NOMBRE CIVIL, NOMBRE COMERCIAL
Y MARCA

Por Belisario Betancur.

1.—En su formacioén, significado y valor legal y econdmico, tanto
el nombre civil como el comercial han seguido un proceso histérico
de muy visibles variaciones.

Los esclavos llevaban, en fa antigi=dad, un solo nombre simple.
Los hombres libres el “tria nomina”, primero, y después una sucesion
de nombres de acuerdo con el gentilicio, antepasados, hechos impor-
tantes, riquezas. Cada época determind una posicién hasta culminar

en la Revolucion Francesa que establecid con claridad el derecho
a cambiarlo, previo el registro civil,

Aungue se modificaban al antojo, los nombres reprentaban :n
acervo de probidad y respetabilidad ante la sociedad. Por eso =l
estado garantizaba su inmutabilidad, los constituia en derecho im-
prescriptible, hasta convertirlos en institucion civil, atributo inherente

a la persona humana, uno como ella, y como ella inenajenables e
intransmisibles.

2.—El nombre comercial fué siermpre de voluntaria creacion y man-
tenimiento, al principio identificado con el civil pero bien pronto
manifestacion varia, multiple, de diferentes actividades, parte del
patrimonio, transmisible, enajenabie, derecho real cuya existencia
se mantiene en cuante existe el establecimiento que distingue. Los
origenes del nombre comercia!, entendido como razén social, se
remontan al siglo XIl en que se materializé para dar paso al ser
colectivo que ampara, no sclo como garantia de quienes sz unian

para la trea comin sino también como garantia para los consumi-
dores.

3.—La marca es un bien inmaterial que representa un valor eco-
nomico susceptible de formar parte del patrimonio de las personas,
sean naturales o juridicas (“Tribunal de Bogotd”), citado por Jorge
Ortega Torres en “Marcas y Patentes”, Editorial Temis, 1954, pdgi-
nas 7 y 20). Su objeto fundamental es la proteccion del trabajo im-
plicito en aquello que. noming, certeza para el comercio y la indus-
tria puesto que diferencia una obra o producto de otro, y garantia
para el consumidor que es el juez ante los productos. La proteccién
que el estado da, tanto al hombre civil, como al comercial y a la
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marca, gira en torno a los mismos intereses bajo tutela estatal, a sa
ber: la propiedad, el rigor comercial, la buena fz en las relaciones
en cada d&mbito econdmico, y la buena fe que el publico espera
frente a la atencidén de sus solicitudes.

4.—Existen, pues, de una parte el nombre del individuo o per-
sona; de otra, el nombre del establecimiento comercial, industriui
o agricola; y de la otra, el nombre del producto. La duracion dei
primero es a perpetuidad, desde luego segin la voluntariedad del
titular, de quien lleva el nombre. La del segundo, mientras exist
el establecimiento o explotacién gue individualiza. La duracion ds '«
marca va hasta el tiempo senalado expresamente por 'a ley.

Si son deferentes, .ambién lo son sus alcances. Ninguno pueds
rebasar los limites del propdsito a que estd destinado, sin que se -
curra en abuso del derecho. Asi, si el nombre del establecimiento
advierte Di Guglielmo - se usa en los productos en forma que pueie
ser tenido y confundido como marca, pueds afectar dzrechos a co~
secuencia de los cual caeria en la érbita de la ilicitud.: Agrega:

“Si nombre comercial y marca son institutos juridicos
aplicados a objetos distintos y que de por si no son ccit-
fundibles, sin embargo en la aplicaciéon y practica y en
la realidad de las cosas pueden darse casos de interf_-
rencias en los que, ante la imposibilidad de daslindar uiin
y otro campo con el propdsito de evitar competencias des-
leales y confusiones para el piblico, debe admitirse que
un nombre puede ser causa de oposicién o de nulidad de
una marca y viceversa,,. (Pasacual Di Guglielmo. “Trata-
do de Derecho Industrial”, Buenos Aires, pagina 335).

5.—La proteccién legal al nombre civil y al comercial, no requie-
re de formalidades previas, puesto que son propiedad explotable
exclusivamente por el titular, pertenecen a la persona natural o ju-
ridica respectiva, (Ley 31 de 1925, articulo 60 y siguientes), la a-
companan en cuanto exista. Y la proteccién legal de la marca se
extiende en el tiempo a diez afios y a las renovaciones de cinco
anos que se solicitan en oportunidad (Ley 31 de 1925, articulo 49),
y en el espacio al producto especificamente senalado. Asi,, cuan-
do se trata de rétulo de un establecimiento comercial, o de wun
nombre comercial con signos especiales, el dmbito en que ha de
moverse el titular de aquel, sin caer en abuso de su derecho, solo
puede se el especificante sefalado para su establecimiento
de igual modo que tampoco la marca registrada para un producto
puede salirse de su dmbito original de nominacién de ese producto.
(Ley 31 de 1925, articulo 32).
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Asi lo entendié la “Convencién General Interamericana de
Proteccién Marcaria y Comercial”, suscrita por Colcmbia en Wa
shington, y aprobada por la Ley de 1936, al definir en el Capitulo
Il lo que se entiende por nombre comercial, sus alcances protec-
cion de los estados signatarios.

