrafo de la propia seccidon 1(1) establece que una
trade mark, en particular podra consistir en palabras (incluyendo
nombres personales), disefios, letras, nUmeros o la forma de los
productos o su embalaje (empaquetados o envases). Esta lista
no es exclusiva, sin embargo deja claro que los nombres
personales son registrables y, quizds mas importante, las

marcas tridimensionales. !

Mucho interés se ha despertado por el hecho de que se puedan
registrar como trade marks sonidos, olores o sabores de los que
podria haber mucha dificultad de representar graficamente, un
sonido se puede representar en una partitura, pero una trade
mark de olor y en especial una de sabor resultan dificiles de
describir sin recurrir a detalladas formulas cientificas. El
examinador de tales trade marks probablemente necesitara de
un laboratorio para verificar a que huele o sabe una trade

mark.!%?

191 Sjrva de ejemplo la botella de Coca-Cola, ya que en el pasado esto no era
posible, de hecho Coca-Cola Trade Marks registré un dibujo de dicha botella
en 1986. En este sentido J. LINDLEY afirmd que “una marca debe ser algo
diferente de la cosa que marca o marcada. Una cosa por si misma no puede
ser una marca”, véase al respecto MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob.
cit.) p. 160.

192 E| examen de si un olor o un sabor es capaz de distinguir podria conducir
a dificultades. Por ejemplo, el olor a pizza recién horneada no podria ser
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De cualquier forma los equipos de deteccion olfativa que
caracterizan un olor y le dan una lectura digital Unica han salido
al mercado muy recientemente y esto podra solucionar tal

problema.

5.6.2. éQUE NO PUEDE REGISTRARSE COMO

TRADE MARK?

Las secciones 3, 4 y 5 especifican, razonablemente, las marcas a
las que se les denegara el registro.

3193

La seccién contiene las exclusiones generales de

registrabilidad, es importante sefialar que no existe disposicion

aceptado para diferenciar pizzas, pero si para diferenciar un juguete para
mascota.
193 n3, Motivos absolutos de denegacién del registro

(1) Se denegara el registro de lo siguiente:

(a) signos que no cumplan los requisitos de la seccién 1(1),

(b) trade marks que carezcan de caracter distintivo,

(c) trade marks que se compongan exclusivamente de signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la
especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia
geografica, la época de produccion del producto o de la prestacion
de servicios, o de otras caracteristicas de los bienes o servicios,

(d) trade maks que se compongan exclusivamente de signos o
indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje
comun o en las practicas de buena fe y establecidas del comercio.

No se denegara el registro a una trade mark en virtud del parrafo (b),

(c) o (d) anteriores, si antes de la fecha de solicitud de registro, esta

ha adquirido un caracter distintivo como consecuencia del uso que se

haga de ella.
(2) Un signo no se registrara como trade mark si este consiste

Unicamente de:

(a) la forma que resulta por la naturaleza del propio producto,
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alguna que prohiba a algun comerciante usar virtualmente
cualquier marca que elija (siempre que no infrinja otra marca),
pero si esta no puede ser registrada no tendra la proteccién de
un trade mark registrada, lo que implicaria que en caso de ser
necesario, su titular tendria que hacer valer sus derechos por la
via de la incierta accion del passing off.

La seccidon 4°4

restringe el uso como trade marks de insignias o
representaciones de la realeza, banderas nacionales y emblemas

y escudos de armas personales.

(b) la forma de productos necesaria para obtener un resultado
técnico, o

(c) la forma que da un valor sustancial a los productos.

(3) Una trade mark no se registrara si es:

(a) contraria al orden publico o a las buenas costumbres, o

(b) de naturaleza tal que engafe al publico (por ejemplo, sobre la
naturaleza, la calidad o la procedencia geografica de los productos
0 servicios).

(4) Una trade mark no se registrara si o en la medida en que su uso esta
prohibido en el Reino Unido por cualquier ley o norma juridica o de
cualquier disposicion de Derecho comunitario.

(5) Una tarde mark no se registrara en los casos especificados, o a los
qgue se hace referencia, en la seccion 4 (emblemas de proteccion
especial).

(6) Una tarde mark no se registrara si o en la medida en que la solicitud
se haga de mala fe.”

Lord WILBERFORCE expreso la razon de la exclusion de marcas descriptivas en
las siguientes palabras que aplican a la seccion 3(1)(c) del TMA 1994: “..la
ley mas relevante es el principio aceptado que, en relacion con ciertas
palabras, de las que epitetos laudatorios y algunos nombres geograficos
fueron ejemplos establecidos, los comerciantes no podian obtener el
monopolio en el uso de ciertas palabras (distintivas) en perjuicio de los
miembros del publico que, en el futuro, podrian desear usarlas.” Véase al
respecto MARETT Paul, Marett: Intellectual ... (ob. cit.) p. 162.
Es de hacer notar que el uso del término exclusivamente en los parrafos
3(1)(c) vy 3(1)(d) implica, por ejemplo que una trade mark que utilice la
combinacién de una palabra ofensiva relacionada con otra cosa, no sera
automaticamente descartada para ser registrada.
194 wg. Emblemas especialmente protegidos.

(1) Una trade mark que consista total o parcialmente:
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(2)

(3)

(a) las armas reales, o cualquiera de los principales escudos de armas
de las armas reales, o cualquier insignia o lema parecido a las
armas reales, o cualquier escudo de armas que pueda prestarse a
ser confundido con ellos,

(b) una representacion de la corona real o cualquiera de las banderas
reales,

(c) una representacién de su majestad o cualquier miembro de la
familia real, o cualquier imitacion creible de los mismos, o

(d) las palabras, letras o lemas que puedan dar lugar a que las
personas piensen que el solicitante tiene o recientemente ha
tenido el patrocinio Real o su autorizacion,

No podran ser registrados a menos que al registrador le parezca que

el consentimiento ha sido dado por o en nombre de su majestad o, en

su caso, el miembro competente de la familia real.

Una trade mark que consista o contenga una representacion de:

(a) la bandera nacional del Reino Unido (comunmente conocida como
Union Jack), o

(b) la bandera de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte o la
Isla de Man

No se registrara si al registrador le parece que el uso de la trade mark

podria inducir a error o ser gravemente ofensivo.

Se podran proveer reglas que identifiquen las banderas a que se

refiere el parrafo (b).

Una trade mark no se registrara en los casos especificados en:

Seccion 57 (emblemas nacionales, etc. de paises de la Convencion), o
Seccion 58 (emblemas, etc. de ciertas organizaciones internacionales).

(4)

(3)

Podré establecerse mediante normas que prohiban en los casos en que

se prescriba el registro de una trade mark que consista o contenga:

(a) las armas a las cuales una persona tiene derecho, en virtud de
una concesion de armas por parte de la Corona, o

(b) las insignias tan parecidas a las armas como para ser propensas a
ser confundidas con ellas,

A menos que al registrador le parezca que el consentimiento ha sido

dado por o en nombre de esa persona.

Una vez se ha registrado dicha trade mark, nada en esta Ley se

interpretara en el sentido de autorizar a la utilizacion en cualquier

forma contraria a las leyes de armas.

Una tarde mark que consista o contenga una representacion

controlada en el sentido del simbolo olimpico, etc. (Protection) Act

1995 no se registrara a menos que al registrador le parezca:

(a) que la solicitud sea presentada por la persona a la hora de ser
nombrada en virtud de la seccién 1 (2) del Simbolo Olimpico, etc.
(Protection) Act 1995 (poder de la Secretaria de Estado de
nombrar a una persona como titular del derecho a la asociacion de
los Juegos Olimpicos), o

(b) gue el consentimiento haya sido dado por o en nombre de la
persona mencionada en el parrafo (a) anterior.”
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La seccion

519 se refiere a las marcas parecidas a marcas

previas, marcas sin registro (protegidas por la ley), derechos de

autor y disefos protegidos.

Ha de mencionarse que el consentimiento del propietario de una

marca previa, o de otros derechos previos (derechos de autor,

195 ng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Motivos relativos de denegacion del registro.

Una trade mark no se registrara cuando sea idéntica a una trade mark

anterior y los productos o servicios para los que se solicita la trade

mark sean idénticos a los productos o servicios para los que la trade
mark anterior esta protegida.

Una trade mark no se registrara si:

(a) es idéntica a una trade mark anterior y se solicita su registro para
productos o servicios similares a aquellos por los que la trade
mark anterior esta protegida, o

(b) es similar a una trade mark anterior y se solicite su registro para
productos o servicios idénticos o similares a aquellos por los que
la trade mark anterior esta protegida.

Existe riesgo de confusion por parte del publico, lo que incluye el

riesgo de asociacion con la trade mark anterior.

Una trade mark que:

(a) es idéntica o similar a una trade mark anterior y

(b) se registre para productos o servicios que no sean similares a
aquellos por los que la trade mark anterior esta protegida.

No podra ser registrada si, o en la medida en que, la trade mark
anterior goce de renombre en el Reino Unido (o, en el caso de una
marca comunitaria, en la Comunidad Europea) y el uso de la trade
mark posterior se realice sin justa causa, o pretendiendo obtener una
ventaja desleal, o fuere perjudicial para el caracter distintivo o la
notoriedad de la trade mark anterior.

Una trade mark no se registrara si, o en la medida en que, su uso en

el Reino Unido sea de indole tal que obstaculice:

(a) en virtud de cualquier norma juridica (en particular, la ley de
passing off) la proteccion de una trade mark no registrada u otro
signo utilizado en el trafico econédmico, o

(b) en virtud de otro derecho anterior de los mencionados en las
subsecciones (1) a (3) o el parrafo (a) anterior, en particular en
virtud de la ley de derecho de autor, derecho de disefio o los
disefios registrados.

Una persona que tiene derecho a impedir el uso de una trade mark es

referida en esta Acta como el propietario de un "derecho anterior" en

relacién con la trade mark.

Nada en esta seccion impide el registro de una trade mark cuando el

titular de la trade mark anterior o del derecho anterior consienta a su

registro.”
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derecho a la accidn por passing off), sabiendo del uso
continuado de una trade mark registrada por cinco anos lo
incapacita para buscar una declaracién de invalidez de trade
mark posterior o a oponerse a su uso, a menos que dicha trade

mark posterior fuera utilizada de mala fe.

El término marca previa aparentemente se describe por si
mismo, de cualquier forma, tales marcas previas se encuentran
definidas en la seccidon 6. En resumen, una marca previa sera
aquella que tenga una fecha de solicitud de registro previa a la

marca en cuestion.

Resulta necesario hacer mencidn a que una trade mark previa
incluye una trade mark notoriamente conocida la cual es

definida por el articulo 6 bis del Convenio de Paris.%

196 wArticulo 6 bis.

Marcas: marcas notoriamente conocidas

1) Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion
del pais lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar
el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio
qgue constituya la reproduccion, imitacion o traduccion, susceptibles de
crear confusion, de una marca que la autoridad competente del pais del
registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo
ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio
y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrird lo mismo
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducciéon de tal
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear
confusion con ésta.

2) Debera concederse un plazo minimo de cinco afios a partir de la fecha
del registro para reclamar la anulacion de dicha marca. Los paises de la
Unidon tienen la facultad de prever un plazo en el cual debera ser
reclamada la prohibicion del uso.

No se fijard plazo para reclamar la anulacién o la prohibicién de uso de
las marcas registradas o utilizadas de mala fe.”
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Si el registro de la trade mark previa expira, aun se tomara en

cuenta un ano después de haber expirado (a menos que no se

usara de buena fe en los dos afios previos).

5.7. REVOCACION E INVALIDEZ

El registro de una trade mark en el Reino Unido se utiliza para

combatir principalmente dos frentes:

Los procedimientos de revocacion podran tramitarse

en relacion a motivos que hayan surgido desde la

fecha de registro, en particular debido a:

a. La falta de uso

b. Porque la marca se ha convertido en descriptiva
0 genérica

c. Porque la marca se ha convertido en engafiosa

Una orden de revocacién operara desde la fecha de

solicitud de revocacion o desde la fecha en la que el

motivo de revocacion existe, si éste se produce

antes.

Los procedimientos para solicitar que el registro sea

declarado no valido pueden fundarse en motivos

absolutos o relativos existentes en el momento de la

inscripcion y que no pueden ser justificados por
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acontecimientos posteriores, si estos procedimientos
tienen éxito, se considerara que el registro nunca se

ha hecho.

6. MEx1ico. NOMBRE COMERCIAL

En el caso de México, la figura juridica correspondiente, al igual
que en Espana, se denomina nombre comercial, mismo que se
clasifica como uno de los signos distintivos de la empresa y se
encuentra regulado por la Ley de la Propiedad Industrial (“LPI")

especificamente por sus articulos 105 a 112.

6.1. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA

Los signos distintivos de la empresa en México son la marca, el
nombre comercial, la denominacion de origen y el aviso

comercial.

Una de las caracteristicas de los signos distintivos es
precisamente que el bien protegido, el objeto de proteccidn,
carece de importancia en si mismo, a diferencia del bien
protegido en los derechos de autor, la obra, o del protegido en
las patentes, modelos de utilidad, o nuevas variedades

vegetales, la invencion o innovacién tecnoldgica.
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Mientras que en el derecho de autor se estimula la creacién
estética y en el derecho de patentes la solucién de problemas
técnicos, en las marcas y disefios se protege al productor y
distribuidor por un lado y a los consumidores por otro. El
denominador comun de todos ellos es que sus titulares gozan
del derecho de explotacidén exclusiva del signo distintivo durante

la temporalidad establecida por la ley.®’

Los signos son un instrumento para identificar un producto o
servicio generando una asociacién de ideas en la mente del

consumidor entre el signo y un tipo especial de producto.

A continuacidon se estableceran las diferencias entre los signos

distintivos, de conformidad con lo que sefiala RANGEL MEDINA.%®

6.1.1. MARCA

Es el signo de que se valen los industriales, comerciantes y
prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o
servicios de los de sus competidores.'®® A decir del propio autor

las marcas son instrumentos vitales para la economia de las

197 pgrez MIRANDA Rafael, Tratado de Derecho de la Propiedad Industrial:
Patentes, Marcas, Denominacion de Origen, Obtentores de Vegetales,
Informatica: un enfoque de Derecho Econdémico, México, Porrta, 2011, p.
327.

198 RANGEL MEDINA David, Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual,
México, UNAM I1J, 1992, pp. 48-76.

199 RANGEL MEDINA David, Tratado de Derecho Marcario, México, Libros de
México, 1960, pp. 159-169.
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empresas, sean éstas industriales, comerciales o de prestacion

de servicios, tanto privadas como del sector publico.?%

6.1.2. DENOMINACION DE ORIGEN

Es el signo distintivo que consistente en el nombre de un lugar
geografico con el que se identifican mercancias que tienen
similares propiedades, derivadas de los elementos naturales
propios de dicha regidn geografica, como clima, tierra y agua,
asi como de la técnica, destreza, habilidad y tradicion artesanal

de quienes habitan la propia regién para producirlas.?°?

6.1.3. AvViso COMERCIAL

El aviso comercial, también conocido como anuncio, es el texto
del anuncio publicitario, del slogan comercial con que se dan a
conocer al publico para efectos de su propaganda, los tres
signos identificadores de mercancias, servicios y
establecimientos comerciales anteriores, es decir, con el aviso
comercial se particularizan las originales frases publicitarias que

forman la literatura de que se valen los medios de

200 RANGEL MEDINA David, Las Marcas y sus leyendas obligatorias, México,
Talleres de Impresos de Lujo, 1958, p. 916.

201 RANGEL MEDINA David, “El nuevo régimen de las denominaciones de origen
en México”, en La Propiedad Intelectual, revista trimestral de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, Ginebra, afio VI, no. 2, 1973, pp. 60-75.
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comunicacién, para difundir marcas, nombres comerciales y

denominaciones de origen.?%?

6.1.4. NOMBRE COMERCIAL

Es el signo distintivo que se utiliza para identificar la empresa de
una persona fisica o juridica, de las demas que tienen la misma

o similar actividad industrial o mercantil.?%3

De acuerdo a SEPULVEDA el nombre de comercio sirve para
identificar a un comerciante, a su negociacion, para distinguir la
actividad comercial de una persona de la otra. Pero es también
la representacién sintética de un conjunto de cualidades
poseidas por una empresa, como el grado de honestidad, la
reputacion, la confianza, la seriedad, la eficiencia y muchas

otras mas. Es, al mismo tiempo, el correlato de la clientela.?%*

Las marcas y los hombres comerciales funcionan como medios

para destacar en forma distintiva a cierto empresario y su

202 Es importante hacer mencién que los avisos comerciales no estan
incluidos entre los objetos de proteccion de la propiedad industrial en el
Convenio de Paris.

203 E| nombre comercial en sus inicios estuvo regulado por el Cédigo de
Comercio de 1884 en su libro cuarto “De la Propiedad Mercantil” en el que
diversos preceptos estaban dirigidos a la Muestra, entendida como la
designacion material y exterior del establecimiento mercantil, por medio de
un signo cualquiera, a efecto de distinguirlo de otros de la misma especie
(art. 1434).

204 SEpULVEDA César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un Estudio
Sobre Las Patentes, Las Marcas, Los Avisos y Los Nombres Comerciales,
México, Impresiones Modernas, 1955, p. 99.
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producto, mercancia o prestacion de servicios frente a sus

competidores y dar conocimiento de esto a la clientela.?%®

6.1.4.1. CONCEPTO

NAVA NEGRETE refiere que el nombre constituye un derecho de la
personalidad en cuanto a que es estrictamente inherente a la
persona que individualiza y que cuando el mismo se quiere
utilizar como marca para distinguir productos que se elaboran o
distribuyen, o servicios que se prestan, tendra que someterse al

régimen juridico sobre la materia.?®®

Por su parte, JALIFE DAHER sefiala que un nombre comercial
atiende a la proteccion de la denominacidn con que un
establecimiento mercantil se distingue frente al publico
consumidor,?®” en tanto que para FLORES CAMACHO es el privilegio
legal o contractual otorgado a toda actividad mercantil licita,
cuyos efectos son distinguirlos unas de otras, con el fin de hacer

posible la convivencia del comercio nacional e internacional.?%®

205 FRriscH PHILLIP Walter, “La protecciéon reciproca entre los nombres

comerciales subjetivos, los objetivos y las marcas” en E/ Foro, 8a. época,
Tomo IV, no. 2, 1991, México, p. 229

206 NavA NEGRETE Justo, Derecho de las Marcas, México, Porriia, 1985, p. 422.
207 jaLIFE DAHER Mauricio, Aspectos Legales de las Marcas en México, México,
Sista, 2003, p. 19.

208 £ ores CAMACHO Carlos, “Nombre Comercial” en Revista Mexicana de la
Propiedad, México, Ano XIV, no. 27-28, enero-diciembre 1976, p. 288.
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Asi, el nombre comercial es un signo distintivo con el cual un
empresario individualiza su negocio de los demas que concurren
en el mercado en un tiempo y época determinada, con lo que
dicho empresario ya sea persona fisica o juridica protege
legalmente su negocio otorgandose en su favor un privilegio
legal que sin su consentimiento no puede ser usado por terceras

personas.

Por ultimo, de acuerdo a CORREA, el nombre comercial es el
signo adoptado por industriales, productores y comerciantes,
sean personas fisicas, sean personas morales, para distinguir
sus negocios de los demas que se dedican a una actividad

mercantil del mismo género”.?%

6.1.4.2. NATURALEZA JURIDICA

Es de sefialar que en México existen tres corrientes referentes a

los nombres comerciales:

i En la primera los autores afirman que el hombre de

un comercio constituye un bien patrimonial.

209 CorrREA M. Enrique, “Protecciéon del Nombre Comercial en México” en
Revista Mexicana de Propiedad Industrial y Artistica, Afio I, no. 1, enero-junio
1963, p. 23.
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Asi de conformidad con CASTREION®!

La principal critica reside en que existen numerosas
diferencias entre el derecho a la propiedad clasico y
el derecho al nombre, porque varios lo pueden
detentar al mismo tiempo, porque no hay ius

abutendi y porque no hay libre disposicion.

En la segunda se afirma que un nombre comercial es
un bien incorpéreo equiparable a los derechos

intelectuales o derechos de autor.

Esta segunda corriente resulta inadmisible por no

estar ante una actividad creativa.

En la tercera los autores sostienen que el nombre
comercial no es mas que la simple expresion de la

personalidad juridica del comerciante.

La realidad es que el nombre comercial no deja de tener un
valor econdmico y no deja de pertenecer a alguien, de tal forma

que no se puede ignorar el concepto de propiedad.

O se puede concluir que un

nombre comercial es un bien (que forma parte del patrimonio de

la empresa y sobre el cual su duefo tiene un derecho exclusivo

210 CASTREJION GARCIA Gabino Eduardo, El Derecho Marcario ... (ob. cit.) p. 57.
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de uso), y el derecho sobre él es un derecho de propiedad, con
las modalidades y limitaciones especificadas en la LPI, siendo un

derecho privilegiado en funcidn de la colectividad.

6.1.4.3. DIFERENCIAS CON LA MARCA

De conformidad con la propia LPI, un nombre comercial o una
denominacion o razén social podran constituir una marca,
entendida como “todo signo visible que distinga productos o

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

En opinion de SEPULVEDA las razones o denominaciones sociales
sbélo por excepcion constituyen una buena marca, pero por lo
general no son adecuadas, porque no poseen cualidades
distintivas en lo general. Sus limitaciones son inherentes no
deben ser descriptivas de los giros mercantiles que explotan o
de las mercancias que expenden. Tienen ademas el defecto de
que las mismas razones sociales pueden ser usadas por varios
giros a la vez y existen muchos homoénimos. No tienen por otro
lado, muchas virtudes identificatorias cuando se usan en los

productos.?!?

211 Art, 89, fraccién III, en relacién con el 88 de la LPI.

212 SepULVEDA César, El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial: Un Estudio
Sobre Las Patentes, Los Certificados de Invencion, Las Marcas, Los Avisos y
Los Nombres Comerciales y la Competencia Desleal, México, Porrta, 1981, p.
120.
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Es aqui que resulta importante citar la tesis sustentada por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito en la que se vierte la diferenciacion entre una marca y
un nombre comercial, aunque bajo la vigencia de la anterior LPI

de 1942:

"MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, SU DIFERENCIA. -

No demuestra el interesado haber usado, con
anterioridad a la fecha de la marca registrada, la
marca constituida por una palabra, si esta palabra se
comprende dentro de su nombre comercial, pues el
uso de la denominacion comercial no implica el uso de
la misma como marca; y si se alega que “la
proteccion marcaria se extiende al nombre y por ello

la sentencia que combato debe revocarse ...”.

Lo anterior se estima inexacto toda vez que los
Articulos 214, 215 y 96 de la Ley de la Propiedad

Industrial disponen:

Articulo 214.- Es propiedad de toda persona fisica o
juridica, productora o comerciante, su nombre
comercial; y, en consecuencia, el derecho de uso
exclusivo del mismo se protegera sin obligacion de
depdsito o registro en la extension del campo de la

clientela afectiva.
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Articulo 215.- Cuando se infrinja el derecho exclusivo
de uso que concede el articulo anterior, por el empleo
de un nombre igual o semejante, en un
establecimiento del mismo género, el propietario del
nombre comercial podra, obtenida la declaracion
administrativa correspondiente, presentar querella
contra el infractor para que se le impongan las penas
que sehala el capitulo II del titulo VII de esta Ley,
exigir civilmente dafos y perjuicios, y hacer que cese

la usurpacion.

