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Las cosas

PRIMERA PARTE
LA CASA O HACIENDA COMERCIAL

CAPITULO PRIMERQ

Caracteres juridicos de la casa o hacienda comercial

Sumario.—830. Objeto de este ost udio, —840. Elementos que
componen la casa o hacienda comercial.—El apiamiento
841. La casa comercial no es una persona jurfdica.—842. No
s tampoco una unicersitas juris, sino facti, —3843. Consecuen-
cias que de ello se derivan para el pago de las deudas.—844. Re-
ferencia, .

839. En este libro, en que se expone la doctrina de las co-
sas que forman objeto del comercio, no se trata de la casa co-
mercial como de la habitual residencia del comerciante, lo que
tiene importancia especial para la aplicacidén de las reglas proce-
sales (1). Aquf se trata de la casa comercial como obieto de co-
mercio; y es un objeto importante y caracteristico, que merece
ser tomado en consideracidn antes que cualquier otro, porque
es capaz de imprimir al negocio jurfdico que de €] dispone, como
a la compra y al arrendamiento, el cardcter de acto objetivo
de comercio (nim. 56); porque es capaz de atribuir a su titular,
0 de quitar a quien la vende después de haberla explotado, el
cardcter de -comerciante, y porque su adquisicidn o su estable-
cimiento es de tal importancia, que excede de las facultades de
cualquier administrador legal o judicial (ndim. 126).

840, La casa o hacienda comercial constituye un organismo

. {1} Véaste mi nota a la sentencia de Ia Casacién de Roma de 16 de Febrero
de 1907, en 1a Rivista di Dirfio commercialé 1207, 11, 96. '

Vivasre,— 111, 1



Y, S

econdmico determinado principalmente por su funcidn técnica;
comercial o industrial, terrestre o marftima, y toma nombres
diversos segiin el objeto a que se dedique: es una tienda, un ta-
ller, un banco, una agencia.

Los bienes variadfsimos que componen la casa comercial pue-
den reunirse en dos grupos: el activo v el pasivo.

Forman parte del activo: a}, las cosas corporales, como las ma-
terias primas y los productos de la industria, las maquinas, los
utensilios, el numerario, los registros, los titulos de crédito vy
los inmuebles destinados al comercio; b), los derechos, entre los
cuales figuran, principalmente, el uso exclusivo de la firma, de
una o varias marcas de fdbrica, de patentes industriales, los de-
rechos de autor, los derechos a la derivacién de aguas, los
derechos de servidumbre, los derechos a la prestacién de cosas
0 de obras, el derecho de excluir a éste o a aquel competidor
del ejercicio del mismo comercio (cldnsulas de competencia),
los créditos mercantiles con las respectivas garantias, reales y
personales, v, por ltimo, la clientela; ¢}, el aviamiento, es decir,
la expectativa de ganancias futuras, fundada en los dos gru-
pos anteriores de cosas v de derechos, v, especialmente, en
¢l surtido de mercancias, enel nombre, en el rétulo o emblema
del establecimiento, en la posicién local, que sirve de reclamo

" a los antiguos y a los nuevos clientes, en la habilidad de los
dependientes, en las practicas tradicionales de facilidad, de cré-
dito, de pequefios servicios. .

Este tercer elemento no tiene vida propia y autdnoma, por-
que no se puede concebir el aviamiento sino en conexidn con una
casa comercial materialmente constituida; no obstante, es el
elemento esencial de la misma. Sin la adquisicién, la venta, la
donacidén o la constitucién en dote del aviamiento no puede con-
siderarse adquirida, vendida, donada o constituida en dote la
casa comercial; la adquisicién del aviamiento es necesaria para
dar al adquirente de la casa comercial e! titulo de sucesor, de con-
tinuador de la hacienda; la adquisicidn de las mercancias, de la
maquinaria, de los créditos o aun de todos estos elementos,
juntamente, no bastaria para hacer del adquirente ¢l sucesor,
el continnador del propietario anterior. El valor de este avia-
mienfo es esencialmente variable: se halla en conlinuo movi-
miento de crecimiento o de contraccidn, segin las crisis ge-
nerales del mercado o particulares del comerciante. Su wvalor
se forma por regla general, poco a poco, dedicando una parte de
las utilidades a los gastos de propaganda y de publicidad, conce-
diendo facilidades a la clientela, dando gratificaciones a los de-
pendientes; su valor se acumula lentamente, casi diria imponde-
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rablemente, y su existencia econdmica se manifiesta v se deter-
mina en efectivo con seguridad sélo cuando se cede la casa co-
mercial, dando al aviamiento un precio mas o menos impor-
tante (1). A veces, después de haber alcanzado una gran impor-
tancia, decae y desaparece, cuando, por las erisis industriales A
comerciales, o por las desdichadas vicisitudes de la casa comercial,
el comerciante se vé obligado a destruirlo, mediante una total li-
quidacién.

El pasivo de la hacienda estd constituido por las deudas que
tienen una causa comercial. Para determinar su importe, con-
viene reducirlas a su valor presente en el tiempo v en el lugar
ent el cual se hace el inventario de las mismas., Su importe, en
un ejercicio normal, debe ser inferior al importe del activo;
la diferencia constituye el patrimonio neto del comerciante.

El conjunto de los bienes destinados al comercio constituye,
por regla general, una masa materialmente distinta de los bie-
nes que se aplican a las necesidades de la familia. La distin-
cidn es todavia mds evidente cuando el comerciante ejerce el
comercio por medio de un factor. Esta distincién no carece de
influencia sobre la actividad profesional y familiar del comer-
ciante, pero el ordenamiento legal no la toma en consideracién.

841. La vida aparentemente auténoma de este organismo
econdmico sugirié a algin jurisconsulto la idea de considerar la
casa comercial misma como un sujeto de derechos, provisto
de una firma, de un patrimonio, de un domicilio propio v de de-
pendientes sometidos a sus érdenes. ENDEMANN escribe, de ma-
nera terminante: «l.a casa comercial tiene una funcién propia
que no depende del capricho del principal. A ella, no al prin-
cipal, los dependientes consagran sus fuerzas; aquél no es més
que el primero de sus empleados. Es la empresa y no el comercian-

(1} Por eso la jurisprudencia estd de acuerdo en gravar el precio del
aviamjento como una renta con el impuesto sobre la riqueza mobiliatia: Ape-
lacién Turfn, 19 de Diciembre de 1910 (Giurisprudenza italiane, 1911, 220);
Casacién Roma, 20 de Mayo de 1910, (Foro, 1.189); 1d., 21 de Enero de 1908;
(Monitore, 349); 1d., 22 de Abril de 1908 (Foro, 805)% 1d., 2 de Diciembre de 1907
(Fore, 1.498); Id., 19 de Junio de 1903 (Temi ven., 480)% 1d., 2 de Abril de 1903
(Temi ven., 376); Apélacién Tutin, 29 de Febreto de 1004 (Giurisprudenza tor.,
324); Casacién Roma, 23 de Mayo de 1918 (Foro, 1919, 1, 453), con nota de
G. FINoccHIARO. Se discute, sin embargo, si este impuesto debe gravar al cedente
© 3610 al cesionatio en el acto en el cual éste amortiza, mediante las utilidades
anuales, el precio pagade por el aviamiento; wéase Tribunal Turin, 23 de
Abril de 1905, confirmada por el de Apelacién Turin, 28 de Octubre de 1905, y
por el de Casacién de Roma, 23 de Julio de 1908, en 1a Ripista di Diritto comm, ,
1805, 11, 561; 1906, 11, 73; 1807, 11, 24, todas con nota de TOESCA DT CASTEL-
L AZZO.
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‘te, quien inspira cenfianza a los clientes, debiendo reconocér-
sele capacidad de obligarse y de adquirir derechos. Nace, crece
y muere en virtud de vicisitudes propias; no es exacto decir que
las deudas pasan del titular al sucesor, porque la hacienda no
cambia, tiene deudas propias y las conserva: cambia solamente
el primero de sus empleadost (1). Son frases de naturaleza eco-
némica, que, penetrando en la contextura del derecho, obscu-
recen sus mis sencillos y sélidos conceptos. Cuando se considera
que la casa comercial depende enteramente de su dueflo, que
no tiene ninguna defensa contra él, quien puede disponer de la
misma a su voluntad, liquidindola, vendiéndola, déndola en
prenda, én dote o en arrendamiento, se comprende lo fantdstico
de la autonomia imaginada por ENDEMANN. Verdaderamente,
idifficile est satiram nowm scribere! En nuestro sistema legislativo,
como en el sistemna alemdn, la casa comercial no se reconoce como
persona juridica (art. 2.°, Cddigo civil) distinta del comerciante
que la explota: Taberna sine labernario esse mon potest (Select.
Rot. Flovent, decis. 65, num. 20). Ni los usos ni los intereses
mercantiles invocan esta abstraccidn, puesto que los comer-
ciantes suelen dirigirse, para todos los negocios de la casa co-
mercial, a quien aparece como propietario de la misma; a €l mi-
ran, a su rectitud, a su solvencia, al conceder crédito. Es cierto
que la explotacién de una casa de comercio estd sometida a las
leyes de la economia general; pero esto no basta a substraérla
a la inmediata voluntad del propietario, que la rige y puede dis-
poner de ella a su manera.

842, la casa de comercio no puede tampoco considerarse

(1) ENDEMANN, Deufsches Handelsrecht, 3. edicién, 1876, parrafos 15 ¥ 17;
MoMMSEN, en el Archivio di Buseh, XXX 11, 210; +La casa comerclal es quien
adquiere el crédito y lo sostiene (selbstandiger Trager des Kreditsy; ] principal no
esmas que el primer dependiente de ln casa comercial {der ersie Diener des Geschdftsy.
Recientemente la misma doctrina fué reproducida en Francia por VALERY, An-
nales, 1902, niims. 14 y siguientes: le commergant est 4 Pegard de ses créanciers comme
un gérant, preposé & Padminisiration d’un patrimoine avec les pouveirs les plus
étendus. ete. Esta doctrina fué vivamente combatida v puesta fuera de combate
en Alemania: véase LABAND, en la Zeifschrifi de GorpscmminT, V111, pag. 647;
REGELSBERGER, id., XIV, pdgs. 12 y siguientes; AnscEUTZ und v. VOLDEN-
DoRFF: Comm., 11, pag. 12, nota 18; BEEREND, § 37, nota 6; LEMMANN: Lehrbuch,
§ 24, niims, 3 ¥ sigutentes; y, en Francia: véase GOMBEAUX: La nofion furidigue
des fomds de commerce, Parfs, 1902; BouTaun-CHABROL: Le fonds de commerce, Pa-
r{s, 1905, pAgs. 68 y sigulentes; THALLER, 3% edicién, ntim. 86. Existen otras
doctrinas intermedias, que, sin alcanzar esta elevacién de la casa comercial a
persona juridica, le attibuyen una individualidad patrimonial destinada al ejer-
cicio del comercio; véase la exposicién de estas doctrinas en COMBRAUX, pégs. 13
v siguientes, v en Fappa y BENsa, notas a WiNDscHEM, vol. 1, parte 11, Ppé-
ginas 490 y siguientes, .
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como una universalidad juridica (umiversitas juris). Es tal, en
mi opinién, aquel conjunto de cosas y de derechos, reunidos por
obra de la ley para un comtin destino de explotacién y de garan-
tia. Esta universitas iuris consta de activo y de pasivo, se halla
provista de una administracién separada y todos los elementos
que la componen estdn sujetos a reglas comunes, por ejemplo,
a la precaucidn del inventario, a soportar y a garantizar los
gastos causados para constituirla y para administrarla. Los bie-
nes que la componen, destinados por su diversa funcidn, a tomar
mds tarde direcciones distintas, son reunidos, temporalmente, por
‘1a ley en un haz, por razén de su fin y de las expectativas que
confiaron en su garantfa. Asi ocurre con el patrimonio del difun-
to, con el de las sociedades mercantiles, con el del quebrado,
con las haciendas auténomas del Crédito terriforial, consti-
tuidas por los Bancos de emisién, pues en todos estos casos la
ley concede a los interesados medios eficaces para impedir que
aquel conjunto se disperse sin satisfacer los derechos queen
el mismc confiaron (1). Asf, por ejemplo, el patrimonio de una
sociedad mercantil, precisamente porque constituye una wmi-
versitas juris, no puede ser reducido (art. Tor) ni liquidado (ar-
ticulo zo1), si, previamente, no fueron satisfechos los acreedores;
y.sus deudas le persiguen aun cuando pase, por via de fusidn,
a otra Sociedad (art. 196).

Pero la casa comercial, conjunto de mercancias y de derechos,
no es considerada por la ley como un organismo autdnomo.
Si la ley alude a la universalidad de cosas (art. 424, del Cddigo
de Comercio), entre las cuales puede incluirse también la casa
de comercio, es sélo para reconocer a los contratantes la facultad
de fijar su contenido. La casa comercial es una mera univer-
salidad de hecho, constituida por la voluntad del comerciante,
que es el tinico duefio de su suerte y puede enajenarla o donarla,
bien en su totalidid, o bien dividiéndola en cuantas partes le
plazca (2). La ley no mantiene reunidos en una masa aquellos

(1) A este concepto de la universifas -juris se acetcan BraNcHr: Diriflo civ.;
vol. 1X, parte 1, ndm. 8; FrLomusi-GuELrr: Diriiti reali, Roms, 1902, pag.-13;
AuerY ET Rav, V1, § 574, ntims. 5 y siguientes; 11, § 182, pag. 3 Cetroni, Istiluz.,
1, § 45; ARNDTS-SERARINI, § 48, nota 6. Véase un nuevo concepto de la universifas
juris en FADDA y BENsa, en las notas a la traduccién de WiNpscHerD, vol. 1,
2,4 parte, pags. 433 vy sigulentes, seguido por FERRARA: Glurispr. ital., 1902, 1V,

_273. Sobre las haciendas auténomas del Crédito territorial, véase la ley 28 de
“Abril de 1910 (texto refundido), sobre los Institutos de emisién, arts, 76, 77 v 903
¥ la sentencia de la Casacién de Roma, (5 de Mayo de 1892; Giurisprudenza ita-
liana, 584), ¥ las demAis alli citadas.

(2) Que la casa de comercio es una mera universilas facti es opinlén domi-
nante en la doctrina y en la jurlsprudencia: Casacién Roma, 22 de Diciembre de
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bienes, aunque estén naturalmente unidos en un solo 0Tganismo
econdmico, sino que los abandona a la libre voluntad del comer-
ciante, que puede disponer de ellos a su antojo, hasta que las
apremiantes razones de la quiebra no determinan al legislador
~a privarlo de aquel poder, reuniéndolos en una masa cerrada,
para garantia de sus acreedores. Mal se podria fundar en aquella
unidad econémica la unidad juridica, porque ésta no es posi-
ble sin una ley que la reconozca. Si la unidad de un organismo
econdmico bastase para imprimirle el cardcter de universalidad
juridica, deberfa reconocerse también este carédcter a las empresas
agricolas, que, en la prictica absentista de nuestros propietarios,
presentan un cardcter de autonomia mayor que aquel que se
observa en las haciendas mercantiles. Si la casa de comercio
formase una universalidad de derecho, es decir, un todo juridico
reconocido por la ley por respeto a su funcién econdmica, serfa
preciso deducir de ello que los acreedores comerciales tienen so-
bre sus bienes un derecho de preferencia, respecto a los acree-
dores civiles; que éstos no pueden ejercitar sus créditos mis que
sobre los bienes sobrantes después del pago a los acreedores mer-
cantiles; que no pueden oponer en compensacién sus créditos
civiles a los créditos mercantiles del comerciante, v que, en el
caso de quiebra, se forman tantas masas como casas de comercio.
Pero todas estas consecuencias inadmisibles destruyen la premi-
sa de la que derivan, porque la ley reconoce en el patrimonio
del comerciante, cualquiera que sea su procedencia, una sola
masa, garantfa comtn de sus acreedores (art. 1.949 del Cédigo
civil); obligindole a incluir en un dnico inventario todos sus bie-

1877 (Giurisprudenza {taliana, 1878, 13); Casacidn Roma, 24 de Noviembre de 1882
(Foro, 1908); Casacién de Roma, 11 de Septiembre de 1901 (Foro, 1.002, 033):
*Es opinidn bastante més sdlida y difundida la de que las universitates juris crea-
das por la ley y plasmadas en entidades organicas comprenden pocas instituciones
determinadas, entre las cuales, 1a hereditas v la dos; ¥ que cualquier otro agrega-
do de cosas deba incluirse entre las yniversalidades de hecho, entre las cuales fi-
gurta la casa de comerciot; Apelacidn de Génova, 8 de Mayo de 1904 (Temi Ge-
nov., 336); NavanmaNg: L'azienda comm,, pags. @ ¥ siguientes; Scravosa: Foro U,
1883, 7103 GoviErro: Della successione nei debifi a titolo particolare, Archivio giuri-
dico, 1, V11, 1896, pags. 176 v siguientes; PAGANT, niim, 208; VENzI, en nota a las
Istituzioni di diritto civile de Pacrricr-Mazzowi, vol. 11, pags. 297 v sigulentes,
Florencia, 1904; N. CoviELLe, Mannaledi diriifo civile, Milan, 1910, phg. 259; Lav-
RENT, V1, nlims. 419 y 420; LYyo~n-CAEN et RENAULT, ntims. 240 ¥ 242; LEBRE,
Traité des fonds de commerce, pigs. 1 y siguientes; THALLER, 2.* edicién, niim. 86;
GoMBEAUX, op. cit., pAgs. 105 y siguientes; BoTAUD-CHABRROL, Traité des fonds
de commerce, Paris, 1905, pags. 76 ¥ siguientes; BERREND, § 37, notas 6, 13 v la
abundante doctrina allf citada; LEaMANN: Lehrbuch, § 24, ntim. 3, La conside-
ran como universalidad de derecho: CaraManprer Teorfa dellazienda commier-
clale, Turin, 1891, niims, 39-41; FADDA ¥ BENsA, loc, ¢it., pAg. 441; MARCHIERD:
Trattato di diritlo commerciale, 3,8 edlcién, 1, niim. 137,
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nes {art. 22) a fin de que sea mds fécil a los acreedorés, cualquie-
ra que sea el titulo del respectivo crédito, hacer efectivo sobre
ellos su derecho, En vano se citan reglas de derecho romanc
para demostrar que la tienda debiera considerarse como una
unsversitas juris. Es cierto que, entonces, los bienes de cada tien-
da se mantenfan separados de los bienes de las demds tiendas
pertenecientes al mismo duefio, y los bienes de cada una de ellas,
contribufan a la extincién de las propias deudas (1). Pero, a tiem-
pos distintos, distinto derecho. Aquellas normas se relacionan
y se explican con el régimen de la familia romana, ¢n que el
padre, asignando a Ios hijos o a los esclavos un peculio para la
éxplotacién del negocio, constituia a favor de los acreedores un -
derecho especial de garantia sobre aquellos bienes. Aquel derecho
continud, aunque con viva oposicidn, también durante la Edad
Media, por la autoridad de los textos romanos (2), lo cual se ex-
plica facilmente si se p1ensa en la falta de comunicaciones y de
informacidn, en la carencia de sistema ordenado de publicidad
comercial e inmobiliaria, en las divisiones materiales 'y poli-
t1cas entre cindad y ciudad, entre corporacién ¥ corporacidn,
que hacfan dificil remontarse del establecimiento al principal
v formarse, con el conocimiento de sus diferentes haciendas mer-
cantiles, agricolas e industriales un concepto tnico de su valor
patrimonial. Pero el mundo ha cambiado: los negocios por los
cuales el comerciante recurre al crédito se concluyen, en gran
parte, por carta de vna a otra plaza; por consigniente, quien con-
trata con €1, trata con su firma y no con una de sus tiendas,
confia en su firma y, por tanto, en todo su patrimonio, y no en
el de su tienda. La exactitud y la facilidad de las informmaciones
en una esfera vastisima, ha llegado a ser una costumbre tan cons-
tante del comercio moderno, especialmente -por obra de los ban-
cos y de sus comisiones de descuento, que la solvencia del comer-

(1) D. tit. de tributoria actione, 14, 4; May~Nz: Cours de droit romain, 3.% edi-
cidm, 11, § 308, nim, 5; AUNDTS-SERAFINY, § 247,

(2) STraccHA, De deeocloribus, Wlt. pars., §§ 20 y siguientes. Este parte de
Ja hipétesis de un comerciante que tenga varias casas, en Roma, en Florencia,
en Ancona, y dice que cada acreedor debe dirigirse,con preferencia, scbre los
bienes de la casa de comercio en que ha confiado, quia unusquisque creditor magis
merci quam mercatori credidil, y se apoya en 10s textos romanos relativos a la aclie
tributoria de peculio, arriba citada. Pero STRACCHA no oculta la gravedad de las
objeciones de RAPHAEL CUMANUS (muerto en 1425), el cual decia gque el texto re-
lativo a los esclavos ad liberes homines frahendum non esse..., aes alienum univer-
gilas facnltates tmminuere... magis videaiur credi personae. No obstante, 1a opinién
de STRACCHA era seguida todavia como d :minante, por Fierun: Delle Sociela chia-
mate in accomandifa, Florencia, 1803, 11 parte, pags. 55, 62 y siguientes. Este de-
clara, sin embargo, que, una vez vendida la casa de cometcio, 1os acreedores de la
misma no pueden pedir su separacién contra el comprador: Id., pag. 64.
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ciante se mide, generalmente, por el total valor ‘econdmico de
su patrimonio, no sobre ¢l muy engafioso de su tienda y de sus
almacenes, hallindose enteramente de acuerdo con la conviccién
general la ley, que considera el patrithonio total del comer-
ciante como una sola garantia comin para todos sus acreedores.
La doctrina que separa los bienes destinados al ejercicio del co-
mercio de sus demds bienes, no s6lo estd condenada por la ley
vigente, sino que debe considerarse, méis bien, como un residuo
de otros regimenes econémicos, que como una intuicién de nece-
sidades actuales.

En conclusién: ! casa de comercio mo tiene en muesiras Leyes
wuna autonomia juridica, mi como sujeto mi como objeto de derecho.
Swu existencia y su contewido dependen de la voluntad del propie-
tario, y se debe atender a esta volumtad para determinar cudles son
los elementos que la componen, cuando es obje'o de megocios juri-
. dicos.

. 843, La doctrina anterior es decisiva para resolver la cues-
tién de si el comprador de una casa de comercio responde de las
deudas de la misma, aun cuando baya convenido con el propie-
tario adquirir sélo el activo. Yo sostengo que, en tal hipdtesis,
los acreedores no pueden hacer valer ningin derecho contra el
comprador de la casa de comercio, porque el contrato de compra-
venta, que debiera constituir el titulo del derecho de aquéllos,
1o habla a su favor (1}, exceptuando el ejercicio de la accién re-
vocatoria, en los casos que proceda. :

(1) En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina predominantes entre
nosotros: Apelacion Milan, 15 de Diciembre de 1897 (Monitore. 1898, 652); Ape-
11cién de Génova, 6 de Marzo de 1904 (Temli gen., 338), en donde se reproducen li-
teralmente las consideraciones del texto, sin citarlo (la Magistratura italiana
10 reconoce generalmente la propiedad literaria); NAVARRING libr, cit., nims. 16
v sigulentes; PICCINELLI, €1l el DHr. eamm., IV, phgs. 405 y siguientes; SRAFFA,
Studi di diritle commt., Florencia, 1907, pags. 83 ¥ signienfes; VIDARi, 4.* edicién,
|, niims. 377 v 378; en Francia: Ausry et Rau, 11, § 236, nota 5; LAURENT,
V1, ntm. 419; Lyox-CARN et Remavir, Traité, 111, wim, 245 bis; Apelacién
Lyon, 31 de Octubre de 1889 (Annales, 1889, 57)% Tribunal Burdeos, 2 de Febre-
to de 1904 (4nnales. 1905, 11, 44); WanBL, et nota a la sentencia del Tribunal de
Apelacion de Paris, 26 de Febrero de 1895 (Sirey, 1897, 2, 89); THALLER, 2.% edi-
cién, nims. 86 y siguientes; GOMREAUX, pags. 108 y siguientes, 234 y sigulen-
tes, Fn contra: CALAMANDREL, ntims. 116 ¥ siguientes: Apelacién Florencia, 14 de
Marzo de 1808 {Foro Rep., pag. 119); Apelacién Milan, 25 de Julio de 1887
(Monit., 789); Casacitn Turin, 18 de Jullo de 1899 (Monitore, 1900, 290). Tam-
bién en Alemania se admitia casi undnimemente que la adquisicién de 1a cesa de
comercio no transmite al comprador la obligacién de pagar sus dendas, salvo pac-
t5 en conttario o que el comprador asuma la obligacién de pagarlas por medio
e circulares o avisos al piblico. Véase actas dela Comisién de Nuremberg, en VEN-
rurr: Commento all'articolo 23; REGELSBERGER: Zeitschrift, X1V, pag. 1 y sigulentes;
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Una doctrina, que estimo poco juridica, atribuye al compra-
dor de la casa de comercio la obligacién de pagar las deudas de
1a misma, aunque los contratantes hubiesen pactado que el com-
prador no respondiese de las deudas, como si las deudas estu-
viesen cosidas con doble hilo al activo de la empresa. Se justi-
fica esta opinidn diciendo que la casa de comercio es una univer-
salidad indivisible de cosas y de derechos, por virtud de la cual
quien se hace cargo de ella no puede eximirse de pagar sus deudas,
y se buscan argumentos de analogfa en la obligacidn impuesta
al comprador de una herencia de pagar las deudas; en la obli- .
gacién del nuevo socio de responder al igual que los demds de
todas las obligaciones contrafdas por la sociedad antes de su ad-
misién (1); ¥ en la obligacién de la Sociedad constitufda por la
fusién de otras sociedades, de satisfacer las obligaciones de las
mismas (2). Por tltimo, se dice que, si no fuera asi, el vendedor
quebrantarfa las justas y legitimas esperanzas de los acreedo-
res, que tuvieron en cuenta la garantia de todo su patrimonio;
¥, finalmente, que el comprador se enriqueceria injustamente
si, al adquirir los créditos, no soportarse al mismo tiempo el peso
de las deudas, que constituyen su contrapartida.