I.—LOS NOMBRES GEOGRAFICOS DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA MARCA

6.—No es arbitraria la prohibicién legal de usar nombres gso-
gréficos como parte integrante de una marca (Ley 31/1925, artici-
lo 32, inciso tercero.) Y no lo es desde el momento en que se traia
de cautelar los derechos de los consumidores, antes la confusién
que puede presentarse frente al origen o calidades del producto.
Una regién o una explotacién consuetudinaria crean en torno de una
actividad, de una calidad, de un producto una notoriedad o expec-
tativa de afecto en el consumidor; por lo mismo, la utilizacion de
esos nombres por fuera de la realidad de los mismos, puede llevar
el animo del comprador al engafo, si el producto no se correspon-
de con aquellas circunstancias determinantes, creadoras del afecio
de consumo, de la reputacion del articule.

Cuando la Convencién de Washington establecié que los nom-
bres geograficos que indiquen origen o procedenzia no son suscep-
tibles de apropiacion individual; y que, por tanto, pueden usarss
tan solo por el industrial, comerciaste o agricultor estab'ecido en el
lugar indicado o que comerce con los productos que se origin=n
en éste, buscaba tutelar la reputacion de la respectiva comarca
en cuanto a un producto o calidad, y tutelar la buena fe del con-
sumidor.

7.—La proteccion del nombre comercial y de la marca tien=,
por lo mismo, esa limitacién. En virtud de que la nocién dz nom-
bre comercial varia de pais a pais, esta limitacién aparece ain
mas importantes. El tratadista Ladas indica que ese concepto en uncs
casos corresponde al nombre del fabricante o comerciante o de una
sociedad, en otros al lugar de fabricacion o produccion; y que, por
lo mismo, hay que medir el alcance que pueda tener desde el mo-
mento en que la utilizacién en otra regiéon puede generar confu-
siones y fraudes. (Stephane P. Ladas, “La protection Infernationale
de la Proprieté Industriélle”, Paris, 1933, paginas 721 y siguientes!.

Vale, por consiguiente, la utilizacién de nombre geogréficos
como nombres comerciales, y asi lo reconocié administrativamente
Colombia en auto de 18 de Marzo de 1936, dzl Ministerio de Eco-
nomia (Ortega, op. cit,. pdgina 21), pero no hasta el punto d=
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que pueda salirse el nombre geogréfico utilizado para un estable-
cimiento industrial o comercial, de ese estricto sentido. Y mucho me-
nos hasta el punto de que pueda convertirse en marca. Aceptarlo
asi serfa aceptar, con fuerza de ley, un fraude a la ley misma. Y serici
aceptar la tesis de que es licito adquirir clientela a partir de la repu-
taciéon de una comarca a la que no pertenecen ni el establecimient?,
ni sus productos, ni las materias primas para los mismos. Se caeria
en la figura de la competencia desleal. Es muy citado por los tra-
tadistas el caso de un productor de Reims: para afianzar su pro-
ducto sobre el prestigio de la firma “Moet et Chandon”, descubrié
en Holanda a un hombre de apellido “Moet”, contador de una &
brica de cerdmica, al cual incorporé a su negocio de champafa,
con el resultado de que el Tribunal de Paris lo condené a supri-
mir el nombre “Moet” de la razén social, no obstante que en Ia
realidad correspondia a uno de los socios, pero porque ello s2
prestaba a confusién ante los consumidores. (Di Guglielmo, op. cit.
Tomo |, pag. 256). '