Articulo 96.- El que esté usando o quiera usar una
marca para distinguir los articulos que fabrique o
produzca y denotar su procedencia, puede adquirir el
derecho exclusivo de uso, mediante un registro en la
Secretaria de la Economia Nacional, satisfaciendo las
formalidades y requisitos que establece la presente
Ley y su Reglamento. Igual derecho tendran los
comerciantes con respecto a los articulos que vendan
y de los cuales quieran indicar la procedencia, usando
su marca por si sola o agregada a la del industrial o

agricultor que los produjo”.

Pues del texto de estos preceptos se desprende que el
nombre comercial se aplica a establecimientos, en

tanto que las marcas se usan para distinguir los
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articulos que determinada persona fabrique o

produzca”.?*3

Asi, se puede concluir que si la marca tiene como objeto
distinguir productos o servicios, el nombre comercial, en cambio,
tienen como finalidad diferenciar establecimientos,

negociaciones, empresas.

Ademas, en términos generales, la proteccién que la ley otorga
a la marca presupone su registro, y el nombre comercial esta
protegido aun sin registro, siendo suficiente para gozar de tal

proteccion legal su uso.

6.1.4.4. ELEMENTOS QUE PUEDEN

CONFIGURARLO

Dentro de los elementos que podran configurar a un nombre
comercial encontramos la razén o denominacién social de los
comerciantes, sus nombres propios y los nombres distintivos de
sus negociaciones. Ademas en aplicacién supletoria al régimen
del nombre comercial habra que estar a lo que dispone la LPI

respecto a las marcas, es decir, un nombre comercial deberd

213 Amparo en revisién 581/1973, Kentucky Fried Chiken de México, S.A.,
noviembre 7 de 1973, Tribunales Colegiados, Séptima época, volumen 58,
Sexta parte, p. 32.
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poseer caracteristicas distintivas que puedan distinguir al

establecimiento de otros de su mismo género.

6.1.4.5. ELEMENTOS QUE NO PUEDEN

CONFIGURARLO

En contrapartida no podra constituir un nombre comercial
aquellos que carezcan de originalidad o elementos de distincion,
los nombres descriptivos, los que estén dotados de emblemas,
escudos o armas nacionales (el uso de ellos induciria a la
clientela a presumir que los articulos alli expendidos tienen
procedencia oficial o que el establecimiento esta relacionado con

el gobierno), asi como los nombres analogos por homonimia.

6.1.4.6. ADQUISICION DEL DERECHO

La fuente originadora del derecho sobre los nombres comerciales
es el uso del signo (el art. 105 LPI establece que: “El nhombre
comercial de una empresa o establecimiento industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estaran
protegidos, sin necesidad de registro.”), siguiendo la Ley
mexicana la corriente establecida por el art. 8o. del Convenio de
Paris, que dispone que los nombres comerciales seran
protegidos en todos los paises de la Unidn sin obligacion de

depdsito o registro. No obstante se recomienda solicitar su
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publicacion en la Gaceta de Ila Propiedad Industrial
(“Gaceta”)?'* a fin de establecer una presuncién de buena fe

por quien adopta el signo.

6.1.4.7. ELEMENTOS BASICOS PARA SU

PROTECCION

Es verdad que para que un nombre comercial goce de la
proteccion juridica que ofrece la LPI no es necesario que esté
registrado, aunque no basta la adopcién de una denominacion
distintiva por parte de un empresario para que el derecho al uso
exclusivo de tal nombre o denominaciéon surja a favor de su

propietario.

La exclusividad del derecho sera reconocida se conjugan las

siguientes circunstancias:

i Que el nombre de que se trate efectivamente se esté

usando para distinguir una negociacion mercantil.

214 | a Gaceta de la Propiedad Industrial es editada por el IMPI y en ésta se
haran las publicaciones a que la LPI se refiere y se daran a conocer cualquier
informacidn de interés sobre la propiedad industrial y las demas materias que
se determinen. Los actos que consten en dicho dérgano de informacion
surtiran efectos ante terceros a partir del dia siguiente de la fecha en que se
ponga en circulacion, misma que debera hacerse constar en cada ejemplar.
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Que dicha denominacion sea conocida dentro de una
zona geografica que pueda ser delimitada por la

extension de la clientela efectiva.

Resulta dificil establecer bases precisas para
determinar la zona geogréafica de la clientela efectiva
de un establecimiento, en todo caso habra que
recurrir a elementos objetivos de valoracién, por
ejemplo, en el caso de un hotel en el que se tenga
un registro de que sus huéspedes provienen de
diversas partes del pais, debera entenderse que la
zona geografica de la clientela efectiva es la
totalidad del territorio nacional; pero en el caso de
una peluqueria de cierto barrio, la clientela sera de
una zona limitada de una ciudad, por lo que su zona
geografica estara determinada por su clientela

efectiva.

Que el nombre adaptado usado y conocido dentro de
este ambito territorial tenga caracteristicas propias,
originales, de tal forma que si fuera usado por una
tercera persona pudiera provocar confusiones o

errores entre el publico consumidor.
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Para que un derecho sobre nombres comerciales pueda
ejercerse con exclusividad recurriendo plenamente a las
acciones otorgadas por la LPI, como las cautelares se requiere

Su registro.

6.1.4.8. PUBLICACION Y EFECTOS

Ya se menciond que el art. 105 de la LIP, en relacion con el 8o.
del Convenio de Paris, establece que el derecho exclusivo del
nombre comercial se adquiere sin su registro, no obstante, la
propia LPI en su art. 106 dispone que quien esté usando un
nombre comercial podra solicitar al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (*IMPI"”), la publicacién del mismo en la
Gaceta. Dicha publicaciéon producira el efecto de establecer la
presunciéon de la buena fe en la adopcién y uso del nombre

comercial.

En otras palabras, la LPI dispone que el nombre comercial sera
protegido sin obligacién de registrarlo y que tal proteccién sera
reconocida por el hecho de usar el nombre comercial; pero
también senala que el nombre comercial podra publicarse en la
Gaceta y se da como consecuencia de dicha publicacién el

presumir que hubo buena fe en la adopciéon y uso del nombre.
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La solicitud de publicacion de un nombre comercial se
presentara por escrito al IMPI acompanada de los documentos
que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un

giro determinado.

6.1.4.9. TRAMITE DE LA SOLICITUD

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se
efectuara el examen de fondo a fin de determinar si existe algun
nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusion
aplicado al mismo giro, en tramite o publicado con anterioridad,
0 a una marca en tramite de registro o a una ya registrada
idéntica o semejante en grado de confusion que ampare
productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro
preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate.

De no encontrarse anterioridad procedera la publicacion.

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 aquéllos que
contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el

articulo 90 de LPI.
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6.1.4.10. DURACION DEL DERECHO

De acuerdo a lo que el art. 110 de la LPI preceptua, los efectos
de la publicacion de un nombre comercial duraran diez afios, a
partir de la fecha de presentacién de la solicitud y podran
renovarse por periodos de la misma duracion. De no renovarse,

cesaran sus efectos.

En la transmisidn de una empresa o establecimiento se
comprenderd el derecho de uso exclusivo del nombre comercial,

salvo estipulacion en contrario.

El nombre comercial se regira en lo que sea aplicable y no haya
disposicion especial, por lo establecido en esta Ley para las

marcas.

Asi y de conformidad con lo que la LPI dispone podemos concluir

C|U€'215

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

proteccidon abarcara la zona geografica de la clientela efectiva de

215 y/éase al respecto Capitulo IV De los Nombres Comerciales de la LPI, asi
como CASTREJON GARCIiA Gabino Eduardo, E/ Derecho Marcario y la Propiedad
Industrial, México, Cardenas, 2000, pp. 54 vy ss.
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la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre
comercial y se extendera a toda la Republica si existe difusion

masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Ademas, no se puede dejar de mencionar el hecho de que el
Derecho Mexicano guarda una importante similitud en cuanto a
nombres comerciales se refiere, baste hacer alusion a que en
ambos paises la proteccion ofrecida hacia la figura del nombre
comercial no requiere de su registro previo; sin embargo para
ser acreedores de la proteccion total que ofrecen las LM en
Espafia y LPI en México habra que llevar a cabo tal registro ante

la OEPM o el IMPI, respectivamente.

Otro factor similar en cuanto al nombre comercial en Espafa y el
nombre comercial en México es el hecho de que en ambos
paises los nombres comerciales tienen su régimen juridico
propio, a los que no obstante les seran aplicables en la medida
en que no sean incompatibles a su propia naturaleza y si no hay
disposicién especial los regimenes juridicos de las marcas, de
conformidad con el art. 87.3 de la LM en Espafia y art. 112 LPI

de la LPI en México.
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DENOMINACION SOCIAL.
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CAPiTULo IV

NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACION SOCIAL.

PROBLEMATICA EXISTENTE

De acuerdo con lo expuesto en los capitulos anteriores, la figura
juridica de nombre comercial ha sido a lo largo de la historia un

tanto cuanto conflictiva, en lo que a denominaciones se refiere.

Baste hacer menciéon a que ademas de la problematica entre los
nombres comerciales y las denominaciones sociales, objeto
primordial de este apartado, podemos referirnos ademas al
conflicto existente entre los nombres comerciales y las

marcas?®.

A modo de ejemplo y como mero antecedente podemos sefalar
que ya para principios del siglo anterior, el entonces vigente
Reglamento para la ejecucién de la LPI, de 1903, en su art. 58

disponia que:

"“Articulo 58.-

216 Este aspecto se estudiard a mayor detalle el Capitulo V.
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No podra concederse el registro de un nombre
comercial, cuando no se distinga éste o
suficientemente de una denominacion ya registrada
como marca. Si, no obstante, se concediese, quedara
a salvo el derecho de los perjudicados para pedir
como en cualquier otro caso, la nulidad del registro

ante los Tribunales”.

Cabe resaltar que dicho art. 58 era el Unico que se ocupaba del
caso de que un propietario de una marca pudiera obligar a la
persona o personas que usaran la denominacién como nombre
comercial, a que retirasen dicho nombre, y si éste Ultimo habia
sido concedido por el entonces RPI, la concesién debia ser

anulada.

Segln PeLLA’Y’ |a verdadera confusién surgia al presentarse el
caso al revés, es decir, cuando existia un nombre comercial, que
acreditaba y distinguia un establecimiento y un comerciante o
industrial trataba de registrarlo como marca para dar a conocer
sus productos. Lo anterior, toda vez que de la simple lectura del
art. 58 citado, se desprende que la alusién a la problematica se
planted sélo de manera unidireccional y no se contempld Ia
cuestion en la forma que ahora mencionamos, aunado a lo

anterior, la falta de jurisprudencia, de ese entonces, hicieron

217 peLLa Ramon, Tratado Tedrico-Practico ..., (ob. cit.) pp. 291 y ss.
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que los nombres comerciales perdieran en gran manera su

fuerza e importancia.

7. CONFLICTOS ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y

DENOMINACION SOCIAL

Aparentemente y desde la perspectiva meramente doctrinal los
nombres comerciales y las denominaciones sociales no habrian
de sufrir ningun tipo de colisidon entre si, toda vez que cada una
de estas figuras tiene ambitos de aplicacién completamente
diferentes. No obstante, a pesar de su apartamiento conceptual,
funcional y normativo, en la practica se producen evidentes
interferencias entre unos y otras a las que se les tiene que dar
una solucion juridica, porque de no hacerlo implicaria la
legitimacién del aprovechamiento o apropiacion de la reputacion

de un signo distintivo o de una denominacién anterior?8,

Como suele suceder, la casuistica no es sencilla, ya que en
ocasiones una misma denominacién o expresion da origen a una

denominacidn social, a un nombre comercial o a una marca.

9

Muchas veces al constituir una persona juridica®'® se omite el

218 F| art. 12 de la LCD contempla el caso de la explotacidon de la reputacién
ajena.

219 Al constituir una sociedad mercantil ha de quedar registrada ante el RMC y
obligatoriamente habra de sefialarse la denominacién social que la sociedad
utilizara para individualizarse en el trafico juridico.
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registro paralelo de su denominacion social ante la OEPM, como
nombre comercial o marca y aun habiendo solicitado tal registro,
no es facil la proteccion de dicha expresion frente a un signo
distintivo ulterior, que pudo haber sido registrado o no ante la
propia OEPM y que no consta en el RMC como denominacién
social de wuna sociedad mercantil registrada previamente.
Asimismo y por contrapartida, el registro de un nombre
comercial o marca ante la OEPM no garantiza la proteccion total
de dicho signo distintivo, ya que no basta con la inscripcidon del
mismo, sino que ademas y para tener una mayor certeza
juridica, habria que constituir una persona juridica utilizando
dicho signo distintivo como denominacién social, con el

correspondiente coste que ello implica.

La funcidén juridica de cada una de estas figuras es bien distinta,
pues en tanto el nombre comercial diferencia a la empresa en el
trafico econdmico de idénticas o similares, la denominacion
social en cambio, identifica a la sociedad como sujeto titular de
derechos y obligaciones y como centro de imputacién de
responsabilidades en el trafico juridico, diferente de las personas

que conforman dicha sociedad.

A este respecto el TS manifestd en su sentencia de 2 de abril de

1993 que:
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"Una cosa es que en casos dudosos o en campos
aplicativos distintos ese detalle se valore como dato a
favor de la registrabilidad de un cierto signo, y otra
muy distinta que toda entidad tenga derecho a
registrar sin mas como nombre o marca su razon
social; si asi fuera sobrarian las normas prohibitivas

del Estatuto de Propiedad Industrial”??°.

Los nombres comerciales y las denominaciones sociales se
encuentran contrapuestos principalmente por la diferente
regulacion de cada una de éstas figuras juridicas, contenidas en
diversos e incomunicados cuerpos normativos, aunado al hecho

de estar auxiliadas por organismos registrales también distintos.

Entre el RMC y la OEPM existe una desconexion casi total, por lo
que se puede concluir que no existe impedimento alguno para
gue un nombre comercial se constituya en una denominacion
social, como también el hecho de que una denominacion social
pueda constituir un hombre comercial, cumpliendo para ello con

los requisitos previstos por la LM.

Aunado a lo anterior, por regla general el registro previo de un
nombre comercial no constituye obstaculo alguno para el

registro de una denominacion social similar e incluso idéntica.

220 yéase al respecto CRUCES PASTOR Esther, “Denominacion Social vs. Signos
Distintivos: El Caso AIRTEL”, en Jornadas de Derecho de Sociedades,
Granada, Ilustre Colegio Notarial de Granada, 1998, p. 257.
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Al respecto, en los arts. 404 a 407 del RRM se prohibe el
registro de denominaciones sociales contrarias a la Ley, al orden
publico o a las buenas costumbres, de denominaciones oficiales,
de denominaciones que induzcan a error y de denominaciones
idénticas a otras denominaciones sociales previamente inscritas

en el RMC.

La inscripcién de una denominacion social ante la OEPM, como
nombre comercial, no es directa. Es decir, que no se obtiene
dicho registro como nombre comercial como consecuencia de
haber obtenido la certificacion del RMC, sino que esta
condicionada al cumplimiento de los requisitos previstos por la
LM; requisitos que resultan mas rigurosos que aquellos

necesarios para obtener la inscripcidon en el RM.

Las inscripciones en el RM y en la OEPM tienen cierta semejanza
en cuanto a su finalidad, pero también tienen marcadas
diferencias®?!. La legislacién para ambos registros es también
diferente, en tanto el RM solo protege a las denominaciones
sociales anteriores frente a denominaciones sociales posteriores

idénticas, siendo ademas su funcién la de identificar y no la de

221 E| expediente de inscripcién en la OEPM contempla la posibilidad de
oponerse a signos distintivos posteriores idénticos o semejantes, mientras
que en el RMC no existe la figura de la oposicién previa, ni la posibilidad de
recurrir el acuerdo registral de inscripcidon por parte de terceros, en caso de
gue éstos consideren que sus derechos resulten afectados.
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proteger, la OEPM protege a los signos distintivos de la empresa
frente a solicitudes posteriores idénticas o semejantes, de forma
tal que una sociedad con denominacidn semejante a otra
anterior, sera probablemente objeto de inscripcién, mientras que
una marca o nombre comercial semejantes a otros anteriores no
lo seran. Lo anterior conlleva a una constante y reiterada

problematica que a continuacion se explica brevemente.

A pesar de que un Registrador Mercantil no podria, en principio,
negar la inscripcion de una sociedad mercantil por ser su
denominacién andloga a una marca o nombre comercial inscrito
en la OEPM, toda vez que este es un registro independiente y sin
coordinacion alguna con el RMC, por carecer de apoyo legal
expreso y de instrumentos practicos que lo posibiliten, no
obstante, debemos hacer alusién a la intencion de la LM de
armonizar o aproximar los registros de la OEPM asi como el del
RMC, utilizando al efecto un criterio de prioridad, por medio del
cual no podran registrarse nombres comerciales o marcas que
coincidan con denominaciones sociales previas, pero a su vez,
no podra otorgar el RMC denominaciones sociales que coincidan

con signos distintivos notorios o renombrados.

Estas prohibiciones seran aplicadas desde un primer momento,
es decir, al momento de otorgar el registro del nombre

comercial o de conceder la denominacion social, obligando de
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esta manera a ambos 6rganos a tener en cuenta la existencia,
segln corresponda, de una denominacién social o de un signo
distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusion,
el problema surge cuando el hombre comercial o marca no son
notorios o renombrados, toda vez que el RMC podria conceder
una denominacién social que infrinja el derecho de propiedad

industrial previo del titular del nombre comercial o marca.

Cabe pues hacer eco a la pregunta planteada por Luis Maria
MIRANDA SERRANO,??? respecto a si “¢Es la denominacién social un
nuevo signo distintivo de propiedad industrial?” Entendiendo
esta pregunta en el sentido en que ésta expresidén es utilizada
por el legislador marcario, es decir, referente a los instrumentos
captores de clientela, de que se valen los empresarios a fin de
diferenciarse entre si, sus productos o servicios y sus locales

comerciales.

Afirma el propio MIRANDA SERRANO??3, que la mera formulacién de
esta pregunta hubiera sido impensable hace no demasiados
afnos, toda vez que la denominacion social ha sido configurada
histéoricamente como una institucion societaria absolutamente

desligada de los signos distintivos, lo que ha permitido a la

222 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ... ¢Es la Denominacién
Social un nuevo Signo Distintivo de la Propiedad Industrial?”, en Cuadernos
de Derecho y Comercio 48, Consejo General del Notariado, Diciembre 2007,
p. 11.

223 f{dem, p. 13.
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doctrina hablar de un divorcio conceptual, funcional y normativo
entre denominaciones sociales y distintivos empresariales, para
subrayar asi que estas figuras son auténomas y diferentes,
ademas de que viven en un estado de reciproca independencia y

se gobiernan por principios disimiles.

Continla MIRANDA SERRANO??Y, afirmando que en la actualidad
existen motivos suficientes para formular esta pregunta vy
contestar a ella con una respuesta negativa pero matizada.
Negativa porque los signos distintivos de la empresa siguen
siendo los tradicionales, la marca, el nombre comercial vy,
aungue ya no se registra, el rétulo de establecimiento; pero
matizada porque por las vias jurisprudencial y legal han venido
sucediéndose esfuerzos dirigidos a evitar conflictos entre signos
distintivos y denominaciones sociales confundibles, lo que se
traduce en el reconocimiento a la denominacién social de una
nueva faceta distintiva similar a la propia de los signhos

distintivos de la propiedad industrial.

Habra que recordar entonces que las denominaciones sociales
tienen como funcién basica el hacer reconocible a la empresa en
su vida juridica y posibilitar que acceda al campo de los negocios
y transacciones como sujeto de derechos y obligaciones

permitiendo individualizar e identificar al titular de la empresa,

224 {dem, pp. 13y 14.
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en tanto que los nombres comerciales buscan prevenir el riesgo
de confusidon en cuanto a las actividades que desarrolla una

empresa en el trafico mercantil.

Una vez dicho lo anterior, se hara alusion al tipo de problemas
surgidos con alguna regularidad, referentes a la identidad o
semejanza de denominaciones sociales inscritas en el RM
correspondiente y de signos distintivos inscritos en la OEPM,
cuando ambos estan siendo utilizados al mismo tiempo en el
trafico econémico, lo cual, en principio, no implica forzosamente
la incompatibilidad entre éstos, toda vez que pueden darse dos
casos en los que una y otra figuras pueden coexistir al mismo
tiempo sin que el titular sea una misma persona o exista un

acuerdo entre los titulares de ambas:

i Cuando una denominacién social igual a un nombre
comercial sea utilizada Unicamente como tal, es decir
como nombre para identificar a la sociedad en el
trafico juridico y no como instrumento distintivo y
competitivo en el mercado para atraer y relacionarse

con el publico en general®®.

225 Es importante aclarar, al respecto, que este tipo de distinciones resulta
siempre que se esté operando en un trafico econdmico especifico y delimitado
ya sea territorialmente o por el tipo de productos o servicios que se ofertan.
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ii. Cuando una denominacién social es utilizada como
nombre comercial siendo semejante o igual a otro
nombre comercial registrado, pero realizando
actividades completamente diferentes o0 en
territorios distintos de aquellos que utiliza la
empresa titular del signo distintivo registrado, es

decir en mercados diferentes.

Resulta necesario estar atentos en todo momento al tipo de
funcion que desempeiia cada una de las figuras objeto de este

trabajo de investigacién.

Por ello, es necesario siempre partir del indicio de que la
identidad o semejanza de un nombre comercial registrado y una
denominacidon social no conlleva aparejada incompatibilidad
entre ambos, ésta surge primordialmente cuando |Ia
denominacién social no se utiliza Unica y exclusivamente como

tal, sino que ademas se utiliza como nombre comercial.

La historia hace recordar que este tipo de conflictos se han
suscitado primordialmente por nombres comerciales previos a
las denominaciones sociales, toda vez que el conflicto surgido
entre las denominaciones sociales preexistentes respecto a los
nombres comerciales inscritos posteriormente en la OEPM solo

se ha producido en un nimero limitado de veces.
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7.1. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y

DENOMINACION SOCIAL EN LA JURISPRUDENCIA

ANTERIOR A LA VIGENTE LEY DE MARCAS

En atencién a lo expuesto anteriormente, referente a que el

hecho de la existencia previa de un nombre comercial o marca

previamente registrados no constituye ningun impedimento para

registrar una denominacion social confundible, es claro que

podian suscitarse conflictos entre denominaciones sociales vy

nombres comerciales previamente registrados y siendo que la

LM/1988 y el EPI no mencionaban nada a este respecto, la

jurisprudencia optd por dos soluciones bien distintas una de la

otra:

Por una parte, se concluyé que ante el eventual
conflicto entre una marca o nombre comercial
previamente registrados y una denominacién social
posterior, podria resolverse simplemente
prohibiendo al titular de la denominacién social el

uso de ésta a titulo de marca o nombre comercial.

En contrapartida, la segunda y mas comun de las

soluciones era cuando se resolvia instando al cambio
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o modificacion de la denominacion social
confundible, cuando esta entrase en conflicto con un
nombre comercial o marca previamente registrados;
y si ademas existia identidad o similitud entre los
productos, servicios o actividades amparadas, se
producia a juicio del TS un innegable riesgo de
confusion en el mercado que debia ser erradicado,
para lo que ademas de reconocer al titular del signo
distintivo su ius prohibendi ordenaba la cancelacidn

de la inscripcion de la denominacion social en el RM.

Se comprueba asi que durante la vigencia del EPI y la LM/1988,
el TS reconocié la primacia de los signos distintivos prioritarios
en relacion con las ulteriores denominaciones sociales
confundibles, instando al cambio o modificacidon de estas ultimas
cuando la similitud entre las denominaciones y los productos y/o
servicios amparados pudiese generar un riesgo de confusion en

el mercado?®®.