Son, todos, malos argumentos. La ley no ha reconocido, de
ningin. mdo, Ia casa de comercio, como un conjunto indivisible
de deudas y de créditos {nim. 842); sino que deja a los contra-
tantes en libertad de determinar libérrimamente en cada caso
cudl ha de ser su contenido: a su voluntad hay que atender para
decidir si en la venta van comprendidas también o no, las deu-
das; si aquella voluntad las ha excluido de la transmisidn, falta
la razdén para comprenderlas en la hacienda vendida. Es inapli-
cable el argumento de la obligacién del comprador de una he-
rencia, de. pagar sus deudas porque la herencia constifuye una
universalidad, reconocida por la ley como un conjunto de bienes,

EBRENBERG, Id., XV11], 25 ysigulentes; Smmon, Id., XX 1V, pig. 91; BEHREND,
§37; Apend. 111; ADLER, en el Archiv fiir biirgerliches Recht, vol. 111 (1889), pags. 1
v siguientes; Riesser: Zur revision des Handesly, , pag. 33 v el voto del XV Congreso
juridico alli citade.En este sentido aparece el§ 25 al 3.9, del vigente C6d. de Comer-
cio de 1900; véase STavn, Komm., 8,* ed, (1906), § 22, nota 29; § 25, nota 22 y si-
gulentes, Por el contratio, se admitia generalmente en Alemania, ¥ asf lo dispone
ahora el § 25 del Coédigo de 1900, que quien contintia juntamente la firma ¥ la
casa de comercio ajena, debe responder de Ias dendas metcantiles del vende-
dor; pero como en nuestro sistema legislativo no es admisible 1a venta de una fir-
ma (ndms. 164 ¥ 166), es inoportuna la frecuente apelacién a 1a doctrina alemana
en apoye de la opinién ¢ontraria a la acogida en el texto.

(1) Cbdigo de Comercio, art. 78. Casacién Turin, 19 de Julio de 1899 (Mo~
nifore, 1900, 180); LADENBURG, Zeitschrift, XXX (1884), pAginas 96-97, comba-
tido por ApLER, Archiv flir bitrgerliches Rechi, 3.° vol., pags. 29 vy siguientes.

(2} CoAigo de Comercio, art, 195; LANDENBURG, Zelfschirift, loc, cit., pag. 95
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destinados a servir de garantia a todos los acreedores de] di-
funto (1). Ni vale tampoco ¢l otro argumento de analogia, obte-
nido de la fusién de dos sociedades mercantiles, porque, en esta
hipdtesis, la sociedad que se funde cesa de existir v, por lo tan-
to, de responder de sus deudas, mientras que el deudor primj-
tivo, vendedor de 1a casa de comercio, conserva un patrimonio
y continda respondiendo de las obligaciones propias. Peor to-
davia se razona cuando se pretende argumentar con la responsa-
bilidad del nuevo socio por las deudas anteriores al momento de
su admisién. En esta hipdtesis, el organismo social no cambia
en su esencia y contimia su gestidn con un socio Ihds; por consi-
guiente, es 16gico que éste se sujete a la ley de la institucidn en
la cual entra y a la medida de la responsabilidad que la misma
establece para todas las dendas sociales. Pero, en la hipdtesis que
aqui se discute, la casa de comercio no se contintia por la misma
‘persona juridica, condicién esencial para la aplicacién de la ley:
en este supuesto, una persona nueva sustituye a la anterior,
que se retira de la explotacidn de la casa de comercio; y disposi-
ciones excepcionales, determinadas por el régimen de las socie-
dades, por las exigencias de su unidad administrativa, no pueden
extenderse por analogfa. _

Por dltimo, con el sistema que combatimos, se vendria a im-
poner al comprador una deuda que no ha aceptado v se daria
a los acreedores mercantiles, autorjzados para dirigirse contra
los compradores de la casa de comercio, un trato de favor con
relacién a los acreedores civiles, que deberfan satisfacerse con el
patrimonio de su deudor: diferencia de garantias, que infringi-
ria aquella ley de igualdad entre acreedores civiles y mercanti-
les, que es punto fundamental de nuestro sistema juridico {2).

Falta examinar si, por costumbre, el comprador de una casa
de comercio estd obligado a pagar sus deudas, porque el uso po-
dria citarse, si realmente existiere, como una ley contra aquél.
Pero la existencia de esta costumbre no fué advertida por nadie
y no me parece que pueda formarse. Un uso semejante obligaria
al comprador a responder ilimitadamente por las deudas del
vendedor, aun por las que no conoce, que no figuran en sus ba-
lances o que le fueron ocultadas artificiosamente; y si se piensa
en la extensidn dada por la ley {art. 4.°) al concepto de las obli-
gaciones mercantiles, se. reconocera imposible la formacidn de
un uso que expondria al comprador de una casa de comercio a

(1) Cédigo civil, art. 1,545; Qui in jus alterius succedit eodem jure uti debet
(Framm, 177, Dig. De R. 1.); Cururr, Della vendifa, nim. 231; PacrFici-MazzoN1,
Della vendifa, 11, nim, 226; LAURENT, XX 1V, num. 579,

(2} Codigo civil, art. 1.949; Cédigo de Comercio, arts. 758 v siguientes,
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una responsabilidad sin limite. E1 mismo uso establecido en Fran-
cia, especialmente en Paris, segin el cual, el comprador se libera
de toda responsabilidad si tiene el precio de la casa de comercio
a disposicién de los acreedores durante diez dias, desde que dié
noticia al publico de su adquisicién (1), demuestra que se pertur-
barfa profundamente la buena fe, considerdndolo responsable
sin medida y sin limite de tiempo, de las deudas comerciales del
vendedor, . :

844. La casa de comercio, bien sea una tienda, un Ban-
co, una agencia de negocios, etc., puede ser vendida (2), arren-
dada, dada en prenda (3), en usufructo, en legado, en dote, ser

(1) Véase sobre este uso, ya atestiguado pot varias sentencias: Lyon-CAEN
et RENAvULT: Traifé, 1i1, ntims. 251 y siguientes; IOISTEL, Précis, niim. 432}
THALLER, 3.* edicién, niim. 90; Apelacién de Lyon, 31 de Octubre da 138%; Anna-
les, 1890, 47.—5in embargo, observan GOMBEAUX, pag. 2413 THALLER, loc. cit.,
nim. 89, y Bouraup-CEABROL, nims. 57, 108 y siguientes, que, generalmente,
se excluyen de la cesion las deudas y los créditos. La reciente ley francesa de 17
de Marzo de 1908 sobte la venta y sobre la prenda de las casas de comercio,
dictada para tutelar los derechos de los ucreedores del vendedor, somete la venta
de 1a hacienda a una amplia publicidad (arts. 3 y siguientes) y concede derecho a
los acreedores para oponerse al pago del precio dentro de los diez dias siguientes
a 1a publicacién de los anuticios; €l comprador, no puede efectuar el pago antes de
que haya transcurtido este término, gin oposicién. Los acreedores que se opongan
pueden solicitar €l depdsito del precio en la Caja de Depésitos v Préstamos pudien-
do también, en los casos de venta convencional, ofrecer el aumento del sexto, en la
forma prevista por la ley {arts. 3, 6 ¥ 23). La condicion del adquirente seria distin-
ta, si hublese comunicado al priblico que se hace cargo del activo y del pasivo de
Ve casa de comercio; en tal caso, las limitaciones en su adquisicion no serian efica-
ces frente a los acreedores: véase Tribunal Supremo del imperio alemén 1.° de
Marzo de 1807; ENTscH, 38, nim., 453 Annales, 1900, 212 y los autores citados en
la nota 7.

(2) Sobre la venta de la casa de comerclo, véase en Francia, la ley de 17 de
* Marzo de 1900, que, si blen no regula completamente este contrato, dicta nor-
mes importantes para tutela del vendetlor y de sus acreedores {arts. 1-6, 13 ¥ si-
gnientes). -

(3) La prenda de la casa de comercio se rigi6 en Francia, hasta 1909, por la
iey de 1.° de Marzo de 1898, que tendia a facilitarla. Se hallaha concebida en los
siguientes términos: L'arf. 2,075 du Cod. civ. est ainsi completé: Tout nantissement
d’un fonds de commerce devra, 4 peine de nullité vis-a-vis des ifers, Stre inseril sur un
registre public fenu aw greffe du trib. de commerce dans le ressori duguel le fonds es?
exploité. Véase sobre esta ley: Berrum, Du nanfissement des fonds de commetce,
Parfs, 1901; MacNIN, Annales, 1899, 384, 489, 1900, phgs. 28 v signientes; Bou-
ravDp, Traité géndr. des fonds de commeree, Paris, 1905; GOMBEAUX, pag. 260; THAL-
vER, Traité élémentaire, 3.* edlclén, mim. 1,092, Esta innovacidn, por virtud dela
cnal 1a prenda de Ia casa comercial se constituye validamente, aungue 1a misma
quede en poder del deudor, fué acogida gon profunda hostilidad por el comercio
francés: a) porque disminuye la confianza geperal en los comerciantes; b) porque
ptiva al deudor, que d16 en prenda su casa de comercio, de todo crédito y io hace
esclavo de aquel que la surti6 de mercancias o de dinero, el cual, sin peligro
de concurrencia, oprime con precios y con Intereses usurarios; c), porque, en caso



objeto de un mandato, o de una comisidn; cada una de estas re-
laciones jurfdicas merece la atencidn del jurisconsnlto y tiene una
literatura juridica propia. Pero, puesto que la casa de comercio,
seglin la doctrina que he aceptado, no tiene caracteres juridicos
peculiares, ni como sujeto ni como objeto de derechos, prefiero,
naturalmente, tratar de dichas relaciones al estudiar los nego-
cios juridicos respectivos ¥, en especial, los contratos, porque es
la voluntad de les contratantes la que determina el contenido
¥ la suerte de la casa de comercio, Ast se evita el inconveniente
de tratar, anticipadamente ¥ en fragmentos, relaciones conttac-
tuales que tienen lugar mis oportuno en la doctrina de los dife-

rentes contratos,
'

d: quiebra, hace desastrosa Ia situacion de la masa, y d) porque puede facilitar
la colusién del deudor con un acreedor slmulado, para defraudar a la masa:
véase Bulletin de la Société d'éludes législatives, afio 11 (1903), ntim. 4.—La aplica-
cién de la ley de 1898 did lugar a miltiples cuestiones sobre 1g forma, las condicio-
nes de valldez y 1os efectos de 1a prenda, originando contradiciones de la juris-
prudencia, que hacian practicamente intil el beneficlo esperado de la ley.
Por eso, después de numerosos proyectos (véase Annales, 1905, pags., 239-241;
1906, pag. 381) se ha intentado ponet remedio a las lagunas ya las imperfecciones
e la ley de 1898 con la ley de 17 de Marzo de 1909, Ya citada. Segun ella, la casa
de comercio puede darse en prenda, pero sin derecho por parte del acreedor
para hacérsela adjudicar en Pago; los elementos susceptibles de prenda se determi-
na taxativamente por la ley (arts. 8, ¥ 9). El privilegio del acreedor se subordina
a la inseripcién del documento constitutivo de la prenda (escritura publica o do
cumento privado legalizado) en un registro destinado al efecto en la Escribania
del Tribunal, dentro de los quince dias siguientes a la fecha del documento, La
fecha de la inscripcién determing el grado del privileglo (arts. 10-12).



CAPITULO 11

El rétnlo o eniblema del establecimiento

|

Sumario. —845. Indicaciones histéricas, —846. Valor econdmico
del rétulo o emblema del establecimiento.—84%. Como pue-
de estar constitufdo.—848. Disciplina juridica del mismo.—
849. Derechos del arrendatario del inmueble destinado al
ejercicio del comercio.—850. El tétulo o emblema del esta-
blecimiento es propiedad del duefic de la hacienda comer-
cial. —851. Y sigue la suerte de la misma.—852. Aunque sea
nominativo. —853. La tutela de la leg tiene limites territo-
Tiales. —854. Abandono del rétulo,—855. Tutela del rétulo
o emblema contra las usurpaciones.

845. El rétulo o emblema del establécimiento mercantil no
tuvo en la literatura juridica, hasta nuestros dias, un lngar pro-
pio, sino que fué estudiado conjuntamente con otros signos co-
merciales (1), en especial con las marcas, con las cuales tiene,
en gran parte, una disciplina comutn. Pero en la legislacidn es-
tatutaria, que se desenvolvié mds cerca de la actividad mercan-
til y sintié pronto la necesidad de reprimir sus abusos, no faltan
las normas especiales para la defensa del rdtulo, especialmente
de los hospedajes. Aquella legislacién reconocié al primero que
adopté un rétulo para distinguir su establecimiento mercantil, el
derecho exclusivo a usarlo; y no se observa, genmeralmente, que
esta proteccidn (2) estuviera subordinada a ninguna formalidad

(1) Bartorus, Consilia, quaestiones ef tractalus, Tractafus de insignis et
armis; BALpo, en l1as leyes: 1, Cod. quae res pen. non poss., 1V, 40; 1, C4d. pro so-
elo, 1V, 37; 1, Cod. ut nem lic. sine tid. auet., 11,16 (17); PETRUS DE UBALDIS, Tract.
de duob, fratr., 11, nums. 68-78; Lucas pE PENNA, en la 1.8, 3, Cod. de fabric.,
pag. 881, X1, 9; GiBarvo, De negoliat, iib. 1, ¢. 5, especialmente, art, 3, ntim. 19;
FrerLl, Le piil celebri teoriche, 3.* parte; Teorica di BarToLro, In leg. stigm. Cod.,
etcétern. Esta literatura, que queda, casi siempte, en €] punto de partida, fue,
en su mayor parte, examinada por DieTzZEL, Das Handels-zeichen, und die Firma,
en los Jahrb. d. gemeinem Deulschen Rechis, vol. 1V, pag. 153.

(2} Stat. anfigna merecatorum Placent {s. X111, impresc en Parma, 186(\,?
nfim, 496: Item quod aliquis albergafor non haberat arile hospieium signum consi-
mile ad signum alterius albergaloris, Et st habueril consules nuxii teneantur remo-
verl facere, Conforme Sial, Ivrea,libr. 111, De Malefictls, Rubr. De signis hospicio-
rum, Monwum, Hist, patriae, Leges 11 (1838), col. 1.085 y signientes: Item stafuerun{ of
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de registro, porque el rétulo con su publicidad, en su limitada esfe-
ra de accidn, se da a conocer a todos, defendiéndose, por consi-
guiente, de las usurpaciones. involuntarias, sin necesidad de aquel
Procedimiento especifico de publicidad impuesto Para las mareas,
destinadas a realizar una funcidre distintiva de las mercancias
€n un mercado mucho mds extenso {1). Se prohibia usar el mijs-
no rétulo o un rétulo parecido al que otro habfa adoptadoe, para
indicar el ejercicio de la misma clase de comercio, en log mjs-
mos lugares, y la prohibicidn se extendfa a toda la cindad cuando
ello era necesario para mmpedir que la clientela tomase una casa
de ¢omercio por otra (2). Estaba igualmente prohibido al so-
cio y al dependiente usar el rétulo o emblema de la sociedad o-
del establecimiento del cual habfa salido: la confiscacidn del
rétulo yla multa eran las penas del usurpador (3). Si no se encuen-

ordinaverunt quod aliguis albergator, maris vel femina, nor possit teneri nee poni fa-
eere nec {enere ande suum hospicium aliquod signum simile in aliguo vel habens aliguam
similitludinem ad aliud signum quo habea! in Yporegia aliquis hospiiator; et qui

Patlamento de Paris, 25 de Febrero de 1609, 20 de Marzo de 1612, 12 de Agosto
de 1648, recordadas por Bavceer: Institutions commereiales, Paris, 1801, pag, 38;
POr MERLIN: Repert.,voz Enseigne; por Konvrer, libr. cit., pég. 92; por DreTzEL,
lib. cit,, pags. 294, y 295: con aquellas decisiones se prohibié usar en lugares pré-
=ximos o en la misma calle un rétulo 0 emblema igual.

(1} Sin embargo, bastante mwés tarde, en el Bstatuto del Consulado del noble
gremio de la seda, Roma, 1754, cap. X 11, Delle insegne, libro 3.°, se reconoce
a chi avrd messo in uso un'insegna il diritto incontrastabile che aliri non si serva
di insegna consimile, Pero, a condicién de che colui che & sialo it primo a servirsene
venga ad assegnarla al Consolato esprimendo il nome e cognome del padrone e stto
della bottegn, & pagando paoli cinque; detia assegna dovra jarsi qualunguevolta si
muti sito dif botlegmr: . €l texto citado totalmente por FraNcHI: La profezione
del nome comm., Mantua, 1886, p. 33.

(2) Véanse las notas 2 v 5. . . :

(3) Stat, mercant. Siena (ined. R. Arch. di Stato de Siene), a. 1472, ¢, 41,
tubr. Che i1 segnale alirui non si ponga per lo compagno o vero faclore poiché
sard pariito,” Nessuna persona, la guale sard stola per factore di aleuna compagnia
© vero singalure persona, ef sard partito da tale compagnia o vero persona, ardi- -
$ta o vero presuma fare o far fare, ponere o pero poner fare, directamente o vero per
oblico, in tucto o pero in parte, il segniale di tale compagnia o vero singulare persona
cul faciore fusse stato. Et chi conirafacesse sia punifo per gli officiali in XXV li-
bro di denari per ciascheduna volta et debba rilassare tale segnale, Et quel medesimo
st faccla del compagne o vero compagni se tale segnale sard state, innanzt al comin-
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tran normas frecuentes sobre los rdtulos, débese, quizi, ala
circunstancia de que, a menudo, se habrd usado con aquel obje-
to, como se hace hoy dfa, el mismo signo o el mismo nombre
que se emplea para distinguir los productos de la industria, por
1o cual la proteccién de las marcas se habrd extendido implici-
tamente a los rdtulos o emblemas (I).

Estos rétulos potestativos, objeto de propiedad privada,
no se deben confundir con las insignias de la sefioria o del gremio,
que, en algunas ciudades era obligatorio colocar sobre las tien-
das y sobre los talleres para facilitar la wvigilancia pdblica de
su actividad (2). Estas insignias constituian una propiedad del
gremio, tutelada celosamente contra los que la adoptaban sin

propler sugm forsan fidem, dignitatem, se famam, ea finita sea divisa apud illum
signum remanet, cuius erat anfequam socielas coifa esset.

(1) He aguf un ejemplo interesante, tomado del Archivo Oficial de Sie-
na por ALESSANDRO LisiNi, Alcune oservazioni Inforno aile tessere mercaniili (Pe-
riod. di Numism. e Sfragistica, a. V1, fasciculo Vi),

Spetiabili verc salulem, ecc.-

Preghovi vi piaccia volermi fare fare un’insegna de ostaria et fatela fare di buon
legname stascionato, et fale sia longha uro braccie el terzo, come meglio stard et uno
braccio largha: et dipoi falela disegnare di uno Santo Antonio con due armicelle,
una la balzana e I'alira Parme del Cardinale di Siena, el da piedi Ia mia, ¢ioé U'arme
de’RuFrALDI, col marcho di bottega che sta chosi:

+
+

6\ :

at faie spenda mancho si pud; el fate sia fatta che lagia per la festa, ‘aceid la possa
eltachare ef falella a quesfo garbo.

M
el faleci mettare i ferri secondo la segna per atacare,

Al dl 15 Luglie 1490. .

Pavoro D’ANTONIUCCIO
_ vosiro in 5. Quirico.

(2) No faltan tampoco en los Estatutos civiles, normas de policia sobre el
uso de los rétulos o emblemas destinados a dar a conocer los hospedajes; Véa-
se Stat. 1.® de Marzo de 1462, Archivo Oficial de Bolonia, Sez. del Comune, Uffi-
¢to delle Bolletie e delle Presentazioni dei Forestieri, Statuti,fasc, inico, s, XV, c. 2 r.:
Et quod qui vellet hospitari et hospicium foremsium retinere teneatur habere insig-
nia, publica apparentia secundum modum ef consuetudinem hospitum, dummodo
dicit hospites diversa insegna teneant. Otras normas tiemen por objeto impedir la
ocupacién excesiva de las calles, Véase, por ejemplo, stat. del pueblo de Bolonia
(ined.: Archivo Oficial) a. 1389, carta 367, vuelto, rubr, De labernariis seu vinum

‘pendentibus ad minufum; stat. Briziae, a. 1313, lib. 11, rubr, 288, en Mon. Hist,
Patrize, XV1, 2, col. 1.720. : '
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pertenecer a él; pero desaparecieron cuando concluyd el mono-
polio de las Corporaciones {I).

846. - El rdtulo o emblema es el signo, formado por palabras
o por dibujos, con el cual se distingue el establecimiento mercan-
til. En un principio, recibe su crédito del negociante que la posee:
después, alejandose de aquellas relaciones personales, uniéndose
a los lugares, a las costumbres del establecimiento y de sus em-
Pleados, se ofrece a la conviccién comin como el signo de un or-
ganismo econdémico casi distinto del propietario. El rétulo cons-
tituye un derecho patrimonial, cayo valor econdmico es, fre-
cuentemente, muy grande, porque al dmparo del mismo se va
acumulando, algunas veces, a través de varias generaciones, el
crédito de un trabajo honrado; puede, incluso, adquirir un valor
econdmico mayor que la firma, porque ésta varfa, general-
mente, 4 cada cambio de propiedad, en tanto que el rétulo, al
transmitirse con el establecimiento, perpetia su reputacién
una vez adquirida,

847. El rétulo o emblema de una cdsa de comercio pugde ¢s-
tar constituido por una palabra o por un signo caprichoso, pero
no por un vecablo genérico que, por uso comun, sirva para in-
dicar o para definir el ramo del comercio que en ella se cultiva,
como serfan las indicaciones signientes: fébrica, cerveceria,
hotel, farmacia. Ni se puede adquirir el uso exclusivo de estas
indicaciones genéricas, traduciéndolas en lengua extranjera,

por ejemplo, traduciendo hotel por Gramd-Hotel, o cerveceria

por Bierhaus; de otro modo, el que las emplease primeramente,
se colocarfa en situacién privilegiada tespecto a los dedicados a
la misma industria, y, en especial, respecto a aquellos que buscan
su clientela entre los extranjeros (z).