. — LA INDICACION DE ORIGEN DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL NOMBRE COMERCIAL Y DE LA MARCA

8.—Un heho determinado por circunstancias geclogicas, cli-
mdticas, técnicas, reiteradamente conocidas, incide en el prestigio
d: una regién, referido a un producto, a la calidad de una esen-
cia, a la reputacién de una fibra o de una tela. Un conjunto de
explotaciones industriales que ajustan sus procedimientos a una téc-
nica similar, y sus materiales de ronstruccién a un similar patrén
de seguridad, determina del mismo modo el prestigo de sus crea-
ciones o manufacturas. Asi se llega al reconocimiento de la razén
de ser de las marcas colectivas; y al seialamiento de la importan-
cia que tiene para los consumidores la indicacién de la autenti-
cidad de origen o procedencia de un producto. La ambigiiedad, el
equivoco, ha querido evitarlos la ley con la prohibicién de uti-
lizar nombres geogrdficos como marcas; y para precaver el que
bajo el ropaje de una denominacién arbitraria o de una supuesta
explotacién que no corresponda al prestigio del nombre geogra-
fico genérico, se disfrace un fraude al consumidor y a la buena
fe comercial, agricola o industrial,

De ahi la prohibicién de nombres geogrdficos desde el punto
de vista marcario; y de ahi, igualmente, la posibilidad de una nu-
lidad o una oposicién adn a nombres comerciales, cuando en ellos
va envuelto el signo de la confusién para los consumidores.

9.—En procura de esa. salvaguardia de la buena fe industrial
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y comercial y de los derechos ¢ 2 los consumidores, desde fines del
siglo pasado se legisla en el 1wndo entero sobre las indicaciones
de proveniencia, no obstante I dificultales que ofrece el saber en
qué momento el nombre de unc regién se incorpora al patrimonio de
la totalidad de los productore ¢ de la misma y no exclusivamerte
de uno cualquiera que busque colocarlo como hombre de su esta-
blecimiento o factoria. Jaton, citado por Ladas, ha enseiado las
diferentes legislaciones que oprevén la materia, siempre en busca
de una garantia para productares y consumidores; y siempre a pai-
tir de la consideracién de que>en ningln caso es admisible que se
apele a una nominacién geogrefica de prestigio para atraer a con-
sumidores, no dentro de una honesta concepcién, ni a base de ia
calidad intrinseca del producto, sino de la referencia a una regién.
La apelacién a un nombre geografico -bien desde el punto de vista
de un wrtificio marcario o de un nombre comercial que se utiliza
como marca, persigue convertirse en “pedigree’” de! producto, no
por él mismo cuanto por las caracteristicas del lugar que se evoca,
por sus condiciones metereoldgicas, por el sol, el suelo, la humedad
del sitio que el consumidor entiende reflejados en el producto. Es
asi como se crean predilecciones, preferencias en el mercado.

10.—Desde el punto de vista de paises de economia en via de
desarrollo, adquiere singular importancia dirigir las predilecciones de!
consumidor hacia productos nacionales en lugar de desviarla hacia
nominacién extranjera, porque se va avanzando de ese modo en
e afirmacién del valor intrinseco de lo nacional como sustitucién
de lo fordneo. Ese objetivo no se logra a cabalidad con lo fala
nominacion, aunque ésta cobije el producto nacional, porque lo que
se hace en el fondo es mantener la supremacia a base de una
induccion al error.

11.—Recuérdese, cl respecto, coémo la “Convencién para Pro-
teccion de la Propiedad Industrial”, firmada en Paris en 1883, re-
visada en Bruselas en 1900 y en Washington en 1911, establecis.
en el inciso segundo de su articulo 6, el rechazo de las marcas en
cuanto sefalen un lugar de origen o una época de producciéon que
no se ajusten a la realidad. Cémo igualmente, el articulo 7 bis
del mismo estatuto, consagra la posibilidad de registro y reconoci-
miento de las marcas colectivas aunque no correspondan a un es-
tablecimiento industrial especifico, siempre que reflejen calidades re-
conocidas publicamente. Y cémo en los articulos 9, 10 y 11 se esn-
pulan sanciones contra las indicaciones de origen no ajustadas a
la realidad, las cuales se consideran tipicas manifestaciones de com-
petencia desleal.

Asimismo, el “Convenio Marcario de Madrid”, de 1891, revi-
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sado en Washington en 1911 y en La Haya en el afio de 19285, se
concreta desde su articulo primero .i la represion de las falsas indi-
caciones de proveniencia, “a fin a evitar todo error sobre e! ver-
dadero origen de los productos o . :ercancias”,

r
12.—ldéntico propdsito tuvo I¢  “Convencién sobre Propiedad
industrial” suscrita entre Francia y Colombia en 1901,
Avanzé mdas, aon, la Convencidon de Washington, convertida en
mandato legal por virtud de la Ley 59 de 1936, y gue determina:

a) Se considera indicaciéon de origen o procedencia geogrdi-
ficos, consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cu-
bierta, envase, envoltura, precinta, de cualquier articulo, producto o
mercancia, o directamente sobre el mismo, el nombre geogrdfizo
de una localidad, regién, pais o nacién determinada, -bien sea dz
modo expreso y directo o indirectamente, siempre que dicho nom-
siones que se empleen (articulo 243;