226 GARciA-CHAMON CERVERA, Enrique; SOLER PASCUAL, Luis Antonio; FUENTES
DEVESA, Rafael, Tratado practico de Propiedad Industrial, Grupo El Derecho y
Quantor, S.L., Madrid, 2010, p. 328.
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7.2. TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LOS CONFLICTOS
ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y DENOMINACION

SOCIAL EN LA VIGENTE LEY DE MARCAS

La LM ha introducido soluciones por un lado al conflicto que
puede surgir entre un signo distintivo de la empresa previo a
una denominacion social y por el otro a la posible confrontacién
entre una denominacion social previa y un signo distintivo
posterior. Estas soluciones son las causas que permiten afirmar
gue la figura de la denominacion social ha empezado a acercarse
a la figura de los signos distintivos de la empresa, proceso
inconcluso, de conformidad con lo dispuesto por la Disp. Adic.
Decimoctava de la LM, en donde se estipula el compromiso del
Gobierno espanol de que el ordenamiento juridico contara en un
futuro mas o menos cercano con una nueva Ley sobre el
régimen juridico de las denominaciones sociales de las entidades

juridicas®?’.

Dicha disposicion pone de manifiesto la voluntad de armonizar

los diversos registros publicos donde causan inscripcidn los

227 La Disp. Adic. Decimoctava.- el Proyecto de Ley de denominaciones
de personas juridicas de la LM preceptia que el Gobierno, en el plazo
oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitira al
Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen de las
denominaciones sociales de las entidades juridicas.
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distintos tipos de personas juridicas para crear una suerte de

Registro de Denominaciones de las personas juridicas??.

7.3. CONFLICTO ENTRE NOMBRE COMERCIAL Y
DENOMINACION SOCIAL EN LA VIGENTE LEY DE

MARCAS

Al redactar la LM, el legislador decidié que para solucionar el
conflicto que pudiera llegar a surgir entre un nombre comercial o
marca previamente registrados y una denominacién social
posterior y confundible con aquellos habria de atenderse a la
soluciéon propuesta mayoritariamente por la jurisprudencia,
siendo manifiesto lo anterior al preceptuar en su Disp. Adic.

Decimoséptima que:

"Disposicion adicional decimoséptima.-

Extincion de sociedades por violacién del derecho de

marca.

Si la sentencia por violacion del derecho de marca
impusiera el cambio de denominacidn social y éste no
se efectuara en el plazo de un afio, la sociedad

quedara disuelta de pleno derecho, procediendo el

228 MaRIN LOPEZ, Juan José, “Nombre Civil, Denominacién Social y Nombres de
Dominio”, en Pe. i. Revista de propiedad intelectual, Bercal, S.A., Nam. 10,
Madrid, enero-abril 2002, p. 31.
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Registrador Mercantil de oficio a practicar la
cancelacion, y sin perjuicio de lo establecido en el

articulo 44 de esta Ley”.

La redaccion de esta disposicion ademas de evidenciar el criterio
gue el legislador siguid para dirimir los eventuales conflictos,
prevé las consecuencias derivadas del incumplimiento de la
sentencia que ordena la modificacién de la denominacién social

confundible con un signo distintivo de la empresa prioritario.

La redaccion de esta disposiciéon no parece lo mas acertada del

todo y ello en virtud de diversas situaciones:

i Que la misma no sefala cuadando y en qué
condiciones se ha de entender que una
denominacion social infringe la exclusiva del titular

de un nombre comercial o marca preexistentes.

ii. Esta disposicion se traduce en que la LM, al igual que
la mayor parte de jurisprudencia emitida al dirimir
controversias entre nombres comerciales o marcas
previos y denominaciones sociales posteriores®®,

impone el cambio de la denominaciéon social

229 |a linea jurisprudencial minoritaria en cambio no supone el cambio de
denominacién social, sino que impone el deber de hacer uso de dicha
denominacién social como tal y no como elemento distintivo.
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justificandose en base a la existencia de un abuso de

derecho o un acto contrario a la buena fe.

Esta disposicidn establece una causal mas para la
disolucion de una sociedad, la que al ser de pleno
derecho operard de forma automatica y sin
necesidad de ser acordada previamente por la Junta
General, para el caso de que la denominacion social
de que se trate no se haya cambiado en el plazo
establecido, pero la sancién no termina ahi, sino que
ademas de la disolucién de la sociedad, se procedera

a su cancelacion registral.

iii. Porque resulta ildgico hablar de una cancelaciéon de
oficio de la inscripcion de una sociedad disuelta de
pleno derecho, sin haber llevado a cabo Ila
designacién de liquidadores y a liquidar dicha
sociedad, esto es sin necesidad de ser acordada en

Junta General®3°,

iv. Esta disolucion societaria, por regla general, se
traducird en la extincion de la sociedad de que se

trate, exceptuando aquellos casos en los que se lleve

230 MARTINEZ SANZ Fernando, “Nombre Comercial, Denominacién de Personas
Juridicas y Nombre de Dominio” en El/ nuevo Derecho de Marcas. Ley
17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Comares, Granada, 2002, p. 135.
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a cabo una reactivacién societaria o se enajene la

totalidad de la empresa en liquidacion.

En cambio, la solucién a que se refiere el art. 417 RRM parece

mas adecuada al disponer:

"Articulo 417.-

Cambio judicial de denominacion.

1. La sentencia firme que, por cualquier causa, ordene
el cambio de denominacion, habra de inscribirse,
mediante testimonio de Ila misma, el Registro
Mercantil en que figure inscrita la entidad condenada.
El Registrador remitira al Registrador Mercantil
Central los datos correspondientes para su inmediata

publicacién en el Boletin Oficial del Registro Mercantil.

2. Efectuada la inscripcion, no podran acceder al
Registro Mercantil Provincial correspondiente nuevas
inscripciones relativas a las sociedades o entidades
que deban modificar su denominacion, en tanto no se
inscriba la nueva denominacién de la sociedad o

entidad afectada."”
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Cabe sefhalar que el citado precepto, hasta antes de la entrada
en vigor de la LM, era el Unico aplicable a los cambios de
denominaciones por Vviolacion de derechos de propiedad

industrial.

La LM no sélo previd el cambio de la denominacidn social, sino
gue incorpora también medidas preventivas tendentes a evitar
que nazcan los conflictos entre los nombres comerciales o
marcas previamente registrados y las denominaciones sociales
posteriores y confundibles, destacando en este apartado lo
sefialado en la Disp. Adic. Decimocuarta que prohibe al
registrador mercantil la concesion de una denominacién social
gue pueda originar confusidén con una marca o nombre comercial

notorios o renombrados.

La incompatibilidad entre nombres comerciales o marcas y
denominaciones sociales no surge en origenes (salvo los casos
de nombres comerciales 0 marcas notorios o renombrados), sino
cuando la denominacién social ademas de su funcién
individualizadora de la persona juridica realiza funciones

competitivas propias de los signos distintivos de la empresa.

Asi, el mercado juridico no admite la presencia de signos
idénticos o similares entre denominaciones sociales y nombres

comerciales o marcas, cuando la denominacion social se utiliza
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ademas como signo distintivo de la empresa o de sus productos
o servicios en el trafico econdmico de los similares o idénticos,
situacion en la que la jurisprudencia sostiene la obligacion, a
cargo de la sociedad mercantil, de cambiar la denominacion
social que genera riesgo de confusidn con un nombre comercial

0 marca anteriormente registrados.

8. UTILIZACION DE UN MISMO SIGNO COMO NOMBRE

COMERCIAL Y COMO DENOMINACION SOCIAL

Se parte de la idea de que no es ni ha sido infrecuente la
utilizacion de una expresion como nombre comercial y como
denominacidon social, la controversia surge cuando alguien
intenta  beneficiarse de tales signos  distintivos o
denominaciones, inscritos o no, que gocen de relevancia en el

mercado, al pretender:

i Constituir una sociedad cuya denominacion social
sea idéntica o andloga a un nombre comercial o
marca, ya sea que estén inscritos previamente®*!, o
gue aun sin estar inscritos éstos sean notorios, sin
haber constituido el titular de dicho signo distintivo

registrado o notorio, la sociedad mercantil

231 Como se hablé de ello en el apartado de la Denominacién Social, el RRM
en su art. 407.2 y la LM en la Disp. Adic. Decimocuarta han abordado el
tema.
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correspondiente con su respectiva denominacion
social (de ser asi, la solicitud de denominacion

posterior idéntica seria denegada), o

ii. Registrando como nombre comercial o marca una
denominacion social previamente inscrita (ya sea por
constitucién de una nueva sociedad mercantil o bien,
por una modificacion a una denominacion social
preexistente) por personas distintas de los titulares
del signo distintivo o de la denominacién social,
respectivamente, sin que cuenten para ello con la

autorizacion o consentimiento necesarios.

La delimitacién del uso de una denominacidon social en stricto
sensu, resulta en muchos casos dificil, ello es asi porque no
siempre las sociedades utilizan un nombre comercial o una
marca distintos a su propia denominacién social para
relacionarse con la clientela, es mas en ocasiones las sociedades
ni siquiera tienen un nombre comercial, lo que implica que
tengan que usar su denominacion social para relacionarse con el
publico en el trafico econdmico y darle asi un uso de nombre
comercial a dicha denominaciéon social, siendo esta ultima
circunstancia impuesta en muchas ocasiones por el propio

ordenamiento juridico.
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Sin duda una denominacidon social es utilizada propiamente
cuando su uso se esgrime como signatura para perfeccionar los
actos juridicos y documentos en nombre de la sociedad, mas
aun si dicha sociedad utiliza un nombre comercial diferente al

momento de entablar relaciones con el publico consumidor.

Por el contrario, una denominacidon social es utilizada como
nombre comercial siempre que con ella se intente captar o
relacionar a la clientela, ya sea a través de anuncios publicitarios
o mediante su utilizacién en los productos o documentos que
sirven en el trafico econdmico para llamar la atencién del publico

en general®?,

A manera de ejemplo se puede referir al supuesto de que si en
los envases o etiquetas aparece un nombre comercial o marca
diferentes a la denominacion social, aunque ésta Uultima se
incluya con una tipografia que no implique la identificacion de la
sociedad productora o distribuidora, parece claro que en este
caso la denominacidon social se utiliza como tal y no como
nombre comercial. En sentido inverso, si en los envases o
etiquetas figurara la denominacidén social con un tipo de letra

qgue llame especialmente la atencion de los consumidores

232 por el hecho de que una persona emplee su denominacién social en la vida
comercial, ésta se comercializa y pasa a convertirse en el signo distintivo y
exterior de su actividad comercial.
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entonces se estara ante la utilizacion de la denominacion social

como tal y ademas como nombre comercial.

Habra de distinguirse en cualquier situacion que la utilizacion de
las denominaciones sociales como tal, como marcas o como
nombres comerciales estribara definitivamente de la manera o

circunstancias especificas en que se lleve a cabo esa utilizacion.

Con esto se llega al punto en el que surge la problematica a que
se ha hecho referencia, es decir a los supuestos en que si
resultan incompatibilidades entre un nombre comercial y una

denominacioén social.

9. INSCRIPCION PREEXISTENTE DE UN NOMBRE COMERCIAL

A LA INSCRIPCION DE UNA DENOMINACION SOCIAL

El presente apartado se refiere a la posibilidad de inscribir y
utilizar como denominacién social de una sociedad mercantil o
una entidad de posterior constitucién, un nombre comercial o
marca inscritos previamente, sin la autorizacién del titular de
éstos. En principio, el titular de dicho signo distintivo no podria
impedir el acceso al RM de la denominacion social idéntica o

semejante a su marca o nombre comercial por no existir un
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mecanismo de publicidad para conocer dicha solicitud ni un

mecanismo de oposicion.

Si se contempla en cambio la proteccion juridica de dicha
persona, principalmente se ha hecho por la via jurisprudencial
en diversas sentencias dictadas en el sentido de obligar a la
sociedad a modificar su denominacion social si afecta a un

nombre comercial o marca inscritos anteriormente.

Dentro del supuesto referido en este apartado, habran de

distinguirse diferentes supuestos:

i Que la nueva denominacion social se utilice como tal

y ho como nombre comercial.

ii. Que la nueva denominacién social sea utilizada

ademas como nombre comercial.

9.1. UTILIZACION DE LA NUEVA DENOMINACION SOCIAL

STRICTO SENSU

En el primer caso, al no utilizar la denominacién social como un
factor para captar o vincular al publico o clientela, cabe
mantener el derecho a utilizar la nueva denominacién social

como tal, siempre y cuando ésta sea utilizada de buena fe Unica
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y exclusivamente como denominacidén social stricto sensu y no

como nombre comercia

|233

9.2. UTILIZACION DE LA NUEVA DENOMINACION SOCIAL

coMO NOMBRE COMERCIAL

El segundo supuesto admite a su vez, dos posibilidades:

Que la nueva denominacion social sea utilizada como
nombre comercial; pero que debido a que se utilice
en un mercado distinto o para productos o servicios
diferentes no exista conflicto alguno entre ésta y el

nombre comercial previamente registrado, y

Que la nueva denominacidn social sea utilizada como
nombre comercial confundible con uno previamente
registrado y en un mismo mercado, en cuyo caso
existiria un riesgo de confusion de los clientes dentro
de un mismo territorio y aplicado a productos o
servicios competitivos, caso este ultimo en el que el
signo preexistente tendra derecho a subsistir y a

impedir que la nueva denominaciéon social siga

233 5j una sociedad que actla en el trafico econdmico no utiliza alguna marca
o nombre comercial diferente a su denominacion social, necesariamente
estara utilizando su denominacién a modo de marca o de nombre comercial.
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siendo utilizada infringiendo el derecho exclusivo de

que es titular.

Lo anterior encuentra su fundamento en el texto
preceptuado por la Disp. Adic. Decimoséptima de la

LM, antes comentado.

De lo expuesto anteriormente surgen las siguientes preguntas,

de acuerdo con LUCENO OLIVAZ3*:

¢Qué hacer en el caso de que el RMC conceda el registro de una
denominacion social infringiendo los derechos del titular de un
nombre comercial o marca previamente registrados? (Qué
proteccion se le otorgara al titular de un nombre comercial o
marca previamente registrados, frente a una denominacién
social posterior idéntica o similar que pueda causar confusién en

el trafico mercantil?

Antes que nada, el titular del nombre comercial o marca habra
de requerir al titular de la denominacion social el cese en el uso
de la misma vy solicitarle el cambio de denominacion,
acreditando previamente que tenemos un derecho precedente,

por haber registrado el nombre comercial o marca con

234 Lucefo OLIVA José Luis, “La proteccion de la Marca frente a la

Denominacion Social Idéntica”, en Noticas Juridicas, Septiembre, 2009.
<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%?20Mercantil/200909-
81110927832434.html> [Consulta: 13 enero 2012]
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antelacién a su denominacién social, ademas de que se habra de
demostrar que dicho nombre comercial o marca se ha venido
utilizando en el trafico mercantil por lo que se ha convertido en
un identificador de la actividad empresarial e incluso de la

empresa misma.

Si dicha solicitud no es atendida, no existird otro medio para que
el titular del nombre comercial haga valer su derecho, que
acudir ante la autoridad judicial competente, acreditando la
situacion existente entre su nombre comercial o marca previos y
la ulterior denominacién social, pudiendo solicitarse en todo
caso, medidas cautelares que eviten que la violacion a su

derecho sea aun mas grave.

A manera de ejemplo CACHON BLANCO?®® cita algunos casos vy las
resoluciones dictadas tanto por parte de los Tribunales judiciales
como por parte de la DGRN en donde se han manifestado a
favor del principio de prioridad en la inscripcidon de la marca, de

acuerdo con lo siguiente:

"La sentencia de 27 de diciembre de 1954 resolvio el
caso de la marca registrada "OM” que demandod a la
sociedad ‘“Laboratorios OM, S.A.” para que se

abstuviera de utilizar el monograma OM. El Tribunal

235 Ver al respecto CACHON BLANCO José Enrique, “Relaciones entre ...”, (ob.
cit.) pp. 844 vy ss.
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de Primera Instancia desestima la demanda, Ila
Audiencia  Territorial la estima  parcialmente,
ordenando abstenerse de usar tal monograma, pero
sin cambiar la denominaciéon social y el Tribunal
Supremo manda cancelar la inscripcion de la

denominacion de la sociedad sefialando:

“es consecuencia ineludible del reconocimiento
a la actora del derecho y pleno dominio de la

marca OM”.

La Resolucion de la DGRN de 16 de septiembre de
1958 revoco el acuerdo de un Registrador que habia
denegado la inscripcion de la sociedad "Vinos de
Rueda, S.A.” por considerarla comprensiva de un
apellido o nombre patronimico y que por lo tanto,
debian afadirse mas datos y circunstancias que
permitan individualizarle y que los Reglamentos
vigentes prohiben la inscripcion de procedencias de

origen. La resolucion sefala:

“"El art. 2 LSA. a diferencia del art. 152 CdC
(entonces vigente) establece el sistema de
libertad de eleccion de nombre social, sin mas
limitaciones que la de figurar necesariamente

en él la indicacion de Sociedad Anénima y la
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de no poderse adoptar nombre igual al de otra

sociedad preexistente”.

Sefiala especialmente LUCENO OLIVA la sentencia del TS de 16 de

julio de 1985, en el llamado “Caso Domestos”:

"La sociedad “Lever Ibérica, S.A.”, titular de la marca
"Domestos” para jabones y detergentes desde 1961,
demanda a la sociedad "Domestos, S.A.”, cuyo objeto
social era precisamente la venta de jabones y
detergentes. La demanda fue desestimada en primera
instancia y en la Audiencia Territorial, pero finalmente
aceptada y casada por el Tribunal Supremo. La
sociedad demandada argumentaba que para la
eleccion del nombre de la sociedad no existian mas
limites que la identidad prevista en el art. 2. LSA-
1951 (entonces vigente). La sentencia del Tribunal
supremo alude a la ‘“obligada interpretacion
teleolégica que impone la coordinacion de las dos
normas en juego” y considera que ademas del riesgo
de confusion que ambas normativas pretenden evitar,
“la idéntica designacion puede ademas encubrir un
acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la
mas antigua denominacion a la par que un
aprovechamiento de los beneficios derivados del

esfuerzo ajeno”.
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Asimismo, sefala esta sentencia:

"El dato de que no existe una denominacion idéntica a
la elegida por ella, no agota las posibilidades de que
se declare la improcedencia de la denominacion social
pretendida, cuando exista un obstaculo de sentido
contrario a dicha pretensiéon, con entidad ético-
juridica suficiente, tal y como sucede en el presente
caso, en el que se impone erradicar el riesgo de error

o confusion en el mercado.

Considera también esta sentencia que a la
denominacion social demandada le faltan los
requisitos de novedad y wveracidad que Ia
jurisprudencia (cita la STS de 21 de noviembre de
1958) asi como las resoluciones de la DGRN han
establecido a tal efecto. Por ultimo la sentencia hace
alusion al art. 7.2. CC sefalando que la “entidad
demandada ... sobrepasa los limites normales del

ejercicio de un derecho con dafio para tercero”*.

23% Cabe sefialar que el mencionado art. 7.2. Cédigo Civil (en adelante “CC")
dispone literalmente:

“Articulo 7.-

1. Los derechos deberan ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo.
Todo acto u omisién que por la intenciéon de su autor, por su objeto o por las
circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los limites
normales del ejercicio de un derecho, con dafio para tercero, dara lugar a la
correspondiente indemnizacion y a la adopcion de las medidas judiciales o
administrativas que impidan la persistencia en el abuso.”
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La Disp. Adic. Decimoséptima de la LM operara una vez que el
titular de un nombre comercial o marca tenga una sentencia
firme y favorable, teniendo el titular de la denominacién social
posterior un afo para llevar a cabo su modificacion, en caso
contrario se podra solicitar al registrador mercantil la disolucion

de la sociedad y la practica del asiento de cancelacidn.

Es posible ademas aplicar las acciones derivadas del nombre
comercial o marca afectados, de conformidad con los arts. 34 y

40 a 45, en relaciéon con el art. 87.3. todos ellos de la LM.

"“Articulo 34.-

Derechos conferidos por la marca.

1. El registro de la marca confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el trafico

econoémico.

2. El titular de la marca registrada podra prohibir que
los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el

trafico econémico:
a. Cualquier signo idéntico a la marca para

productos o servicios idénticos a aquéllos para

los que la marca esté registrada.
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b. Cualquier signo que por ser idéntico o
semejante a la marca y por ser idénticos o
similares los productos o servicios impligue un
riesgo de confusién del publico; el riesgo de
confusion incluye el riesgo de asociacion entre

el signo y la marca.

c. Cualgquier signo idéntico o semejante para
productos o servicios que no sean similares a
aquéllos para los que esté registrada la marca,
cuando ésta sea notoria o renombrada en
Espafa y con la utilizacion del signo realizada
sin justa causa se pueda indicar una conexion
entre dichos bienes o servicios y el titular de la
marca o, en general, cuando ese uso pueda
implicar un aprovechamiento indebido o un
menoscabo del caracter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dicha marca

registrada.
3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas
en el apartado anterior podra prohibirse, en

especial:

a. Poner el signo en los productos o en su

presentacion.
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b. Ofrecer los productos, comercializarlos o
almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar

servicios con el signo.

c. Importar o exportar los productos con el signo.

d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles

y la publicidad.

e. Usar el signo en redes de comunicacion

telematicas y como nombre de dominio.

f. Poner el signo en envoltorios, embalajes,
etiqguetas u otros medios de identificacion u
ornamentacion del producto o servicio,
elaborarlos o) prestarlos, o fabricar,
confeccionar, ofrecer, comercializar, importar,
exportar o almacenar cualquiera de esos
medios incorporando el signo, si existe la
posibilidad de que dichos medios puedan ser
utilizados para realizar algun acto que
conforme a las letras anteriores estaria

prohibido.

4. El titular de una marca registrada podra impedir

qgue los comerciantes o distribuidores supriman
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dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien
no podra impedir que afadan por separado marcas
0 signos distintivos propios, siempre que ello no

menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este articulo se aplicaran a la
marca no registrada notoriamente conocida en
Espafia en el sentido del articulo 6 bis del
Convenio de Paris, salvo lo previsto en la letra c

del apartado 2”.

De acuerdo con AREAN LALIN**’, la expresion “signo” referida en
el art. 34 LM es interpretada en un sentido amplio que no sélo
incluye a los signos distintivos de la empresa, sino otras posibles

utilizaciones, tales como las denominaciones sociales.

De forma especifica y conforme a lo dispuesto por el art. 41 LM

podrian utilizarse las siguientes acciones:

“Articulo 41.-

Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la

marca.

237 AREAN LALIN Manuel, “La proteccién de la marca registrada frente a una
denominacién confundible”, Actas de Derecho Industrial, NGmero 12, 1987-
1988, pp. 211.
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1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea

lesionado podra reclamar en la via civil:

a. La cesacion de los actos que violen su derecho.

b. La indemnizacion de los dafos y perjuicios

sufridos.

c. La adopcién de las medidas necesarias para
evitar que prosiga la violacion y, en particular,
que se retiren del trafico econémico los
productos, embalajes, envoltorios, material
publicitario, etiquetas u otros documentos en
los que se haya materializado la violacion del
derecho de marca y el embargo o Ia
destruccion de los medios principalmente
destinados a cometer la infraccidon. Estas
medidas se ejecutaran a costa del infractor,
salvo que se aleguen razones fundadas para

que no sea asi.

d. La destruccion o cesion con fines humanitarios,
si fuere posible, a eleccion del actor, y a costa
siempre del condenado, de Ilos productos
ilicitamente identificados con la marca que
estén en posesion del infractor, salvo que la

naturaleza del producto permita la eliminacion
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del signo distintivo sin afectar al producto o la
destruccién del producto produzca un perjuicio
desproporcionado al infractor o al propietario,
segun las circunstancias especificas de cada

caso apreciadas por el Tribunal.

e. La atribucion en propiedad de los productos,
materiales y medios embargados en virtud de
lo dispuesto en el apartado c¢ cuando sea
posible, en cuyo caso se imputara el valor de
los bienes afectados al Iimporte de Ia
indemnizacidén de dafios y perjuicios. Si el valor
mencionado excediera del importe de Ia
indemnizacion concedida, el titular del derecho
de marca debera compensar a la otra parte por

el exceso.

f. La publicacion de la sentencia a costa del
condenado mediante anuncios y notificaciones

a las personas interesadas.