{1) Léese, en las adiciones al Statuto del gremio de Barberos y Peluqueros.
de Bolonia, a. 1797, §§ 11 y 12, la obligacién de tener colocada la insignia del
gremio sobre el establecimijento, Fué especialmente en el siglo pasado, cuando-
la resistencia contra el opresor monopolio de las corporaciones, se hizo méas in-
tensa, cuando éstas tuvieron que defender més a menudo sus provilegios ¥ sus in—
signias contra los trabajadores libres, He encontradoe en el Archivo Oficial de Bo—
lonia (Assunteria d&’Arti, Miscellanea) muchas causas promovidas contra 105 que.
ejercian un offcio en su casay¢in poner en ella la insignia del mismo,

{2) Casacién Roma, 31 de Diciembre de 1898 (Giurisprudenza ital., 1897,
309 (considerd suficlentemente caracteristico el rétulo Pequefia Bolta); Casacidn
Florencia, 21 de Enero de 1891 {Temi ven., 250), ¥ la noth de CoTTARELLL; Ca-
sacién Néapoles, 23 de Junio ‘de 1BS8 (Giurisprudenza ifal., 1889, 1, 48); Ape-
laclén Génova, 2 de Noviembre de 1892 (JI Giurista, 1893, 35)% Apelacién Floren-
cia, 4 de Junic de 1867 (Gfurisprudenza Torino, 609); Tribunsal com. de Génova,
29 de Julio de 1885 (Giurisprudenza comm., 1885, 11, 196); Trib. Alejandria, 1.2 de
Junio de 1906 (Glurfsprudenza Tor., T14); Trib. Génova, 1.° de Junio de 1004
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Tampoco se puede adoptar por rétulo el nombre de“otra
persona, a menos que éste haya llegado a ser, en virtud ‘de una
metamorfosis, nada extraordinaria, el nombre de la mercanéfa (1),
n un signo ni una palabra susceptibles de engafiar la buena fe
del ptiblico sobre la procedencia y sobre Ia calidad de las merean.
cfas, o capaces de transgredir el orden priblico (2).

848. El que primero adopta un rétulo se convierte en
propietario legitimo del mismo y tiene derecho a wusarlo perpe-
tuamente. El titulo de su adquisicién radica en la becupacidn, Ia
cual no perjudica el interés de nadie, porque, en el caudal inago-
table de las representaciones caprichosas v de las palabras com-
binadas hay un signo para todos. Para adoptar un rétule no es
preciso ser comerciante ni obtener ningln permiso; una empresa
agricola, un Monte de Piedad pueden también utilizarla: El uso
del rétulo es potestativo (3), salvo para algunas industrias, su-
jetas a la vigilancia de la policfa, como los hoteles v los cafés (4).
El certificado con que la autoridad de Orden piublico o el recau-
dador de impuestos reconocen la existencia de un rétulo no le
otorga la legitimidad que le falta; pero puede, ciertamente, ser-
vir, aun en las relaciones de derecho privado, como el registro
de una marca, para probar el momento de la ocupacién ¥, por
consiguiente, para decidir, entre dos contendientes, cudl tiene
derecho a usarla (5). '

(Temi Gen., 1904, 383); Casacién Turin, 7 de Diciembre de 1905 (Filangteri, 1906,
458); AMAR, Dei nomi e dei marchi di fabbrica, miun. 288; MARGHIERT: Trafiaic,
3.* edicién, vol. 1, nim. 198. Conforme la jurisprudencia extranjera citada"por
PouLnieT, 6.% edicldn, Patis, 1912, ntims. 1.377 ¥ siguientes, y por KoHrer, pa-
gina 179.

(1) Justamente, 1a Cazacién de Roma, 15 de Diciembre de 1384 (Foro, 11,
265), afirmé que el revendedor de mercancias no puede adoptar como rétulo |
nombre del fabricante, proveedor suyo (S1NGER), V, ndm. 872; vy la Casacién de
Turin 22 de Septiembre de 1916 ( Foro, Rep. voz Ditia, ntim. 7), que no puedc
adoptar tampoco el utilizado por el fabricante, proveedor suyo, como marca.
(Al Fare.)

(2) Laley de 30 de Junio de 1912, prohibe adoptar como rétulo et emblema
de 1a Cruz Roja ¥ las denominaciones de «Cruz Rojar o de «Cruz de Ginebres,
bajo la amenaza de sanciones penales ¥ de la confiscacion del rétulo. La proki-
bicién aleanza también a los rétulos ¥ya usades antes de 1a vigencia de la ley,
salvo el derecho de aquel gue las empleaba desde un afio antes, por la menos,
a continuar utilizéndolas hasta el 1.» de Enero de 1915.

(3) El rétule es objeto de un impuesto especial, pero nadie, por esto, esta
obligado a adoptarlo: .ley Municipal y Provincial de 19.de Febrero de 1889,
art. 147, ntim; 3.° {texto refundido de 21 de Mayo de 1908, art, 180, nim, 3.%).

(4} Véase Regl. ejecut. de Ia ley de . P., de 8 de Noviembre de 1889, art, 47,
¥ aleg. E. . .

(5) Trib. Com. de Génova, 29 de Julio de 1885 (Giurispr, comm.,'1885, 11,
186); Casacion Tutfn, 14 de Diciémbre de 1886 (Arnali, 1887, 307). :

VivarTeE.—]111. 2
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849. El arrendatario, que tiene el derecho de establecer una
casa de comercio, en el inmueble tomado en arriendo, {iene tam-
bién derecho a colocar en él un rétulo para diferenciarla de las
demis, sin que el propietario pueda quejarse de ello, porque es
la existencia de la empresa y no el rétulo de la misma, lo que pue-
de desacreditar el inmueble, y el establecimiento del negocio
obtuvo su aprobacién. Pero el lugar o la medida del rétulo no
se dejan al afdn de notoriedad del inquilino: siendo su objeto in-
dicar el sitio en que radica la casa comercial, debe ponerse sobre
la superficie de la fachada correspondiente a la misma, no mas
all4 de las paredes limitadas por el pavirhento y por el techo {I1).
Si 1a casa alquilada o adquirida se halla en un patio interior, el
comerciante podri poner el rétulo sobre la puerta exterior,
bajo el pértico, en la escalera o en el corredor commin; el Juez
encontrard en los usos, en la importancia y en la naturaleza de
la industria, las razones para conciliar el derecho de todos (2).

850. El rétulo o emblema es el accesorio dela casa de comer-
cio, cuya clientela conserva y acrecienta, signiendo1a suerte de
aquélla. El propietario de la casa comercial puede llevarlo con-
sigo, cuando deja el local en que lo ha acreditado; puede sdpri-
mirlo o modificarlo como le plazca. El propietario del inmueble
no puede reivindicarlo como cosa suya, aun cuando hubiese sido
fijado en él sélidamente, porque ¢l rétulo, mientras subsiste, tie-
ne la misién especifica de sefialar la hacienda comercial, no el in-
mueble, Ni puede tampoco reivindicarlo en el caso de que lo haya
colocado el arrendatario en lugar del que existia anterjormente
en el edificio; podra obtener, en su caso, el resarcimiento del dafio
sufrido por la supresién indebida, pero no apropiarse el rétulo
ajeno (3). Por el contrario, el propietario que di¢ en arrendamien-
to o en usufructo su hacienda comercial, puede obligar al arren-
datario o al usufructuario a conservar el mismo rétulo, porque,
haciendo abandono de éI, perderfa toda notoriedad y podria

(1) Apelacién Génova, 31 de Diciembte de 1885 (Eea Giurispr., 1886, 30%
Apelacién Génova, 29 de Mayo de 1877 (Eco Giurisprudenza, 1877, 85); Apelacidn
Niza, 23 de Mayo de 1854 (Glurisprudenza ital., 11, 453); Conforme la jurispru-
dencia francesa, véase PoulLLET: Margues de fabrique, 6.% ediclén, nim, 1.448 ¥
siguientes,

(2) Conforme la jurisprudencia francesa, véase PoumLieT, ntims. 1.451 y si-
gulentes.

(3) Casacién MNapoles, 31 de Dicjembte de 1904 (Dirifto e Giurisprudena,
1005, 803); Casacién de Roma, 15 de Diciembre de 1884 (Foroe. 1885, 11, 285%
Apelacién Venecia, 17 de Enero de 1884 (Tem! ven., 132); Casaclén Francia, 21 de
Diclembre de 1853 (Dalloz, 1854, 1, 5), ¥ la abundante jurisprudencia citada por
PoUILLET, 8.8 edicién, nims. 1.397 y siguientes.
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ser adoptado por otro comerciante (1). Puede también el pro-
pietario prohibir al arrendatario y al usufructuarior que la utili-
cen, al mismo tiempo, para indicar otro establecimiento, aunque
sea, sucursal del suyo: st pudieren hacerlo, el propietario corre-
ria el riego de recobrar, al fin del arriendo o del usufructo, un
rétulo despojado de sus clientes. Por 1ltimo, tiene también de-
recho a recuperarlo al término de la concesién, aunque el arren-

datario haya acrecentado su crédito por una acertada explota-
cidn; y tiene derecho a recobrarlo, aun en caso de que el rétulo
haya sido adoptado por iniciativa del arrendatario, si el mismo
debe su crédito a las cualidades del inmueble (z).

851. El rétulo, que es el nombre de la casa de comerdio,
la sigue en sus cambios de propiedad, como la sefial de llamada
para sus clientes; mds atin, cuando la hacienda comercial cambia
de local o de duefio, es el tinico signo que muestra su continui-
dad a los ojos del piblico. Se convierte en propiedad del que
adquiere la hacienda, cunalquiera que sea el titulo de su
adquisicién, un contrato, una subasta, un testamento, aunque
no se haya hecho mencidn del rétulo, porque el que compra
la cosa adquiere implicitamente el derecho de llamarla por el
nombre con ¢l cual es conocida. De aqui la prohibicidn al vende-
dor de usarla, de cederla a otro v de llamarse sucesor o conti-
nuador de la casa comercial vendida (3).

852, El rétulo nominativo puede también cederse, puesto

(1) Es esta una consecuencia de la obligacién, generalmente reconocida al
arrendatario de una hacienda comercial, por ¢jemplo, de un hotel, de continuar la
explotacidn hasta el términc del contrato, a fin de gue no se pierda el avia-
miento (art. 1.583, nim, 1.0 del Cbddigo civil); PaciFici-MAzzon: Delle locaz.,
1V edic.,ntim, 113; Ausry et Rau, 1V, § 367, nota 2.8 LAURENT, XXV, ndm. 361.
Con razén, la Corte de Venecia, en 12 de Octubre de 1900 (Temi veneta, 536), dis-
tingue el arrendatario de una hacienda comiercial, que debe mantener intacto el
r6tulo, comtio elemento intégrante de 1a misma, del arrendataric de un local, que
puede colocar en € el rétulo que le plazea.

(2) Asi,slel arrendatario de un fundo acreditd un manantial de agua medici-
nal que alli brotaba, bajo su nombre, no puede usar &ste, una vez concluida la
ocupacién, para designar aguas de otra fuente: véase Apelacién de Venecia, 21 de
Mayo de 1801 (Temi ven., 516). AnAlogamente, KoxLER, pAg. 114; PourLLET,
ntims, 772, 773; Apelacién de Burdeos, 20 de Marzo de 1838 (Monitore, 1889,
803).

(3) En este sentido, toda la jurizprudencia italiana ¥ extranjera: véase Apela«
cién Milan, 30 de Agosto de 1902 (Monitore, 422); Casacién Turin, 22 de Marzo de
1921 (Monilore, 751). PourLLET, ndms. 1.401 ysiguientes; KoHLER, pags, 230 ¥ 233,
Segdn 1a ley francesa, de 17 de Marzo de 1909, sobrels venta y la prenda del fondo
de comerclo, el ritulo se incluye, aun en saso de silencio del conirato, entre los ele-
mentos de la casa de comercio, sobre 1os cnales pesa el privilegio del acreedor
pignoraticio (art. 9.9) ¥ el del vendedor de 1a casa comercial (art, 1.9).
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que el nombre que en €l aparece no se considera como el signo
de la persona, sino como el signo de la casa de comercio. Sin em-
bargo, no se puede estimarle comprendido en la cesién de la ha-
cienda, caso de silencio de los contratantes, porque, a través
del nombre escrito en el rétulo el publico se remonta ficilmente
a la persona del comerciante y esto puede ser para é] motivo de
descrédito y de equivocos lamentables, v, ademds, porque per-
deria el derecho a usar su nombre como rétulo del mismo co-
mercio, lo cual constituye una renuncia de tal importancia, que
no puede presumirse (1). Podrd conciliarse el interés que tiene
el adquirente en conservar el aviamiento de la hacienda comercial
con la proteccidén del vendedor, reconociendo al primero el de-
recho a indicar en el rétulo que confintia la casa comercial del
segundo, -

853. EI uso exclusivo del rdétulo se limita a los lugares a don-
de se extiende su fuerza de atraccién. En tanto que la marca
tiene derecho a una proteccidn nacional e incluso internacional,«
porque las mercancias circulan a través de todos los mercados,
el rétulo, como signo distintivo de un fondo de comercio estable,
no puede ser protegido mds que en los lugares en que cumple
su- funcidn, solicitando la atencidn del publico. El derecho al
uso exclusivo del rdtulo se extenderd, respecto a las empresas
que se dedican al mismo comercio, a toda la cindad, cuando
aquél pueda reclutar su clientela en todos los barrics. Pero
aquellos comerciantes mds modestos, como los hosteleros, que
tienen una clientela circunscrita a una calle o a un barrio, no
pueden, por carencia de interés, obligar al que adoptd el mismo
rétulc en una calle alejada a dejar de usarlo. Es cuestidn de he-
cho el determinar el campo dentro del.cual el rétulo tiene derecho
a dominar exclusivamente. _

El propietario de una casa de comercio no puede impedir que
otro utilice su rétulo en ciudad distinta, y, si en ésta abriese una
sucursal, le estd prohibido usar el mismo rétulo, que en aquella
ciudad no es ya suyo, desde que fué adoptado por otro (z). Los

(1) Apelacién Venecia, 17 de Enero de 1884 (Temi ven., 132); Apelacidn Mi-
14n, 26 de Mayo de 1881 (Monifore, 604). Contra CoTTARELLI, L' insegna del negozio,
Milan, 1889 (Separata del Filangieri, X1V), pags. 30 y siguientes, segin el cual
debe tncluirse en la cesién el rétulo nominative. La jurisprudencia predominante
en Francia, sostiene, en el sentido del texto, que el sucesor puede conservar
el rétuto nominativo de su antecesor, con tal que en élindique tal cualidad: Véase
Poun.LET, ntims. 1.066 y sigulentes.

(2) En este sentido: Apelacién Milan, 24 de Junio de 1869 (Monitore, 714 ,
¥ toda la jurisprudencia francesa: véase PourLLET, ntims. 1.390, 1,391 y Apelacitn
Orleans, 12 de Febrero de 1891 (Dalioz, 11, 371); Casacién francesa,20 y 21 de Fe-
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que creen que la tutela del rétulo deba extenderse a medida que se
extiende el renombre de la casa de comercio, acaso fuera de la
cindad y por todo el Estado (1), exageran la funcidn del rétulo
hasta confundirlo con la firma y con las denominaciones sociales.
El rétulo se dirige solamente a aquellos ‘que frecuentan o pueden
frecuentar el establecimiento mercantil, procura impedir que
confundan una tienda o un hotel con otro, v trata de propagar
su fama entre ellos. Pero es el nombre de la empresa, bien sea
explotada por un comerciante o por una sociedad mercantil,
el que sirve para atraer la atencién de los clientes lejanos, para
la. correspondencia y para estipular los negocios; si para este ob-
jeto se utiliza el rétulo, se altera su funcidn. Por otra parte, se
comprende que el nombre de una sociedad obtenga una protec-
cidén nacional, toda vez, que, mediante registros publicos y pe-
riddicos oficiales alcanza publicidad nacional; pero el rétulo que,
a lo sumo, figura en los registros locales de los impuestos y de la
polica, no puede disfrutar de una proteccion que vaya mds all4
de la ciudad; le falta aquella publicidad, que podria valer como
intimacién a los ciudadanos de todo el Estado para mo usarlo
y justificar el uso exclusivo del rétulo y las sanciones penales
que castigan su usurpacidn. Podrd castigarse a aquel que, en
competencia desleal, adopta el rétulo de una casa renombrada
de otra ciudad, agregdndole palabras, que puedan inducir a con-
siderarla como sucursal de la misma (2); pero no se le podra
castigar por usurpacidn de rétulo. :

854. Cuando el rétulo ha concluido su misidn, vuelve a
entrar en el dominio piblico. El comerciante que lo abandona
para sustituirlo por otro, o que se retira del comercio, no puede
impedir su uso al primero que lo ocupe; y, si éste, aprovechdn- -
dose de los recuerdos favorables unidos a aquel tétulo, hace for-
tuna mds ripidamente, no puede aquel reclamar ninguna indem-
nizacidn, puesto que el rétulo no era ya suyo cuando fué adop-

brero de 1888 (Dalloz, 1, 315) y las demas alll citadas; Casacién francesa, 19 de
Diciembre de 1898 (PDalloz, 1889, 319).

(1) PourreT, nim. 1.389, ¥ con €l, por las mismas razones, COTTARELLI,
pégs. 21 y siguientes. Las limitaciones de que se habla en el texto, no se apli-
<an, naturalmente, al rétulo nominativo, cuya exclusiva propiedad se protege,
sin lmitaciones territorriales: conforme Apelacién, Venecia, 3 de Septiembre
de 1908 (Gimrisprudenza {ftaliana, 772).

(2) Asf, fué condenado por competencia desteal ¥ 110 por usurpacién de rétulo

- un negociante de Blois, que, después de haber rotulado su negocio La belle Jardi-
~ miére, tomando este titylo de uno de Parfs, que practicaba igual comercio, co-

loct frente al mismo un gran escapatate con el rétulo en grandes caracteres: A la
. belle Jardiniére, succursale y, en caracteres diminutos: Penirée des magasins est
en face: véase Apelacién de Orleans, 12 de Febrero de 1891 (Dalloz, 11, 371},
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tado por el otro. El propietario del rétulo no puede reanudar su
uso afirmando, y aun probando, que no fué nunca. su intencidn
renunciar a €l, porque tal intencién no sirve para conservar la
clientela a la casa de comercio y, por tanto, para mantener el
rétulo en su funcién. Si pudiese hacerlo, atraerfa a su nego-
cio la clientela que habfa perdido y fué adquirida por otro (1).
Pero la interrupcién notoriamente temporal e involuntaria en el
trdfico, por ejemplo, a causa de una quiebra, de reparaciones o
de una crisis politica, no hace perder el derecho al rétulo: a clien-
tela no puede considerarse como perdida porque, resigndndose
ante una necesidad transitoria, vaya a otros establecimientos
hasta que se verifique la reapertura del primero (2).

835. EIl propietario del rétulo se halla protegido, tanto con-
tra la usurpacién como contra la imitacién, que le acechan en
el goce de su clientela. Puede invocar esta proteccidn, aun antes
de que le hayan inferido un dafio y aunque no consiga probar
que los dos rdtulos fueron efectivamente confundidos por sus
clientes; basta la posibilidad de la confusién para que su derecho
aparezca perturbado, y, por consiguiente, infringido. Por varios
medios puede restablecer su derecho violado, pidiendo al Juez
civil la supresidn del rétulo rival y el resarcimiento del dafic o
promoviendo la accidén penal contra el que, de modo fraudulento,
le usurpé su rétulo, reproduciéndolo exactamente o imitandolo;
¥ puede invocar esta tutela penal, aunque no haya registrado
el rétulo o no haya intimado al piiblico para no usarlo: en efecto,
el rétulo se defiende por sf solo, con su notoriedad y con su pu-
blicidad natural en el campo limitado de la ciudad o de la calle
en que tiene su esfera de accidn (3).

(1) Casacién Turin, 14 de Diciembre de 1886 (Annali, 1887, 123). Conforme
la jurisprudencia frencesa en PouILLET, nfims. 1.888 y siguientes, 1.416,

(2) Apelacién Génova, 2 de Noviembre de 1892 (I Giurista, 1893, 35) (in-
terrupeién de cuatro afios por reparaciones).

(3) Leyde30de Agostode1868,arts. 5.°,12,niim, 3.° Que las penas establecl-
das por esta ley son aplicables a la usurpacién frandulenta del rétulo, se deduce de
la Relgzione CavouR a la ley de 12 de Marzo de 1885, A#fi del Parlamento Subalp.,
Ses. 1853-1855; Florencia, 1869, Docum., pag. 1.487, ¥ de toda nuestra jurispru-
dencia: Apelacién Cagliari, 7 de Mayo de 1906 (Monitore. 750); Apelacién Roma,
2 de Julio de 1898 (Temi rom., 315); Casacitn Florencia, 22 de Enero de 1801
(Monitore, 462); Apelacién Venecia, 21 de Mayo de 1891 (Temi pen., 518); Apela-
clén Génova, 23 de Mayo de 1891 (Moniiore, 741); Casacién Tutin, 22 de Octubre
de 1890 (Id., 961) Apelacién Florencia, 24 de Abril de 1890 (Monitore, 1.012);
Casacién Roma, 15 de Diciembre de 1884; (Id., 1885, 81) Apelacién Venecia,
17 de Enero de 1884 (Temi pen., 132); Apelacidn Milan, 16 de Mayo de 1881 (Foro,
750); Apelacién Génova, 25 de Noviembre de 1924 (T. G., 1925, 373 }¥; Casacién Rei-
no, 6 de Febrero de 1924 (Monitore, 1924, 362).

s
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Cuando, de la semejanza entre dos rétulos, pueda derivarse
la confusién de dos aviamientos, el Juez condenard al propieta-
rio del rétulo més reciente a dejar de usarlo; teniendo por gufa
de su libérrima apreciacién, el principio de que nadie debe abusar
de 1a libertad de escoger un rdtulo en el caudal inagotable de los’
signos para desviar la clientela del establecimiento a donde quie-
re acudir. El rétulo que puede confundirse con otro no responde
a su finalidad, que es la de diferenciar y no confundir y, por lo

tanto, debe ser suprimido, como una causa de perturbacién ju-
ridica.



CAPITULO 11

Las marcas de fabrica (1)

§ 68 bis.—INDICACIONES HISTORICAS Y DE LEGISLAGION

Sumario. —856. Indicaciones hist éricas, —8357. Indicaciones so-
bre la legislacidn vigente.

856. Indicaciones histdricas—En las més remotas épocas de
la civilizacién, se encuentra Ya un uso que consistia en sefialar
con el nombre o con un embiema los productos del arte y de la
industria para garantizar a sy autor el mérito de los mismos ¥ pa-
ra facilitar su difusién; Pero no parece que aquellas marcas disfry-
tasen de una tutela juridica especial; castigibase solamente a]
que usurpaba el nombre ajeno bara ponerlo en sus trabajos,

(1) Sobre el uso antiguisimo y genera] de ias marcas, véase KoBLER: Das
Rechf des Markenschutzes, Wilerzburg, 1885, pags. 30 y siguientes. Acerea de su
desarrollo hist6rico en los pafses alemanes v anglosajones, véase HoMevER: Die
Haus-und Hbfmarken. Berlin, 1870; sobre 1a literatura medioeva] itallana, véase
Dierze, Das Handelszeichen und die Firma, en los Jahrbiicher deg gemeinen Deut-
schen Rechis, vol, 1V, pags, 227-308; KonLer: Marke und Warenbenenuny, en la
Leipziger Zeifsehrift, 1907, fasc, 2.0 ¥ 3.7, especialmente, prégs. 83 v sigulientes;
€1 1a legislacién estatutarig Italiana, LaTres, pags. 101 ¥ notas; FRaANCH: La pro-
tezione del nome comimerciale, dell’insegna e del marchic. Mantua, 1886 (incompileto)y
GoLpscEMIDT; Universalgeschichte, pag. 242; ¥, especlalmente LasTie: Marken-
recht und Zeichenregister, Halle, 1890, en el cual, al estudio de los Estatutos, afia-
dib el de 10s registros de lag marcas y de los comerciantes, de documentos notatiales

Turin, 1893; D1 Fravco: Trattaio della concorrenza sleale (sep. del Digesto), Turin,
1906; RAMELLA: Traftafo della propriefd indusiriale, vol. .% Roma, 1909; Es-
PERSON: La proprietd industriale rtel rapporti internazional;, Turin, 1899; pour.-
LET: Trailé des marques de fabrigue, G.a edicién, Parfs, 1912: BEDARRIDE: Commen-
taire des lois sur les brevets d'inpention, les marques de fabrique, ete., Paris, 1885;
Braun et CAprTarse: Les marques de fabrigue, Bruselas, 1908; los comentarios g
la ley alemana de 12 de Mayo de 1894, de SELIGSOEN (2 edicién,1905), de STEpEAN
(4.% edicién, 1899) ¥ de ArtrErp (2.2 edicién, 1904); LeEEMANN: Lekrbuch, § 33;
FAIRBURN-HART: Trade marks, Londres, 1889,
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como a un falsificador (1). En la Edad Media, la tutela de las
marcas se combina con el sistema privilegiado de las corpora-
ciones, Estas impusieron a los fabricantes el uso de upa marca,
y la impusieron, como sefial de que la mercancfa habfa sido exa-
minada por los oficiales de la corporacién; para evitar la compe-
tencia de las mercancfas extranjeras y para obtener de ellas un
tributo fiscal. Ademds de la marca de la corporacidn, el comer-
ciante podfa y. a veces, debia adoptar una marca individual,
que servia también a la policia de la corporacidn para hallar
al culpable en caso de haber sido infringidos sus reglamentos,
Estas marcas se registraban en libros adecuados o en la matricu-
la de los comerciantes, al lado de sus nombres. El que falsificaba
la marca ajena estaba obligado a indemnizar el dafio, era mul-
tado y, en ocasiones, expulsado de la corporacidn, sufriendo la
confiscacién de las mercancfas falsificadas (2). Pero no se tra-
taba de una proteccidn otorgada a las marcas para impedir que
los adquirentes de la mercancfa fuesen engafiados Tespecto a
su procedencia, sino una defensa concedida a las ramas mds fa-
vorecidas y mds importantes de la industria local (brocados de
oro ¥ de plata, pafios, tapices) por la corporacidn, por la ciudad
o por el Estado, que obtenfan con ella beneficios econdmicos
y financieros. Era el interés de los propios industriales, no el in-
terés del consumidor, lo que inspiraba esta legislacidn; esto ex-
plica porqué la marca podfa ser objeto de comercio v traspasar-
se, libremente, de uno a otro industrial, sin la hacienda, a la
cual, sin embargo habfa dado a conocer y acreditado (3). Si
¢l legislador se hubiese inspirado en la idea de proteger a los
‘consumidores contra el peligro de confundir el origen de los pro-
ductos, hubiera prohibido ese libre comercio de las marcas,
separadas de los fondos de comercio, cuyos productos habfan
distinguido anteriormente.