b) Los nombres geograficos que indiquen origen o procedencia
no son susceptibles de apropiacién individual, pudiendo usarlos 'i-
bremente para indicar el origen o procedencia de los productos o
mercancias o su propio domicilio comercial, cualquier fabricante,
industrial, comerciante o agricultor establecido en el lugar indicad»
o que comercie con los productos que se originen en éste. (art. 25);

c) Y, mas adelante, en el capitulo VI, se establecen las pre-
hibiciones para manufacturar, exportar, importar, distribuir o ven-
der articulos o preductos que infrinjan directa o indirectamente "alg:-
nas de las modalidades anteriores,

d) Es decir, que, en definitiva, los nombres geogréficos,
1.—No pueden utilizarse como marcas;

3.—Solo pueden usarse como nombres comerciales o,
3.—Para indicar la procedencia del articulo.

13.—Con razén Wallbroeck, citado por Guglielmo, dice:

“Aquel que vende sus productos, presentandolos co-
mo procedentes de determinada localidad, desvia en su
provecho la clientela del concurrente, y si la mercade-
ria que ofrece al puiblico es de inferior calidad, atenta
al crédito de los que reconocen tal procedencia. En uno
y otro caso el dafio emana de un hecho falso condenado
por la buena fe, y es de toda légico que los fabrican-
tes lesionados en sus intereses tengan el derecho de exi
gir que les sea reparado el perjuicio por aquellos qus,
al atribuir un falso origen\o sus productos, se enriquz-
cen usurpando la ojena reputacion” (Guglielmo, op, <it.
pdg. 164).



IV. — LA COMPETENCIA DESLEAL

14.—Todo atentado contra los derechos derivados de la pro-
piedad implica o representa un acto de competencia desleal. La ro-
tunda afirmacién la hace el tratadista José Gabino Pinzén (“Derecho
Comercial”, Volumen |, pagina 167) al analizar los alcances de 'a
Convencién de Washington. Y ya se ha visto como desde la Conven-
icon de Parfs, en 1883, las falsas indicaciones de procedencia o toda
artificio destinado a inducir a error a los consumidores, se tiene como
acto de competencia desleal.

La Convencién de Washington define asi la competencia deslea!:

“Todo acto o hecho contrario a la buena fe co-

mercial o al normal y honrado desenvolvimiento de las
actividades industriales o mercantiles. ..” (Art. 20)

Y al enunciar algunos actos que se entienden, a titulo de ejern-
plo, como de competencia desleal, dice que lo son,

“Las falsas indicaciones de origen o procedencia
geograficos de los articulos, por medio de palabras,
simbolos o de otra manera, que tiendan a engafar en
ese respecto al puiblico del pals donde estos hechos o-
curran. Lanzar al mercado u ofrecer o presentar en ven-
ta al publico un articulo, producto o mercancia bajo
forma o aspecto tales, que aun cuando no contenga di-
recta o indirectamente indicaciéon de origen oproceden-
cia geograficos determinados, dé o produzcan la im-
presion, ya por los dibujos, elementos ornamentales o
idioma empleado en el texto, de ser un producto, articu-
lo o mercancia originado, manufacturado o producide
en otros de los estados contratantes” (Articulo 21, ordi-
nales ¢) y d).

15.—A partir del 24 de diciembre de 1959, entré en vigencia e
nuevo estatuto colombiano sobre précticas restrictivas en el campo del
comercio y de la industria. En ese estatuto se siguen los delineamien-
tos de la “Convencién de Washington” en cuanto a definiciones,
pero se establece un procedimiento administrativo dindmico, tal como
lo vefan solicitando varias entidades gremiales y como lo pedia el
tratadista José Gabino Pinzén en su obra sobre derecho come-cial:
quiso el legislador crear herramientas administrativas, aparte del pro-
cedimiento judicial, para restablecer !a buena fe en las relacionas
comerciales.



V. — ANALISIS DEL CASO EN LITIGIO

16.—Al examinar el caso en litigio, no queda duda de que el
nombre de “California” fue escogido para nominar la sociedad de-
mandada, no solo por su resonancia fonética, sino de modo princi-
pal porque esa comarca del occidente de los Estados Unidos se cu-
racteriza universalmente por lg alta calidad de productos que aluden
al mismo objeto social de la entidad demandada. Es cierto que una
de los peritos, segin consta en autos, al explicar el porqué del nom-

bre “California” de la sociedad demandada, advierte que tal nom-
bre.