2. Cuando el titular de una marca, que lleve al menos
cinco anos registrada en el momento de presentar
la demanda, ejercite frente a un tercero, por
medio de alguna de las acciones previstas en el
apartado 1, los derechos conferidos por el articulo

34, debera probar, si asi lo solicita el demandado
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por via de excepcion, que, en el curso de los cinco
afos anteriores a la fecha de presentacion de la
demanda, la marca ha sido objeto de un uso
efectivo y real para los productos o servicios para
los que esté registrada y en los que se basa la
demanda, o que existen causas justificativas de la
falta de uso. A estos efectos, la marca se
considerara registrada solamente para los
productos o servicios para los que haya sido
realmente utilizada. El demandado podra asimismo
ejercitar, por via de reconvencion, la accion de
declaracion de caducidad por falta de uso de la

marca del actor.

Las medidas contempladas en los parrafos a y ¢
del apartado 1 de este articulo podran también
solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los
intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero
para infringir derechos de marca, aunque los actos
de dichos intermediarios no constituyan en si
mismos una infraccién, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la informacion y de
comercio electrdnico. Dichas medidas habran de
ser objetivas, proporcionadas y no

discriminatorias”.
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Tanto el nombre comercial (art. 90 LM) como la marca (art. 34.1
LM) confieren a sus titulares un derecho de utilizacién exclusiva
en el trafico econémico, por lo que podran accionar no sélo
contra solicitudes o inscripciones de nombres comerciales o
marcas idénticos o analogos posteriores, sino también contra

nombres y marcas no inscritas y utilizadas efectivamente.

Resulta aplicable a su vez la indemnizacion establecida en el art.
44 LM que fijara el Tribunal que decrete el cese en el uso de la
denominacidon social por violacibn de una marca o nombre

comercial.

“Articulo 44.-

Indemnizaciones coercitivas.

Cuando se condene a la cesacion de los actos de
violacién de wuna marca, el Tribunal fijaréa una
indemnizacién de cuantia determinada no inferior a
600 euros por dia transcurrido hasta que se produzca
la cesacion efectiva de la violacién. El importe de esta
indemnizaciéon y el dia a partir del cual surgira la
obligaciéon de indemnizar se fijara en ejecucion de

sentencia”.
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Por ultimo, el titular de un nombre comercial o marca podra
también ampararse bajo la proteccién que otorga la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante “LCD"),
ya sea por la cldusula general de su art. 4o0. sobre actos
contrarios a la buena fe, o especificamente por aplicacion de los
art. 50. sobre actos de engano; art. 60. sobre actos de

confusién; o art. 12 sobre explotacion de la reputacién ajena.

Como consecuencia de la aplicacion de la LCD, cabe a su vez
ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal
previstas en el art. 32 de la LCD, particularmente los puntos 1.1,

1.2y 1.5.

“Articulo 32.-

Acciones.

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida
la publicidad ilicita, podran ejercitarse las
siguientes acciones:

1. Accion declarativa de deslealtad.

2. Accion de cesacion de la conducta desleal o de

prohibicién de su reiteracion futura. Asimismo,
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podra ejercerse la accion de prohibicion, si la

conducta todavia no se ha puesto en practica.

. Accion de remocion de los efectos producidos

por la conducta desleal.

. Accion de rectificacion de las informaciones

engafosas, incorrectas o falsas.

. Accion de resarcimiento de los dafos y
perjuicios ocasionados por la conducta desleal,

si ha intervenido dolo o culpa del agente.

. Acciéon de enriquecimiento injusto, que sdlo
procederd cuando la conducta desleal lesione
una posicion juridica amparada por un derecho
de exclusiva u otra de andlogo contenido

economico.

En las sentencias estimatorias de las acciones
previstas en el apartado anterior, numeros 1 a 4,
el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al
demandado, podra acordar la publicacion total o
parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la
infraccion puedan mantenerse a lo largo del

tiempo, una declaracion rectificadora”.
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El art. 33 de la LCD legitima para esta accion a cualquier
persona que participe en el mercado cuyos intereses econdmicos
resulten perjudicados o amenazados por el acto de competencia
desleal, lo que incluye al titular de un nombre comercial o marca

anteriores a la denominacidén social.

La proteccién de un nombre comercial o marca frente a una
denominacién social ulterior e idéntica, o que pueda inducir a
confusion, puede llegar a ser un largo camino procesal, durante
el que pueden perjudicar tanto el valor del signo distintivo como
los derechos de su titular, por ello diversos autores, sefialan la
necesidad de una coordinacidon entre los registros de signos
distintivos (OEPM) y de los registros societarios (RMC), para

evitar situaciones como la explicada.

Asi, aplicando los tribunales estos principios ha surgido como
regla general la denominada “Teoria de la sumision de la

1”238 misma que da proteccién a nombres

Denominacion Socia
comerciales y marcas inscritos frente a denominaciones sociales
objeto de una inscripcidon posterior, en la que se ordena el cese
en el uso de una denominacién social confundible con un signo
distintivo anterior y a la modificacion de la denominacién social

en el RM. A pesar de ello y como excepcién, los tribunales en

238 Denominada asi por BOTANA AGRA Manuel José, en su trabajo intitulado “A
propdsito de las colisiones entre denominaciones sociales y nombres
comerciales” en la Revista Juridica La Ley, No. 2, 1996.
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contadas ocasiones han permitido el uso de una denominacion
social posterior a un nombre comercial, siempre y cuando sea

utilizada sélo como un signo de identidad personal®°,

La proteccion antes referida no se da exclusivamente por la
identidad o semejanza del hombre comercial o marca utilizados,
sino que habra de tenerse en cuenta el principio de especialidad
consistente en la identidad o semejanza de la actividad
realizada, elemento primordial para determinar el riesgo de

confusion.

En este supuesto de incompatibilidad (preexistencia de un
nombre comercial al registro de una denominacion social), cabe
ademas la posibilidad de que el nombre comercial o marca
previos a la denominacién social idéntica o similar no estén
inscritos y tengan la proteccion relativa a los signos distintivos

de la empresa notorios.

La LM se refiere a las marcas y nombres comerciales notorios en

su art. 8o., definiéndolos como aquellos que:

239 La sentencia mas significativa al respecto es la dictada por el TS de 21 de
octubre de 1994 (AJ 9036/1994) que resolvid el caso Hernandez Pérez.
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por su volumen de ventas, duracion, intensidad o
alcance geografico de su uso, valoracion o prestigio
alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,
sean generalmente conocidos por el sector pertinente
del publico al que se destinan los productos, servicios
o actividades que distinguen dicha marca o nombre

comercial”,

Este precepto ademas establece que:

"no podra registrarse como marca un signo que sea
idéntico o semejante a una marca o nombre comercial
anteriores aunque se solicite su registro para
productos o servicios que no sean similares a los
protegidos por dichos signos anteriores cuando, por
ser éstos notorios o renombrados en Espafa, el uso
de esa marca pueda indicar una conexion entre los
productos o servicios amparados por la misma y el
titular de aquellos signos o, en general, cuando ese
uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del
caracter distintivo o de la notoriedad o renombre de

dichos signos anteriores”.

La proteccién referida en ultimo término, alcanzara a productos,
servicios o actividades de naturaleza tanto mas diferente cuanto

mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre
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comercial notorios en el sector pertinente del publico o en otros

sectores relacionados.

Es de sefalar que cuando la marca o nombre comercial sean
conocidos por el publico en general, se considerara que los
mismos son renombrados y el alcance de la proteccién se
extenderd a cualquier género de productos, servicios o

actividades.

Asimismo, el art. 9.1.d. de la LM establece como condiciéon para
la proteccion la prueba del uso por parte de su titular en el
conjunto del territorio nacional, pudiendo el titular de un nombre
comercial ejercitar su accién en contra de marcas, nombres
comerciales y, por analogia y en base al criterio sentado por la
jurisprudencia, denominaciones sociales, todos ellos de

inscripcidon posterior.

El titular de un nombre comercial no inscrito podra asimismo
utilizar las acciones derivadas de la legislacion relativa a la

competencia desleal.

Sea cual sea la situacién generadora de controversia, y como
afirma CAcCHON BLANCO?**®, no es admisible que el Derecho

Positivo permanezca pasivo ante tales intentos de apropiacién o

240 CACHON BLANCO, José Enrique, “Relaciones entre ...”, (ob. cit.) p. 831.
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utilizacion de elementos ajenos que intervienen en el ambito
mercantil o comercial como denominaciones sociales o nombres

comerciales.

9.3. SOLUCION LEGAL AL CONFLICTO ENTRE UN NOMBRE
COMERCIAL PREEXISTENTE Y UNA DENOMINACION

SOCIAL POSTERIOR

A este respecto se refiere la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM,
imponiendo a los oOrganos registrales competentes para el
otorgamiento vy verificacion de denominaciones sociales la
obligacién de denegar el acceso registral a la denominacion
social solicitada, si es susceptible de crear confusiéon con un
nombre comercial o marca previos que sean notorios o
renombrados, excepto si el titular de dicho signo otorga su
consentimiento, lo que supone una novedad trascendente en el
régimen de la denominacidn social, particularmente en lo que al
concepto de disponibilidad se refiere, toda vez que el RRM en su
art. 407.2 dispone que: “aun cuando la denominacion no figure
en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizara, ni el
Registrador inscribird, sociedad o sociedades o entes cuya
denominacidén les conste por notoriedad que coincide con la de

otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad espafiola”?*!.

241 En la practica actual el RMC niega la peticion de certificacion negativa
cuando al Registrador Mercantil Central le consta la existencia de un signo de
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Afirma a este respecto GOMEzZ MONTERO**?> que si bien la actual
redaccion del art. 407.2 del RRM serviria para que el Registrador
pudiera denegar la inscripcién de una denominacién social
coincidente con un nombre comercial (usado o inscrito en la
OEPM) del que tanga conocimiento notorio, no deberia servir
para denegar tal inscripcion cuando la coincidencia de la
denominacion social pretendida lo fuera con una marca (usada o
registrada en la OEPM) aunque su conocimiento fuera notorio

por parte del Registrador®*.

El precepto sefalado, estd basado en buena medida por las
resoluciones de la DGRN emitidas entre los dias 11 y 20 de
octubre de 1984, mediante las cuales se denegd la inscripcidn
en el RM de doce sociedades andnimas cuyas denominaciones
eran idénticas a las de ciertos clubes de futbol notoriamente

conocidos y que se habian constituido bajo la figura de

propiedad industrial, criterio que, segun (el propio Registrador) BENAVIDES DEL
REYy José Luis, en “Denominaciones Sociales y Propiedad Industrial”, en
Cuadernos de Derecho Judicial, No. 21, Madrid, Consejo General del Poder
Judicial, 1997, pp. 74 y 75, ha tratado de evitar posibles conflictos futuros,
ejerciendo lo que podriamos llamar una labor de prevencién y rechazando
algunas solicitudes de denominaciones idénticas a signos notorios ya
existentes, aln a costa de exponerse a un recurso gubernativo ante la DGRN,
recurso que a su vez tendria serias posibilidades de prosperar.

242 GOMEZ MONTERO JesUs, “El permanente conflicto entre los Signos Distintivos
y las Denominaciones Sociales”, en Estudios Sobre Propiedad Industrial:
Homenaje a M. Curell Sufiol: Coleccion de trabajos sobre Propiedad Industrial
en homenaje a Marcel.li Curell Sufiol, Barcelona, Grupo Espanol de la AIPPI,
2000, p. 275.

243 La problematica a que se refiere GOMEz MONTERO en este parrafo no
existiria en caso de prosperar la propuesta de eliminar el caracter registral de
los nombres comerciales, que mas adelante se analizara.
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asociaciones privadas sujetandose a la entonces vigente Ley
General de la Cultura Fisica y Deportes de 31 de marzo de 1980.
En dichas resoluciones la DGRN precisé que a su juicio cualquier
denominacidon social habia de cumplir con lo siguiente: ser
novedosa, en cuanto a que la asuncién de una denominacion
utilizada previamente, ademas de poder generar una confusion
reciproca, podria traducirse en la usurpacion de un derecho
esencial de la personalidad juridica; y, ser veraz, en cuanto a
gue no habia de contener expresiones o indicaciones que pueda

inducir a errores a terceros sobre la individualidad del ente.

Las resoluciones mencionadas en el parrafo que antecede
reconocieron de forma expresa que la certificacion negativa (que
en ese entonces expedia el Registro General de Sociedades) no
agotaba las posibilidades de calificacion del Registrador
Mercantil, quien también tenia que tener en cuenta la posible
existencia de un obstaculo extrarregistral que impidiera la
adopcion de la denominacion social en cuestidon; obstaculo que,
en opinion del centro directivo, venia a estar constituido por la
denominacidn notoria de una persona juridica no mercantil (Cruz

Roja Espafiola, Fundacién Juan March, etc.)?**.

Esto se traduce en que las denominaciones no inscritas en el

RMC, que por su manifiesta notoriedad pueden impedir la

244 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ..."cit., pp. 34 y 35.
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inscripcion en el RM, comprenden los nombres de personas
juridicas sin acceso al RM, no asi las expresiones denominativas
que constituyen nombres comerciales o marcas, toda vez que
estas Ultimas no pueden ser configuradas como

“denominaciones de entidad”.

Resulta importante mencionar que una parte de la doctrina
intentd superar la literalidad de esta disposicion utilizando Ia
figura de la analogia, reconociendo a notarios y registradores la
facultad de decretar la no adopcidn e inscripcién registral de una
denominacidn social idéntica a un nombre comercial o marca
previos, notorios o renombrados. Asimismo, la DGRN aceptd

ocasionalmente la interpretacién ex analogia causa®*

, lo que se
traduce en que en la practica este precepto ha servido para
imposibilitar que denominaciones sociales coincidentes con
nombres comerciales notorios, nacionales o extranjeros,

accedan al RM.

Asi, dentro del régimen de la denominacién social, la innovacion
fundamental que introdujo la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM
fue la de proporcionar una base legal precisa al deber de los
notarios y registradores de no permitir la adopcién de
denominaciones sociales confundibles con nombres comerciales

0 marcas previos, notorios o renombrados llenando asi el

245 \/éase al respecto Idem, p. 35.
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silencio legal deliberado, que al respecto existia en el Derecho

espanol anterior a la vigencia de la LM.

Tal como afirman MIRANDA SERRANO y BENAVIDES DEL REY?**°, el
silencio de la LM, en este aspecto en concreto, es deliberado,
toda vez que en la version del proyecto de RRM de 1989 que el
Ministerio de Justicia remitié para informe a la Junta de
Decanos, el articulo 90.3 (correlativo al actual 407.2 RRM)
contenia una expresa referencia a los signos distintivos

tampoco podra la denominacion inducir a confusion respecto de
las denominaciones o signos distintivos de otras entidades
preexistentes notoriamente conocidas ...”, que por consciente y
deliberada voluntad del legislador no llegd finalmente a figurar

en el texto reglamentario aprobado en 1989 ni en el RRM

aprobado en 1996.

Ahora bien, la aplicacion en la practica de la multicitada Disp.

Adic. Decimocuarta de la LM importa ciertos problemas, a saber:

i Para la debida aplicacion de dicha disposicion tanto
el RMC como sus analogos territoriales habran de

manejar y aplicar nociones y figuras juridicas tales

246 BENAVIDES DEL REY José Luis, en “Denominaciones Sociales ...” (ob. cit.) p.
78.
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como el riesgo de confusion®*’, y los signos
distintivos notorios y renombrados®*®, nacidas vy
desarrolladas en la rama del Derecho Industrial, y
por lo tanto ajenas a sus competencias Yy

preocupaciones.

ii. Para la debida determinacién de la existencia o no de
riesgo de confusion entre una denominacién social y
un nombre comercial 0 marca previos, que gocen de
notoriedad, serda necesario que el érgano registral
realice una comparacion minuciosa, no sélo de los
signos, sino también de las realidades empresariales
designadas. Labor que de no ser imposible, reviste
una gran dificultad, y ello como consecuencia de que
las normas societarias no exijan que conste el objeto
de la sociedad en la solicitud de certificacidon

negativa de denominacion.

Esta dificultad en especifico ha originado la propuesta de
reforma al Derecho vigente, a efecto de vincular un objeto social
determinado a la solicitud de certificacion negativa de

denominaciodn, situacidon que, en caso de llevarse a cabo, no solo

247 Figura que obliga al jurista a realizar una valoracién sutil y compleja que
resulta mucho mas dificil que calificar la identidad sustancial o cuasi-
identidad entre denominaciones.

248 A pesar dichos conceptos cuentan con una definicién en la LM, ello no
implica que se suprimieran las dificultades que pueden presentarse a la hora
de determinar si un signo podra ser calificado como notorio o renombrado.
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no resolveria la problematica, sino que ademas la agravaria. Y

esto seria asi por dos razones:

Primero porque implicaria una dificultad adicional al

momento de crear sociedades mercantiles, y

Segundo y mas importante audn, porque los
problemas surgirian en la misma medida en que las
sociedades previamente constituidas lleven a cabo
modificaciones o ampliaciones de sus objetos

sociales.

La DGRN se ha referido a dichos problemas de manera

expresa®*® al sefialar que:

no es facil determinar si esa distincion entre
notoriedad y renombre que establece el legislador
sobre la base de la generalidad del conocimiento de
una marca o nombre comercial, limitado a un sector
de la actividad econdmica en el primer caso y general
en el segundo, puede trasladarse con los mismos
criterios con que se resuelve su confrontacion entre

ellas al que se plantea entre las mismas y una

249 Fundamento de Derecho 5 de la su resolucion de 24 de febrero de 2004.
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denominacion social. En todo caso ha de tenerse en

cuenta:

a) que el renombre o la notoriedad son hechos
objetivos que el registrador, dada la naturaleza del
procedimiento registral, tan solo puede apreciar con
su criterio subjetivo, por lo que, en definitiva, la
resolucion que en el mismo recaiga podra revisarse
con medios de prueba idéneos en un procedimiento

judicial;

b) que por el distinto alcance que tiene su
conocimiento siempre serd mdas facil para el
registrador apreciar la existencia del renombre que en

la notoriedad;

c) y que, aunque se pretendiera profundizar en esa
distincién, por un lado la concesion de reserva de una
denominacion, frente a lo alegado por el recurrente,
es ajena a la actividad proyectada para la sociedad
que pretenda utilizarla dado que la determinacién de
ésta no sdlo es posterior a la obtencion de la reserva,

sino que es susceptible de modificacion.

”
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Pero no solo la Disp. Adic. Decimocuarta de la LM se refiere a la
problematica entre un nombre comercial o marca anteriores a
una denominacidn social, sino que ademads su similar
Decimoséptima de la propia LM dispone, como ya se sefiald, la
disolucion de pleno derecho de la sociedad, asi como la
cancelacién de oficio de su respectiva inscripcidn registral, para
aquellos casos en donde una sentencia firme por violacidon de un
derecho de propiedad industrial imponga un cambio de
denominacion social y el mismo no se lleve a cabo en el plazo de

un ano.

Asi, se puede concluir que las soluciones brindadas por la LM
para resolver las controversias entre signos distintivos previos y
denominaciones sociales posteriores y entre denominaciones
sociales previas y signos distintivos posteriores han dado a la
figura de la denominacidn social dos dimensiones distintas: de
un lado una subjetiva o personal, como nombre de un sujeto
juridico titular de derechos y obligaciones; y del otro, una
objetiva o patrimonial, como nombre de un objeto sui generis
formado por la pluralidad de bienes materiales e inmateriales e
incluso por elementos no susceptibles de dominacién juridica (la

empresa).?*°

250 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ...” cit., p. 42.
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A este respecto afirma GONDRA ROMERO,?*! que “el nombre-firma
no sirve solo para dar a conocer la existencia e identidad de una
sociedad en un negocio juridico concreto, sino que exterioriza la
sociedad como figura permanente y, por reflejo, a la empresa
para cuya explotacion aquélla se ha constituido. Por restringido
que sea su uso, el nombre-firma siempre presenta una
dimensién objetiva-patrimonial, incluso cuando la empresa
utilice una denominacion de otro tipo para anunciarse en el
mercado. Su doble significado y funcién le confiere, pues, una
doble dimensidon en el Derecho. De un lado, una dimension
juridico-subjetiva, en cuanto nombre de personas; de otro, una
dimensidén juridico-objetiva, como denominacién de la empresa,
una realidad que para el Derecho pertenece a la esfera de los
objetos. Dos dimensiones que, desde el angulo de la dogmatica
juridica, estan en tensién dialéctica, pudiendo presentar puntos

de friccion”.

Estas soluciones ofrecidas por la LM ponen ademas de
manifiesto, la dificultad que existe en la diferenciacion entre el
uso funcional de un nombre o signo en concepto de signo
distintivo de la empresa (nombre comercial o marca) y de
denominacidn social, no solo por el hecho de que erroneamente
los empresarios han entendido que la inscripcion de la

denominaciéon social en el RM otorga a su o sus titulares el

251 GonprRA ROMERO, "EI Nombre Comercial", en Revista de Derecho de

Sociedades, num. 8, 1997, p. 36.
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derecho exclusivo de utilizacién en el mercado como distintivo
empresarial, sino ademas por la dificultad de distinguir entre el
ambito de las relaciones juridicas y el ambito de las relaciones
concurrenciales, campos de las denominaciones sociales y de los

nombres comerciales o marcas, respectivamente.

10. INSCRIPCION PREEXISTENTE DE UNA DENOMINACION

SOCIAL A LA DE UN NOMBRE COMERCIAL

Este supuesto se refiere a los casos en los que una persona,
distinta al o los titulares de denominaciones sociales inscritas
previamente ante el RMC y sin contar para ello con el debido
consentimiento o autorizacion, realiza la solicitud de registro,
mismo que puede llegar a obtener, de un nombre comercial o
marca confundibles con dichas denominaciones sociales

preexistentes.

Este problema en realidad surge cuando dicha denominacion
social previa no fue registrada ademas como nombre comercial
o0 marca, toda vez que en dicho supuesto, seria de aplicacién
directa la prohibicién de registro contemplada en el art. 5.1.b de
la LM, por ello se considera prudente la protecciéon de las
denominaciones sociales previas en el ambito de la propiedad
industrial, inscribiéndose ademas como nombre comercial o

marca ante la OEPM. Si esta segunda inscripcién no se lleva a
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cabo habra que delimitarse el tipo de proteccion del que gozaran

éstas denominaciones sociales.

Primeramente, es de sefialarse que existe una posibilidad de que
el titular de esta denominacién social previa no inscrita ante la
OEPM como nombre comercial o marca, se entere del intento de
un tercero de inscribir dicha denominacién social idéntica o una
semejante como signo distintivo, y esto gracias a los
mecanismos de publicidad existentes al momento de Ia
tramitacion, caso en el que podria encuadrarse en el supuesto
contemplado en el art. 19.1 de la LM, toda vez que el o los
titulares de dicha denominacién social pueden verse

efectivamente perjudicados.

“Articulo 19.-

Oposiciones y observaciones de terceros.

1. Una vez publicada la solicitud de la marca,
cualquier persona que se considere perjudicada podra
oponerse al registro de la misma, invocando las

prohibiciones previstas en el Titulo II.