Con las corporaciones cayd aquella parte de esta institucién
que dependfa de su monopolio; es decir, que desaparecid aquella
marca uniforme y obligatoria que servia como signo de la com-
probacidn oficial. Sobrevivié, en cambio, aquélla marca potes-

1) Frawcer, pig. 26; KoHLER, pag. 39; LasTie, pag. 178.

(2) Brauw: Traité des marques de fabrigue, pags. 23 ¥ siguientes; LasTiG,
pag. 191; Larres, pig. 1.016; KoHLER, pags. 44 vy siguientes.

(8) Los numercsos documentos citados por LasTie (pag. 184), pruehan que
1z marca se podia transmitir libremente por herencia, por venta, donacién, atren-
damiento y como cuota social, aun temporalmente, sin 1a casa de comercio.
Véase también, GoLDSCHMIDT: Unlpersalgeschichte, pAg. 242. Un ejemplo intere-
sante, véase en el estudio de Lastre: Bologneser Quellen des Handelsrechis aus dem
XIM-XIX Jahrhunderts, Halle, 1891, doc. 20 de Febrero de 1727, pag. 87.
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tativa e individual que garantiza al fabricante €l goce del crédito
que supo formarse con sus productos, y se desarrolld, cada vez
con mds intensidad, el afdn por defender al ptiblico contra el
peligro de adquirir una mercancfa por otra. Esta marca conquisté
en el Derecho moderno una proteccién mds general, porque no
se otorgd por privilegio a algunas ramas del comercio y de la in-
dustria, sino a todas; mientras que al principio tal proteccicn
se restringia al pequefio territorio en que dominaba la corporacidn,
el municipio o el principe, se fué ensanchando con la formacién
de los grandes Estados modernos, llegando a ser, mediante con-
venios internacionales, una proteccién reciproca de casi todos los
paises civilizados. En esta nueva fase legislativa, se hace cada
vez mds patente el interés general de esta tutela, que fomenta
los progresos industriales, protege la buena fe del piiblico contra
los fraudes, haciendo, ademds, mds ripida y econdmica la cir-
culacién de las mercancias. Esta observacién nos explica por qué
en las legislaciones mds recientes, se. establece la accidn priblica -
para la represidn de estos delitos; porqué se han agravado las
sanciones, y, por tltimo, que se proceda, no sélo contra el que nsur-
pa en la marca el nombré de un compatidor, sino también con-
tra el que usurpa el nombre de la ciudad o de la regién, que su-
pieron alcanzar un prestigio singular con sus industrias (1.).

>

857. Indicaciones sobre la legislacion vigente.—La legislacidn
vigente comienza con la ley sarda, muy estimable, de 12 de Mar-
zo de 1Bs5, que fué propuesta v defendida ante el Parlamento
por CAVOUR y por el Comisario Regio Sc1ai 0]A (2). Anteriormente,
el Cddigo penal (art. 406) habia concedido su proteccién solamen-
te a las marcas aprobadas por el Estado; pero, como el espiritu
de la época se habfa tornado hostil a todo privilegio concedido
por el Estado, se fué sintiendo la necesidad de tutelar todas las
marcas adoptadas libremente, si bien conteniendo los abusos de
la libertad. Aquella ley fué casi integramente reproducida ante
la Cémara ijtaliana el 12 de Diciembre de 1865 por el Ministro
ToreLLI; pero no prosperd, porque la Comisién parlamentaria

(1) Cédigo penal, art, 295; ley de 7 de Julio de 1884, art. 9.° Convenio inter-
nacional de Madrid, 14 de Abril de 1891, estipulado entre el Brasil, Espafia, Fran-
cia, Inglaterra, Guatemala, Portugal, Suiza y Tunez, Prémier Protocole,

(2) El proyecto de esta ley fué presentado €l 6 de Mayo de. 1854 (Affi del
Parlam. Subalp., Ses. 1853-1854, Florencia, 1869, Tip. Eredi Botta, Docum., pA-
ginas 1,484 y sigs.). El konorable MIcHELINT presentt dictamen a la Cimara el 21
de Diciembre de 1854 (id., pig. 1.489) ¥ ésta lo discuti6 en la sesidén del 2 de Fe-
brero de 1855 (fd., Discussionf, pags. 2.666 y signientes), con el concurso del
Comisario Regio Scrarosa. El Senado no intredujo en ¢ modificacién alguna,




(Ponente: BRUNETTI) considerd indtil y vejatorio el registro de

la marca y propuso limitar la tutela de la ley ¢s6lo alas marcas
caracterizadas de tal modo, que no pudieran ser reproducidas
exactamente por otros, deliberada por casualidad y sin imitacién»
{art. 3.°) (1). Presentada nuevamente con algunas reformas en
1.° de Junio de 1867, se discutié rdpidamente por la Cimara en
los dias 22 y 23 de Junio de 1868 y fué promulgada el 30 de Agos-
to del mismo afio, halldindose vigente todavia {2). La ley en vigor
no se extendié a la Colonia Eritréa, donde el Gobierno, valién-
dose de los poderes que le habia otorgado la ley de 24 de Mayo
de 1903 sobre el régimen de la Colonia Eritrea, ha dictado el
Real decreto de 5 de Diciembre de 1907, cuyas disposiciones

reproducen substancialmente las de la ley de 30 de Agosto de
1868,

Como instrumento juridico de las doctrinas econémicas més
liberales, aquellas leyes concedieron a las marcas extranjeras la
proteccién otorgada a las marcas nacionales (3); v fué un pro-
pdsito no sélo liberal, sino tanbién ventajoso, porque los indus-
triales italianos no adquiririan nunca decision para despachar
sus productos con nombre italiano, mientras los italianos usurpa-
dores de las marcas extranjeras méis acreditadas, pudiesen
usarlas libremente. Agquel principio triunfé, porque, primera-

(1) La Relazione ToRrELLI, que treproduce, con frecuencia literalmente, la
del Conde de Cavour, fué presentada a la Chmara el 12 de Diciembre de 1865
(Afti Uffictall del Parlam, llal., Legisl. 1X, Ses. 1, 1865-1866, pag. 160); la del di-
putado BRUNETTI, con su contraproyecto, el 1,° de Junio de 1886 (id., pag. 2.024).

(2) El autor del dictamen sobre proyecto presentado por el Ministro DE Bra-
sms (id., Sesién 11, 1866-1867, pag. 640) fué eI diputado PanaTroN:, con fecha 6
de Abril de 1868 (id., pag. 3.250). El Reglamento para la ejecucitn de esta ley 1le-
va fecha de 7 de Febrero de 1869, Esinexacta la afirmacion, sentada por KOHLER
(pag. 71), de que la ley piamontesa de 1855 se extendiera a toda Italia en 1864,
pues tal suerte correspondid sélo a la ley de 30 de Qctubre de 1859, sobre pa-
tentes industriales. M4s lnexacta todavia es 1a noticie dada por PoUmLLET: Mar-
ques de fabrigue, Paris, 1883, 2. edicion, phg. 844, de que la ley plamontesa
de 12 de Marzo de 1855 y los articulos que €1 traduce, estén todavia en vigor (el
error aparece sélo en parte corregido en la 6.2 edicién, 1912, pag. 1.298). Reclente-
mente, en 1906, se constituyé una Comisién para el estudio de las reformas que
deban introducirse en la leglslacién vigente: sus trabajos se publicaron con el ti-
tulo de Ani della Commissione per la proprietd industriale, vol. 2.°, Roma, 1911.

(8) La ley de 12 de Marzo de 1855, art. 12, concedia su proteccién sblo a aque-
1las matcas de productores extranjercs que tuviesen almacenes, depdsitos o sucur-
sales en el territorto nacienal, y se dicté con el propoeito de estimular a los extran-
jeros para que estableciesen sus sucursales en ltalia ¥ de contribulr al desarrollo
del trafico ¥ al aumento del bienestar nacional (Relazione, Cavoun, Atfi del Par-
lam. Subal., ctt., pag. 1.486). La ley de 30 de Agosto de 18G8, art. 4.7, avanzando
en esta misma direceién, concedié la proteccién a todas las marcas extranjeras,

siempre que se cbsetvasen respecto a ellas 1as normas establecidas para las marcas
nacionales.
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- Mente, con tratados bilaterales entre Italia ¥ diversos Estados
de Europa y de América, ¥ después! con el convenio internacio-
nal de'20 de Marzo de 188 , Italia obtuvo en justa corresponden-
cia lo que habia concedido espontdneamente, es decir, la pro-
teccidn de sus marcas en todos los paises de la Unidn, que para
esta tutela constituyen un solo territorio (1). Seglnel criterio
Predominante en aguel convenio, toda marca usada legalmente
en el pafs de orfgen tiene derecho 2 la tutela juridica en todos
los pafses de la Unidn en los cuales se registrs reglamen-
tariamente: de esta manera se ha abierto una amplia esfera de
accidn a la competencia leal de los comerciantes (2). Para faci-

{1) Este convenio’ internacional, se celebrd primetamenteentre entre Italia,
Bélgica, el Brasi], Francia, Guatemala, Pufses Bajos, Portugal, Salvador, Serbia,
Espafia y Suiza. Posteriormente se adhirieron a ella (hasta 1.9 de Enero de 1912)
Inglaterra, Santo Domingo, Tinez, los Estados Unidos, Japén, Dinamarca, Sye-
cla, Notuega, Alemania, Austria, Hungria, Cuba, Australia ¥ Méjico; retirando
en cambio su adhesién Guatemala ¥ €l Salvador. Se presentd g 1a aprobacién del
Parlamento el 11 de Febrero de 1884, con la Relaz. del Ministro BerTr, nim., 174,
Y con la Relaz, del dip. INDELLI, ntm. 174; se discutié los dfas 4, 6 ¥ 9 de Junio
de 1884, promulgéndose pot ley de 7 de Julio de 1884, Un acta adicional de Bruse-
1as, aprobada por la ley de 12 de Diclembre de 1911, ¥ la Conferencia de Wéas-
hington de 2 de Junio de 1911, por medio de un acta no aprobada todavia como ley
(véase Rivista di dir, comm., 1912, 1, 811), introdujeron modificaciones de poca {m-
portancia en el convenio de 20 de Marzo de 1883,

{2) Como la matcs extranjera no ge halla protegida en Malia sino cuando
€S usada legalmente en el pafs de origen, es necesario conocer las leyes vigentes en
ios distintos Paises de la Unién. Facllita esa investigacién el Bollettino della pro-
prietd intelletiuale (el antiguo Bolleftine ujfictate della propriefd industriale), que
ha dado y da 1a traduccién de muchas leyes extranjeras (véase una sintesis de 1as
leyes anteriores a 190% en el mismo Boletin, 1902, pAgs. 623 ¥ siguientes). Indique-
™mos ahora Tas leyes mas importantes extranjeras sobre esta materia hasta el 31
de Diciembre de 1911; ARGENTINA, ley de 23 de Noviembre de 1900; AUSTRALIA,
ley de 21 de Diciembre de 1905; AUSTRIA, ley de 6 de Enero de 1890 ¥ 30 de Julio
de 1895; Berarca, ley 1.2 de Abril de 1879 ¥ 21 de Marzo de 1898; BoLrvia, ley de
25 de Noviembte de 1893, 13 de Marzo de 1900 v 30 de Mayo de 1902; Brasm.,
ley de 14 de Octubre de 1887 ¥ 15 de Noviembre de 1898; BULGARIA, ley de 14 de
Enero de 1904; CamE. ley de 16 de Junio de 1905; CEINA, Ordenanza de 23 de Oc-
tubre de 1904; CoLomBIa, Dectreto de 22 ¥ 23 de Noviembre de 1900 v 14 de Marzo
de 1902; Coweo, Decreto de 26 ¥ 27 de Abrilde 1888; CosTa-Rica, ley de 22 de Mavyo
de 1896; CruTa, ley de 19 de Junio y 2 de Jutio de 1908; Cuma, Decreto de 21 de
Agosto de 1884 v 15 de Junio de 1908; DINAMARCA, ley de 11 de Abril de 1890 v
19 de Diciembte de 1898; ECUADOR, ley de 23 de Octubre de 1903; FILIPINAS, ley
de & de Marzo de 1903 ¥ 8 de Abril de 1903; FmnLANDIA, Ordenanza, 11 de Febrero
de 1839; Francis, ley de 23 de Junio de 1857, 26 de Noviembte de 1873 v 3 de
Mayo de 1890; ALEMANIA, ley de 12 de Mayo de 1804; Jardw, lev de 2 de Abril de
1809; GRECIA, ley 10-22 de Febrero de 1803; GUATEMALA, ley de 13 de Mayo de
1899; Honpuras, ley de 7 de Marzo de 1902; IngrATERRA, Trade Marks Act del
11 de Agosto de 1905 ¥ ley de 28 de Agosto de 1807 ¥ 10 de Diciembre de 1911;
IsLANDIA, ley de 10 de Novientbre de 1903; LIBERIA, ley de 1.° de*Febrero de 1900;
LuxeMBuRGo, ley de 28 de Marzo de 1833; MEJIco, ley de 25 de Agosto de 1903;
NoruEea, ley de 2 de Julio de 1910; Parses Bagos, ley de 30 de Septiembre de 1893;
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litar esta tutela, en virtud del nuevo acuerde de 14 de Abril
de 1891, se concedid el derecho a invocarla en todo el territorio
de la Unidn, al que hubiese registrado la marca en su pais de ori-
gen y en la Oficina central de Berna: asi se eximid a los intere-
sados de la obligacién de registrarla en todos los paises a los
cuales envien sus productos (1). kara asegurar atin mejor a todos
los comerciantes y a todos los paises los beneficios del propio
crédito se ha establecido también un acuerdo para castigar al
que indica de manera falsa el lugar de origen de los productos
¥, de este modo, haciendo pasar por legitimos los productos que
no lo son, desacredita el nombre del pafs de origen y usurpa
las ganancias que corresponderfan a las empresas que en el mismo
ejercen su industria; pero Italia no se adhirié a esta liga de los
pafses mds fuertes ¥ mds horados contra el fraude (2).

Panama, ley de 9 de Abril de 1908 ¥ 29 de Enero de 1911; Panaguay, ley de 25
de Junio de 1889; PERU, ley de 9 de Julio de 1909; PorTUGAL, ley de 21 de Mayo
de 1896; RuMaxia, ley de 15-27 de Abril de 1879; Rusra, Dictamen del Conscjo
de Estado de 26 de Febrero ¥y 9 de Marze de 1896; SALvADOR, ley de 11 de Mayo de
1910; SanTo DoMmgo, tey de 16 de Mayo de 1907; SERe1A, ley de 30 de Mayo de
1910; EsrANA, ley de 16 de Mayo de 1902; ESTaD0s UNIDOS, ley de 20 de Febrero
de 1905, 4 de Mayo de 1906, 2 de Marzo de 1907, 18 de Febrero de 1909, 18 de
Febrero de 1911; Suecia, Ordenenza de 5 de Julio de 1884 yley de 5 de Marzo
de 1897 ¥ 18 de Junio de 1905; Surza, ley de 26 de Septiembre de 1890; TurguIa,
Reglamento de 10 de Mayo de 1888; Hungnis, ley de 4 de Febrero de 1830 y 30
de Julio de 1895; UruGuay, ley de 13 de Jullo de 1909; VENEZUELA, ley de 24 A=
Mayo de 1877.

(1) Este convenio se celebrd en Madrid el 14 de Abril de 1891 entre Malia,
Bélgica, Espafia, Francia, Guatemala, Holanda, Portugal, Suiza v Tunez, y
‘entrd en vigor en ltalia por ley de 19 de Noviembre de 1894 (Proyecto de ley,
nim,. 360, presentado a la Cimara el 11 de Marzo de 1892). Segvn este conven ©
(que, en t.° de Enerc de 1912 habia obtenido también ia adhesién de Brasil,
de Cuba, de Méjico, de Austriz y de Hungria, habiéndola retirado Guatemala),
el Estado que recibe la demanda de proteccidn internacional se encarga de regis-
trarla en la Oficina central de Berna. Introdujo modificaciones de escasa importan-
cia en el Convenio de 14 de Abril de 1891, un acta adicional de 14 de Diciembre
de 1900 (Bruselas), aprobada por ley del Reino de 12 de Diciembre de 1901. La
Conferencla de Washington antes citada hizo en ella también algunes modifica-
ctones, por medio de un acta adicional de 2 de Junio de 1911, no introducida
atin en ltalia (véase bis Rivista di dir, comum,, 1912, 1, 823), Dicha funcién media-
dora del Estado se halla regulade en lalia por los Reglamentos de 28 de Dij-
ciembre de 1902, nim. 561 y 7* Mayo de 1903, nim, 206,

" (2) El acnerdo adoptado en la misma Conferencla, para la represitn de
las falsas indicaclones de procedencia, se celebrd, solamente, entre el Brasil,
Espafla, Francia, Inglaterra, Guatemala, Portugal, Suiza y Ttinez; posterior-
mente, hasta el 31 de Diciembre de 1911, se ha adherido Cuba y se ha retirado
Guatemala; por el contrario, ltalia, no se adhirié nunca, (Véase el texto del acuer-
do en Dalloz, 1893, parte TV, pag. 51). La negativa, tan poco honrosa para nues~
tras  industrias, se halla tanto menos justificada desde el momento que el
art. 295 det Codigo penal castiga 2 todo el que, en-¢l ejercicio de su comercio,
engafia al comprador respecto al or igen de la mercancia, ¥ que va un notable pri-



§ 68 ler.—NOCION Y CARACTERES DE LA MARCA

Sumario.—858. Objeto de la marca.—859. Distincién entre las
marcas y las contramarcas (marche).—860. El derecho exis-
tente sobre la marca es un derecho de ropiedad. —861, Es,
principalmente, un derecho privado,—862. Ls un derecho
absoluto, —863. El uso dela marca es potestativo. —863 bis. Na-
turaleza mueble o inmueble de la marca.

858. El que primero utilizé legitimamente un signo distin-
tivo en la venta de sus mercancfas tiene derecho a usarlo de modo
exclusivo, para disfrutar los beneficios del crédito v de la clien-
tela que supo procurarse, El priblico mismo se haila interesado
en la defensa de tal derecho, a fin de que los usurpadores de la
marca no le vendan una mercaneia por otra.

La marca no da fe de la novedad, de la bondad ni de la cali-
dad de las respectivas mercancias, sino de su procedencia, aumen-
tando o disminuyendo su crédito, segtin la confianza que inspira
el que las ha producido o puesto en circulacidn; por eilo, la doc-
trina sobre esta institucién mantiene més estrecha relacidn con
la de la casa de comercio que con la de la mercancia. Unas veces
consiste en el nombre del comerciante, otras en un signo més o
menos caracteristivo puesto en lugar del nombre, que no po-
dria colocarse en todos los productos y que los distingue de modo
més manifiesto, especialmente para los extranjeros y para los
analfabetos; pero aun en esta forma representativa sirve para
atribuir al comerciante el mérito o la culpa®de su trabajo, como
la lanzadera movida por el tejedor, que le devuelve, al tejer.
los frutos de su esfuerzo.

839. La semejanza del nombre no debe hacernos confundir
las marcas (¢ marchi) con las contramarcas (marche). Estas sir-
ven para contrasefiar temporalmente la identidad y la propiedad
de las mercancfas y varfan, generalmente, a cada cambio de
propiedad. Aquéllas, por el contrario;.se adhieren de modo per-
manente a las mercancias, desde su origen hasta que se consumen,
no ofreciendo, por consiguiente, ningtin indicio de propiedad.

mer paso Se habia dado para castigar las faleas indicaciones de origen, con el
convenio intermacional de 1883 (véage nota mas adelante}. También este con-
venio ha sido ligeramente modificado por el acta de 2 de Junio de 1811 de 1a
Conferencia de Washington (véase Rivista di diritto comm., 1912, 1, §22),



— 31 =

Cuanto mas caracteristicas son las contramarcas, tanto mas

ficilmente se convierten en obstdculo a la circulacién (1); cuanto

mis caracteristicas son las marcas, tanto mas la facilitan. Las

contramarcas estin constituidas, ordinariamente, por signos

inexpresivos, como letras, nfimeros, que no tienen, como tales,

ninguna proteccidn juridica, en tanto que las marcas, o por el

pombre que llevan o por el registro que se hace de las mismas, -
resultan signos especificos y exclusivos de la casa comercial que

se los apropia (numeros 872 y 879).

860. EI uso exclusivo de la marca por aquel que la empled
continuadamente para diferenciar sus mercancias se legitima
como cualquier otra clase de propiedad, por el trabajo, que ob-
tiene, por medio de la marca, su remuneracién, acumuldndose
muchas veces la obra continuada de varias generaciones. Tam-
bién aqui, como generalmente ocurre, el comuin sentir, colocin-
dola entre las cosas que son objeto de propiedad, ha dado en el
blanco. La jur sprudencia y la legislacidn (2), que la clasifican
entre los derechos de propiedad, han superado ya los escrupulos
en que todavia se mueve la ciencia.

Es un derecho de propiedad, porque atribuye perpetuamente
al que adopté la marca el derecho exclusivo a disfrutarla y dis-
poner de ella, lo que es esencial en el derecho de propiedad. Este
derecho se ejercita sobre aquel signo grafico que, por medio de
un procedimiento de especificacién, es adoptado piblicamente
como medio para distinguir los productos a los cuales se une.
Si la ley permite al propietario de la marca la facultad de trans-
ferirla a titulo oneroso o gratuito, ello significa que la considera
como una cosa separable de la persona que la cred, y, por lo tan-
to, como una cosa susceptible de constituir objeto de propie-
dad (3). Y, precisamente, porque &ste se ejercita sobre un signo

(1) Es observaclén ya hecha, que la existencia de una contramarca distin-
ta del nombre del vendedor, puede significar la falta de buena fe en el adquiren-
te y, consignientemente, privarlo de 1a proteceiém que podria: ofrecerle la posesion
de una cosa mueble; véase BOISTEL: Précis, nim. 4.806. Se¢ encuentra un buen
ejemplo de ello en las costumbres de Sicllia y de Cerdefia, donde se pone en los
animales la marca a fuego como sefial de propiedad ¥, en caso de venta, el propie-

* tario expide al comprador el llamado boletin, que puede probar, contra el testi-
smonic de la marca el cambio de duefio: véase los discursos de los Diputados Sa-
Lanis y SERAA durante 1a discusién dela Jey de 1868 sobre las marcas de fabrica
(Alti Ufficiali del Parlamento italiano, Ses, 11, 1866-1867, pag. 4.061).

(2) Ley de 30 de Agosto de 1868, arts. 5.2 ¥ 11; ley de 7 de Julio de 1884,
arts. 1., 12 ¥ 15.