2....7
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La oposicién tendra éxito en la medida en que exista relacion
entre los productos o servicios designados con el signo distintivo
solicitado y el objeto social o actividad(es) preponderante(s) de
la sociedad oponente, en otras palabras, la oposicion sera
exitosa en la medida en que se cumpla con el principio de

especialidad.

Por su parte, el art. 20.1 LM establece que la OEPM examinara
de oficio si la solicitud de marca o hombre comercial incurre en
alguna de las prohibiciones contempladas en los articulos 5 y

9.1.b de la propia LM.

Es aplicable la proteccion referente a la prohibicion respecto al
nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta
del solicitante de la marca, contenida en el art. 9.1.ade la LM, y
ello por una razoén simple: la denominacion o razén social de una
sociedad mercantil o entidad constituida es equiparable al
nombre civil de las personas fisicas, es decir que la
denominacidn social es el nombre civil de una persona juridica.
Por lo que en caso de la eventual solicitud de registro ante la
OEPM de esta denominacion habria que argumentar esta

prohibicion para conseguir la anulacién del tramite respectivo.

Esta afirmacion encuentra ademas fundamento en la Primera

Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988
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relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados
Miembros en materia de marcas, al establecer en su art. 4.4, ¢),

i) de manera literal que:

“Articulo 4.-

Otras causas de denegacion o de nulidad relativas a

conflictos con derechos anteriores

4. Asimismo, cualquier Estado miembro podra
disponer que se deniegue el registro de una marca
0 si esta registrada, que se declare su nulidad en

los casos y en la medida en que:

a ..

b) ..

c) El uso de una marca se pueda prohibir en

virtud de un derecho anterior distinto de los
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mencionados en el apartado 2 y en la letra b)

del presente apartado en particular:

i) un derecho al nombre;

7”

En el mismo orden de ideas, se podra argumentar tanto a efecto
de impugnar una solicitud de registro como para solicitar la
anulacion de un registro, la prohibicion establecida en el art.
9.1.d de la LM, relativa a la prohibicién de registro de marcas o
nombres comerciales si anteriormente existe un nombre
comercial, denominacidn o razoén social confundible con aquellos,
siempre y cuando se acredite su uso o notorio conocimiento en

el conjunto del territorio espafol.

De conformidad con la definicion del nombre comercial y a los
signos que los podran constituir, contenidos en el art. 87 de la
LM?°? se puede afirmar que una denominacion social podrd ser
usada efectivamente como medio identificativo de una persona

juridica, es decir, como nombre comercial, ya sea que ésta esté

252 “Articulo 87.- Concepto y normas aplicables.
1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de
representacion grafica que identifica a una empresa en el trafico mercantil y
qgue sirve para distinguirla de las demds empresas que desarrollan
actividades idénticas o similares.
2. En particular, podran constituir nombres comerciales:
a. Los nombres patronimicos, las razones sociales y las denominaciones de
las personas juridicas.

”
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inscrita ante la OEPM o aln sin estarlo. Sabemos bien que no
toda denominacion social es por si misma un nombre comercial,
sino que dependiendo del tipo de uso que se le de a la misma
podra tener dicha calidad (nombre comercial) pero, y como ya
guedo sentado en el tema relacionado con las denominaciones
sociales, la legislacion en muchos casos obliga a hacer constar
en la documentacién, etiquetas de productos, correspondencia,
facturas, pedidos, entre otros, la denominacién o razén social, el
domicilio, datos de identificacidon en el RM, forma juridica, etc.,
siendo asi la propia denominacidon un elemento importante para
acreditar que dicha denominacién social ha sido utilizada como

nombre comercial.

Dado el caso de que una denominacién, por el tipo de uso que
se le dé, sea utilizada como medio identificador en el trafico
econdmico, podra pues beneficiarse de la proteccién contenida
en el art. 9.1.d de la LM, que a su vez nos remite al art. 8o. del
Convenio de Paris, citado en su momento, segun el cual el
nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unién
sin obligacion de depodsito o de registro, forme o no parte de una

marca de fabrica o de comercio.

Resulta ldgico mencionar que el hecho de no registrar el nombre
comercial implica una menor proteccion frente a aquellos que si

han sido registrados. No obstante, ha surgido un acercamiento
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en el nivel de proteccion al considerar la normativa sobre
propiedad industrial y la referente a la competencia desleal de

manera conjunta.

En Jdltima instancia, la denominacién social previamente
registrada seria ademas objeto de la proteccién resultante de
aplicar la legislacién referente a la competencia desleal,
particularmente los preceptos que contienen las figuras de actos
de confusidon, actos de engafio y, explotacién de la reputacion
ajena, lo que legitima al titular de la referida denominacién
social a interponer las acciones contenidas en el art. 32 de la

LCD.

De igual forma que en el apartado anterior, a su vez existen dos

posibilidades:

i Que la denominacién social esté siendo utilizada

Unicamente como tal, y

ii. Que ademas sea utilizada en el trafico econdémico

como nombre comercial.
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10.1. UTILIZACION DE LA DENOMINACION SOCIAL

STRICTO SENSU

Si se estd en un supuesto como el referido en el primer caso al
gue hemos hecho mencién (utilizar la denominacidon social
stricto sensu) la entidad societaria no podra oponerse a la
solicitud del nuevo signo distintivo, ni tampoco ejercitar accion
de nulidad alguna contra dicho signo una vez concedido®*3, tal
como se encuentra estipulado en el art. 52.2 del Reglamento de
la Marca Comunitaria, por lo que es posible que se conceda un
nombre comercial semejante o igual a una preexistente
denominacién social, sin que esta situacién impida en ningun
momento que ésta Ultima pueda seguir siendo utilizada como

denominacidn social y no como signo distintivo.

10.2. UTILIZACION DE LA DENOMINACION SOCIAL COMO

NOMBRE COMERCIAL

Si por el contrario, se esta en el supuesto de que una persona
juridica, que no registr6 como nombre comercial su
denominacidn social, pero que a pesar de ello la utiliza como tal,
dicha persona podra oponerse al registro de una marca o

nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante

233 A menos que se considere un supuesto de competencia desleal o que el
registro posterior sea realizado en fraude de los derechos del titular de la
denominacién social.
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las autoridades judiciales competentes la anulacién del mismo si
ya hubiera sido registrado, siempre que dicho signo distintivo se
aplique a productos, servicios o actividades idénticos o similares,
debiendo ademas probarse el uso prioritario de ésta en todo el
territorio nacional y cuando exista riesgo de confusidon con el

publico en general.

Asi, el ente societario cuya denominacién social utiliza como
nombre comercial (quien ha adquirido la proteccion respectiva
por su simple uso), podra oponerse a la concesion del nombre
comercial confundible con su denominacion social e incluso a la
concesion de la marca comunitaria, pudiendo ejercitar las

acciones de nulidad correspondientes.

Pero la situacién puede ser alun mas grave, es decir, si existe
una denominacion social previa utilizada como nombre comercial
y sus titulares no se oponen ni ejercitan accidon de nulidad contra
el nombre comercial confundible solicitado con posterioridad a la
inscripcion de su denominacién, en cuyo caso nos

encontrariamos en una situaciéon de tolerancia®>*.

Lo anterior, hace arribar a la conclusidon de que la manera en

gue la denominacién social es utilizada nos indicard de manera

254 Una situacion de tolerancia ocurre cuando la denominacion social,
debidamente inscrita en el RMC, es utilizada como nombre comercial y
convive en un mismo mercado con la marca o nombre comercial solicitados y
registrados con posterioridad ante la OEPM.
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inequivoca la existencia o no de la prohibicién relativa de

registro.

10.3. SOLUCION LEGAL AL CONFLICTO ENTRE UNA
DENOMINACION SOCIAL PREVIA Y UN SIGNO
DISTINTIVO DE LA EMPRESA (NOMBRE

COMERCIAL) POSTERIOR

La LM pretende dar solucion a esta problematica otorgando al
titular de dicha denominacion social previa la facultad de
oponerse al registro del nombre comercial o marca confundibles,
asimismo a instar contra tal signo distintivo una accion de
anulabilidad cuando su registro se haya llevada a cabo, sin

haberse interpuesto en su momento la oposicion respectiva.

En la actualidad y en contraposicion a lo que sucedia bajo la
LM/1988, la denominacion social constituye un obstaculo ideal
para impedir el acceso al registro de la OEPM de un nombre
comercial o marca ulteriores a aquella, disponiendo la exposicion

de motivos de la vigente LM que:

el nuevo texto legal incorpora el derecho de toda

persona juridica, que no hubiera registrado como
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nombre comercial su denominacién o razén social, a
formular la oportuna oposicion al registro de una
marca o nombre comercial posteriormente solicitados
o a reclamar ante los tribunales la anulacién de los
mismos si hubieran sido ya registrados, cuando dichos
signos distintivos se apliquen a productos, servicios o
actividades idénticos o similares a aquellos para los
gue se usa dicha denominacion o razdén social,
siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en
todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de

confusion en el publico”.

Aclarando que no todas las denominaciones sociales podran
impedir el registro ante la OEPM de un nombre comercial o
marca posteriores, para ello aquellas deberan cumplir con dos

condiciones:

i Que haya sido usada en el conjunto del territorio

espafnol o que goce de notoriedad en el mismo.

Establecido asi por la propia LM al sefalar que el
titular de la denominacidon social debera probar su
uso o0 conocimiento notorio en el conjunto del

territorio nacional.
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Cabe senalar en este apartado primero, que el uso a
que se refiere la LM no se refiere al hecho en
concepto de nombre comercial o marca, sino al uso
de la denominacién social stricto sensu y, segundo,
que a su vez la notoriedad mencionada para el caso
de no poder probarse el uso de la denominacion
social en el conjunto del territorio espanol, no es la
misma notoriedad exigida para los signos distintivos
de la empresa (donde dicha notoriedad deviene del
conocimiento del nombre comercial o marca por la
generalidad del publico del sector al que se destinan
los productos, servicios o actividades por ellos
distinguidos), sino que Ila notoriedad de Ia
denominacidon social deviene del conocimiento que
tengan de ella los diversos empresarios del sector al
que pertenecen las actividades -constitutivas del
objeto social de la sociedad titular de la

denominacion social.

Los titulares de las denominaciones sociales que no
cumplan los requisitos de uso o notoriedad antes
sefialados no podran oponerse al procedimiento de
registro ante la OEPM de un nombre comercial o
marca confundible, ni podran tampoco interponer la

accion de anulabilidad cuando dicho signo distintivo
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ha sido registrado sin haberse formulado en su

momento la oposicion respectiva.

ii. Que exista un riesgo de confusidon entre el nombre
comercial o marca que pretende registrarse y la

previa denominacion social.

Este caso se refiere a la posibilidad de confusion
entre los productos, servicios o actividades que se
pretenden distinguir con la marca o nombre
comercial, respectivamente, y las actividades
constitutivas del objeto social de la sociedad titular

de la denominacién social preexistente.

Al momento de hacer dicha comparacion resultaran de gran
utilidad las pautas o criterios marcados al respecto por la OEPM
y el TS entre las cuales MIRANDA SERRANO destaca los

siguientes®>>:

a) Se parte de un criterio basico y determinante cual
es la atenciéon que un consumidor medio presenta a

un determinado tipo de producto, entendiéndose por

255 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ...” cit., pp. 32 y ss.

309



tal el sujeto dotado de escaso discernimiento y
perspicacia en las cosas juridicas y econdémicas, y que
procede sin mucha circunspeccion y atencion; y esto
sobre la base de que la proteccion de los signos
distintivos de la empresa se dirige primordialmente a
la defensa del consumidor normal, no al especialista,
tratando de evitarle cualquier clase de confusion en el

momento de elegir el producto.

b) Pese a lo anterior, suele distinguirse entre bienes
de gran difusion 'y bienes distribuidos por
prescriptores, de modo que mientras que para los
primeros se requiere una mayor aptitud o capacidad
distintiva de los signos, para los segundos, en cambio,
se toleran en mayor medida las semejanzas y

proximidades.

c) Ademas, se tiene muy en cuenta que en la realidad
del trafico el consumidor no tiene normalmente
delante los dos signos, sino que contrasta la vision de
uno con el simple recuerdo del otro, de forma que la
confrontacion entre signos se efectua mediante una
comparacion de conjunto, que no precisa ni tener
delante los dos signos, ni detenerse a aquilatar los
distintos elementos que los integran; o, dicho de otro
modo, que prima una confrontacion sintética

(consideracion sdélo de la imagen que el consumidor
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tiene en su mente acerca del signo) sobre una
valoracion analitica (examen minucioso y simultaneo

de los signos involucrados).

d) Por otra parte, el examen de los signos se
configura atendiendo a sus aspectos graficos,
fonéticos y conceptuales y, en particular, a la
combinacion de todos ellos, completado por una
vision sintética o de conjunto; bien entendido que
para que exista riesgo de confusion se considera
suficiente constatar la existencia de identidad o
semejanza en cualesquiera de los tres aspectos

anteriormente mencionados.

e) Finalmente, en el examen singularizado de cada
uno de los elementos que componen el signo (sobre
todo, cuando éste es complejo) suele destacarse cual
es el nucleo o elemento mas distintivo del mismo
entorno al cual el peligro de confundibilidad es mayor,
entendiéndose que carecen de fuerza distintiva los
indicativos de la forma social; lo que, por cierto,
también rige a la hora de dilucidar la existencia o no
de identidad entre denominaciones societarias, segun
mandato expreso contenido en el art. 408.3 del
vigente RRM, que dispone que para determinar si
existe o no identidad entre dos denominaciones se ha

de prescindir de las indicaciones relativas a la forma
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social o de aquellas otras cuya utilizacion venga

exigida por la ley sobre el riesgo de confusion”.

Asi pues, de conformidad con lo sefialado por MARIN LOPEZ®®®,
cuando concurran las circunstancias descritas en el inciso d) del
art. 9.1 de la LM, cualquier persona juridica podra proteger su
denominacidn social frente a un ulterior registro marca, aunque
dicha denominacién no se encuentre registrada como nombre
comercial, incluso afirma dicho autor, cabria plantearse la
posibilidad de articular una defensa alternativa de Ia
denominaciodn social frente a una marca posterior confundible,
de la mano del inciso b) del propio art. 9.1 de la LM que prohibe
registrar como marca, sin la debida autorizacién, el nombre,
apellido, seudénimo “o cualquier otro signo que para la
generalidad del publico identifique a una persona distinta del
solicitante”. Si se esta de acuerdo en que conforme a diversas
resoluciones de la DGRN la denominacién social es el “primer
signo identificador” de la persona juridica (21 de marzo de
1995), “signo distintivo” (22 de diciembre de 1995 y 8 de
octubre de 1998) o uno de los “signos mas relevantes” (22 de
febrero de 1991), no debiera existir ningln inconveniente
insuperable para entender que la denominacién social es uno de
esos signos identificadores de la persona (juridica en este caso)

a los que se refiere el referido inciso b) del art. 9.1 de la LM y

256 MaARIN LOPEZ Juan José, “Nombre Civil ...” cit., p. 27.
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gue, consecuentemente, podria hacer valer dicho precepto para

impedir el registro de una marca posterior confundible.

De cualquier forma, es razonable que el titular de una
denominacidn  social previamente inscrita se ampare
adicionalmente bajo la LCD para los casos de confusién entre
signos en donde la aplicacidon del derecho de marcas y nombres
comerciales produzca resultados que vulneren los intereses de
los consumidores (quienes son protegidos con mas eficacia por
la normatividad relativa a la competencia desleal). Lo anterior
supone la posible admisién, en la practica por parte de la
autoridad judicial, con la intencién de discernir la compatibilidad
o no de una denominacién social previa y un nombre comercial o

marca posteriores, de un riesgo de asociacidon entre ambos.

Habra que recordar que el art. 60. de la LCD considera suficiente
para fundamentar la deslealtad de una practica concurrencial el
riesgo de asociacién por parte de los consumidores respecto de

la procedencia de la prestacion.

Para terminar este apartado resulta necesario hacer mencién a
que, de acuerdo con MaRTi DE VESEs PuiG*’, una sociedad

mercantil no debe olvidar nunca para preservar su denominacion

257 MaRTI DE VESES PulG José Javier, "La denominacién de las Sociedades
Mercantiles y su posible colision con los Signos Distintivos de la Propiedad
Industrial", en Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial,
Barcelona, Grupo Espafiol de la AIPPI, 1992, pp. 447 y 448.
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0 razon social de posteriores semejantes que ademas de la
inscripcion mercantil debe acceder al registro de la OEPM,
solicitando un nombre comercial o marca, pues tal como dispone

la resolucion de la DGRN de 11 de septiembre de 1990:

no corresponde a la normativa sobre denominaciones
ni al Registro Mercantil prevenir o combatir el riesgo
de confusion acerca de la procedencia de las
actividades empresariales desarrolladas en el trafico
por Sociedades con denominaciones similares. La
denominacién no tiene por funciéon normativo-tipica
distinguir en el mercado la actividad empresarial de la
Sociedad evitando el riesgo concurrencial de confusion
(a tal efecto dispone el ordenamiento de proteccion
del nombre comercial y subsidiariamente, la tutela
contra la competencia desleal), sino la mas limitada
de identificar, al sujeto responsable de las relaciones

juridicas”.
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11. SOLUCION JUDICIAL MAYORITARIA AL CONFLICTO ENTRE
SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA (NOMBRES

COMERCIALES) Y DENOMINACIONES SOCIALES

Como consecuencia del apartamiento conceptual, normativo y
registral del que los nombres comerciales y las denominaciones
sociales han sido objeto, en la practica se suscitaron diversos
conflictos entre estas figuras, muchos de los cuales se dirimieron
en los tribunales de justicia. En la mayoria de estos casos se
resolvié decretar incursa en ilicitud concurrencial a la sociedad
gue mantenia inscrita en el RM su denominacion social cuando,
a pesar de la identidad o notoria semejanza apreciable entre
ésta y un signo distintivo ulterior, asi como a la conexién
competitiva existente entre |la actividad o actividades
comprendidas en el objeto social de la sociedad y la realidad
empresarial distinguida por el distintivo en cuestién, era
susceptible de crear confusion entre el publico, ordenando
judicialmente la cancelacién y modificacion estatutaria vy
registral del nombre social como medida idénea para acabar con

dicha situacion de ilicitud.

La consideracion juridica sobre la que se apoya esta doctrina
jurisprudencial se basa en las clausulas generales del abuso del
derecho y de la buena fe: la protecciéon del derecho a la libre

elecciéon y adopcidon de una denominacion social, sujetdndose a
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las normas que la legislacion societaria establece a este
respecto, no puede realizarse si se llegan a lesionar derechos
subjetivos ajenos, siendo que si asi ocurriera el ejercicio de
dicho derecho deberia entenderse como abusivo o contrario a la

buena fe.

Por medio de esta corriente jurisprudencial se le reconoce a la
denominacidn social una aptitud distintiva o diferenciadora de
las actividades empresariales que constituyen el objeto social de
la sociedad, siendo que en el caso contrario la medida fijada por
estas sentencias, referente a la orden de modificacidon
estatutaria y registral de la denominacién social cuando resulte
confundible con un signo distintivo empresarial previo, sin

importar el uso que la sociedad haga de ella.

Se observa asi que esta jurisprudencia otorga a la denominacién
social una faceta distintiva proxima a la que es inherente a los
signos distintivos de la empresa y se dan los primeros pasos del

proceso de industrializacién de la denominacioén social.
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CAPITULO V

DEL NOMBRE COMERCIAL A
LA MARCA DE SERVICIO:
HACIA sU COORDINACION
NORMATIVA Y REGISTRAL

CON LA DENOMINACION

SOCIAL



CAPiTU LOV

DEL NOMBRE COMERCIAL A LA MARCA DE SERVICIO: HACIA SU
COORDINACION NORMATIVA Y REGISTRAL CON LA

DENOMINACION SOCIAL

En este capitulo, se hard una descripcion del apartamiento
conceptual, funcional y normativo entre los hombres comerciales
y las denominaciones sociales, ademas se plantean ciertas
medidas y reformas legales que, de llevarse a cabo, acercarian a
dichas figuras, clarificarian su situacién actual y
homogeneizarian los conceptos que habran de utilizar, por un
lado, la OEPM vy, por el otro, el RMC al momento de otorgar la
concesidon del registro de nombres comerciales (o marcas de

servicio) y de denominaciones sociales, respectivamente.

Sobre este respecto, vale la pena recordar que el nombre
comercial al identificar a la empresa como un ente que opera en
el trafico mercantil (creando una identidad corporativa frente a
su clientela), tiene una clara dimension econdémica que lo
diferencia de la denominacion social, la que cumple Unica y
exclusivamente una funcién juridica, identificando al empresario

en cuanto a sujeto de derechos y obligaciones, es decir,
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identifica a la sociedad en el trafico juridico creando un sujeto

distinto y separado de los socios que la integran.

Las razones expuestas en el parrafo anterior justifican el hecho
de que los nhombres comerciales y las denominaciones sociales
tengan regimenes completamente diferentes. De un lado los
nombres comerciales se registran en la OEPM habiendo
superado el examen de las prohibiciones relativas y absolutas de
registro contenidos en los arts. 50. y siguientes de la LM; las
denominaciones sociales en cambio se registran en el RMC y se
encuentran sometidas al Unico limite de no adoptar una

denominacion social idéntica a la de otra sociedad preexistente.

12. APARTAMIENTO CONCEPTUAL, FUNCIONAL Y NORMATIVO
ENTRE EL NOMBRE COMERCIAL Y LA DENOMINACION

SOCIAL

Como ya se ha mencionado a lo largo del presente trabajo de
investigacién, las ramas del Derecho que regulan las figuras del
nombre comercial y de la denominacién social se encuentran
incomunicadas desde diversos angulos o prismas, ademas de
auxiliarse de organismos registrales diferentes e inconexos
(OEPM, por lo que se refiere a los nombres comerciales y RM,

por lo que hace a las denominaciones sociales).

320



Por una parte, el régimen juridico de los signos distintivos y por
tanto de los nombres comerciales se encuentra contenido en el
derecho marcario, primordialmente en la LM y en la LCD; por la
otra, el régimen juridico de las denominaciones sociales se
enmarca con la reglamentacion referente a los entes colectivos,
particularmente el Co.Co. y las leyes relativas a las sociedades

mercantiles (LSC, LC, LORDA, LSGR, LAIE), asi como en el RRM.

El apartamiento referido es incuestionable toda vez que por lo
que hace al Derecho Societario, no existe impedimento alguno
para que una sociedad adopte como denominacion social una
expresion denominativa idéntica o semejante a la que conforma
un signo distintivo previo y ajeno, porque para el RM esta
expresion denominativa se encuentra “disponible” para ser

utilizada y registrada como “nombre social”?*®

, ahora bien y en
el mismo orden de ideas, en el Derecho de la Propiedad
Industrial, no existe impedimento alguno para que un
empresario registre como nombre comercial un signo
denominativo que sea idéntico o semejante al de una

denominacidon social, siempre que para la OEPM no sea

confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

258 Cabe sefialar que la inscripciéon de una denominacién social como nombre
comercial no es directa, sino que esta condicionada a: (i) la no existencia de
un nombre comercial o marca registrados o solicitados anteriormente,
idéntico o semejante, par actividades semejantes, y (ii) el cumplimiento de
los requisitos previstos en la legislacion marcaria.
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En palabras de MaRTI DE VESES PuiG?*°, hasta hace no tantos afios
quien deseaba constituir una nueva sociedad, esforzaba un poco
su imaginacion, escogia un nombre, solicitaba del Registro de
Sociedades el pertinente certificado sobre la existencia o no de
otra sociedad con idéntica denominacion y si le llegaba un
certificado negativo, se dirigia a una notaria y otorgaba la
oportuna escritura constitutiva, sin confrontar previamente la
posible coincidencia o semejanza con nombres comerciales,
marcas o rotulos de establecimiento inscritos previamente en el
entonces RPI (hoy OEPM), dato que naturalmente no constaria

en el Registro General de Sociedades.

Por otro lado, igual indiferencia existia hacia las denominaciones
sociales inscritas en el Registro General de Sociedades, por
parte de quien solicitaba el registro de una marca, nombre

comercial o rotulo ante el entonces RPI.

Esto se producia debido a que los signos distintivos de Ia
empresa y las denominaciones sociales quedaban inscritos en
registros diferentes, que operaban con absoluta independencia y

con nula o escasa precaucion consultiva o comprobatoria.

259 MaRTI DE VESES PulG José Javier, "La denominacién de las Sociedades
Mercantiles y su posible colision con los Signos Distintivos de la Propiedad
Industrial", en Homenaje a H. Baylos, Estudios sobre Derecho Industrial,
Barcelona, Grupo Espafiol de la AIPPI, 1992, p. 440.
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Es indudable que al titular de un nombre comercial o marca le
afecta y perjudica en gran medida la circunstancia de que una
sociedad mercantil tenga acceso al RM bajo una denominacion
semejante y que bajo la misma desarrolle su actividad, pues ello
constituye un ataque al facere solus, a la exclusiva inherente a
tales privilegios, sobre todo cuando ello, bajo una apariencia
legal, provoca el aprovechamiento fraudulento de un prestigio o
reputacion ganado con improbos esfuerzos. Fundamentada esta,
pues, la reaccidén del perjudicado acudiendo a la tutela de los

Tribunales de Justicia.

Ante esta problematica, la DGRN ha manifestado en diversas
resoluciones y particularmente en las de fechas 24 de febrero,
10 y 25 de junio de 1999, 4 de octubre de 2001 y 24 de febrero
de 2004, la conveniencia de establecer causes legales de
comunicacién entre uno y otro sector del ordenamiento
mercantil, a fin de evitar situaciones juridicas controvertidas
gue, en no pocos casos, terminan dirimiéndose a través de

procedimientos judiciales.

Asi, en la citada resolucion del 24 de febrero de 1999, se

establece la conveniencia de:
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una mayor coordinacion legislativa entre el Derecho
de Sociedades y el de marcas, de suerte que el
Registrador mercantil central o provincial pudiera
denegar la reserva o inscripcion de denominaciones
sociales coincidentes con ciertos nombres comerciales
0 marcas, sin prejuzgar ahora si, a falta de normativa
al efecto, pueden no autorizar el Notario e inscribir el
Registrador por aplicacion analdgica de la norma del
articulo 407.2 del Reglamento del Registro Mercantil
la constitucion o el cambio de denominacion de
sociedades o entidades cuando les conste por
notoriedad que la nueva denominacion coincide con
signos distintivos de otra entidad, relevantes en el
mercado e inscritas en el Registro de Propiedad
Industrial, todo ello en aras de la seguridad juridica
preventiva que les corresponde garantizar, para
impedir asi la apropiacién o utilizacion de tales signos
como denominacion social (cfr. los arts. 396.1 vy,
especialmente, 397 del Reglamento del Registro
Mercantil, manifestacion este ultimo de una tendencia
hacia la protecciéon de los signos distintivos de la

empresa frente a denominaciones societarias).

”

En su similar de fecha 10 de junio del propio afio 1999 se

establecid que era conveniente:
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una mayor coordinacion legislativa entre el Derecho
de sociedades y el de marcas que impidiese la reserva
0 inscripcion de denominaciones coincidentes con
ciertos nombres comerciales o marcas de notoria
relevancia en el mercado e inscritos en el Registro de

la Propiedad Industrial.

”

Por otra parte, la sentencia de 25 de junio de 1999 aclaraba

que:

Pese a las diferencias conceptuales y funcionales
existentes entre las denominaciones sociales y los
signos distintivos de las empresas, por el efecto
indirecto que el uso de las primeras puede tener en el
ambito econdmico concurrencial, dada la no siempre
clara distincion entre la identificacion del empresario
como persona juridica y la de la empresa o actividad
empresarial que aquél lleva a cabo, fuera
conveniente, tal como sefalé la reciente Resolucion

de 24 de febrero del presente aho, establecer una
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mayor coordinacion legislativa entre el Derecho de
sociedades y el de marcas que impidiese la reserva o
inscripcion de denominaciones sociales coincidentes
con ciertos nombres comerciales o marcas de notoria
relevancia en el mercado inscritos en el Registro de la

Propiedad Industrial.

”

Adicionalmente, la resolucién de 4 de octubre de 2001 impide

olvidar que:

La doctrina de este Centro, tras sefalar las evidentes
diferencias conceptuales y funcionales existentes
entre la denominacion social y el nombre comercial,
destinada la primera a identificar a un sujeto de
derecho, parte en relaciones juridicas y titular de un
patrimonio responsable de ellas, en tanto que la
segunda busca prevenir el riesgo de confusion acerca
de las actividades empresariales desarrolladas en el
trafico mercantil, viene reiterando la conveniencia de
una mayor coordinacion normativa entre el derecho
de sociedades y el de marcas en aras a evitar la
admision de denominaciones sociales coincidentes con

nombres comerciales o marcas de notoria relevancia
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social (cfr. Resoluciones de 24 de febrero, 24 y 25 de

junio de 1999 o 10 de junio de 2000).

”

Por ultimo, y en linea con las anteriores resoluciones, esta
misma DGRN se pronuncia en su resolucion de 24 de febrero de

2004, en la que se constata que:

En mas de una ocasion la doctrina de este Centro ha
lamentado la falta de una normativa lo
suficientemente clara como para poder fundar el
rechazo de wuna denominacién social por su
coincidencia o la confusion que pudiera generar con
unir marca o nombre comercial generalmente
conocido y asociado a un producto o empresa. Y ello
pese a que denominacion y marcas o nombres
comerciales operan, conceptual y funcionalmente, en
campos y con finalidades distintas: la primera como
signo de identificacion en el trafico juridico de un
sujeto titular de derecho, y obligaciones derivadas de
las relaciones juridicas en que sea parte; y las
segundas como identificadores en el mercado de los
productos o servicios de una empresa, o de esta

misma, frente a los de otras competidoras, pues la no
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siempre clara diferenciacion entre un empresario su
empresa y sus productos hacia conveniente una
mayor coordinacion normativa sobre el particular (vid.
Resoluciones de 24 de febrero, 24 de junio y 25 de
noviembre de 1999, 10 de junio de dos mil y 4 de

octubre de 2001, entre otras).

”

Las resoluciones del 24 de febrero y 10 de junio de 1999 son
particularmente importantes, a juicio de Luis Maria MIRANDA
SERRANO?®?, porque fueron las primeras que implicaron la
concienciacién por un lado, de la existencia del problema
referente a la falta de coordinacién entre los derechos societario
y marcario, y por el otro, la conveniencia de evitar dicho

problema coordinando ambas asignaturas.

A este respecto, los legisladores espanoles no han dejado de
lado la polémica a que se ha hecho referencia a lo largo del
desarrollo del presente trabajo de investigacion, tal y como lo
pone de manifiesto la insercién en la LM de la Disp. Adic.

Decimoctava que a la letra dispone:

260 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “¢Hacia una Coordinacién...”, cit. p. 333.
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“"DISPOSICION ADICIONAL DECIMOCTAVA.-

Proyecto de Ley de denominaciones de personas

juridicas.

El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y
consultas que fueren necesarios, remitira al Congreso
de los Diputados un proyecto de Ley sobre el régimen
de las denominaciones sociales de las entidades

juridicas”.

El mero hecho de haber incluido un precepto de esta naturaleza
en una Ley dedicada a los signos distintivos empresariales, hace
constar de manera clara que por lo que al legislador espafol
respecta, la relacion entre éstos y las denominaciones sociales
es a todas luces incuestionable. Aunado a lo anterior, es de
sefalar que existen un par de Disp. Adic. que se encargan de
regular las relaciones entre las denominaciones de entidades
juridicas con las marcas y los nombres comerciales, sin haber
esperado a la emisién de la normativa sefalada en la

anteriormente sefialada Disp. Adic. Decimoctava de la LM.
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13. LA INCOMUNICACION ENTRE LOS REGIMENES DEL NOMBRE

COMERCIAL Y DE LA DENOMINACION SOCIAL

Una vez, estudiados por separado los antecedentes, conceptos y
situaciones actuales de las figuras centrales de este trabajo de
investigacién (nombres comerciales y denominaciones sociales),
no resulta extrafio mencionar que hasta hace algunos anos
existia una incomunicacién normativa total en el régimen de

cada uno de ellos.

Esta incomunicacién fue apreciable tanto por el lado del Derecho
Marcario como por el lado del Derecho Societario, asi para el
primero, los signos distintivos de la empresa podian acceder
registralmente a la OEPM siempre que no fueran confundibles
con otros signos distintivos previamente registrados, lo que
significa que nada impedia que pudiera registrarse en dicha
OEPM un signo denominativo a titulo de marca, nombre
comercial o rotulo de establecimiento idéntico o notoriamente
semejante a la denominacién social que se encontraba inscrita

previamente en el RMC.

Por lo que hace al Derecho Societario, se equilibraba la situacion
al poder una sociedad mercantil adoptar como denominacion
social una expresién denominativa idéntica o semejante a la que

conformaba un signo distintivo previo, toda vez que la doctrina
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consideraba que dicha expresién denominativa (constitutiva del
signo distintivo empresarial) se encontraba disponible para ser

registrada y utilizada como denominacion social.

Esta incomunicacion normativa y registral se encontraba en las
diferencias conceptuales y funcionales entre los signos
distintivos de la empresa, particularmente el nombre comercial y
las denominaciones sociales, es decir: por una parte, el nombre
comercial obedece a la facultad que otorga el ordenamiento a
los empresarios para constituir derechos de exclusiva sobre
ciertos signos con el propodsito de distinguir concurrencialmente
a sus empresas de otras idénticas o similares que compiten en
el mismo mercado; y por la otra, la denominacion social
constituye el nombre necesario para satisfacer el deber y el
derecho a la identificacion e individualizacion que tiene todo
sujeto de derecho, como titular de derechos y obligaciones

contraidas juridicamente.

Asi, se puede afirmar que las diferencias entre los nombres
comerciales y las denominaciones sociales, se centran
fundamentalmente en dos premisas: la primera, se refiere a las
diferentes realidades por ellas identificadas y diferenciadas, y la

segunda en cambio, a los distintos ambitos en los que estan
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llamadas a desempehar sus cometidos identificadores vy

diferenciadores?®®?.

El divorcio existente, en la teoria y en la practica, y a niveles
conceptual, funcional y juridico entre nombres comerciales vy
denominaciones sociales encuentra su fundamento en dos
hechos: primero, que no existe una conexién entre el RMC vy la
OEPM y segundo, que no existen mecanismos eficaces de control
reciproco entre ambos registros, a fin de evitar coincidencias

entre los primeros vy las ultimas.

Lo expuesto en los parrafos anteriores explica que para el
legislador no exista problema alguno de dicha incomunicacion,
pues los signos distintivos de la empresa tienen una dimension
completamente objetiva y estan llamados a desarrollar su
cometido diferenciador en el ambito del trafico concurrencial del
mercado, y las denominaciones sociales tienen una dimensién
puramente personal o subjetiva y estan llamadas a desarrollar
su cometido identificador en el trafico negocial y procesal o
juridico. Lo que supone que pudieran coexistir sin problemas
signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales
confundibles, salvo si los signos distintivos invadian el campo de
las denominaciones sociales o éstas ultimas invadian el campo

de aquellos.

261 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ...”, (op. cit.) p. 22.
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Habra que sefalar dos extractos de resoluciones que entran al

estudio de las figuras que nos referimos, emitidas tanto por el

TS?? como por la DGRN?*’ en donde sefialan respectivamente

que:

la denominacion social y el nombre comercial se
desenvuelven en distintas esferas de actuacion.
Tienen diferente régimen juridico y responden a
funciones diversas. La denominacion social es un
signo de identidad personal, identifica al titular
(empresario) a modo de un nombre, y con él opera en
el trafico juridico como sujeto de derechos vy
obligaciones. EI nombre comercial es un signo de
identidad empresarial, el signo distintivo de esta
actividad con aptitud para diferenciarla de otras
actividades iguales o similares, y con él opera el
empresario en el trafico econémico. En principio,
parece claro que, de no utilizarse una denominacion
social como marca o nombre comercial, no existe

incompatibilidad.

262 \Jéase la sentencia del TS de 18 de mayo de 2006 (en revista La Ley,
NUm. 6514, miércoles 28 de junio de 2006).
263 yéase la resolucion de la DGRN de 24 de febrero de 2004 (en BOE Num.
90, 14 de abril de 2004).
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”

denominaciéon y marcas o nombres comerciales
operan, conceptual y funcionalmente, en campos y
con finalidades distintas: la primera como signo de
identificacion en el trafico juridico de un sujeto titular
de derechos y obligaciones derivadas de las relaciones
juridicas en que sea parte; y las segundas como
identificadores en el mercado de los productos o los
servicios de una empres, o de ésta misma, frente a

los de otras competidoras.

”

14. CES NECESARIA LA EXISTENCIA DE UNA COORDINACION
NORMATIVA Y REGISTRAL EN MATERIA DE NOMBRE

COMERCIAL Y DE DENOMINACION SOCIAL?

Los Derechos Marcario y Societario han dejado de ser sectores
normativos incomunicados completamente, pasando a
establecerse entre ellos ciertas vias o cauces de comunicacion;
lo que ha devenido en un acercamiento de las denominaciones

sociales a los signos distintivos de la empresa o al llamado
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sometimiento de la denominacidn social a un proceso de

industrializacion?®?,

La LM ha instaurado un tratamiento preventivo a los conflictos
entre signos distintivos de la empresa y denominaciones
sociales, con lo que se innova de forma relevante el Derecho
preexistente, pasando de una situacion de incomunicacién
normativa y registral a otra completamente diferente en la que
se arbitran legalmente ciertos puentes o vasos comunicantes
entre los Derechos de Marcas y de Sociedades. Por lo que no es
incorrecto afirmar que la LM inaugura en el plano de la /ege data
un didlogo o entendimiento normativo entre dos culturas y dos
disciplinas juridicas tan distintas como la de propiedad industrial

y la societaria®®®.

Una vez delimitada la problematica existente entre las
instituciones juridicas objeto de estudio y con el animo de evitar
el uso indebido de las denominaciones sociales como nombres
comerciales, cuando existe un signo distintivo previamente
registrado o el uso de un nombre comercial cuya expresion
denominativa fue inscrita con antelacion como denominacion
social en el RM correspondiente, se ha debatido acerca de las

posibles soluciones que pueden llevarse a cabo.

264 FoNT GALAN, “Prologo” en Denominacién Social y Nombre Comercial.
(Funciones y Disfunciones), Madrid, Marcial Pons, 1997.
265 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “Algo estd cambiando ...”, (ob. cit.) p. 25.
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En primer término, se ha considerado la ampliacién de la
prohibicion referente a que los entes societarios de nueva
creacion no pueden adoptar como denominacion propia una
denominacidon idéntica previamente registrada, para ademas
prohibir que dichas nuevas denominaciones sociales se
confundan con marcas o nombres comerciales previamente

registrados.

Solucién que no resulta del todo acertada, y ello debido al hecho
de que el término “confusion” es mas complejo que la
“identidad”, lo que implica la posibilidad de que la parte afectada
pueda defenderse en los ambitos administrativo y judicial,
situacidn que restaria celeridad a la inscripcion de una nueva
sociedad mercantil, lo que no puede tolerarse de ninguna

manera en materia de inscripcidn de sociedades.

Por otro lado, seria indispensable la vinculacion a un objeto
social determinado al momento de solicitar la certificacidon
negativa, situacibn que no acontece actualmente y que
implicaria la adiciéon de una dificultad para la creacion de nuevos

entes societarios.
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Esta propuesta de solucién supondria ademas una coordinacién
informatica entre las bases de datos de la OEPM y del RMC?%¢,
asimismo con la Oficina de Armonizacion del Mercado Interior
(en adelante “OAMI"”)?®’, aunque no se debe dejar de lado,
como bien afirma GONzALEZ BUENO, la existencia de los nombres
comerciales notorios y renombrados, los que a pesar de no estar
inscritos en ningun tipio de registro, gozan de la proteccion
otorgada por la legislacion respectiva®®, pero como se expuso
anteriormente, de llevarse a cabo las propuestas senaladas,
éstos gozarian de la proteccidon otorgada por las disposiciones

relativas a la Competencia Desleal.

A este respecto, y con intencion de favorecer la interrelacion

entre Registros Publicos, el RRM dispone:

266 Afirma a este respecto GOMEZ MONTERO en “El permanente conflicto ...” (ob.
cit.) p. 274, que le parece francamente dificil que se pueda llegar a
establecer una coordinaciéon entre el RMC y la OEPM que llevase a enjuiciar a
estos Organismos los conflictos que se pueden producir: bien entre las
solicitudes de proteccién en la OEPM de marcas o nombres comerciales con
denominaciones sociales preexistentes en el RMC, pero no usadas en el
trafico econdmico como nombre comercial; bien entre una denominacién
social que pretenda acceder al RMC pero que resulte coincidente con signos
distintivos (especialmente, marcas) ya inscritos en la OEPM.

267 | a OAMI es la agencia de la Unidn Europea encargada del registro de las
marcas comunitarias, dibujos y modelos comunitarios, los que confieren a su
titular un derecho unitario, con plena validez en todos los Estados miembros
de la Unién a través de un Unico procedimiento.

268 GoNzALEZ-BUENO CATALAN DE OCON Carlos, Marcas Notorias y Renombradas
en la Ley y en la Jurisprudencia, Madrid, La Ley, 2005, pp. 292 y ss.
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"“Articulo 396.-

Inclusion de entidades no inscribibles en la Seccion de

denominaciones.

1. En la Seccién de denominaciones del Registro
Mercantil Central podran incluirse las denominaciones
de otras entidades cuya constitucion se halle inscrita
en otros Registros publicos, aunque no sean
inscribibles en el Registro Mercantil, cuando asi lo

soliciten sus legitimos representantes.

2. La solicitud, ajustada al modelo oficial, debera ir
acompafada de certificacion que acredite la vigencia
de la inscripcion en el Registro o Registros

correspondientes”.

“Articulo 397.-

Inclusion de denominaciones de origen.

1. En la Seccion de denominaciones del Registro

Mercantil Central podran incluirse las denominaciones

de origen.

2. La solicitud de inscripcion se formularéa por el

Consejo Regulador correspondiente, a la que se
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acompahara la resolucion administrativa por la que se

apruebe la denominacion”,

Los mencionados articulos fueron criticados en su momento por
GARRIDO CERDA’®®, por suponer un deseo de dar al RMC unas
funciones que no le competen, ademas de invadir el campo de
proteccién de las propiedades industriales®’®, considerando
también que infringe tanto al entonces vigente art. 2.2 de la
LSA, hoy art. 70. de la LSC, por prohibir la inscripciéon de
sociedades cuya denominacion se ajusta a la legislacidon
societaria, alegando ser idéntica a alguna de las que figuren
incluidas en la seccion de Denominaciones del RMC—refiriéndose
l6gicamente a todas ellas y, por tanto, a las que se “incluyen”
por la via de los arts. 396 y 397 del RRM—como al art. 17.3 del
Co.Co. que establece el caracter informativo del RMC, en tanto

que el RRM le confiere al RMC mayores funciones.

Lo anterior deja entrever la tendencia existente hacia la
proteccion de los signos distintivos no sélo entre si, sino también

frente a denominaciones societarias.

269 GARRIDO CERDA Emilio, “La Denominacién Social” ... cit., p. 626.

270 yvéase al respecto CACHON BLANCO José Enrique, “Relaciones entre Signos
Distintivos de la empresa y Denominaciones Sociales”, en Actualidad Civil
(Ed. Semanal), No. 48, Madrid, Actualidad Editorial, 28 de diciembre de
1992-3 de enero de 1993, p. 839.
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Pero la situacién no termina ahi, es decir, lo antes sefalado se
refiere al caso de que para constituir una nueva sociedad al
solicitar la certificacion negativa se tome en cuenta la
inexistencia en la base de datos de marcas (hacionales o
comunitarias) o nombres comerciales previamente registrados
idénticos o similares; pero cabe ademas un supuesto adicional:
que una vez registrada la denominacién social, se solicite la
inscripcion de un nombre comercial nuevo que se confunda con
aquella. Pareceria excesivo solicitar para el debido registro de
una marca o nombre comercial la consulta de la base de datos
del RMC para determinar que no existe una denominacién social
previamente registrada que se confunda con la marca o nombre

comercial que se pretende registrar.

Por lo anterior, aunado a lo que ocurre actualmente—al
momento de solicitar la certificacidon negativa del RMC, en el
impreso se hace referencia a la conveniencia de consultar el
registro de marcas y nombres comerciales de la OEPM para
evitar posibles colisiones— pareceria correcta la propuesta antes
citada, de compartir una base de datos entre el RMC y la OEPM
e incluso la OAMI para que al momento de registrar las
denominaciones sociales y los nombres comerciales se consulte
dicha base y, en la medida de lo posible, se eviten las futuras
controversias que terminan ventildandose por regla general ante

los Tribunales competentes.
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Pero en adicion a lo mencionado, haciendo uso de esta base de
datos, inhibir a través de algun tipo de coste adicional o cargo
extra, (es decir, el hecho de que a partir de que exista una base
de datos compartida entre el RMC, la OEPM y la OAMI, las
personas que soliciten el registro de una marca o nombre
comercial, puedan hacer el pago de una “reserva” de dicha
expresion denominativa para ser ellos mismos, o las personas
que ellos autoricen, quienes tengan el derecho de utilizarla como
denominacidon social en caso de constituir una sociedad
mercantil posteriormente, o las personas que registren |la
denominaciéon social de una sociedad mercantil hicieran el
mismo pago de ‘“reserva” antes referido, para que su
denominacion social Unicamente pudiera ser utilizada o
registrada como marca o nombre comercial por ellos mismos o
por las personas a que ellos autoricen) la inscripcidon o registro
de: por un lado, alguna denominacién social si existe un nombre
comercial o marca idéntico o similar previamente registrado v,
por otro lado y a la inversa, un nombre comercial o marca si
antes de la solicitud de registro existe inscripcion alguna de

denominacion social igual o confundible con éstos.

Es de sefalar que esta posible soluciéon sdlo clarificaria los
supuestos en que un nombre comercial puede confundirse con

una denominacién social previamente existente, ya que, la
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proteccion de los nombres comerciales existe por su simple uso,
es decir, aunque los nombres comerciales no estuvieran
registrados en la nueva base de datos, estarian protegidos por el
solo hecho ser utilizados en el trafico econémico, implicando
ademas la consecuencia de disminuir el universo de expresiones
denominativas que podrian ser utilizadas como denominaciones
sociales de las nuevas sociedades mercantiles, toda vez que
existen en mayor cantidad los nombres comerciales respecto a

las denominaciones sociales.

Por lo que hace a los nhombres comerciales confundibles y de
distintos propietarios que existen en la actualidad, seria
necesario continuar con el trato que se les estd dando o darles
la proteccion resultante del empleo de la normatividad aplicable
a la Competencia Desleal y, en su caso, dirimir las controversias
gue se susciten a través de los procedimientos correspondientes

y ante los Tribunales competentes.