(8) Es innecesario cltar el infinito nrimero de veces en que los trabajos legls-
lativos ¥ 1a jurisprudencia nacional ¥ extranjern considersn el derecho sobre la
niatea como un derecho de propiedad, porque este concepto los informa constante-
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concreto, la tutela de la marca ha adquirido, en las legislaciones
modernas, e} caracter de un derecho positivo, dotado de forma-
lidades y de reglas propias y precisas, mientras que la protec-
cién del comercio contra la competencia ilicita, de la cual ha sa-
lido la doctrina de la marca, se hace efectiva solamente en la for-
ma negativa de represiones civiles ¥ penales.

W86l El uso exclusive de la marca constituye un derecho
de cardcter privado; pero su ejercicio contribuye también en be-
neficio del publico, al cual favorece toda medida que garantice
una circulacién de las mercancias expedita y leal. Por eso, su
defensa no se halla entregada totalmente a los intereses priva-
dos, que podrian ponerse de acuerdo Para engafiar la buena fe
del publico EI Ministerio publico, como defensor del interés
social, puede dirigirse contra todo el que emplee una marca fal-
sificada, y, especialmente, contra los que, usurpando nombres
¥ ‘marcas extranjeras hacen pasar por mercancia de origen ex-
tranjera la que es de procedencia nacional, despojando, de este
modo, a nuestras industrias de la confianza del mercado v del
prestigio que puede sostenerlas frente a la concrrrencia extran-
jera (z).

mente, KogLER 1o combatit vivamente, op. cit., ¥, tiltimamente, en Leipziger Zeit-
schrift fiic Handelsrecht, 1907, pags. 97 y siguientes 175, y siguientes): sostiene
que la proteccidn de la marca no es més que la proteccion del nombre y que, por
tanto, se le debe considerar como un derecho individual, un derecho de la persona
al libre uso de sus propias energias y no como un derecho sobre una cosa. A de-
cir verdad, esta teoria, que no tiene, ciertamente, el méritmde una seguta fidelidad
juridica, no llega a resuliados distintos de aquellos que se pueden alcanzar operan-
do con el concepto de propiedad, Fué combatida oportunamente por FRANCHI:
La profezione del nome comurierciale, ete., pags. 52 y sigufentes, v en la Rivista ita-
liana, 1, 1, pags. 147 v siguientes; por los Profesores FADDA v BENsA en las notas
a la traduccién de. WinpsceEID, 1, 1, pag. 647; por 10s Profesores CHIRONI ¥
ARELLO, Traftato di diritto eivile, 1, pAg. 307, v, con gran eficacla, por Rava: I di-
rifto sulla propia persona, en la Rivista ilaliana per le scienze giuridiche, 1001, pa-
gina 355 ¥ sipuientes; el cyal observa, justamente, que es cosa bien distinia el de-
recho abstracto que corresponde a todo individuo a distinguirse de los dema4s,.
del medio conereto que la sociedad e concede a tal objeto sobre un signo que lo
distinga. Por 10 demés, no es en esta constryceién juridica, a la que el propio Kog-
LER no parece conceder una gran importancia (pags. 78 y signientes ¥ 99), donde
radica el mérito principal de su cbra. Si ésta puede considerarse como el trabajo
mAs valioso en tal materia, es por el vigor sistemAtico con que el autor ha conge-
guido ordenar un ingente material hist6rico ¥ juridico obteniendo de & principics
capaces de proteger enérgicamente 1a activided mercantil contra la competencia
desleal. - - : .

(1) Ley de 30 de Agosto de 1868, arts. 11g, 12, nim. 6.5 ley de 7 de Julio
de 1884, art. 9. Circylar ministerial de 25 de Septiembre de 1880 (Montiore, 1880
982); Codigo penal, arts. 205-297. Acerca de la oportunidad de perseguir estos de-
Titos, aun sin peticién de parte, ge discutid largamente en e] Parlamento plamontés,
¥ el Conde de Cavour hizo notar, principalmente, la utilidad de confiar In defensa

.
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862. EI derecho al uso exclusivo dé la marca es un derecho
absoluto, que puede hacerse valer contra todos; se ejercita en cfr-
culos cada vez més vastos, cuanto mis se extiende la industria
del propietario, y las uniones internacionales entre los diferen-
tes paises tienden, precisamente a asegurarle la tutela jurfdica _
en una amplia-esfera deberfa hallarse. En un régimen juridico '
perfecto, regulado por una ley uniforme, la marca protegida
en todos los pafses en donde penetra con las mercancfas cuando
fuese usada legalmente en uno de ellos, Pero el sistema vigente
arrastra consigo todavia la envoltura territorial de donde ha sa-
lido, porque ninguna marca- puede obtener proteccién interna-
cional si no se registra y reconoce como vilida en su pafs de
origen y si no cumple los requisitos exigidos por las leyes del
pais en el cual pide hospitalidad (1).

883. La marca es potestaiiva. Lo exige asi, ante todo, 1a 1i-
bertad del comercio; después, la dificultad de ponerla en todos
los productos y, por ultimo, el interés de los comerciantes, que
resultarian perjudicados en su crédito, si se viesen obligados a
poner su contrasefia en las mercancias defectuosas y ordinarias
o de poco precio, que también tienen a la venta. El que las ad-
quiere para revenderias no puede poner en ellas la marca’ de

'su proveedor, si no obtuvo su consentimiento, porque sélo él
_puede juzgar de la calidad y de la conveniencia de entregar

su crédito a las mismas, La colocacién de la marca significarfa
que su propietario garantiza la calidad de las mercancias, lo
cual serfa contrario a la verdad, cuando la marca se pusiera con-
4ra su voluntad (2). '

de la marca, también, al Ministerio publico (Afti eifati del Parlamento Subalp.,
Diseussioni, Ses. 1853-1854, plgs. 2.674 y sigulentes). La proteccién del plibHou

<contra estas imitaciones es lo que inspird casi exclusivamente los trabajos de ela-~
‘boracidn legislativa del C6digo penal: véase Relazione del Ministto ZANARDELLY

a la CAmara, 11, pAg. 194; Atti della Commissione di revis., acta XXVI1l; Imparro-

‘MEN{, Comm. al Cod. penal, 111, pdg. 47; MEL, Id., pag. 479. Véase, no obstante, la

nota 2 de la pég. 29.

(1) Ley de 30 de Agosto de 1868, art. 4.9 art, 2.0,'6.° ¥ Protocolo final, ar- -
‘ticulo 4.° del Convenio internacionalaprobado por la ley de 7 de Julio de 1884. La
unién, més estrecha, constituida en Madrid el 14 de Abril de 1891, concede n los
subditos de los Estados contratantes la proteccién de la marea aceptada en e
:pais de origen en cuanto la hayan registrado en la Oficina central de Berna, pero
Ao considera reglamentario el registro si no se verffica por mediacién del pals
-de origen, permitiendo a todo Estado al cual se le notifica, la facultad de negar
a aquella marca su proteccidn (arts. 1.° ¥ 5. y Protocolo final). :

{2) Ley de 30 de Agosto de 1868, art.12; nfim; 6.7 Véase para alguna analo-
i1, Casaclén Roma, 15 de Diciembre de 1884 {Foro, 1885, 11, 265). En este sen-
tido POUILLET, ntim. 165; PATAILLE; Annales de la propriélé industr, artist. et litter,,
Parfs, 1858 y siguientes, a. 1870, pAg. 324; KonLER, pégs. 289 y siguientes y yng

Vivante.—111, 3



.Séle por excei:cio’n, por razones de interés piblico, la indica

cién de la procedencia se hace obligatoria: tal ocurre con los im-,

presos (1) y con los géneros de monopolio fiscal (2).

863 bis. El derecho a la marca tiene caricter mobiliario .
o smmobiliario, seglin que sea accesorio de una casa de comercio, .

cuya suerte sigue, o accesorio de un inmueble, como la marca que
distingue las aguas de un manantial o los productos dé una mina.
(nim. 880). En este caso, la marca se incluird también, ticita-
mente, en la hipoteca del inmueble, en su venta y en su expropia-

Cién, porque se ha convertido en un accesor o del fundo, bien .

por el destino, que le did el propietario, o bien por la imposibi--

lidad de separarla del mismo, puesto que, al hacerlo, perderfa. .

todo valor y engafarfa la buena fe del priblico (3).

§ 68 quater.—REQUISITOS DL 1A MARCA

Sumario. —864. Quién puede solicitar el uso exclusivo de una.
- marca. —863. Qué signos puneden adoptarse como marcas:

validez de las marcas emblematicas. —866. No se puede adop--

tar como marca lo que aumenta la utilidad de 1a mercancfa. —

867. Ni tampoco las palabras ni los dibujos que sirven para.

designarla. —868, La marca se puede adherir tanto a las

mercancfas como a los envases.—86g. . Debe referitse a una. -

especie determinada de mercancfas.—870. La marca debe
ser nueva.—871. Si se considera como nueva la marca que

no ha sido registrada.-—8492, La marca no debe ser contraria.

6 la verdad: nombres y titulos ajenos.—873, No debe con-
travenir al orden publico,

864. El uso exclusivo de una marca puede solicitarse por
todo sujeto de derecho, nacional o extranjero, individuo o per-

resoluci6n alli citada, del Tribunal Supremo del lmperio aleman, 13 de Mayo de.
1881: Enfscheid in Strafsachen, IV, pag. 171. Mis manifiesta todavia seria 1a usur-

pacién, si el vendedor pusiera las marcas o los envases proporcicnados por el .
wendedor en una mercancia de calidad inferior a aquella ala cual iban destinados...

(1) Edicto de 26 de Marzo de 1848, telativo a la-imprenta, art. 2.0
(2) En algin tiempo esta obligacién alcanzaba también a los objetos de oro.

y de plata; y ante 1a CAmara se han presentado varios proyectos de ley {el fltimo.-

es de 1900) para ponerla nuevamente en vigor, :

(3) Véase ntim. 880; Codigo civil, arts. 446, 1.471 ¥ 1.967, niim. 1.°; Apela-
cién Napoles 9 de Julio de 1904; Rivisfa di dir. comm., 1905, 90; Apelacién Turie,
22 de Febrero de 1885 (Foro, 477); Rrcer, X, num. 151; Pacreic-MazzoNn: Ipote-
che,’1, pag. 238. En contra: E. OtroLENsHr: Rivista di dir. comm., 1905, 11, 90,.
Véase también Casacién Napoles, 22 de. Julto de 1908, Rivista, cit, 516.

I . - .
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sona juridica, bien constituya una corperacién o una sociedad
mercantil (1). No se puede solicitar de una manera genérica,
a favor de todos los habitantes de un municipio o de todos los
socios de una colectividad: esto repugna a la indole de la marca,
que es el signo caracterfstico de una persona, destinado a darla a
conocer en el mundo; y i fuese posible, ¢cémo podrfa distinguir
el consumidor los productos de un industrial de los de otro? (2).

El industrial tiene derecho a solicitarlo, cualquiera que sea
1a rama de su industria, agricola (3), artistica o minera, ¥ aunque
sus productos sean idénticos a los de otro industrial {4). Y
tiene derecho a solicitar la marca tanto si ejercita su industria
sobre cosas de su propiedad, como sobre cosas ajenas, por ejem-
plo, tifiéndolas o restaurdndolas (5). El negociante que pretenda
adoptarla debe, por el contrario, ejercitar el comercio con mer-
cancfas propias; por consiguiente, no puede pedirla el portea-
dor para las mercancias que transporta, ni ¢l almacenista para
las que custodia (6).

(1} Reglamento de 7 de Febrero de 1869, art. 19: No es preciso que la sociedad
ertranjera tenga en ltalia sucursal o representacion ¥, por consiguiente, no lhace
falta que baya observado los requisitos de publicidad prescritos para establecerse
legalmente en €l Reino:* Casacién Tyrin, 10 de Enero de 1889 (Monitore, 649);
Apelacién Venecia, 2 de Julic de 1881 (Monifore, 837).

(2) El que 1a matca debe estar ligada a una o varias personas determinadas,
resulta de todo nuestro sistems legislativo: ley 1868, art. 2.0, 7,0 ¥ 10; Reglamen-
to 1889, arts. 2.0, 4.9, 16, 18 ¥ 19. El reciente Convenio de Washington de 1911
aflade al convenio vigente de 1883 un art. 7.0 bis, por virtud del cual se admiten,
coxn ciertas limitaciones, las lamadas mareas colectivas, 0 sea, aquellzs adoptadas
por colectividades de personas que mo posean como tales un establecimiento jn—
duastrial o mercantil. Sobre 1as marcas colectives, véase D1 Frawco: Le indicazioni
di provenienza, S. Maria C. V. 1907; MARGHIERT, loc. cit., niim. 203; RaamELLA,
loc. ¢it,, nfon. 428, )

(3) La férmila del att, 1. de 1a ley de 1868, que permite el uso de la marca
a 1os criadores de animales, no puede considerarse como una exclusién de las de~
méAs ramas de la industria agricola. Se incluyé en 1a ley, «porque la cria de animales
es una industria sui génetis que no tiene por objeto 1a transformacitn de la materia
prima, sino su mejoramientos. Véase Discussioni nel Parlam. Subalp., 2 de Febre-
0 de 1855, A#ti cit., pag. 2.667. Con mas logica, el Codigo penal, art. 296, ha con~
cedido su protecclém 4a los productos de cualquier industr as, .
{4} Casacién de Roma, 27 de Marzo de 1805 (Giurisprudenza ifaliana, 11,
360). R
(5) Habta que atenerse, naturaltnente, al contrato de arrendamiento de obra,
si el industrial tiene derecho, frente al propietario, a poner su marca, cnestién
ajena a la presente investigacitn. KoaLer niega €l derecho a 1a marea al industriat
que no obtenga con su propia obra resultados rmevos, como el restaurador, pags. 91
¥ 222, Pero semejante restriccibn de los derechos del trabajo; tal distincién, que
colocaria a algunas industrias importantes, por ejemple, 1a reparacién de locomo-
toras, en situncién de inferioridad, no nos parece justificada ni por los prin-
cipfos ni por nuestra ley,

(8) Ley de 1888, arts. 1.0 ¥ 7.2, letra b; Reglamento 1869, art. 4.° Esto no jm=



No se requiere que el solicitante ejercite la industria o el co-
mercio en el momento-en que quiere asegurarse el uso exclusivo:
de. la marca (1), pues puede tener interés en utilizarla en el por-
venir y eri impedir su descrédito; asf, por ejemplo, el que no tiene
todavia el titulo de farmacéutico, puede pedir el uso exclusive
de una marca para emplear en sus medicamentos.

~ 865. Cualquier signo, una figura real o imaginaria, un ador-
no, un escudo, una cifra, puede adoptarse por marca, con tal:
que cumpla su misién de indicar, directa o indirectamente, Ja
procedencia de las mercancias; la ley confia en el interés del que
1a elige, el cual encontrard en la marca una defensa tanto mas
eficaz cuanto mis. caracteristica sea. Si nos atuvidsemos al sen-
tido literal (art. 1.°), la marca deberia llevar siempre una leyenda,
en palabras, el nombre del comerciante, o bien el nombre de la
sociedad, acompafiado de indicaciones suficientes para hacer
constar igualmente el lugar de procedencia y la clase de comercio
en que ejercitan su industria, resultando excluidas las marcas
gréficas, Pero, si se atiende al sistema de la ley, es preciso conven-
cerse de que aquella disposicidn tiene solamente un valor demos-
trativo, no taxativo. En efecto, limitando la proteccién de la
ley tnicamente a las marcas denominativas, ¢quién las registra-
ria? ;Qué ventajas se obtendrfan, si las marcas nominativas, por
razén del nombre que llevan consigo, estdn protegidas, aun sin
necesidad del registro (art. 5.°)? No se puede creer que la ley haya
pretendido desterrar las marcas grificas o ethblemiéticas, que a
menudo realizan una funcién distintiva més eficaz que las mar-
_cas denominativas, por ejemplo, ante los extranjeros y los anal-
fabetos, y que ofrecen, respecto a éstas, la ventaja de evitar las
homonimias y las traducciones, ficiles medios de fraude para los-
. falsificadores, ademas de ser més gratas a los revendedores, por
que no los exponen al peligro de perder la clientela, dindole a
conocer €l nombre del productor, al cual podria dirigirse directa-
mente. No se puede admitir que nuestra ley, sin que aparezca
ninguna razén que lo justifique en los trabajos preparatorios,
se haya alejado tanto del concepto que inspira a las leyes extran-
jeras, especialmente de la francesa, que le sirvié de modelo (2}.

pide que puedan dirigirse contra el que usurpa su nombre para periudicarlos con
una competencia desteal.

(1) Casacién francesa, 1. de Diciembre de 1800 (Annales, 1801, pag. 65)
Idem., 24 de Enero de 1908; (Id., 1906, 86). Contra: Aman, nim, 94.

(2) Las leyes extranjeras protegen, en general, las.smarcas graficas, aun~
que 1o Indiquen el nombre del productor y la procedencia de la mercancia: ley
francesa de 25 de Junlo de 1857, art. 1.°: Sonf considérés comme margues de fabri-
que ¢f de commerce les noms sous une forme distinetive, les dénominations, em-
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5i hubiésemos de sujetarnos a la letra de dicho art. 1.°, nuestros
industriales se encontrarfan en situacidn de inferioridad frente
a los industriales extranjeros, pues, mientras éstos podrian,
a tenor de su ley respectwa reforzada por el convenio interna-
cional de 1883 (1), exigir en Italia proteccidn para sus marcas
emblemdticas o grédficas, los italianos no podrian obtenerla -ni
en su pais ni fuera de él, puesto,que también en el extranjero se
juzga de la validez de la marca con arregle a la ley de origes.
La jurisprudencia italiana, elevdindose de la fdérmula- casuis-
tica de la ley, a su pensamiento dominante, repuié legiti-
ma la marca, siempre que se pueda deducir de sus indica
ciones cuidl es la procedencia de los productos (2); lo cual

blémes, empreinis, timbres, cachets, vigneltes, reliefs, lettres, chiffres, enve!oppes,
tous aulres signes servant & distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’mm
commerce. Ley belga, de 1¢ de Diciembre de 1879, art. 2.2 «Se reputan marcas de
fabrica las firmas comerciales, como también los signos colcecados Jjunto o en
Iugar de las mismasr. Conforme, ley danesa, 11 de Abril de 1890, §2.°; ley alema-
na,'12 de Mayo de 1894, art. 3.5 ley noruega, 2 de Juljoc de 1910 art. 2.5
ley portuguesa, 21 de Mayo de 1896, art. 4.9 ley sueca, 6 de Julio de 1884
88 1.0-4.0 ley suiza, 26 de Septiembre de 1890, art. 1.°; ley turca, 10 de Mayo
de 1888, art. 1.° ley rumana, 15 de Abril de 1879, art. 1.%; ley austro-hungara
6 de Enero de 1890, § 1.9; ley argentina 23 de Noviembre de 1900; ley brasile-
fia, 14 Octubre de 1887, art. 1.° ley uruguaya, 13 de Julic de 1809, arts. 1.° ¥
2,9 ley inglesa, 11 de Agosto de 1905, art. 9.9; ley espafiola, 16 de Mayo de 1902,
arts, 21 y 22; ley del Ecuador, 23 de Octubre de 1903, art. 1.% ley japonesa,
2 de Abril de 1909, art. 1.°; ley del Panama4, 9 de Noviembre de 1908, art. 15;
ley del Salvador, 11 de Mayo de 1910, art. 1.* El Real decreto de 5 de Diciems-
bre de 1807, que extiende a la Colonia Eritrea las disposiciones de la ley vi-
gente sobre 1as marcas, ha modificado el art, 1.9, substituyéndolo por una formu-
Ia genérica, que comprende todas las formas-de marcas: +Se considera como marca
de fabrica o de comercio toda denominacién, nembre u ‘otro signo que se aplique
a los productos de una industria o a los objetos de un comercio para distinguir-
los de todos los demés productos u objetos» (art. 2.0).

(1) En previsitn de que se pneda rehusar a las marcas graficas extranjeras
1a tutela de la ley, en aquellos paises en los cuales estd restringida la libertad de
escoger la marca, €] convenio internacional-de 20 de Marzo de 1883, introducido
er Italia por la ley de 7 de Julio de 1884, en su Protocolo final {art. 4.9) esta-
blece «que a ninguna marca le puede ser negada la proteccién de un Estado
dela Unién por elsolo hecho de que no satigface, por lo que se refiere a los signos
que la componen, las condiciones de la legislacién de aquel Estador, Ya anterior-
mente, en sentido conforme, Dispos. Minister., 20 de Julio de 1879; Bn!lftt Uf-

" fic. della Proprieta industr., 1885, 79,

(2) Conforme MarcurErI, 1, c., ntmm, 207; Casacién Florencia, 5 de No‘
viembre de 1881 (Foro, 11, 403) (se trataba, en el caso resuelto, de un Jeén de San
Marcos, con la palabra Mira), Apelactén Milén, 2 de Agosto de 1879 {Monito—
re, 1880, 763); Apelacién Turin, 26 de Febrero de 1875 (Annali, 11, 329); Tribu-
nal Alejandria, 3 de Junio de 1910 (Giurisprudenze italiana, 706), Al concepto,
més general, expuesto en el texto, se eleva.la Apelacién Bolonia, 31 de Agosto
de 1891 (Rivista pen., vol. XXXIV, 278), La opinién sostenida en el texto
encuentra apoyo también en la Relaz. CAvoUr, 5 de Mayo de 1854: Aiti cit., pa-
ginas 1.484, 1.485 y 1.487, Contra Amar, ntms. 57 ¥ 61 y D1 Franco: Tratltalo,
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no puede decirse de las simples iniciales del productor (1).

868. Nadie puede adoptar el uso exclusivo de una marca
que consista en un dibujo, en una forma, en un envase o en
un color susceptible de aumentar la utilidad de la mercancia.
El que pretende este derecho exclusivo habré de buscar su pro-
teccibn en la ley que ampara los modelos v los dibujos de f4-
brica, y la obtendra por un periodo brevisimo; pero nadie puede
apropiarse perpetuamente, en perjuicio de la generalidad, un
progreso industrial (2). Aquel que haya adoptado una forma que
afiade nuevo valor a la mercancia puede, solamente, tmpedir
que otro la utilice para asociarla a los mismos signos con los cua-
les le did caricter.

867. No se puede adoptar como marca el nombre o la re-
presentacién grifica de un producto, el nombre o la vista del
lugar de donde procede, la designacién de sus cualidades, a no
ser que los convierta en algo caracteristico, combindndolos con
otros signos. Si fuese licito hacerlo, un solo industrial podria
apropiarse, con el nombre o con la representacién grafica, el
comercio de Ja mercancia respectiva, n al menos, hacerlo muy
dificil a todos los dernds (3). Tal nombre, tal representacién gré-

della concorrenza sleale, Turin, 1906, uitm, 125, que adnilten 1a validez de tales
marcas 5610 para los animales y para pequefios objetos. Pero si el texto de ta ley
ticne cardcter demostrativo, no se comprende por qué deba limitatla a estos ca-
508, .

(1) Ha prevalecido también en las legiclaciones extranjeras, la conveniencia
de excluir expresamente de las marcas de fabrica los monogramas o las inicia-
les que no ge distingan por algin signo especial: véase ley alemana, 3; ley austria-
<a, 3; ley holandesa, 1; ley portuguesa, 4; ley trumana, 2; ley esa, 4; ley
argentina, 1; ley uruguaya, 1; Véase también Casacién Turin, 18 de Noviembre
de 1909 (Foro, 1910, 257),

(2) De acuerdo con este principio, se rechazaron las pretensiomes de los que
aspiraban al uso exclusivo de la formsa de ias porcelanas, de 10s utensilios de
cocina, de las cajas, 1as planchas, etc.: véase AmAR, nims, 84-86; KOELER, pé-
ginas 159 y siguientes; PATANLE, 57, 256; BEDARRIDE, Commentaire des lois
" aur les brévels d'inventions, sur les noms des fabricanis, etc., nim. 841, v Ia abun-
dante jurisprudencia alli citada, Contra: PounLET, nims. 73 v 76; RENDU: Droit
frdustriel, nim. 54, Esta titima opinidn, Incompatible con la funcién ¥ las finali-
dades de 1a marca es, sin embargo, defendible, ateniéndose a 1a desafortunada
redacclén de la ley francesa de 23 de Junio de 1857, 1. Conforme al texto, de
modo expreso: ley austriaca, 3; ley argentina, 3; ley uruguaya, 3, etc.

(8) Conforme Casacién Florencia, 10 de Diciembre de 1914 (Foro Ven,, 1915,
66); Casacién Roma, 20 de Enero de 1920 (Monitore, 1020, 235). En consecuencia,
8¢ negé el caricter de marca, a denominaciones como éstas: polvos de Seltz, bencl-
na perfumada, premiado varias veces, corsé elasticos s un pez en la red, para e
Comercio del pescado; a un zapato, para el comercio de zapatos; a un buey,!
Para el extracto de carne; a las palabras ¢Filoforts o «Extrafortes, para los bi-
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fica, son patrimonio com‘n, y el industrial que encomendo a
\n signo de tan escasa virtualidad distintiva la contrasefia de sus
productos, debe lamentarse consigo mismo solamente, por ha-
ber sacrificado a la notoriedad del signo su eficacia para diferen-
.ciarlos. Ni cabe tampoco utilizar tales denominaciones genéricas
traduciéndolas en lengua extranjera, pues, de ctro medo, se
vrivarfa a todos los industriales de la posibilidad de vender su
‘mercancia entre los extranjeros que viven en Italia {1).

868. La marca puede ponerse tanto a las mercancias come
:a los enwases, pudi:ndo ser méis o menos visible, mis o menos
estable (2), mis o menos duradera; en todo caso tendrd la tutela
de la ley. La marca adherida a los envases ofrecerd defensa més
débil contra las imitaciones, porque se puede poner fécilmente
an producto falsificado en un envase legitimo; pero, muchas ve-
.cés es imposible marcar las mercancias mismas, por ejemnplo, los
espejos, los cristales, los licores. Por lo regular, la marca serd
.exterior, contribuyendo a poner sobre aviso a los consumidores
contra el fraude; pero puede ser también interior, y, por lo tan-
1o, conocerse s6lo en el momento del consumo; puede ponerse, .
por ejemplo, bajo ] tapén de 1a betella: de este modo se conser-
va mejor v hace mis dificil a los falsificado es el escapar a la
<onfiscacion. :

869. Para utilizar una marca grafica es necesafio indicar
la mercancia para la cual ha de emplearse (3), porque nuestra

tos de coser, etc. Véase la riquisima jurisprudencia francesa y angloamericana
en KoBLER, pags. 177 y siguientes; pégs, 135 y siguientes; en POUILLET, nh-
ymeros 88-92, 404 v siguientes. Esta regla aparece expresamente sancionada en
algunas leyes, especlalmente en las mas recientes: Véase ley austriaca, § 3.%
ley argentina, art. 3.% ley uruguaya, art. 3.% ley Estados-Unidos, art. 6.% °
ley Ecuador, art. 6.% ley Panamé, art. §.° Las denominaciones - de fantasia,
naturalmente, pueden constituir una marca en tanto no lleguen a ser el nombre
comiin de la mercancia: véase COLTARELLI, en el Foro, 1890, 314; POUILLET,
nfims. 82 v siguientes; Homien, pag. 183; Apelacién Mildn, 29 de Diciembre
~de 1911 {Moniftore, 1912, 233).
(1) Conforme KomLer, pag. 179 Cox: American Trade-mark cases, Cin-
«cinatl, 1871, pag. 226. Por ello, se considerd ilegitima 1a marca formada con las
palabras exiractum carnis of meal: Corte de Paris, 12 de Enero de 1884; PATAILLE,
* %4, 83, Las sentencias contrariss citadas por PoulLLET, nidm. 103, 59 bis, se ve-
fieren a ratulos o emblemas de establecimientos, de comercios, a los cuales ha
sido posible concederles el uso exclusivo de un -pombte genérico extranjero
considerando que tienen una esfera de accién puramente local, no internactonak
como las marcas; tazbn, poco persuasiva, pero que también puede aducirse para
concedet a 105 r6tulos 1o que se otorga a las marcas, La confusi6n entre réto-
10s v marces es un punto débil de esta obra. :
{2) Apelacién Milan, 2 de Agosto de 1879 (Monifore, 1880, 762); Apelactién
Florencia, 27 de Mayo de 1878 (Id., 1880, 608). i
(3) Ley de 30 de Agosto de 1868, art. 8.4 b; Reglanmento de 7 de Febrero de
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ley no conoce marcas gréficas aplicables a toda clase de mercan-
cias. El que quiera adquirir la posibilidad de usar la misma marca
en todas las ramas presentes ¥ futuras de su industria o de su
‘comercio deberd valerse necesariamente de ma marca denomina-
tiva, pues sdlo ésta es eficaz Para proteger la actividad del co-
merciante en todos los campos a donde se extienda,

870. La marca debe ser nrena, para que pueda cumplir
su funcidn de signo distintivo. No hace falta que sea nueva en
absoluto, es decir, que no haya sido usada nunca por otro; pero
€8 Preciso que sca nueva respecto a la clase de productos a 1os
que se aplica; porque la confusidn es posible solamente cuando
‘hay identidad de mercancia v de marca (1). No se requiere que
los signos que la forman sean nuevos, tomados uno a uno, sino
que, en conjunto, produzcan una impresién nueva. No puede
reputarse nueva una marca usada en otras provincias del Reing,
aunque entre sus mercados no exista actualmente ninguna com-
petencia, porque todo el Reinc forma un solo territorio para la
defensa de las marcas, como lo demuestra la existencia de una
sola oficina central donde se retinen ¥ se publican todas las mar-
cas. La imposibilidad actual de una concurrencia podri ex-
cluir el dafio, pero no la falsificacién nj el derecho de aquel que
se ha reservado el uso exclusivo de la marca a utilizarla en 14
expansién futura de su comercio por todo el territorio del Reino.

871. Salvo el caso de mala fe en el amplio significado que
le daremos (nfim. 872), es nueva la marca que no fué todavia
registrada, aunque ha;a sido nsada anteriormente en Italia o
en el extranjero, aunque se haya formulado solicitud, pero en

1869, arts, 4.¢ ¥ 10. En consecuencia, la Oficing gubernativa debers rechazar una
marca grafica solicitada, con caricter general, para todos los objetos en los
cuales comercia el solicltante. '
’ (48] Conforme Amar, ntimg, 81 ¥ 82; G. OTToLENGHI, en la Ripista di diritto
comrm., 1903, 11, 421;: D1 Frawco, op. cit., num. 160; LESmMANN: Lehrbuch, § 33,
ndém. 6. Ha sido defendida la opinién de que la marca usada anteriormente
para distinguir los productos de uma cierta industria no puede adoptarse por
®iros pars sefialar aquel’os productos similares que el puiblico puede creer, funda-
damente, procedentes del mismo industrial; Favcmire: Annales, 1890, 267
{por ejemplo, agnjas ¥ alfileres, hilo de lino y de algodén); pero esta extensi‘m
ea la proteccidn de la marca, ino dejarfa a 10s industrigles a merced de las aprecia-
glones variables de Ia jur sprudencia, tanto més peligrosos cuanto que, por la fuerza
misma de las cosas, tendrian que variar de un pafs a otr0? Y desde el momento
que se concede a todo industriat el derecho a pedir el uso exclusivo de una marea
aun para las ramas de la Industria que no ejercita actualmente, éno puede decir-
8¢ gque &l mismo es el causante de sn propio dafio, si, por la afinidad de ambas in-
dustrias se le atribuyen productos que wo son log suyos ¥ que lo desacredftan? !



forma no reglamentaria, v aunque los trémites para hacerlo:
estén comenzados, pero no realizados. El que, ignorando estas
circunstancias, la registra reglamentariamente, se convierte en
legitimo propietario de la marca y puede obligar a quien la haya
usado primero, de manera clandestina y antirreglamentaria,
a dejar de usarla, La doctrina que atribuye la preferencia a la
marca mis antigua, cualquiera que sean su origen ¥ su forma,
reduce a la nada la eficacia del registro y estd en contradiccién
con el sistema de la ley, que prohibe, solamente adoptar las mar-
cas legalmente usadas por otros (art. 1.°), o aquellas que, en vir-
tud de sus rasgos caracteristicos, se defienden por si mismas, re-
velando 1a mala fe del que quisiera usurparlas (art. 5.°). Esa doc-
trina hace culpable al industrial italiano per no haber averigua-
do en todas las partes del mundo si la marca que quiere adoptar
ha sido ya, por ventura, adoptada por alguien, lo que es, sin
duda, un absurdo; haciendo recaer, también, sobre é] el caso for-
tuito, por el cual se encuéntran inconscientemente dos marcas.
ignales para distinguir la misma clase de mercancias, cuando-
la culpa, si la hubo, fué de aquel que no hizo la inscripeidn de su
marca en los registros italianos, que se hallan abiertos a los indus-
triales de todos los pafses. Con esta doctrina no se infringe el
principio que niega al registro virtualidad para crear un derecho:
alli donde no existia (art. 9.°); pero se establece la regla, conforme
con el sistema de la ley, de que, entre dos derechos de propie-
dad igualmente legitimos, como nacidos y subsistentes por el
uso y por la buena fe (el.derecho de un propietario no es menos.
legitimo por menos antiguo), da la preferencia al que fué defen-
dido con arreglo a lo dispuesto en la ley farts. 1.° y 10). Per
eso, quien haya adquirido licitamente el derecho de usar una mar-
ca no lo pierde, aunque sepa més tarde que alguien la usé antes.
que él; y si el comerciante extranjero la importa en el Reino,
debe considerarsele como un falsificador. Esta doctrina tiene la
ventaja de evitar los insolubles procesos sobre la prioridad en.
el uso de las marcas y de estimular a los interesados a registrar-
las, con gran beneficio para el piblico (1)

(1} Conforme Casacién Florencia, 22 de Febrero de 1875 (Annali, 1, 192);.
Casacién Turin, 19 de Enero de 1881 (dos sentencias); (Monilore, 214, 234); Casa-
cion Turin, 3 de Marzo de 1880 (Monilore, 224): 451 puede admitirse la legali-
dad del uso de una marca que lleva unicamente la reproduccién de un objeto
del dominio de todos y que todo €l que guieta puede ocupar legitimamente, como-
serla, por ejemplo, una flor, un animal, muy distinta seria la cuestion si llevase
el nombre...s; Casacién Turin, 3 de Marzo de 1880 (Monitore, 371) Apelacion
Milan, 2 de Agosto de 1879 (Id., 1880, 762); Casaciém Florencia, 15 de Junio*
de 1896 (Foro, 1.004); Casacién Turin, 27 de Mayo de 1902 {Foro, 581); Ape-
: lactén Turin, 27 de Febrero de 1903 {Monifore, 395); Apelacién Milan, 30 de Ju~
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87, La marca mo debe contener ninguna indicacién contra-
#ia a las exigencias de la lealtad comercial, porque el Derecho no
-debe proteger lo que es contrario al Derecho. Por consiguiente:
@) No goza la proteccién de la ley aquel que introduce en
da. marca propia los signos caracteristicos de otra persona, fi-
sica o juridica, y, principalmente su nombre, su titulo, sus. dis-
tintivos honorificos: el Juez decide libremente si los signos re-
‘producidos debfan o podian considerarse {lo que viene a ser lo
‘mismo) caracteristicos de otra persona. Ser# inutil que el usur-
Ppador intente legitimar el fraude diciendo que aquellos signos
.mo habfan sido legalmente registrados: tales signos, precisamente
. por ser pefsonales, no est4n a merced del primero gue se los apro-
Dia; su manifiesta individualidad los defiende, sin necesidad de
mingln procedimiento determinativo. Inttilmente, el usurpa-
dor tratard de fundarse en la escrupulosa observancia d. las for-
malidades prescritas para la adquisicién de una marca: en el
<onflicto entre sus derecho aparente y el del propietario des-
poszido, éste prevalece, porque las formalidades legales deben
:servir para guardar y para fortalecer el derecho, no para su-
Plantarlo. El interés piblico v privado se armonizan perfecta-
‘mente para impedir semejantes fraudes, que asegurarfan un pre-
Tio, a quien, cubriéndose con un nombre ajeno, diese mércan-
«cias malas como buenas, nacionales por extranjeras. Esta tu-
tela del nombre y de los demds signos caracteristicos de una per-
'#0na, se encontraria ya en el derecho comiin, si no estuviera ex-
'plicitamente consagrada por la ley especial (1).

nio de 1909 (Giurisprudenza {taliena, 792% Casacién Turin, 18 de Noviembre de
1909 (Foro, 1910, 257); Casacién Roma, 10 de Abril de 1911 (Riv. dir. comm.,

833}, con nota de MusaTrr; Apelacién Venecia, 1.0 de Febrero de 1912 (Rivista,
<it., 340, con nota de CARNELUTTI); Apelacién Bolonia, 19 de Julio de 1912 (Rivista.

cit. 757) contra, Apelacién’ Venecia, 4 de Septiembre de 1894 (revocada por la
it 1da antes de 15 de Junio de 1898 de 1a Casacidn Florencia) (Foto, 1.291); AMAR,
nim, 76. Conforme al texto: D1 Fraxco, op. cit,, ntim, 160; PouriLeT, ntms. 36
¥ 37: PATAILLE, 68, 174; RENDU, ntims, 68 y siguientes; KoHLER, pags. 261,y si-
Bulmntes. Sucle citarse la jurisprudencia francesa en sentido contrario: (véase
PoviLieT, en contradiccién consigo mismo, nams. 195 y siguientes; BEDARRIDE,
11, nims. 860 y siguientes; Kogrer, pags. 251 y sigulentes) como aquella que, en
€aso de conflicto entre dos marcas adoptadas de buena fe, da la preferencia &
1a que fué usada primeramente y registrada con posterioridad; pero, en el mayor.
niimero de casos examinados por ella, el propietario de Ia marca registrada en pri-
mer lugar no estaba exento de la sospecha de mala fe, por lo cyual se halia en
perfecto acuerdo tal doctrina con la expuesta en el nim. 872, letras a, y b.

(1) Ley 1888, art. 5.9 y 1a Relazione Cavour sobre la ley de 1855: Afti cit.,
Pags. 1,481 y 1,488: 5i Ia marca contiene una indicacion falsa no puede originar
derechos que el registro deberd agegurar y éste debe conslderarse como no reali-
zad». Ley, 7 de Julio de 1884, art, 8.° Véage, ademas, la jurisprudencia cltada
€0 la nota anterior; Cas. Turin, 27 Junio de 1883 (Monifore, 836); id., 9 de Enero
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b) No encuentra proteccién en la ley el que adopta por mar-
a una marca ajena, sabiendo, o debiendo saber, lo cual viene
a ser lo mismo, que alguien la habia usado anteriorthente (I).

¢) No protege la ley a los que incluyen en su marca ¢l nom-
bre de un lugar distinto de aquel en que fabrica sus productos.
Recurren, a menudo, los industriales a este subterfugio para
acreditar sus mercancias con el nombre de una cuidado de una
regién, que, por la bondad de las tierras o la perfeccién del tra-
bajo alcanzaron gran renombre, consiguiendo de este modo,
no sélo despojar a los industriales de dichos paises de su clientela,
sino también desprestigiar sus productos, especialmente en el
extranjero, donde se descubre mas dificilmente la imitacién y
-s& acaba por abandonar una mercancia que, ordinariamente,
Tega falsificada (2). Estas marcas equivocas, que la ley y ek
-Cédigo penal castigan, porque tratan de engafiar al consumi-
dor respecto al origen de los productos, no pueden invocar la
proteccién, otorgada a las marcas legitimas (3).

Pero no sc opone a la verdad y, por tanto, no es ilicita, la

-de 1884 (Eco, 37% 1d., 8 de Febrero de 1894 (Giurisprudenza italiana, 777); idem
18 de Noviembre de 1909 { Rivista di dir. comm. 1910, 193} id., 15 de Diciembre
de 1909 (Id., 363% id., 12 de Septiembre de 1912 (Monifore, 861); Casacion Napo-
les, 23 de Junio de 1888 (Monitere, 1889, 12); Casacién Roma, 22 de Jullo de 1898
(Monitore, 1891, 251). En igual sentido, la legislacion ¥ la jurisprudencia de to-
dos Jos paises: ley alemana, § 13;1ey aunstriaca, §§ 5-10; ley belga, art. 1.%; ley
.danesa, § 4.9 ley sueca, § 4.9 ey suiza, art. 14; ley atgentina, art, 27, etc.
(1) Véase nim, 871 ¥ las citas-de la nota 1, pag. 41.
(2) Estos fraudes se hallan previstos en Francia por 1a ley de 28 de Ju-
lio de 1824; en Alemania, por la ley de 7 de Junio de 1909; en- Inglaterta, por la
Merchandise Marks Act, de 1887; en Suiza, por la ley de 26 de Septiembre de 1890.
Para la jurisprudencia, véase D1 FraNco: Le indicazioni di provtnienza dei pro-
dofti, 8. Maria C. V., 1807; Bosto: Tratiato dei marchi, etc., nums. 120 y siguien-
tes; PouUILLET, ntims. 749 v siguientes; CATLMELS, phms, 134 y siguientes; KOBLER,
pags. 110 v signientes y 173 y siguientes. El convenio internacional concluido
en Madrid el 14 de Abril de 1891 para la represion delas faisas indicactones de pro-
-cedenicia declara sujetos a confiscactén en todo'el territorio de los Estados con-
tratantes, a los productos que lleven una falsa indicacién de procedencia (auevo
texto, aprobado por el convento de Washington del 2 de Junio de 1911, art. 1.%).
(3) Ley 1868, art. 12 nim. 6.°; Cédigo penal, arts. 205 y 207. Sin embaTlgo,
hay que observar que ltalia no quiso asumir, adhiriéndese al ya citado con-
venio, 1a obligacitn internacional de castigar las falsas indicaciones de origen.
. Véanse 10s motlvos expuestos en el proyecto de ley nim. 320, presentado a la Cé-
-mara el 11 de Marzo de 1892 para Ia adopcién de los acuerdos de la Conferencia
de Madrid, discutido en 1a Cémara el 15 de Marzo de 1894 yen el Senado el 26 ¥
€1 27 de Abril de 1894 y convertido en ley el 19 de Diciembre de 1894, nam. 578.
Hasta ahora, Italia se hala obligada con vineulo internacional a castigar, sola-
~ente, 1as falsas indicaclones de procedencia que acompafian 4 un nombre imagi-
~nario de productor, artificio frecuente de 1os que no quieren exponerse a las sancio-
“nes penales que amenazan a 108 usurpadores Ae nombres verdaderos: ley. 7 de Julio
~de 1884, art, 10. Véase también la nota 2, pag. 29. ‘
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morcas que indica un nombre distinto del verdadero, bien de
pfél;ona 0 de lugar, cuando tales nombres sirvan, segin la con-
viccién comiin, para designar la mercancfa. Esta metamor-
fosis, por virtud de la cual el nombre propio de una persona se
convierte °n el nombre corriente, vulgar, de una cosa o de sus
cualidades, se realiza lentamente, cuando el inventor de un pro-
-ducto nuevo, mds deseoso de notoriedad qu: de lucro, le da su
nombre y lo deja reproducir con aquél, aun después de la extin-
cién d. la patente obtenida por su invento, sin oponerse a la usur-
pacién por medio de la accién judicial o con el registro de su.
-marca denominativa. Con esta tolerancia hace legitimo, poco a
poco, cl uso de su nombre como nombre de una cosa, ¥ lo que,
al principio, era un error de los industriales y d.l piiblico, se
transforma, a la larga, en un derecho. Si, cumplido el proceso de
divulgacién, el inventor pudiese reivindicar el uso exclusivo de
su nombre, vendria, por este medio, a recobrar a perpetuidad,
el privilegio de explotacién de un producto que habia caido en
el dominio pidblico (1). :
‘La misma metamorfosis sufren, a veces, los nombres geogra-
ficos, que, por efecto de una prolongada tolerancia, llegan a ser
indispensables para indicar una mercancia o su calidad, como-
sucede, por ejemplo, con el agua de Colonia o con los jabones de
Windsor (2). Pero, si bien es licito que cada cual los introduzca
en su marca para designar la cualidad de la mercancia, no le
serd permitido, en cambio, agregarles otros signos o palabras que
devuelvan a dicha indicacidn el significado geogrifico que ha
perdido: por ejemplo, declarindolos verdaderos o legitimos,
afiadiéndoles el nombre de un comerciante extranjero, aunque

(1) En este sentido se pronuncia la doctrina y la abundante jurisprudeacia
de todos los paises. Véase Apelacién Milan, 3 de Julio de 1872 (Monitore, 740);.
Casacién Turin, 27 de Junio de 1883 (Id., 836);1d, 7 de Agosto de 1882 (Id., 979);..
Casacién Roma, 14 de Marzo de 1903 (Monifore, 604): el que adopta como desig-
nacién de un producto el nombre de otra persona, debe demosirar la necesided
de empiearios ; Apelacion Milan, 8 de Abril de 1910 (Rivista di dirifto comm., 718);.
COTTARELLI, ¢n el Foro, 1890, 810; KoHLER, pags. 146 v siguientes; PoUILLET,
. néms, 736 y signientes; RENDU, niims, 384 y signientes; Frore: Journal de dreit
internaf. privé, X, pag. 23; Apelacion Grenoble, 19 de Julio de 1805, Annales, 1906,
87. Han resistido a ese proceso de vuigatrizacion de su nombre, con multitud dec li-
tigios substanciadds desde 1850 hasta hoy, los frailes de la ¢+Grande Chartreuser. .
Véase muchas de las respectivas decisiones reproducidas en el Moniiore, 1580,
33%; 1881, 111; en la Rivista delle privative industr,, 1897, 364 ¥ 367; en 10s Anna--
les, 1805, pAg. 164. Véase también, un caso andlogo (licor Bénédectine), en Apela-
cién Milan, 18 de Julio de 1904 (Monitore, 967). '

(2) ' Conforme Bosro: Traitafo dei marchi, etc., mim. 126; Apelacién Lyom,.
11 de Julio de 1804, Annales, 1905, paAg. 77 ¥ las demas sentencias citadas por Povi-
LLET, nims, 701, 777 y signientes; KomLER, pag. 116. Tambitn el convenic inter--
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sea imaginario (1), o sirviéndose del idioma del lugar de donde
provienen. ' ' - '

No es tampoco opuesta a la verdad, y, por lo tanto, es licita,
1a marca que menciona un nombre de persona o geogrifico, no
para engafiar al piblico sobre la procedencia de los productos,
8ino para dar a conocer que fueron fabricados «segun el sistemnas, 4¢l
tipot o da férmula de..» (2). Pero, como esta mencién puede de-
generar fcilmente en un medio de engafiar al piblico respecto
a la procedencia de los productos, aquel que la emplee debe evi-
tar lealmente toda posibilidad de equivoco, poniendo de mani-
Tiesto el porqué de la mencién (véase ntm. 161).

873. Por ltimo, no se protege la marca que_ofende el or-
den piblico, porque el derecho no puede ampararlo que pertur-
ba el ordenamiento juridico. Por tanto, no son licitas las marcas
que ofenden las buenas costumbres, y el rigor estd tanto mas
justificado cuando se trata de producios que se utilizan enla vida
de familia (3). No son legitimas las marcas que intentan hacer
Pasar la mercancia por lo que no es: estas armas, preparadas
para sorprender la buena fe del piblico, hay que inutilizarlas
antes de que comiencen a actuar (4); ni es licito, tampoco, com-
poner la marca con titulos, medallas o condecoraciones ostenta--
das indebidamente (5}, o decorada con el escudo nacional, cuyo

nacional de Madridde 14 de Abrilde 1891, ha reconocido que existen indicaciones
de lugar, usadas vulgarmente para designar la cualidad de las mercancias, art. 4.*

(1) Ley, 7 de Julio de 1884, art. 10.

(2) Casacién Roma, 11 de Enero de 1907 (Cons, Comm., 1907, 18);{d,, 14 de
Abril de 1904 (Foro, 580); Casacién Turin, 7 de Agosto de 1883 (Foro, 979); Casa-
<ién Turin, 22 de Octubre de 1881 (Id., 1832, 60). Apelacién Milan, 28 de Julio
de 1882 (Moniiore, 886). Contra: Apelacién Roma, 27 de Febrero de 1903 (Legge,
1904, 143). La jurisprudencia francesa, vacilante en cuanto a la derogacién del
art, 17 delaley Germinal a. X1, que considera como imitada la marca en que apa-
Tezean las palabras: ¢fagon de...* a continuacién del nombre de otro fabricante o
d:otracindad, vacila tambiénrespecto a la solucion dada en el texto, Sin embargo,
véase conforme a la misina BLANR, pAg. 732; RENDU, ntim. 186; CALMELS, ném. 713
Konren, phg. 154, ¥ la abundante jurisprudencia citada por PouILLET, miim, 796.
Asf, de las aguas medicinales, producidas artificlalmente segin e) analisis quimi-
<0 de aguas naturales, debe afirmarse terminaniemente que son aguas artificta-
les: véase las dos sentencias citadas de la Casacién de Roma. Apelacién Aquila,
31 de Diciembre de 1909 (Rivista di dir. comm., 1910, 167); Corte de Lyon, 7 de
Mayo de 1841 (Dallor, 1842, 2, 27); Bosto, Tratfaio dei marchi, etc., ntim. 126;
PourLrLer, 2.¢ edicién, nim, 408 (contra, en la 6.% edicién, nim. 776); KoBLER,
pagina 117,

{3} Céhdigo penal, art. 339; ley de Seguridad Publica, 30 de Junio de 1839
art. 64,

(4) Fl empleo de tales marcas se castiga en la ley de 1868, art. 12, nhme-
0 6.% e implicitamente, también en el Cédigo penal, art. 295.