Todo lo anterior como propuestas de solucién a los conflictos
que se plantean en los choques que existen entre los nombres
comerciales y las denominaciones sociales, pero por lo que se
refiere a la coordinacidon normativa, habremos de remitirnos a la
reforma de derecho que propone Luis Maria MIRANDA SERRANO?"?,

en la que en su opinién habria de reformarse principalmente en

271 MIRANDA SERRANO Luis Maria, “¢Hacia una Coordinacioén...”, cit., pp. 350 y
351.
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cuanto al derecho regulador de la denominaciéon social, los

requisitos de idoneidad y de disponibilidad del signo-nombre.

En cuanto al requisito de idoneidad, segun el propio
MIRANDA deberian prohibirse las denominaciones
sociales formadas por expresiones carentes de
fuerza diferenciadora, tales como las genéricas vy
descriptivas, de igual modo que acontece en los

signos distintivos de la empresa.

Por lo que hace al requisito de disponibilidad, el
propio autor sefiala que deberia ampliarse el
espectro de signos respecto de los cuales la
denominacidén social habria de diferenciarse. Asi, el
criterio resultante que determinara la disponibilidad
de la denominacién tendria que ser |la
confundibilidad, tal y como acontece en la rama de
los signos distintivos de la empresa, en perjuicio del
principio que rige en el derecho positivo vigente de
identidad, el cual no apremia ni impide de forma
alguna las confusiones en el trafico econdmico, sino
s6lo el error en la identificacién y designacién del
sujeto juridico en el trafico negocial y procesal,

desde la perspectiva de la seguridad del crédito.
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De igual forma, y como consecuencia de la reforma propuesta

272 seria necesario reformar el Derecho de Marcas

anteriormente
para afadir al requisito de disponibilidad de los signos distintivos
stricto sensu, la exigencia de la no confundibilidad del signo que
se intenta inscribir, con las denominaciones sociales
previamente registradas en la base de datos del RMC o, en su
caso, el nuevo Registro o base de datos compartida entre el

RMC, la OEPM y la OAMI.

Por ultimo, sélo resta sefalar que con esta posible reforma se
produciria seguramente un equilibrio entre la teoria que define a
la denominacién social Unica y exclusivamente como el nombre
de una persona juridica y su similar que la define como un signo

distintivo de la empresa.

272 Esta reforma se plantea para evitar la interpretacion forzada del articulo
407 del RRM a que se refiere BENAVIDES DEL REY, José Luis, en
“Denominaciones Sociales ...” (ob. cit.) pp. 74 y 75, al sefalar que “Dada la
actual redaccion del Reglamento del Registro Mercantil, la Unica posibilidad
que hay para el Registrador Mercantil Central de tener en consideracién los
signos de la propiedad industrial en la expedicion de la certificacion negativa
de este Registro, es la de hacer una interpretacion absolutamente amplia y
poco literal del articulo 407. Con esta minima base legal el Registrador podria
rechazar una denominacion social si existe un signo de propiedad industrial
que le conste por notoriedad que coincide con la denominacién solicitada.
Como puede verse, esto supone una interpretacion absolutamente forzada de
la expresion “entidad”, incluyendo en ella, no sélo las denominaciones de
otros entes, sino también a los signos distintivos de propiedad industrial de
las entidades, inscritas o no”.
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15. TRANSITO DE LA FIGURA DEL NOMBRE COMERCIAL HACIA

LA MARCA DE SERVICIO

En este apartado se sefalara la conveniencia de eliminar el
caracter registral de los nombres comerciales en favor de la
figura de la marca de servicio, y ello en virtud de que tal y como
mas adelante se puede observar, la proteccidon juridica que
actualmente brindan los nombres comerciales, sin problema
alguno puede ser ofrecida por la marca de servicio. Aunado a lo
anterior, se estaria en el supuesto de que la LM no tendria el
régimen de marcas por un lado y el régimen de nombres
comerciales por el otro, es decir, en la LM quedaria un Unico
régimen que podria fin a las incompatibilidades entre dichos

regimenes.

Asi las cosas, en el siguiente tema se hard una propuesta de
reforma legislativa mediante la cual se elimine el caracter
registral de los nombres comerciales, de conformidad con lo

siguiente.

15.1. PROPUESTA DE ELIMINACION DEL CARACTER

REGISTRAL DEL NOMBRE COMERCIAL

Existe una corriente de la doctrina que considera que

actualmente se suscita una problematica en cuanto a la
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convivencia de las marcas y de los nombres comerciales®’>,
problematica de facil solucién, de acuerdo a normas claramente
establecidas, toda vez que entre éstas y aquellos prima el
principio de prioridad en la solicitud registral, lo que implica que
para el caso de controversia preponderara, ya sea en el
correspondiente procedimiento de registro o en las acciones
judiciales relativas, el nombre comercial o la marca que haya

solicitado su registro con antelacién al otro signo distintivo.

A pesar de ello, han surgido problemas de dificil solucién entre
ambas figuras, como consecuencia de que segun la
jurisprudencia, para juzgar la incompatibilidad entre un nombre
comercial o una marca previamente solicitados, debia seguirse
un criterio mas tolerante si el nombre comercial que se
pretendia registrar coincidia con la denominacion social del

solicitante®’*.

Un problema adicional prorrumpe por la vigente proteccién de
los nombres comerciales de conformidad con el art. 8o. del

Convenio de Paris, mismo que dispone de manera literal que:

273 \Jéase al respecto, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO Alberto, “Denominaciones
Sociales, Signos Distintivos de la Empresa y Nombre de Dominio”, en
Derecho de Sociedades, Madrid, McGraw Hill, 2001, Vol. 1, p. 4 y ss.

274 Este criterio carece de fundamento pues el empresario no esta obligado a
adoptar como nombre comercial su propio nombre o denominaciéon social,
aunado al hecho de que el empresario cuyo nombre civil o denominacion
social fuese confundible con otro signo previamente registrado puede elegir
como nombre comercial un nombre diferente.
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"“Articulo 8o.-

El nombre comercial seréa protegido en todos los
paises de la Unidn sin obligacion de depdsito o de
registro, forme o no parte de una marca de fabrica o

de comercio”.

El referido precepto podra ser conjurado por los propios
ciudadanos espanoles de conformidad con el art. 3.3 de la LM

que dispone:

“Articulo 3.- Legitimacion.

1. Podran obtener el registro de marcas o nombres
comerciales las personas naturales o juridicas de
nacionalidad espafola y las personas naturales o
juridicas extranjeras que residan habitualmente o
tengan un establecimiento industrial o comercial
efectivo y serio en territorio espafiol o que gocen de
los beneficios del Convenio de la Unidon de Paris para
la Proteccion de la Propiedad Industrial de 20 de
marzo de 1883, de conformidad con lo establecido en
el Acta vigente en Espafia de este Convenio,
denominado en lo sucesivo «Convenio de Paris», asi
como los nacionales de los miembros de Ila

Organizacion Mundial del Comercio.
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3. Las personas mencionadas en el apartado 1 podran
invocar la aplicacion en su beneficio de las
disposiciones del Convenio de Paris y las de cualquier
otro Tratado Internacional ratificado por Espafa, en
cuanto les fuere de aplicacion directa, en todo lo que
les sea mas favorable respecto de lo dispuesto en la

presente Ley”.

Ademas de estos problemas, podemos citar como uno extra el
hecho de no existir proteccion de nombres comerciales a nivel

comunitario.

Tal como senala el referido art. 8o. del Convenio de Paris, la
proteccion del nombre comercial no estd sujeta a su registro,
por lo que se puede deducir que, de acuerdo a tal cuerpo
normativo, la proteccidon que resulta de aplicar las disposiciones

relativas a la Competencia Desleal sera suficiente.

De conformidad con lo antes sefialado, el nombre comercial
extranjero inscrito en su pais de origen recibird en Espafia la
proteccion que corresponda de conformidad con la legislaciéon
espafola en materia de nombres comerciales registrados,
mientras que si el nombre comercial extranjero no estuviera

inscrito, solo recibiria la proteccion propia de los nombres
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comerciales

notorios, teniendo al menos las siguientes

facultades?®’”:

Facultad de impugnar marcas y nombres comerciales
registrados con posterioridad, sometido a un plazo

de caducidad.

Facultad de interponer las acciones previstas en la

normatividad referente a la competencia desleal.

Oponerse al registro de una marca o nombre
comercial solicitado, de conformidad con el art. 19
de la LM por tratarse de un interesado que se

considere perjudicado®’®.

Ahora bien, el art. 9.1.d) de la LM ha impuesto una prohibicidon

relativa al registro de hombres comerciales al establecer:

“Articulo 9.-

Otros derechos anteriores:

275 CACHON BLANCO José Enrique, “Relaciones entre ...”, cit. p. 834.

276 Es de sefialar que la prohibicién legal se extiende de conformidad con el

articulo 7 de la LM a los nombres comerciales anteriores.



d. El nombre comercial, denominacion o razén social
de una persona juridica que antes de la fecha de
presentacion o prioridad de la marca solicitada
identifique en el trafico econédmico a una persona
distinta del solicitante, si, por ser idéntica o
semejante a estos signos y por ser idéntico o similar
su ambito de aplicacion, existe un riesgo de confusion
en el publico. A estos efectos, el titular de esos signos
habrad de probar el uso o conocimiento notorio de
dichos signos en el conjunto del territorio nacional.
Cumpliéndose estas condiciones, de igual proteccion
gozaran los extranjeros que de acuerdo con el articulo
3 de esta Ley puedan invocar el articulo 8 del
Convenio de Paris o el principio de reciprocidad,
siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio

en Espafa de su nombre comercial no registrado”.

Es decir, que para que acontezca esta prohibicidn es necesario

que se den los siguientes supuestos:

i Solicitar el registro de una marca o nombre
comercial que, por ser idéntico o semejante a una
denominacidn social previamente existente y por ser
también idéntico o similar el ambito de aplicacién de
los mismos, ocasione riesgo de confusién entre los

consumidores.
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ii. Que dicha denominacién social sea previa a la
solicitud de registro de marca o nombre comercial

correspondiente.

ii. Que el titular de la denominacion social no sea quien
solicita el registro de dicha marca o nombre

comercial.

iv. Que el titular de la denominacién social no haya
permitido al solicitante registrar como marca o
nombre comercial el signo que se confunde con

dicha denominacion social.

V. Probar que la denominacidon social se usa o se
conoce notoriamente en el conjunto del territorio

nacional.

En correspondencia y siendo coherentes, la Disp. Adic.
Decimocuarta de la LM?”’ preceptia la prohibicion de
otorgamiento de denominaciones a personas juridicas que
puedan originar confusién con una marca o nombre comercial

notorios o renombrados.

277 Se expuso supra. Denominacioén Social.
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Por todo lo mencionado anteriormente, y atendiendo al hecho de
que la LM ha aproximado de tal modo la regulaciéon de las
figuras de nombre comercial y marca de servicio hasta el punto
en que las diferencias entre unos y otras se han difuminado
extraordinariamente, de modo que, como afirma OTERO
LasTRES?’®, es dificil—por no decir imposible—su diferenciacion
en la practica, no habra que dejar de lado la propuesta de
reforma legislativa que cada vez hace mas eco en el animo de
los doctrinarios y legisladores referente a la supresion de la
regulacion y proteccidon registral del nombre comercial, tal y
como no hace mucho tiempo ya sucedié con los rétulos de

establecimiento.

Con esta propuesta se eliminaria la problematica referida, toda
vez que la proteccion registral del nombre comercial estaba
justificada hasta antes de la existencia y proteccion que brindan
las marcas de servicio, mismas que otorgan la proteccion que en
la actualidad brinda el registro de un nombre comercial; pero
con la importante diferencia de que no existirian los problemas
citados entre los regimenes de los nombres comerciales y de

marcas, respectivamente.

278 MARIN LOPEZ Juan José, “Nombre Civil, Denominacién Social y Nombres de
Dominio”, en Pe. i. Revista de propiedad intelectual, Bercal, S.A., Nam. 10,
Madrid, enero-abril 2002, p. 774.
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Es de sefialar que los nombres comerciales no inscritos también
gozarian de proteccion aun y cuando no se registraran como
marcas de servicio y ello es factible por medio de las normas de
competencia desleal, lo que se traduciria en una perfecta

compatibilidad con el régimen de las marcas.

En consecuencia, de conformidad con BERCOVITZ RODRIGUEZ-
CANO?’°, parece evidente que se clarificaria la relacién entre los
nombres comerciales y las marcas, si se suprimiese el registro
de los primeros. Lo cual, a su vez implicaria que los empresarios
gue pretendieran contar con la proteccién registral de un signo
distintivo para llevar a cabo determinadas actividades, habrian
de realizar dicho registro pero de una marca de servicio y no de
un nombre comercial, en tanto que los nombres comerciales no
inscritos contarian con la proteccion que brinda la legislacién
relativa a la competencia desleal. Con ello, la marca de servicio
estaria plenamente sujeta al régimen legal de las marcas vy los
nombres comerciales no registrados estarian regulados vy
protegidos por una normatividad fundamentalmente referida a
las circunstancias especificas en que se produjera la utilizacion

del nombre comercial y de otros signos competidores.

279 BErcovITZ RODRIGUEZ-CANO Alberto, Introduccién a las Marcas y otros
Signos Distintivos en el Trafico Econémico, Navarra, Aranzadi, 2002, pp. 245
y ss.
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15.1.1. PROTECCION DEL NOMBRE COMERCIAL
UNA VEZ DEJE DE SER FIGURA REGISTRABLE
EN LA OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y

MARCAS

Para empezar este apartado, se habra de sefalar que no se
parte de cero, es decir, que se cuenta con un antecedente
plenamente definido y si cabe decir reciente, es decir, la
proteccion que se les ha venido brindando a los roétulos de
establecimiento una vez entré en vigor la LM—que supuso la

eliminacion de su caracter registral.

Asi, la principal proteccién de la que gozarian los nombres
comerciales tras la reforma legal correspondiente (entendiéndola
como la propuesta de reforma legal mediante la cual los
nombres comerciales dejarian de ser, a efectos de la LM, signos
distintivos de la empresa registrables ante la OEPM, en adelante
“la reforma”), seria la referente a la competencia desleal. Por
otra parte, y tal como sucedid con los roétulos de
establecimiento, para facilitar la cancelacién de los nombres

comerciales habra que atender lo siguiente:

Regular lo que pasara con los nombres comerciales que estén
vigentes al momento de la reforma, los que podran ser objeto

de renovacion por un periodo de diez anos desde la entrada en
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vigor de la reforma. Esta renovacién habria de llevarse a cabo
dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de
dicha reforma, en caso contrario, la existencia registral de tales
nombres comerciales continuaria hasta la conclusion del periodo

por el que originalmente fueron concedidos.

Esta regla seria ademas aplicable para aquellos nombres
comerciales que sean solicitados con anterioridad a la entrada

en vigor de la reforma y que se concedan después de aquella.

Importante resulta mencionar que los titulares de los nombres
comerciales, mientras éstos mantengan su registro, dispondran

del derecho de exclusiva en sus dos modalidades:

i Ius oponendi.

Pudiendo oponerse al registro como marca de
aquellos signos que sean idénticos a un nombre
comercial anteriormente solicitado o registrado para
designar las mismas actividades, productos o
servicios para los que se solicita la nueva marca y
pudiendo solicitar la nulidad de aquella marca

idéntica que haya sido registrada con posterioridad.
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ii. Ius prohibendi.

Pudiendo prohibir que Ilos terceros, sin su

consentimiento, utilicen en el trafico econémico:

A. Cualquier signo idéntico al nombre comercial
registrado para actividades idénticas a aquellas

para las que el nombre comercial fue registrado,

Y

B. Cualquier signo que implique riesgo de confusion

al publico.

Transcurrido el periodo de renovacion de diez afios previsto
anteriormente, o transcurrido el periodo de vigencia registral de
los nhombres comerciales no renovados, éstos seran cancelados,
sin que este hecho signifique la completa extincién sobre el
derecho de exclusiva sobre el nombre comercial, toda vez que el
titular de un nombre comercial que se cancele podria oponerse
al uso de una marca posterior e incompatible con dicho nombre

comercial.

Las causas de extincién del ius prohibendi citado serian:
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i La caducidad por tolerancia, lo que implica que el
titular del nombre comercial cancelado tolera el uso

de dicha marca durante cinco anos consecutivos.

ii. La caducidad por falta de uso durante un plazo

ininterrumpido de tres anos.

ii. La extincion por el transcurso del periodo de
duracién del derecho, mismo que tendra efectos
veinte anos después de haber sido cancelado el

registro.

A partir de entonces, el titular de un nombre comercial no podra
invocar el derecho de marcas, sin embargo siempre tendra la
facultad de invocar la legislacion relativa a la competencia

desleal.

15.1.2. REGIMEN TRANSITORIO DE LA REFORMA

En este apartado habra que sefalarse cémo y bajo que
normatividad se resolveran los procedimientos iniciados antes

de entrar en vigor la reforma.

Primeramente, es de manifestarse que los procedimientos sobre

nombres comerciales y marcas iniciados antes de la entrada en
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vigor de la reforma, seran tramitados y resueltos conforme a la

legislacién vigente.

Los nombres comerciales y marcas otorgadas conforme a la LM
se regiran por lo dispuesto en la reforma y todas las solicitudes

habran de presentarse ante la OEPM.

Las renovaciones de nombres comerciales podran efectuarse
bajo la figura de una marca de servicio y ademas podran
unificarse diversas marcas, siempre que concurra la identidad
del titular de signo y de fecha de presentacion y, se abonen las
tasas de solicitud de renovacion suplementarias

correspondientes.

Habra también que regularse la caducidad de los nombres
comerciales por falta de pago de las tasas de renovacidon

correspondientes.

16. ESPECIAL MENCION A LA MARCA DE SERVICIO

En este apartado del presente trabajo de investigacién, se hara
una somera referencia al signo distintivo por excelencia—Ila
marca—haciendo especial alusién a uno de los tipos de marca
que existen de acuerdo al objeto al que identifica, es decir, la

marca de servicio.
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Esta mencién se justifica por ser la marca de servicio, en caso
de llevarse a cabo la reforma que se propone, referente a la
eliminacion del caracter registral de los nombres comerciales, la
figura bajo la cual se brindaria la proteccion que actualmente

ofrece el registro de un nombre comercial.

Tal como se ha podido comprobar a lo largo de este trabajo de
investigacién, las diferencias que la LM establece entre los
nombres comerciales y las denominaciones sociales, al menos
en lo que a teoria se refiere, parecen bastante diafanas, no se
puede en cambio mantener tal afirmacion en lo que respecta a
los nombres comerciales y las marcas, en especial las de

servicio.

Afirma PELLISE PrATS?®® que las dificultades para distinguir tales
modalidades de signos distintivos (nombres comerciales vy
marcas) se debe a que las diferencias entre ambas no vienen
dadas por factores de caracter objetivo, sino por valores de tipo
funcional, ademas de que los requisitos exigidos a un signo para
ser configurado como nombre comercial o como marca son
idénticos, al poder los mismos distintivos constituir bien uno o

bien la otra.

280 pe|11sE PRATS Buenaventura, “Comentarios bdsicos a la nueva Ley de
Marcas de 1988”, en Revista Juridica de Catalunya, Barcelona, Colegio de
Abogados de Barcelona y Academia de Jurisprudencia y Legislacion de
Catalufia, Vol. 88, No. 3, 1989, p. 627 vy ss.
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La diferencia pues, estribara en la funcion principal que el signo
cumpla, es decir, si el sigo es utilizado para distinguir o
diferenciar una empresa de otras, a efecto de que la clientela no
se confunda al respecto, es claro que se estara hablando de un
nombre comercial; en tanto que si el signo es utilizado con el fin
de distinguir o diferenciar ciertos productos o servicios de los
demas a fin de no ser confundidos unos con otros, se hablara

entonces de una marca.

16.1. MARCA

Para poder entrar al estudio de la figura especifica de marca de
servicio se habra primero de hacer una breve referencia a lo que
se entiende por marca como tal, es decir, se analizara la figura

empezando por lo general para terminar por lo particular.

Resulta importante sefalar que el derecho de marcas se
remonta a la Edad Media, a los clanes y sus blasones, a los
feudos y sus escudos. Su evolucién ha sido lenta pero bien
estructurada pues, como si los juristas supieran entonces su

justa medida, las bases internacionales de la proteccion juridica
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de las marcas se remonta al Convenio de Paris, y sus arreglos y

protocolos posteriores®8,

En este orden de ideas, también se sefialaréa de manera
enunciativa y sélo a efectos de referencia lo que se debe
entender por diversos principios del derecho en relacion con las
marcas.?%?

i Principio de registrabilidad.

De acuerdo a este principio, la marca registrada es

aquella que surte plenos efectos juridicos.

ii. Principio de la libre opcion.

Por este principio uno es libre de optar por el

registro de cualquier marca.

281 SoaREs Flavio, “Marcas reales o marcas virtuales, écudl vale mas?”, en
Noticas Juridicas, Mayo, 1999,
<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%?20Mercantil/199905-
marcasreales.html> [Consulta: 26 mayo 2012]

282 R10FRIO MARTINEZ-VILLALBA Juan Carlos, “Principios del Derecho de Marcas
en la Comunidad Europea”, en Noticas Juridicas, Mayo, 2003.
<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%?20Mercantil/200305-
45595410311241.html> [Consulta: 16 marzo 2012]
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Principio de temporalidad.

La marca no es un derecho ab eterno, es decir que
su duracién depende de las leyes de cada pais y de

la voluntad de su titular.

Principio de territorialidad.

Este principio se refiere a que los efectos juridicos
que emanan de una marca se circunscribiran
siempre a un lugar geografico o territorio

determinado.

Principio de especificidad o especialidad.

Tal principio, se puede definir al tener las marcas
que registrarse en una clase especifica®®’, es decir,
gque una marca protegera a un producto o servicio

determinado.

283 |as marcas tendran que sefialar que clase de servicio o producto estan
distinguiendo, asi no sera la misma marca aquella destinada a diferenciar
productos comestibles que aquella que identifica productos de ferreteria, por
ejemplo.
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Vi.

Vii.

viii.

Principio de no confusion.

En virtud de este principio, las marcas no podran

causar confusién de ningln tipo con otras marcas.?%
Principio del minimo uso.

Como su nombre apunta, este principio se refiere a
gue las marcas tendran que ser utilizadas
cumpliendo con un minimo establecido.

Principio de la legitima defensa marcaria.

En este caso, el principio se refiere como por regla
general sucede, que aquel que tenga un derecho, en
este caso sobre la marca, siempre tendra derecho a
defenderlo.

Principio de la buena fe marcaria.

La buena fe es uno de los principios generales mas

importantes en el derecho, y como la rama del

284 No podra haber confusion entre marcas, toda vez que de lo contrario una
de ellas no cumpliria con el requisito de fuerza distintiva, aunque también
cabe sefialar la confusion referente al origen de determinado producto o
servicio o de sus cualidades, es decir, la confusién de la que puede ser objeto
el publico o clientela.
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derecho marcario no podia ser la excepcién, todos
los actos relativos a la marca habran de realizarse de
buena fe (registro de marcas; uso de marcas, tanto
registradas como no registradas; en general en todo

acto juridico relacionado con la materia).

16.1.1. CONCEPTO

Tal y como ya se mencion6 de manera general en el capitulo I,
la marca es el signo utilizado para distinguir en el trafico
mercantil los productos que un empresario o0 grupo de
empresarios producen o fabrican, distribuyen o comercializan 6

los servicios que prestan, de otros idénticos o similares.

La LM establece como concepto de marca en su art. 4 lo

transcrito a continuacion:

“Articulo 4.- Concepto de marca

1. Se entiende por marca todo signo susceptible de
representacion grafica que sirva para distinguir en el
mercado los productos o servicios de una empresa de

los de otras.