(6) Cbdigo penal, art. 186.
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uso esta reservado para la venta de los géneros del Estado, o
se concede como una distincién.a los industriales de -mayor.
mérito (z); o componerla integramente oen parte, con el ernble-
ma de la Cruz Roja ni con la denom1nac16n de «Cruz Roja», o
«Cruz de Ginebras (2).

§ 69.—CLASES DE MARCAS

Sumario. —874. Marcas de fibrica y marcas de comercio. —
875. Distinta reglamentacién juridica delas mismas, —846, Mar-
.cas caracterfsticas y genéricas,

874. Las marcas colocadas en las mercancias pueden em-
plearse para indicar quién fué su productor o al que comercia con
ellas: las primeras, de mucha mayor 1mportanc1a se llaman.
marcas Jde fdbrica, y las otras, marcas de comercio. Estas se uti-
lizan, principalmente, por los comerciantes que importan del
extranjero materias primas, garantizande asf{ la buena calidad
de 1a mercancia, en lugar del productor, distante y descondcido;.
por los farmacéuticos, que garantizan la pureza de sus produc- -
tos, v por los comerciantes en vestidos, articulos de fantasia,
etc., cuyo nombre puede aumentar el prestigio de los mismos e
influir en la moda. Estos signos amparan también una actividad
productiva, porque la seleccidn realizada por el vendedor y su
garantia, acrecientan el valor de los productos. Es dificil sefialer
un Hmite preciso entre unas y otras marcas, porque el comer-

(1) Ley de 1368, art. 5.° En cuanto a los escudos de los Estados extranjeros
hemos de atenernos a la legislacion del pafs de origen de la marca: véase Con-
venio internacional de 20 de Marzo de 1883, Protocolo final art. 4.°, introducido
en Italia por ley de 7 de Julio de 1884; art. 6.¢ del Protocolo final del Convenio
de Wiashington de 2 de Junio de 1911,

{(2) Ley de 30 de Junio de 1912, art. 2.» El empleo del emblema o de 1a
frase «Cruz roja* o «Cruz de Ginebrar, como marca o parte de una marca de fa-
brica ¢ de comercio se persigue criminalmente y los productos puestos a la venta
contraviniendo a esta prohibicién serdn decomisados. Estas disposiciones se ex—
tienden también a las marcas ya en uso al enttar en vigor la ley; no obstante,
aquellas que lleven en uso al menos un afio, podran continuar empledAndose hasta
1.» de Enero de 1915 {art. 3.0, ley citada), Fueron dictadss estas normas en cum—
plimiente de 1a obligacién aceptada por Kalia en virtud del Convenic de Ginebra
de 6 de Jullo de 1906, puesta en vigor por el Real decreto de 16 de Junio de 1907.
En'los Estados extranjeros rige una prohibicidén semejante: véase Alemania, ley-
22 de Mnrzo -le 1902; Espaiia, ley 16 de Mayo de 1902, art. 28; Australia, ley,
14 de Abril de 1903; Estades Unidos, ley de 23 de Junio de 1910; Japdn, ley 2
de Abril de 1909, art. 2.0 Salvador, ley 11 de Mayo de 1910, a. 30; Saiza, ley 14
dz Abril de 1910; Cuba, ley, 15 de Agosto de 1910; Holanda, ley 7 de Enero de
1911; Turquia, nota de 18 de Junio de 1910, ete., cte.
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ciante suele transformar m4s o menos la mercancia, para adap--
tarla a las necesidades de su clientela, y, por otra parte, el fa-
bricante vende muchas veces, conjuntamente, preductos de Ja
industria propia y de la ajena (1). '

875. Su reglamentacién juridica es distinta sélo en que la
marca de fibrica acompafia a las mercancias desde su origen.
hasta el momento en que se consumen, en tanto que la marca.
~del comerciante puede suprimirla cualquiera de los revendedo-
res sucesivos. La ley obliga al comerciante a respetar la marca
de fibrica, para que el fabricante pueda adquirir méas ficilmente
la reputacién que merece y los consumidores puedan surtirse -
de él directamente, economizando el aumento de gasto que
supone el interm diario; y, siempre atendiendo a esas finali--
dades, la ley impide varios abusos: el del comerciante que preten-
da hacerse pasar por productor sin serlo, o que trate de acreditar-
sus deficientes productos, dando a prueba, después de despo-
jarlos de la marca, aquellos de que se surtié en ofra parte, o que
quiera, suprimiendo la-indicacién de origen en los productos,.
procurar que el piblico deje de interesarse por su procedencia (2)..
La prohibicidn de suprimir la marca de fdbrica impone una Ii-
mitacién legal a la propiedad, que puede entorpecer, si se aplica
con exceso, la libertad de comercio; pero, sirve de complemento -
a.la ley, porque, mientras las demds sanciones atienden a la fi-
nalidad negativa de impedir' que se atribuya al productor un
producto que no es suyo, ésta tiene en cuenta la finalidad posi
tiva de garantizarle que su marca pasard de mano en Inano,
hasta el momento del consamo, difundiendo su renombre. Tal
prohibicidn tiene tan gfectiva utilidad, que, aun careciendo hasta.
ahora de correspondencia en las leyes extranjeras, ha reapare--
cido, en virtud de la fuerza misma de las cosas, en el Convenio-
internacional de 14 de Abril de 1801 f(art. 3.°), la cual impone

-

(1) Esta confusién de funciones impide establecer claramente si en la Edad
. Media se distinguia la marca ‘de fabrica de la de circulacidn: véase LAsTIG, pa--
gina 102; KoHLER, pag. 28. -
(2) Ley de 1868, art. 3.% Relazione, CAvour: Al ufficiali cit., pag. 1.B45%.
Discusiones en la CAmara de los Diputados, sesion de 22 de Junio de 1868, en la ,
cual este articulo fué vivamente combatido: Atti, cit., pag. 4.061'y siguientess.
Esta disposicin, tomada de los proyectos que prepararon la ley francesa de 1857.
fué suprimida durante 1a discusién de 1a misma. Ello no obsta para que, ¢l que si-
prime maliciosamente 1a marca del fabricante para sustituirla ‘con la propia,
haciéndose pasar por el productor, pueda ser responsable de competencia des-
leal, aun en aquellos paises donde falta una sancién penal especial contra actos
semejantes: véase POUTLLET, niims, 703 y sigulentes; RExpu, mims. 181 y siguien--
tes; KOBLER, pags. 107, 292 y la jurisprudencia citada por e]los; AMAR, ndm, 93..
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:al revendedor de mercancias extranjeras la obligacién de in-’
«dicar, al lado de su nombre, el de su procedencia. L

La prohibicién debe entenderse conforme a su finalidad de
evitar el fraude del comerciante que oculte el nombre del pro-"
-ductor para usurpar su crédito y sus ganancias; por consiguien-
te, 1a sancidn de la ley no alcanza al que, tal vez por negligen-
~cia, dejé que la marca de origen se desfigurase o desapareciesé’
ni al que, vendiéndo al por menor, despaché sin malicia el
'trozo de tela marcada, dejando para vender luego la que carecia -
«de marca; como tampoco a aquel que, al transformar la mercan-
cfa, no pudiera conservar la.marca de fibrica sin perjudicar a
-su elegancia y a su propiedad. ' !

876. Las marcas pueden ser caracteristicas y geméricas: lag
‘primeras llevan un signo personal que identifica al productor-
-aun sin necesidad.del registro, como el nombre, un titulo, una me-
-dalla con su nombre; las segundas no adquieren su eficacia dis-
tintiva sino después de aquel acto, en -virtud del cual el signo’
:se une publicamente a su propietario. Ni las unas ni las otras
-se hallan protegidas como marcas en su forma grifica, represen-
tativa, hasta después de verificado el registro; esta es condicidn
. ‘indispensable para poder dirigirse contra los falsificadores;
pero las primeras estdn también eficazmente protegidas por otro
-camino, en virtud d:1 signo personal, generalmente el nombre,
que contienen: proteccidn contra toda clase de usurpaciones,
independiente del registro, y que les alcanza no como marcas,
-sino como elementos caracterfsticos de un comerciante (x).

(1) Ley de 1868, arts. 5.0 y 12, ntim, 3.°; Relazione Cavour dela ley de 1855,
At cit., pigs. 1.487 y siguientes; Cédigo penal, arts. 296 ¥ 297; Casacién Turin,
‘3 de Marzo de 1880 (Monilore, 224, 372); Casacién Turin, 19 de Enero de 1881
(Id.,238):4d.,27 de Junio de 1883 (Id.. 838); Casacién Florencia, 9de Abril de 1884
«(Temti pen,, 1884, 244); Casacién Tarin, 9 de Enero de 1884 (Eco, 37); Casacién Flo-
rencia, 28 de Octubre de 1893 (Temf ven., 1804, 57);1d., 15 de Julio de 1896 (Temi
-ven., 408); Apelacién Parma, 6 de Agosto de 1880 (Monitore, 907); Apelacién Mi-
Ian, 3 de Julio de 1882 (Id., 7401; Apelacién Venecia, 9 de Febrero de 1884 (Temi
pen,, 160), La prateecién de las marcas ¥ la de los nombres se regulan por una mis-
ma ley, al objeto de que la defensa de las primeras no degenere en una defensa
de los que usurpan el nombre, el titulo o un signo personal ajeno: asi ocurre en
das leyes alemana, ausirjaca, danesa, noruega, suiza, argentina, espafiola, por-
tuguesa, del Panam4, ete, Por el contrario, en la legislacién francesa 1a usurpacién
del nombre se persigue por la ley de 4 de Agosto de 1824 y 1a falsificacién de mar-
<as por la ley de 23 de Junio de 1837, Véase texto y notas, pags. 41 v 42,
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§ 70.—ADQUISICION DE LA MARCA

Sumario.—877. Valor de la presentacién en el Registro; mo-
mento de la adquisicién del derecho al uso exclusivo de la
marca. —878, Funcién del Ministerio de Agricultura, Industria
y Comercio. —879. Eficacia juridica del certificado expedido
por el mismo.—Presunciones que derivan de su posesidém.

877. El derecho al uso de la marca se adquiere en virtud de
una declaracién unilateral v formal expresiva de la voluntad
de usarla de manera exclusiva ¥ que ha de ir acompafiada de los
documentos que describan su forma ¥ determinen los objetos en
los cuales habri de ponerse. Esa declaracidn de voluntad es Dro-
ductora del derecho. La Prefectura ante la cual se presenta aque-
la solicitud en forma reglamentaria no puede negarse a recibir-
la y tomar razén del dfa v la hora en que fué presentada. E1 Mi-
nisterio de la Economia Nacional, a donde se remiten dichos do-
cumentos, tiene la obligacién, por su parte, de hacerlos inscri-
bir, si se hallan extendidos en forma reglamentaria, en los re-
gistros piiblicos destinados al efecto, dando cuenta de ellos sin
demora en la Gazzetla Ufficiale y expidiendo un certificado que
acredite la inscripcién. De los dos ejemplares de la marca, que
deben aconjpafiar a2 la solicitud, uno se deposita en el Registro
general de Roma, donde, por concentrarse todas las marcas re-
gistradas en el Reino, puede comprobar cualquiira su forma v
su existencia; y el otro, se devuelve a la Prefectura de la cual
procede la solicitud, para aproximarla nuevamente 3 los intere-
sados (1). El derecho al uso excludlvo de 1 marca existe, a fa-
vor de aquel que lo solicité, a partir del dfa y de 1a hora en que
los documentos fueron presentados en regla y se hizo, o debis
hacerse la respectiva anotacidn. Entre dos marcas, una ano-
tada en la Prefectura antes que la otra, la cual, en cambio, apa-
rece instrita antes en el Ministerio, tiene preférencia la primera;
pero el derecho no produce todos sus efectos frente a terce-
r0s, en tanto no se haya publicado en 1a Gazzetta  Ufficiale: sélo
después de esa publicacidn, los imitadores de la marca, intima-
dos a no usarla, se exponen a las sanciones penales (2).

(1) Ley de 1868, arts,. 7.0y 10; Reglamento ejec., 7 de Febrero de 1869, art. 1.c
¥ signientes, La Oficina central de marcas, pr.meremente establecida en Turin,
en 1855, fué, en virtud del Gonvenio internacional de 20 de Marzo de 1883, ar-
ticulo 12, trasladada a Roma Pot Decreto de 9 de Septiembre de 1884 ¥ reorgani-

VivaNte.—111, 4
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878. La funcién del Ministerio es puramente una funcién
de registro, pero no debe prestarla, concediendo la publicidad de
los registros y del periddico oficial a aquellas marcas que ofenden
el sentido moral y el orden piiblico, por ejemplo, las que contienen
indicaciones que puedan inducir a error respecto a la clase de la
mercancia o sobre su origen. Obligado por un Convenio interna-
cional (Conv. 1883, art. 10) a decomisar los productos protegi-
dos por una marca que exprese una falsa procedencia, el Go-
bierno no puede facilitar el fraude, apoyindolo con las garantias
y con las presunciones que acompafian al registro; y, puesto
que la ley le deja la facultad de conceder o denegar el certificado
de inscripcidn, debe servirse de la misma para tutelar el orden
ptiblico (1). Contra la negativa del Ministerio el interesado podrd
recurric al Juez, y, si la negativa es declarada improcedente,
la marca conservari la fecha de la anotacidn en la oficina de la
Prefectura.

879. El certificado de inscripcidn no crea el derecho que an-
tes no existfa: el signo que habfa cafdo ya en el dominio piblico
o que era de propiedad ajena, o que perturba la buena fe general,
no se convierte en legitimo por virtud del registro. Si la marca
no posee los requisitos necesarios para su legitimidad, el registro
no la exime del defecto y cuande, en un procedimiento civil ¢
penal, la- existencia legal de la marca constituya el supuesto
de la sentencia, pueden los litigantes, libremente no obstante
el registro, probar su ineficacia (2).

Flotencia, 6 de Abrilde 1914 ( Foro, 1,998, con nota de CAANELUTTL); Casacitn Roma,
19 de Enero de 1918 (Foro, Rep., voz Marca de fAbrica, ntm. 11); Casacién Tu-
rin, 11 de Enero de 1918 (Ibid., ntims. 7.9-9.°); Casacién Napoles, 27 de Febrero
de 1919 (Foro, 1, 1.069).

{1} Ley de 1868, art, 8.9; Conv. intern. 20 de Marzo Ge 1883, art. 10; Regla-
mento de 7 de Febrero de 1869, art. 11. En Francia, 1a jurisprudencia niega al Se-
eretario det Tribunal ¥ al Ministerio Piblico la facultad de denegar el registro de
uha marca, aungue sea contraria al orden pitblice ¥ a las buenas costumbres;
pero en aquella legislacién no hay ni un indicio que pueda justificar la potestad
reconocida en el texto: véase POULLIET, ntms. 240-242. 8¢ observa en las leyes
mis recientes una tendencia general a reconocer explicitamente al Registro de
marcas el derecho a negar la admisién al mismo a aquellas marcas contrarias
al orden peblico, con figuras obscenas o con indicaciones engafiosas: véase ley
alemnana, § 8.9 ley sulza, art. 14; ley portuguesa, art. 85 ley sueca, danesa,
§ 4.9 ley austriaca, § 3.0y ley argentina, art. 3.% ley brasilefla, art. 15; ley es-
paficla, de 18 de Mayo de 19023 ley holandesa, de 30 de Septiembre de 1893;
ley ecuatoriana, art, 3.7 ley japonesa, arf. 2.4 ley mnoruega, arts. 2.c, 3.¢, etc.
Véase tnmbién el art. 8.0 del Convenio de Parfs, 20 de Marzo de 1883, texto modi-
ficado por el Convenio de Washington. )

(2) Ley de 1868, art. 0.% Gasacién Turin, 17 de Noviembre de 1887 (Foro,
1888, 11, 58); Casacion Napoles, 23 de Junio de 1888 (Foro, 1, 393); Casacitn
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Sin embargo, el registro garantiza y facilita el ejercicio del
derecho, poniendo en guardia a los interesados contra la adop-
cién involuntaria de marcas ajenas, determinando la fecha en
que comenz6 a usarse; establece con precisién su forma, eliminando
de la prueba de estos hechos a las falibles y venales afirmacio-
nes de los testigos; es condicidén indispensable para que exista
un delito de falsificacidn (contraffazion) de marca fart. 7.%),
salvo, es claro, la accién penal que corresponde también al que no
registré la marca, contra aquel que usurpdé su nombre u otro
signo personal. Crea, por tltimo, el registro una presuncién de
novedad, pues no cabe suponer que el solicitante carezca hasta
tal punto de buena fe y afronte las consecuencias de las graves
sanciones penales; por otra parte, si desde 1a fecha de la anota-
cién le compete el derecho de hacer uso exclusivo de la marca,
corresponde al que pretenda privarle del goce de ese derecho
la prueba de que nole pertenece (art. 10): en efecto, si se impusiese
al que solicita el registro de una marca la obligacién de probar
su novedad, se le impondrfa la prueba de una serie inagotable
de hechos, con la cual no conseguiria nunca excluir la posibilidad
de que otro cualquiera la hubiese usado antes que é (1)

§ #1.—CESION Y CADUCIDAD DE LA MARCA

Sumario. —880. La marca siguela suerte delz hacienda.—881. Aun-
que sea denmominativa.—882. No puede venderse sin la ba-
cienda.—883. Formalidades necesarias para la transmisién
de una marca legalmente registrada. —884. Derechos del ce-
sionario. —B885. Renuncia al uso exclusivo de la marca, —
886. Pérdida del derecho exclusivo al uso de la marca.

880. la marca, como signo distintivo de una hacienda
industrial, mercantil o agricola y de sus productos, sigue las vi-

Tyrin, 11 de Enero de 1918 (Riv. dir. comm., 1918, 385). Véase la copiosa jurisprue -
dencla cltada en las notas de las pAgs. 41-42. Este sistema, que Hmita la funcién
de 1a Autoridad administrativa a un mero registro, ¥, por consiguiente, niega
al certificado que expide, virtualidad para crear un derecho, es seguido universal-
mente: véase POUILLET, nfims. 194 y siguientes; IKOHLER, pags 252 y signientes.

(1) Enigual sentido: Casacién Turin, 3 de Diclembre de 1808 {Giurisprudenza
italiana, 1899, 375) Apelacién Milan, 22 de Marzo de 1898 { Foro, Rep.,col. 1.107,
ndm, 39); MARGHIERI, loc. cit., nim. 212, ¥, de modo expresc, la ley suiza, atticu-
1o 5.9 Mjentras no se haya formulado prueba en contrario, se presume que
el primero que registré una marca, es también el legitimo poseedor del derechos;
ley Inglesa, 25 de Agosto de 1883 {cuyo sistema no ha sido modificado, en esta
parte, por la ley 11 de Agosto de 1905), art. 76, interpretado en el sentido del
texto por la Casacién Turin, 10 de Enecro de 1889 {(Monitore, 849); ley de los Esta-
dos Unidos, 20de Febrero de 1905, Sec 1.3y 2.5 1ey brasilefia, 24 de Noviembre de
1904, art. 23; ley biilgara, 27 de Enero de 1904, art. 8., etc.
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cisitudes de la misma: se entiende enajenada, dada en usuiructo,
en prenda o en arrendamiento juntamente con aquélla, salvo
pacto en contrario (1); y la sigue aun en las ventas forzosas, como
elemento accesorio que mantiene su renombre y su clientela.
Asf se concilia el interés del vendedor propietario de la marca,
que obtendrd en la venta un precio mayor, con el interés del .
ptiblico, que podré continuar teniendo en cuenta la marca para
di§tinguir las mercancfas que se producen en aquella hacienda.

88l. Puede transmitirse por venta, también, la marca deno-
minativa, aunque ello dé por resultado que las mercancias lle-
ven una marca con el nombre de quien no es ya propie-
tario ni responsable de la hacienda. Y si reconocemos como va-
lida esta venta, cuando hemos considerado ilegal la de la firma
(ntims., 163 y siguientes), se debe a su naturaleza diferente y a
su distinta funcién; porque la marca es un signo concreto, externo,
que puede constituir objeto de cambios, mientras que la firma
es el nombre del comerciante, inherente a su persona; vive con
él y para €l y, por lo tanto, no puede separarse de €l para ser ob-
jeto de un contrato. En segundo lugar, si el comerciante em-
plea en sus marcas el nombre de su antecesor en la explotacién
de la hacienda, no hay peligro en ello para la buena fe de los
terceros, puesto que, con la marca, adquiere aquil las fuerzas
econdmicas que dieron crédito a la hacienda y que contimian
actuando por virtud de su impulso originario; ni tampoco existe
peligro para terceros, porque nadie pretenderd averiguar, por
la marca, qui‘n es el propietario de la firma y quién el responsa-
ble de sus obligaciones, '

882, Pero el uso de la marca no puede ser enajenado ni a
perpetuidad ni temporalmente, ni por acto ¢nfer vivos o por causa

(1) En ei mismo sentido Casacién Turin, 23 de Mayo de 1877 (Foro, 890);
Apelacién Turin, 22 Febre o 1885 (Foro, 477); Apelacitn Venecia, 17 Ene-
o de 1884 (Temf ven., 132); Apelacién Napoles, 29 de Julio de 1904 (Riv. dir.
comm., 1905, 90) e, implicitamente, el art. 2.° de la ley de 1888, Lo mismo, toda
1a doctrina y la jurisprudencia extranjera: véase POUILLET, niims, 181 ¥ siguientes;
LvonN-CAEN et RENAULT, Tralié, 111, nion. 245; BEDARRIDE, 111, nums, 873 y
siguientes, 972; KoHLER, pags. 230 y sguientes; BEHREND, § 415 Explicitamente
también muchas leyes extranjeras: véase ley belga, art. 7.% Una marque ne peut
8tre trasmise quf avec I'établisement dont elle sert & distinguer les objets de fabricaiion
ou de commerce: ley inglesa de 1905, sece, 22; ley suiza, art, 115 ley de Luxembur-
go. art. 10; ley austriaea, § 9; ley portuguesa, art. 86; ley argentina, articu-
log 9.0-10; ley danesa y sueca, art. 8.% ley noruega, art. 6.°; ley utuguaya, ar-
ticulo 8.%; ley Salvador, art. 8. ley Ecuadot, art. 12; ley japonesa, art. 5.°, ¢t
cétera,
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de muerte, sin la hacienda cuyos productos caracteriza, pues,
de lo contrario, dejarfa de ser verdadera e induciria a error a la
buena fe del publico. Sl ello fuese licito, esta institucidn juridica
se desviaria de su finalidad de servir de contrasefia a los produc-
tos, convirtiéndose en un instrumento de confusién, Asi lo re-
conoce implicitamente, también, nuestra legislacidn al exigir
que el cesionario sea el sucesor industrial o mercantil del duefio,
y al prohibir las falsas indicaciones sobre la procedencia de las
mercancias, puesto que, es evidente que la marca acabarfa por
sefialar lugares de produccidn distintos del verdadero, si fuera
licita la cesién de la marca independientemente de la hacienda (1).
Lo exige, ademds, la ldgica de nuestro sistema, pues, al no pres-
cribir ninguna forma de publicidad para la cesidn de la marca
{ntim. 883), el legislador ha demostrado no temer por este lado
ningin peligro para la buena fe del pidblico, dando por supuesto
que ala cesién de la marca acompaiiard Ia de la hacienda. Es cier-
to que no se puede consentir, a aquel que cedid la marca sin la
hacienda, el ejercicio de la accidn penal contra el cesionario que
la aplicd en sus productos, ni tampoco el derecho a reivindicarla,
porque el cesionaric puede tener interés en impedir que otro la
utilice y puede hacerla suya legalmente, aunque se trate de una
marca denominativa, valiéndose del procedimiento normal;
pero quedarad siempre expedita la accién del Ministerio piiblico

(1) Ley de 1868, art. 7.0, Gltlmo parrafo y 10; Conv. intern. de 30 de Marzo
de 1883, art. 10; Codigo penal, art. 295; Apelacién Napoles, 29 de Julio de 1904
(Rivista di diritfo commer¢iale, 1905, 90); Casacién Napoles, 22 Julio 1908
{Rivista cit., 516); AMAR, ndm. 103; LEEMann: Lehrbuch, § 33, ntm. 8.0 Contra:
Bosio, Tratisto dei marchi, etc., ntm. 210, La coestién aparece indicada, pere no
resuelta, por la Apelacidén de Venecia, 9 de Febrero de 1884 (Temi ven., 160).
En el mismo sentido que el texto, casi todas las leyes citedas en la nota anterior,
En contra, la ley argentina, art. 9.% ley uruguaya, art. 78, ¥ ley rumana, srt. 5.9
pero estas leyes imponen, para ¢l caso de venta de la marca y en defensa de terce-
ros, las mismas formalidades de publicidad exigidas para su adquisicién origina-
ria, En Francia prevalece, aunque no sin oposicidn, la tendencia favorable a la
libre enajenacién de las marcas: véage PoulLLET, nams. 161, 172 v siguientes;
Renpy, ntims, 95 v siguientes; BEDARRIDE, niim. 873; KoHLER, pdg. 239; pero esta
legislacién no contiene ningflin precepto analogo a aquellos que fueron utilizados
en cl texto para llegar a la conclusién opuesta. La solucién adoptada en el texto
es la que STRAcCCA, cuidando de proteger la buena fe de terceros, daba en el caso
de disolucidn de una sociedad, al decir, signiendo ia opinién de BarLpo, que, en
esta hipdtesis, ninguno de los socios podia continuar empleando la marca social
(Tractatus de mercaiura, 11, nam, 99% Concludendum arbifror, ubi captio alterius
esse possit ef eommodumn ex signo quaeriiur, et Bartoli et Pelri sententiam improban-
dam et signum divisa sen finita societafe exstingui ne falsa fial repraesentatio, Véase,
acerca de la historla de esta cuestién en la lieratura medieval: DreTzEL, libt.cit.,
-84 5.2-9,9, y la reciente jurisprudencia francesa, citada por PourLLET, niims. 162 ¥
siguientes. -
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para impedir los fraudes que en perjuicio del piblico pueden
derivarse de aquellos pactos, promoviendo la accién penal contra
el cesionario que pone en las mercancias una indicacién capaz
de engafiar al comprador (art. 12, ném. 6.°); como también po-
dré el imitador de la marca cedida evitar las sanciones penales,
oponiendo al cesionario que se dirige contra él, la nulidad de su
adquisicidn.