2. Tales signos podran, en particular, ser:
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a) Las palabras o0 combinaciones de palabras,
incluidas las que sirven para identificar a las

personas.

b) Las imagenes, figuras, simbolos y dibujos.

c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.

d) Las formas tridimensionales entre las que se
incluyen los envoltorios, los envases y la forma del
producto o de su presentacion.

e) Los sonoros.

f) Cualquier combinacion de los signos que, con

caracter enunciativo, se mencionan en los apartados

anteriores.”

Es decir, habrd que tener claro que las marcas son un bien
inmaterial, que forzosamente debe manifestarse en algo tangible

que combina factores fisicos y emocionales.?%®

285 ORTEGA BURGOS Enrique; Diez Bajo Angel, “Breve guia de marcas, una
aproximacion para los asesores y empresarios no familiarizados con la
propiedad industrial”, en Noticas Juridicas, Octubre, 2011.
<http://noticias.juridicas.com/articulos/50-Derecho%?20Mercantil/201110-
2315796523215.html> [Consulta: 7 enero 2013]
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Por ello, existe la distincion entre marcas de fabrica
(produccion), marcas de comercio (distribucion) y marcas de

servicio.

16.1.2. REQUISITOS INDISPENSABLES

Para que a una marca se le considere como tal se le exigen los

siguientes requisitos:

i Debera ser un signo, entendido como cualquier cosa
que evoca o representa la idea de otra. La marca no
puede consistir en una idea, es necesario que se
materialice, se haga visible y se manifieste al

exterior.

ii. Debera ser susceptible de representacion grafica.

ii. Debera tener una aptitud diferenciadora.

iv. Deberd tener una funcion mercantil, es decir que

actuara en el trafico econdmico y asimismo servira

para la transparencia del mismo.
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V. Debera identificar productos o servicios de una
empresa o grupo de empresas, frente al publico o

clientela.

En caso de faltar uno de estos elementos, el signo de que se
trate no podra ser considerado como marca, y, si algun dia lo

fue, deja de serlo.

Sefiala como ejemplo RIOFRIO MARTINEZ-VILLALBA, que la
vulgarizacién de una marca termina por desnaturalizarla al
perder del elemento distintivo; de igual forma, dice que si no
hay producto, porque nunca se elabord, la marca se desvirtla.
Por ultimo, aduce que lo mismo puede decirse si no existiese
publico que conozca del producto y de la marca, entonces ella

no tendria razén de ser.28®

16.1.3. CLASIFICACION

Ahora bien, las marcas podran clasificarse de acuerdo a

diferentes razonamientos:

85 RIOFRIO MARTINEZ-VILLALBA Juan Carlos, “Principios del Derecho ...”, (ob.
cit.)
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Por la naturaleza del signo elegido las marcas podran
ser denominativas, figurativas, graficas, mixtas o

tridimensionales.

Atendiendo al objeto que se pretende identificar las

marcas podran ser de productos o de servicios.
De acuerdo al ambito de proteccién las marcas
podran ser nacionales, comunitarias o}

internacionales.

En cuanto a la condicion de su o sus titulares las

marcas podran ser individuales o colectivas.

16.1.4. NATURALEZA JURIDICA

Para hacer mencién a la naturaleza de las marcas, habra que

estar atento a lo que ya tuvo a bien sefialar RIOFRiO MARTINEZ-

VILLALBAZ®

en sus Principios del Derecho de Marcas en la

Comunidad Europea, donde refiere que la naturaleza de las

marcas puede ser analizada desde dos puntos de vista:

Desde el punto de vista del consumidor.

287 Ibidem.
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En este caso, se trata de la marca en sentido
objetivo, es decir, ésta es entendida como un objeto
o0 como “aquella cosa que distingue a un producto
frente al publico”, sefiala dicho autor que no ha
seguido las tradicionales definiciones de marca,
enmarcandola dentro de los “signos”, toda vez que
dicho término tiene fuertes connotaciones gréaficas,
ademdas de que en la actualidad el derecho
comparado permite el registro de marcas
consistentes en olores o sonidos que, pese a que son
susceptibles de representacién grafica, no son

propiamente graficos.

Desde el punto de vista de su titular.

En este caso, se trata de la marca en sentido
subjetivo, es decir, la marca es un derecho sobre tal
“objeto”, es un derecho del empresario a distinguir
sus productos o servicios frente al publico, haciendo

uso de aquella cosa.

16.1.5. FUNCION

Por ultimo, es de sefalar que las marcas

indistintamente las siguientes funciones:

tendran
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i Indicador del origen empresarial.

ii. Indicador de calidad.

iii. Funcion informativa, es decir, aquellos datos
proporcionados que determinan la eleccién de dicho
producto o servicio, tal como su naturaleza e incluso

Sus caracteristicas.

iv. Publicitar los productos fabricados, distribuidos o
comercializados o los servicios prestados por una

empresa o grupo de empresas.

Las marcas se utilizan no sélo para identificar algunos productos
en concreto, sino también para distinguir gamas enteras de
productos o servicios, e incluso todos los productos o servicios
ofrecidos por una misma empresa. Siendo importante senalar
gue cuando este Ultimo supuesto acontece, la marca ademas de
ser distintivo de los productos y servicios y distintivo de toda la
actividad ofertora empresarial, sera marca de hecho, que es

precisamente la mas conocida por el publico en general.

Asi, una marca ademas de distinguir los productos o servicios de

una empresa de los de su competencia, servird para asociar
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dichos productos o servicios con una determinada calidad; para

publicitar dichos productos o servicios y, para condensar el

denominado “good wil

|II

alcanzar.’8®

o prestigio que la marca consiga

El TS en su sentencia 329/2005 de 17 de mayo, establecié en

referencia a la marca que:

"Su esencia es la funcién diferenciadora, que identifica
el producto o servicio de una empresa y Sus
cualidades; la constituyen los  signos de
representacion grafica susceptibles de cumplir aquella
funcién; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de
confusion, ya que es esencial en la marca su finalidad
de distinguir productos y servicios en el mercado, de
forma que el consumidor medio no los confunda con
otros y los asocie inequivocamente a un determinado

origen empresarial”.

16.2. MARCA DE SERVICIO

Respecto a la figura especifica de la marca de servicios se puede

sefalar que ésta se contempla en la Clasificacién Internacional

288 ORTEGA BURGOS Enrique; Diez Balo, Angel, “Breve guia de marcas...”, (ob.

cit.)
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resultante del Arreglo de Niza de 1957 y es hasta 1958 que es

reconocida expresamente en el Convenio de Paris.

En Espafia en cambio, fue admitida oficialmente a partir de una
Orden del Ministerio de Industria de 26 de noviembre de 1966,
por la que se dispuso la aplicaciéon de la referida Clasificacion
Internacional, que, aunque ya habia sido aceptada por Espafa—
al haber firmado y ratificado el Arreglo de Niza—se habia
mantenido en desuso en funcion de la clausula facultativa del

citado Arreglo.

Sefiala Arturo CAuQul que la Marca de Servicio fue bien recibida,
toda vez que su presencia vino a solucionar importantes
problemas que, en la realidad de la practica mercantil, quedaban

fuera del alcance de las marcas de productos®®°.

Continta afirmando el autor que el empleo de la marca de
servicio ha acarreado un cierto confusionismo principalmente

por dos causas:

i Que la naturaleza de las marcas de servicio es

radicalmente distinta de las marcas de producto.

289 CauqQul PEREZ Arturo, “La Marca de Servicio, su problematica aplicativa”.
Revista de Derecho Privado, Afo 65, No. 1, 1981, p. 243.
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ii. A pesar de ello, la normativa que se aplica en
Espafia para el registro de las marcas de servicio es
exactamente la misma que aplica a las macas de
producto, como si ambas pudieran ser equiparadas
punto por punto, o consideradas como figuras

sustancialmente iguales, situacién que no es asi.

Las marcas de producto, tal como podemos recordar, identifican
y diferencian articulos fisicos concretos, independientemente de
guién ha sido la persona—fisica o juridica—que los haya puesto
en el trafico mercantil, en otras palabras, las marcas de
producto no trascienden de la materialidad fisica de los

productos para ligarse a una personalidad.

Los clientes, por regla general, ignoran (ademas de no
importarles) quien es el duefio de la marca de los productos que

elige, o cual es la personalidad del fabricante de tales productos.

Los clientes, en realidad eligen el o los productos de
determinadas marcas en atencidn a sus caracteristicas de
calidad y precio, por sefalar algunas, siendo que si tales
caracteristicas se ajustan a las expectativas de dicho cliente, la
marca llega a acreditarse a sus ojos y mantiene su crédito
aunque la marca cambie de titularidad una o mas veces en el

transcurso del tiempo.
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La marca de producto pues, servira al propodsito de distinguir en
el mercado un determinado o determinados articulos, respecto
de los homdlogos que se comercialicen al mismo tiempo y en el
mismo mercado, y no tiene nada que ver con quien es el
encargado de producir los productos en cuestion, al que no

alcanzara la capacidad de identificacion del distintivo.

Una marca de servicio en cambio es un signo susceptible de
representacion grafica capaz de distinguir en el mercado
servicios, con el objeto que el publico consumidor los diferencie
de otro de la misma especie o idénticos que existan en el
mercado. Es decir son signos que indican que un servicio es

suministrado por una empresa determinada.

Es decir, las marcas de servicio distinguen servicios que no son
tangibles, pero que si estaran vinculados a su proveedor o
persona que los presta. Lo anterior se traduce en que la marca
de servicios no distinguird Unicamente al o los servicios
prestados, sino que distinguira al o los servicios prestados por

una persona concreta.

Asi, los servicios no tienen entidad por si mismos. No se puede
pensar en un servicio aisladamente, en el mismo sentido en que

pensariamos en un producto, toda vez que este ultimo, al ser
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una cosa material inalterable, tiene cualidades y caracteristicas
propias que le son inherentes, mientras que un servicio como
cosa tangible, adolece de todo tipo de cualidad intrinseca, es
decir, un servicio no depende de sus propias cualidades, sino de

la persona o personas que prestan el servicio.

Lo sefalado en los parrafos inmediatamente anteriores, pone de
manifiesto que la aplicacién de las marcas de producto y de
servicio son completamente diferentes, toda vez que, mientras
las primeras distinguen articulos concretos puestos en el
mercado, las segundas distinguen los servicios que alguien
presta, no unos servicios cualquiera, sino precisamente los
servicios que presta el titular de la marca de servicio de que se
trata, lo que significa que las marcas de servicio distinguen a
una persona—fisica o juridica—por su actividad, tal como los

nombres comerciales hacen en la actualidad.

Podemos pues afirmar que la prestacion de un servicio conlleva
implicitamente el desarrollo de una actividad y a esta afirmacion
se llega atendiendo a la definicion que se da de las palabras
servicio “accion y efecto de servir” y accion o actividad “facultad
de hacer”, lo que significa que, en determinados casos, servicio
y actividad pueden llegar a ser lo mismo, partiendo de la
premisa de que toda prestacion de un servicio implica el

desarrollo de una actividad, mas no al contrario, no todo el
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desarrollo de una actividad es entendible como la prestaciéon de

un servicio.

Es por las razones antes sefaladas que la marca de servicio
puede crear cierta confusidon respecto a sus diferencias con los

nombres comerciales.

16.2.1. MARCA DE SERVICIO Y NOMBRE

COMERCIAL

Existe una eventual y aparente convergencia reciproca entre
nombre comercial y marca, lo que da razén funcional a la
tendencia de unificacidon del tratamiento juridico de los signos
distintivos de la empresa. Esta aproximacion factica explica de
manera mas clara la realidad juridica de que los signos
distintivos de la actividad empresarial pueden encontrar cobijo,
por una u otras razones, en el campo de las marcas, es decir
que aparezcan considerados e incluso registrados como marcas,
gran cantidad de distintivos cuya funcion es la distinguir

actividades empresariales en su globalidad.

El nombre comercial y la marca de servicios tienen varios puntos
de conexion entre si, la diferencia entre ambos estriba mas en
su forma de empleo y en la finalidad de su utilizacion que en

cualquier otra cuestion de indole esencial.
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Conviene sefialar que un mismo signo puede ser registrado
como nombre comercial y como marca de servicios, la diferencia
en este caso responderia al modo en que se emplean dichos
signos, para las marcas de servicios el signo recae en la
prestacion de un servicio y su finalidad sera diferenciar esa
prestacion de las demads, mientras que en los nombres
comerciales el signo no distingue una prestacién de otras, sino
que identifica al sujeto que introduce en el mercado dicha
prestacion y lo diferencian de otros competidores con

actividades idénticas o similares.
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CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

PRIMERA.- Un nombre comercial es todo signo susceptible de
representacion grafica que identifica a una empresa en el trafico
mercantil y que sirve para distinguirla de las demas empresas

gue desarrollan actividades idénticas o similares.

SEGUNDA.- Denominacion social es el conjunto de signos que
particularizan a una persona juridica como sujeto titular de
derechos y obligaciones, siendo su caracteristica principal su
conexion con la personalidad del titular, del lado activo, como
medio de afirmar la propia individualidad, y por el contrario en
el pasivo, como instrumento de imputacidon de consecuencias

juridicas.

TERCERA.- La naturaleza de la denominacion social
indefectiblemente sera un signo, y nunca un medio, por no ser
este Ultimo escritura y/o registro susceptible de llegar a ser
soportes materiales en que se plasme el atributo de la
personalidad, que debe ser de caracter Uunico, para
individualizar, identificar y diferenciar a la persona juridica,
reuniendo ademas todos los requisitos legales y reglamentarios

establecidos a tal fin.
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CUARTA.- La forma en que las empresas hagan uso de las
denominaciones sociales es un factor determinante en cuanto a

la existencia del conflicto con los nombres comerciales.

Si se utiliza como tal, es decir stricto sensu so6lo para
identificarse en el trafico juridico, no habra posible colisién con
una marca o nombre comercial, pero si por el contrario, a dicha
denominacidon social se le da ademas un uso para que la
empresa capte clientela y se relacione con ella en el trafico
economico, entonces estamos frente a una posible controversia

entre ésta y el signo distintivo empresarial.

QUINTA.- A pesar de que las denominaciones sociales y los
nombres comerciales son diferentes conceptual y
funcionalmente, su utilizacion en algunos casos guarda
caracteristicas similares, lo que las hace susceptibles de

confusion.

SEXTA.- Los conceptos de nombre comercial y denominacion
social son distintos, pues el primero de ellos se enfoca a la
defensa y proteccion de los consumidores, en tanto que el
segundo, tiene por finalidad la identificacidon e individualizacion

del titular de la empresa.
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SEPTIMA.- Una persona juridica so6lo podra tener una
denominacidn social, en cambio no existe prohibicién alguna
para que dicha sociedad tenga, al mismo tiempo, mas de un

nombre comercial.

OcCTAVA.- Nombres comerciales y denominaciones sociales son
figuras reguladas de manera independiente por ramas del
Derecho diferentes (de la Propiedad Industrial y Societario,
respectivamente) y cuerpos normativos diferentes (Ley de
Marcas, los primeros y legislacion relativa a personas juridicas,
las ultimas), ademas de ser registradas en dérganos registrales
separados (Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, para el caso
de los nombres comerciales y Registro Mercantil Central, en el

caso de las denominaciones sociales).

NOVENA.- La ditta es la figura equivalente en Italia al nombre
comercial espafol y es el hombre con el que el propietario de
una empresa ejercita su actividad comercial, con el fin de dar a
conocer su empresa al publico y de diferenciarla de su

competencia.

DECIMA.- El trade name es la figura equivalente en el Reino
Unido al nombre comercial espafiol y es el nhombre que una
empresa usa para identificarse a si misma al comerciar
productos o servicios, es decir son las denominaciones utilizadas
por las empresas para identificarse y distinguirse de sus

competidores en el mismo mercado.
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El trade name se registrara en la Intellectual Property Office

bajo la figura de trade mark.

DECIMOPRIMERA.- El nombre comercial es la figura equivalente
en México al nombre comercial espafol y es uno de los signos
distintivos de la empresa, entendido como el signo que se utiliza
para identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de
las demas que tienen la misma o similar actividad industrial o

mercantil.

DECIMOSEGUNDA.- El divorcio existente, en la teoria y en la
practica, y a niveles conceptual, funcional y juridico entre
nombres comerciales y denominaciones sociales encuentra su
fundamento en dos hechos: primero, que no existe una
conexidon entre el Registro Mercantil Central y la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas y, segundo, que no existen
mecanismos eficaces de control reciproco entre ambos registros,

a fin de evitar coincidencias entre los primeros y las ultimas.
DECIMOTERCERA.- La situacion que prevalece entre nombres

comerciales y denominaciones sociales confundibles, da lugar a

practicas comerciales desleales.
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DECIMOCUARTA.- Las resoluciones citadas, emitidas por Ila
Direccion General de los Registros y del Notariado, son
relevantes por el hecho de que en sus cuerpos se encuentra
plasmada la intenciédn de impulsar una mayor comunicacion
entre el Derecho de los sighos distintivos de la empresa y el
Derecho de las denominaciones sociales, estableciendo causes

legales entre ambas ramas del Derecho.

DECIMOQUINTA.- Las soluciones brindadas por la Ley de Marcas
para resolver las controversias entre signos distintivos previos y
denominaciones sociales posteriores y entre denominaciones
sociales previas y signos distintivos posteriores han dado a la
figura de la denominacion social dos dimensiones distintas: de
un lado una subjetiva o personal, como nombre de un sujeto
juridico titular de derechos y obligaciones; y del otro, una
objetiva o patrimonial, como nombre de un objeto sui generis
formado por la pluralidad de bienes materiales e inmateriales e
incluso por elementos no susceptibles de dominacién juridica, es

decir, la empresa.

DECIMOSEXTA.- Resulta indispensable establecer criterios en
comun y establecer una estrecha coordinacion entre las areas
involucradas, es decir entre la Oficina Espafiola de Patentes y

Marcas y el Registro Mercantil Central.
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DECIMOSEPTIMA.- Se propone establecer una base de datos
comun entre la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, el
Registro Mercantil Central y la Oficina de Armonizacién del
Mercado Interior, para consultas en los procesos de registro

respectivos.

DECIMOCTAVA.- Consecuentemente, restringir el uso
indiscriminado de nombres comerciales y denominaciones

sociales de manera coordinada.

DECIMONOVENA.- Seria viable la supresién del caracter registral
del nombre comercial y asi evitar incompatibilidades en cuanto
al régimen legal de los nombres comerciales y el régimen legal
de marcas, siendo posible brindar la proteccién que en la
actualidad ofrecen los nombres comerciales a través del registro

de una marca de servicio.

VIGESIMA.- En cuanto a lo preceptuado en el articulo 8o. del
Convenio de Paris, referente a que la proteccion del nombre
comercial no estd sujeta a su registro, podemos deducir que, la
proteccion de la que gozarian los nombres comerciales no
registrados como marcas de servicio, sera la que resulte de
aplicar las disposiciones relativas a la Competencia Desleal, lo
gue se traduciria en una perfecta compatibilidad con el régimen

de las marcas.
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VIGESIMOPRIMERA.- El nombre comercial y la marca de servicios
tienen varios puntos de conexion entre si, la diferencia entre
ambos estriba mas en su forma de empleo y en la finalidad de
su utilizacidon que en cualquier otra cuestién de indole esencial.
Para las marcas de servicio el signo recae en la prestacién de un
servicio y su finalidad sera diferenciar esa prestacion de las
demas, mientras que en los nombres comerciales el signo no
distingue una prestacidon de otras, sino que identifica al sujeto
gue introduce en el mercado dicha prestacién y lo diferencian de

otros competidores con actividades idénticas o similares.

VIGESIMOSEGUNDA.- Se propone llevar a cabo una reforma tanto
en el Derecho de la propiedad industrial como en el Derecho
regulador de las denominaciones sociales, a efecto de
homogeneizar los conceptos que habran de consultarse al
momento de la concesidn del registro de nombres comerciales
en la Oficina Espafola de Patentes y Marcas y de

denominaciones sociales en el Registro Mercantil Central.

VIGESIMOTERCERA.- La intencidn de los pensamientos antes
escritos es tener en un documento un analisis breve, pero no
por ello escueto, de las figuras juridicas del nombre comercial y
de la denominacidon social, sus caracteristicas, similitudes y

diferencias, asi como proponer una alternativa que reduzca las
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controversias que se suscitan en la realidad juridica por la
colision existente entre las mismas, sabiendo de antemano que
en este trabajo no se concluye o agota el estudio de tan
complejas figuras juridicas, necesitadas de posteriores
precisiones en futuras lineas de investigacién en los ambitos del
derecho Societario, de la Propiedad Industrial e incluso de la

Competencia Desleal.
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la Ley de Sociedades Andnimas

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital

Real Orden de 12 de junio de 1925 sobre Sociedades
Andnimas

Reglamento de la Marca Comunitaria

Reglamento del Registro Mercantil de 14 de diciembre
de 1956

Reglamento del Registro Mercantil

Reglamento Organico de la OEPM

Trade Marks Act 1938

Trade Marks Amendment Act 1984

Trade Marks Addendum Amendment 1986

Trade Marks Act 1994
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BOLETiIN OFICIAL DEL ESTADO

18 de julio de 1951
18 de julio de 1953
7 de marzo de 1957
14 de abril de 2004

RESOLUCIONES

Del Tribunal Supremo (Espafa):

27 de febrero de 1890
22 de abril de 1895

1 de abril de 1931

27 de diciembre de 1954
16 de julio de 1985

22 de marzo de 1993

2 de abril de 1993

21 de octubre de 1994
17 de mayo de 2005

18 de mayo de 2006
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De la Audiencia Provincial de A Coruna:

- NUm. 495/2006 (Secciéon 4), de 22 de noviembre (AC
2006, 2316)

De la Direccién General de los Registros y del Notariado:

- 16 de septiembre de 1958
- 11 de septiembre de 1990
- 22 de febrero de 1991

- 21 de marzo de 1995

- 22 de diciembre de 1995
- 8 de octubre de 1998

- 24 de febrero de 1999

- 10 de junio de 1999

- 25 de junio de 1999

- 4 de octubre de 2001

- 24 de febrero de 2004

De la Corte Suprema di Cassazione

- 11 de mayo de 1953
- 31 de enero de 1954
- 21 de julio de 1954
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- 26 de enero de 1956
- 12 de julio de 1956

- 13 de julio de 1956

- 8 de octubre de 1956
- 7 de mayo de 1957

- 29 de mayo de 1957
- 23 de marzo de 1959
- 17 de abril de 1959

- 29 de abril de 1959

- 21 de junio de 1960
- 17 de octubre de 1960

Del Tribunal Supremo (Italia)

- 21 de junio de 1960

Del Tribunal de Génova

- 23 de diciembre de 1959

De la Corte de Apelacion en Florencia

- 17 de enero de 1958

- 27 de mayo de 1959
- 15 de enero de 1960
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De la Corte de Apelacion en Milan

- 28 de diciembre de 1954
- 1 de julio de 1955

- 1 de febrero de 1957

- 18 de febrero de 1958

- 7 de noviembre de 1958
- 22 de mayo de 1959

De la Corte de Apelacion en Roma

- 6 de julio de 1956
- 21 de enero de 1957
- 24 de enero de 1961

De la Corte de Apelacidon en Trieste

- 9 de diciembre de 1957

De la Corte de Apelacién en Turin

- 3 de enero de 1955

- 11 de enero de 1955
- 4 de abril de 1956

421



Del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del

Primer Circuito (México)

- Marcas y Nombres Comerciales. Su diferencia.

CONTROVERSIAS JUDICIALES

- Caso Reddaway v. Banham (Reino Unido)

- Caso Reckitt and Colman v. Borden (Reino Unido)

- Amparo en revision 581/1973, Kentucky Fried Chiken de
México, S.A., noviembre 7 de 1973, Tribunales Colegiados,

Séptima época, volumen 58, Sexta parte. (México)
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