883. De la transmisidn de la marca debe darse conocimiento
a la Prefectura, sin retraso injustificado (art. 2.°); pero no es ne-
cesaria aquella publicacién en la Gazzetta Ufficiale, que se pre-
cisa para la completa eficacia de la concesidn originaria (1); lo
cual es justo, porque no hay necesidad de anunciar al piiblico
un cambio que no modifica ni la forma ni la funcién distintiva
de la marca, que continda representando los productos de Ia
misma hacienda.

La omisién de dicha formalidad podré dar origen, con el con-
curso del tiempo, a la presuncién del abandono de la marca, y
justificar, por tanto, la buena fe del que, viéndola abandonada,
la hace suya (ntim. 886); pero, no apareciendo en la ley plazo
alguno sefialado para Ia observancia de tal requisito, la pérdida
del derecho deberd ser decretada por el Juez, habida cuenta de las
circunstancias de cada caso.

Si la transmisidn tiene lugar por cesién no surte efecto frente
a terceros hasta que se practica aquella declaracidn ante la Pre-
fectura; y, si Ja marca fué cedida a varias personas, serd prefe-
rida la que la realice primero. Después de la declaracién, el ce-
dente se convierte en un extrafio y si contintia empleando la mar-
ca podré perseguirsele como a un falsificador.

- Esta obligacién no alcanza a la marca que tiene una existen-
cia de hecho, sin la publicidad legal; tal marca irregular no goza
de la proteccién, mis eficaz, propia de las marcas registradas,
sino de la que corresponde a los nombres Y a los demads signos
personales (ndim. 875), o bien, si es una marca genérica, de la
que alcanza a todo signo distintivo contra la competencia des-
leal (nim. 860},

(1) Apelacién Venecla, 17 de Mayo de 1884 {Foro, 11, 283) confirmada por la
Cagsacién de Flotencia (sin fecha) { Bolletfinio uffic. della propr. ind,, 1885, 34), Di~
ficilmente podria perjudicar el retraso al derecho del cesionario al uso de la mar-
¢a, porque el que de mala fe la registrase aprovechéndose de Ia demorsa, no encon-
trarfa ninguna proteccién en 1a ley (ntms. 871 v 879); ¢l cesionario perdera sola-
mente la accién penal contra e] que, valiéndose de In omisién, aplicd dicha marca
a sus productos: véase BEDARRIDE, 111, ndm. 869; POUILLET, nimm. 247; KOHLER,
pig. 298. .
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El cesionario de una marca no registrada corre todos los ries-
gos de su causante, es decir, que otro cualquiera puede adoptarla
de buena fe v registrarla reglamentariamente, adquiriendo el
uso legitimo de la misma (nims. 871 y 872); pero, como esta mar-
ca cae fuera de la ley especial, no se le puede imponer la obliga-
cién de la formalidad legal de que aqui se trata, y esto, por dos
razones: porque la ley ha dictado la regla contenida en el art. 2.°
para las marcas que constituyen el objeto de sus disposiciones
y porque no es posible evitar este dilema: 0 el registro de la cesidn
1a hace eficaz frente a todos, y se llegaria a la incongruencia 16-
gica de un acto legal que cubre un estado ilegal, o la cesién con-
vierte en valida incluso la marca no registrada y entonces bastaria
la declaracién del art. 2.° para suplir el defecto de las formali-
dades iniciales para el registro de la marca (I).

‘884, La cesién transmite al cesionario el derecho al uso ex-
clusivo de la marca tal como estaba en el patrimonio del cedente;
aquél podrd emplearla sélo en los productos a los cuales fué ori-
ginariamente destinada y por el tiempo que deba durar su efi-
cacia (mim. 886); si la marca es nula por algdn vicio de origen,
al cesionario le alcanzan las mismas excepciones, v si se ha decre-
tado la nulidad, podrd pedir al cedente el saneamiento por la
eviccion sufrida, pero no podré impedirla invocando la buena fe
de su adquisicién, porque el derecho al uso exclusivo de una
marca no es una cosa mueble transmisible por tradicién manual.

885. Todo el que haya adquirido el uso exclusivo de una mar-
ca puede renunciar a él, porque la ley no impone sus beneficios
a nadie. En un sistema legislativo completo, la renuncia debiera
aparecer en el mismo registro por el cual se di6 a conocer ia ad-
quisicién del derecho, v asi se dispone enlasleyes mas recientes (2).
Ante el silencio de la ley, el Juez no puede admitir la renuncia
st el propietario, que ha declarado de manera concluyente st
propdsito de usar la marca, al registrarla, no demuestra con pa-
recida evidencia su voluntad de renunciar a ella (3}. La tolerancia

(1) Casacién Turin, 15 de Diciembre de 1909 (Rivista di dir. comm.,
1910, 365)% Reglamento, 17 de Febtero de 1869, att. 16; Convenio internacional
de Madrid, de 14 de Abril de 1801, art. 9.0, que suponen ya registrada la marca,

cuya transmisién se denuncia.

(2) La cancelacidn de la marca en el registro piiblico se hace a solicitud del
propietario: ley alemana, § 12; ley austriaca, § 21; ley danesa ¥ sueca, § 11;
ley holandesa, art. 8.°

(3} Véase Casacién Roma, 18 de Marzo de 1898 {Foro, 11, 259). Confrén-
tese nota 1 dela pag. 44. ‘
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de las imitaciones o el uso descuidado de la marea no bastan para
considerarla abandonada (1): si puede ser suficiente para ate-
nuar 0 aun para excluir el resarcimiento del dafio, no lo sers
para extinguir el derecho a usarla privativamente, pues, asf
como el duefic puede adoptarla sin servirse de ella, asi puede
también conservarla con el propdsito de emplearla en lo futuro,

886. Caduca la marca cuando la hacienda cambia de duefio
por muerte, por cesidn o por otra causa, si el sucesor no declara
ante la Prefectura su voluntad de continuar el uso de la misma,
correspondiendo a él el cuidado de hacer esa declaracién (2),
D¢ modo que el no uso produce la caducidad solamente cuando
se manifiesta en la forma legal de una declaracidn omitida. La
renovacién, que fuera de Italia debe hacerse, por regla general,
por perfodos de diez o quince afios, habrd de realizarse, entre
nosotros, a cada transmisién de propiedad y, por consiguiente,
en perfodos, largos unas veces y otras, breves, sistema lamen-
table por muchas razones: primera, porque obliga a todo el que
quiera asegurarse dc la eXistencia de una marca a examinar to-
das las que fueron registradas: ‘en segundo lugar, porque no
pudiendo hacerse la declaracién, en muchos casos, por ejemplo,
en el caso de muerte, hasta después de la transmisién de propie-
dad, el sucesor quedari siempre en la duda de si el Juez la consi-
derard hecha en tiempo; y, por iltimo, porque las marcas ita-
lianas pierden la proteccién internacional, que podria durar
veinte afios, si no se declard a su debido tiempo la transmisidn
de propiedad. En este punto, se resiente principalmente nuestra
ley del desgaste producido por el tiempo (3).

(1) Véase nim. 872, letra #). También la doctrina ¥ Ia jurisprudencia fran-
cesas aconsejan que no se admita ficilmente el abandono de la marca: véase Poul-
LLET, nims. 145 y sigulentes, 276 ysiguientes; KoHLER, pag.295. La cuestién queda
abandonada a la falible memoria de los testigos ¥ al ¢riterio variable de los Jue-
ces; por 1o que seria conveniente que Ia ley completase su sistema, regulando l1a
forma de la renuncia, como hicieron las leyes citadas en la nota 2 de la pégina an-
terior. Véase un caso en el cual se reconocté el abandono de )a marca, en Casa-
cién Roma, 6 de Marzo Jde 1097 Rivista di Dir. eomm., 521.

(2) Apelacién Milan, 27 de Febrero de 1901 ( Tems gen., 185), Sin embargo,
la Corte de Lucca ha sostenido que se comete el delito de imitacién fraudulenta
de la marca (art. 296, Codigo penal) aunque el heredetro no haya hecho 1a declara-
cibn: Seatencia de 27 de Julio de 1899 (Dir. comm., X V11, 782), En el mismo sen-
tido, también, Bosto, ntm. 218,

(3) Ley ds 1888, art. 2.9; Convenio intern. de 14 de Abril de 1891, art. G.0
Hacen obligatoria la renovacién cada diez aflos, 1ag leyes: austriaca, § 16; danesa-~
Sueca, § 9. noruega, art. 4.9 uruguaya, art, 12; portuguesa, art, 61; luxembur-
80, art. 7.5, cada catorce afios, las leyes inglesa; sec. 28-29; rusa, 26 de Febrero
de 1896; cada quince afios, las leyes holandesa, art, 8.%; brasilefia, art. 13; cada



§ 72.—PROTECCION DE LA MARCA

‘Sumario.—887. La nulidad de la marca ilegal es absoluta, —
888. Antinomia entre las leyes especiales y el Cédigo penal. —
889. Falsificacidn {contraffazione).-—8g0.” Use de marcas le-

gitimas pertenecienies a otro.—891. Usu?m.cidn del nombre

ajeno, —892. Comercio de los productos falsificados. -~893. Mala
fe del acusado.—894. Las sanciones penales,—8gs. Las san-
ciones civiles.

887. La marca que no retne los requisitos prescritos por la
ley es nula, radicalmente nula, y cualquiera puede pedir la nuli-
dad, bien como actor o como demandado. El acusado de haber
‘infringido ‘el derecho a la marca puede obtener la absolucidn,
no s6lo probando que la marca no fué adoptada reglamentaria-
mente; que estd formada con signos o con palabras de dominio
piiblico o contrarios al orden moral o politico, o que el cesionario
no formulé a su debido tiempola declaracién de haberla adquirido,
sino también probando que la marca fué usurpada a un tercero.
No es ésta una nulidad cuya peticidn esté reservada al tercero
que sufrié mis directamente el  dafio: cualquiera puede invo-
carla en defensa propia, y es justo que asi ocurra, porque si la
marca pudiera usarse al mismo tiemapo por su legitimo duefio,
tolerante o, quizds, cémplice, como por el usurpador, la marca
dejaria de ser el signo distintivo de la procedencia de las mercan-
cfas. De esta manera, el interés privado, al defenderse a si mismo,
tutela el interés piiblico, que se beneficia con una circulacidn leal
v sin equivocos de las mercancias.

Cuando el Juez ha decretado definitivamente la nulidad de
la marca, en juicio civil o penal, la marca es nula para todos v
cualquiera puede inveocar esa sentencia para eludir la acusacién de
falsificacidn. La sentencia habrd de inscribirse en el registro de
las marcas (1) v, puesto que debe considerarse como simplemente

veinte afios: Conv. interhacional arriba citado, art. 6.%; ley suiza, art. 8.9; es-
pafiola, art. 51. Al peeligro, propio de este sistema, de ocasionar la pérdida de 1a
proteccion de la ley especial, por cualquier pequefio e inevitable retraso han pueste
retedio las leyes que ordenan a la Oficina de marcas advertir previamente al
propietario, de la caducidad, {(dos, tres o deis meses antes); Convenio internacio-
nal antes cit., art, 7.0; ley danesa, § 9.°; ley inglesa, sec. 30; ley suiza, art. 8.¢
Segtin muchas de ias mas recientes leyes, el titular de la marca caducada per no
haber p=dido en tiempo habil la renovacién, coﬁse:va durante un cierto piazo
el derecho a hacer registrar numevamente la marca.

(1) A esta finalidad tienden las disposiciones del Regl. ejec. de 7 de Febrero
de 1869, arts. 24 ¥ 16,; Tribunal Napoles, 18 de Diciembre de 1885 ( Bollett. Uffic.
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declarativa, asf también la marca deberd estimarse como si ne
hubiera existido nunca.

888. Las penas contra los que infringen el derecho a la mar-
ca se determinan en la ley especial ¥ en el Cédigo penal; pero la
jurisprudencia no se ha Puesto todavia de acuerdo en una solu-
cién capaz de evitar el peligro de las contradicciones existentes
entre una y otro (r). En mi opinidn, sin embargo, éstas se resuel-
ven fécilmente, si se considera que el Cédigo penal, como ley
mas reciente, derogd la ley especial en toda la materia comin
de los delitos m4s graves, dejando a la tltima ¢l dominio de los
delitos menores, pasados en silencio por el Cédigo penal (2).

889. El Cddigo penal, segtin el criterio adoptado en €]l nime-
ro anterior, castiga como falsificacidn (contraffazione), tanto las
reproducciones idénticas como las imitaciones capaces de engafiar
al comprador respecto al origen del producto (3). Al apreciar esta
aptitud el Juez, debe teper presente que una diferencia, acaso
advertida ficilmente por los comerciantes ¥ por las personas
cultas, puede escapar a los consumidores, a-los extranjeros y
a los analfabetos que forman la clientela habitual de aquella
mercancfa, debiendo juzgar de la posibilidad de que el piblico
se equivoque sobre el origen de las mercancias, segiin el grado de
su credulidad. No se debe atender a cada uno de los signos que

propr. ind., 1886, pags. 21 y 163); Convenio internacional de 14 de Abril de 1891,
art. 9. Otras legislaciones regulan mas completamente estn materia: véase ley
belga, art. 16: Le dépot d’une marque fait en contravention aux dispositions de la
présente loi sera déelaré nul d la demande de fout tnteressé. e fugement qui prononce
Ia nullité sera mentionné en marge de U'acte de dépot, aprgs quw’'il aura acquis force
de chose jugée. Véase también el Regl. ejec. de 1a misma, 7 de Julio de 1379, ar-
ticulo 10, Ley suiza, arts. 15 ¥ 34; sueca~danesa, art, 11; ley austriaca, § 21.

(1} El disentimiento radica especialmente sobre la cuestién de =i el Codigo
penal castiga solamente la falsificacidn (contraffazione) o también 1a imitacidn -
fraudulenia, como se sostiene en el texto (nfim. 889): en el primer sentido, véase
Casacién Roma, 5 de Septiembre de 1906 (Foro, 1906, 11, 465); id., 25 de Junio
de 1904 (Id., 1904, 11, 430); AMan, Pags. 237 y 240; por el contrario, en el sentido.
del texto; Casacién Roma, 21 de Noviembre de 1804 (Foro, 1906, 11, 465, {enr
nota); fd., 24 de Abril de 1901 (Id., 1901, 11, 217); id., 20 de Abril de 1906 (Con-
sul. comm., 1900, 265)% 1d., 27 de Enero de 1898 (Foro, 11, 189, ¥ las demas allf
citadas); Dr Fraxco, op. cit., ndm. 215,

(2) Conforme Casacién Roma, 24 de Abril de 1901 (Foro, 1, 317); fdem._,
3 de Julio de 1899 (Temi ven., 1900, 586); {d., 27 de Enero de 1808 (Foro, 11, 189);
Apelacién Lucca, 4 de Mayo de 1899 (Dir. comm, XV11 782) Apelacién Turin,
8 de Junio de 1896 (Gturisprudenza pen. Tor., 337). Contra: Apelacién Milan,
23 de Octubre de 1908 (Temi lombarda, 313); Apelacitn Roma, 19 de Enero de 1910
(Legge, 1,215); Bosto, Trattato del marchi, etc., nim, 202.

(3) Véase la nota 1. '




- 5O e

componen la marca, considerados separadamente, para decidir
sobre la posibilidad del error, sino a la impresién de conjunto
que la misma produce; asf, una diferencia completa de los nombres
grabados en ella puede ser insuficiente para distinguir dos mar-
cas, si sobre las palabras prevalecen otros signos o colores (I).
Ser4 imitil que el acusado intente justificarse diciendo que no
debe soportar las consecuencias de la ignorancia o de la negli-
gencia del ptblico: no es la contienda entre él y el publico, sino
entre &l y el propietario de la marca, y ambos deben considerar
al pdblico tal como es. :

Las palabras en caracteres diminutos, medio oculias, que se
agregan a la marca para confesar la imitacién («al uso», «a la ma-
nera de») no bastan a excluir el fraude, aunque el acusado diga
que se colocaron para garantfa de los compradores, puesto que
escapan a su atencién y sirven solamente para acreditar la mala
fe de quien, buscando las turbias ganancias del fraude, pretende
esquivar las penas establecidas contra €l (2).

890. Es delito el uso de marcas, aun legitimas, que pueden
engafiar al comprador acerca de la naturaleza v del origen del
producto (3). Cometen este delito los que utilizan marcas ajenas,
por ejemplo, desprendiéndolas de los embalajes, barricas o bote-
1as, para ponerlas en otros productos; los que aplican sus propias
marcas sobre mercancfas ajenas para acreditar su industriak(4);

(1) Casacién Roma, 18 de Abril de 1891 {Temi genov.,260); {d., 12 de Diciem-
bre de 1896 (Giurisprudenza italiena, 997); {d., 20 de Diciembre de 1906 (Riv.
pen,, XV, 706); Casacion Turin, 1% de Julio de 1909 {Monitore, 1910, 164); Ape-
lacién Roma, 18 de Enerc de 1910 (Legge, 1.215); Apelacion Napoles, 26 de Octu-
bre de 1910 (Foro, Rep. v. Ditta, nim. 29); Casacibén Turin, ® Fehrero 1915
(Glur. Tor., 364); Casacion Roma, 6 de Abrilde 1916 ( Fore, Rep., 1917, véase MaR-
¢, ffim . 5,9); Casacion Roma, 6 de Abril de 1918 (Fore, 11, 253). Se suele afiadir
al nombre falsificado, también el propio, pero esto no excluye el fraude, porque el
piiblico puede creer que el nombre afiadido es el del vendedor, Apelacién Milan,
26 de Junio de 1883 (Mdnitore, 909% Apelacidén Turin, 2 de Agosto de 1901 (Gluris-
prudenze iftaliana, 801), Véase también la jurisprudencia del Tribunai Supremo
aleman, citada por KOELER, pag. 280, por el Monifore, 1882, 507 y por la Rivisie
di Dir. comm., 1908, 1, 290.
1 (2) Casactén Florencla, 5 de Noviembre de 1881 {Giurisprudenze italianda,

882, 11, 16); Casacitn Turin, 26 de Mayo de 1880 (Moniiore, 527); Casaclén Tu-
Tin, 9 de Enero de 1884 (Eco, 37 Casacién Napoles, 30 de Mayo de 1888 {Foro,
11, 448); Apelacién Parma, 25 de Mayo de 1880 (Id., 500); Apelacion Brescia, 19 de,
Enero de 1891 (Riv. pen., 1891, 282, nota); Apelacién Catania, 6 de Septiembre
de 1889 (Foro, 1, 310); Apelacién Turin, 8 de Junio de 1896 (Giurisprudenza pen.
Tor,, 337).

(3) Ley de 1868, art. 12, ntm. 6.°; Conv. intern. 1883, art. 10; Cédigo penal,
art, 297.

(4) Ley de 1868, arts, 3.° y 12, nim, 3.0



el que mezcla con mercancia ajena otra de calidad inferior, de-
jindole la marca de origen; el que toma un trozo va marcado

¥ lo afiade a un producto de distinta procedencia, por ejemplo,

siendo legitima la marca, es difici] que ¢l comprador se dé cuenta
del fraude (1).

891. Es delito, Iz usurpacion del mombre ajeno, cuando se
usurpe para hacer lo propio como nombre do fabrica o de comer-
<io. En este caso no egla marca, sino el nombre 1o que se defiende; -
y s¢ le defiende aunque el titular del nombre no lo haya empleado
hunca en forma de marca ¥y aunque ¢l nombre usurpado no

892. Laley castiga también al que facilita el comercio de los
productos provistos de marcas falsificadas o imitadas de modo
fraudulento, por ejemplo, introduciéndolas en el Estado, vendién-
dolas, negociando log resguardos de depdsito ylos de garantia que
las representan, con lo cual la ley traté de castigar a los que, coo-
perando a la circulacidn de tales productos, ensanchan la esfera de
accion del frande y lo hacen m4s lucrativo. El delito no se extin-
gue porque los que ese trifico realizan no hayan obtenido con ¢l
ningin lucro, o porque vendieron la mercancia falsificada por
un precio inferior al de la legitima o advirtieron a los consumij-
dores el engafio, o la ofrecieron en mercados no frecuentados
por el duefio, no sufriendo éste, por consiguiente, perjuicio alguno:
estas circunstancias solamente podran disminuir el importe de
la indemnizacién o suprimirla (3). Pero el actor debe probar

(1) Conforme toda 1a jurisprudencia: Apelacién Bolonia, 17 de Junio 4¢
1896 (Rivista privatipe industr., pag. 205); {d., 15 de Diciembre de 1902 (Giu
risprudenza italiana, 1903, 1, U, 80); Bosio, Traifato del marchi, etc., niams. 287
¥ 288; PUOILLET, ndms. 347 ¥ siguientes; RENpu, nims, 157 ¥ siguientes; Kom-
LER, pAgs. 335 y siguientes; Apelacion Paris, 9 de Noviembre de 1905 (Annales,
1006, pag. 88). Peto no cualquier manilpulacién en 1a mercancia servida por el pro-
ductor obliga al que 1a verifica a suprimir la marca de aquél: véase Casacién Roma,
18 de Jurio de 1903 (Rivisia di Dir. comm., 380). :

(2) Veéase nam. 872, nota de la pég. 42 y nim. 876, nota de 1a pag. 48,

(3) Casacién Florencia, 21 de Diciembre de 1881 {(Giurisprudenza italiana,
1882, 82); Apelacién Milan, 27 de Junio de 1883 (Monitore, 909); Casacién Na-
Ppoles, 30 de Mayo de 1888 (Foro, 11, 448) Tribunal Bolonia, 18 de Diciembre de
1388 (Filangieri, 1889, 170); Apelacién Florencia, 4 de Diciembre de 1900 (Giu-

isprudenza ftalicna, 1901, 200).
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que el acusado conocfa el vicio de la marca, pues, ¢no puede
ser €] también una victima de su proveedor? ;No puede haber cref-
do que éste le vendia mercancias legitimas? Si esto sucediera
también €] podria invocar la proteccidn de la ley contra el fraude
sufrido, uniéndose al propietario de la marca. La inferio idad
de los precios satisfechos por el acusado en la adquisicién de los
géneros falsificados, la circunstancia de que su proveedor fabri-
que la misma clase de mercancias, la negativa a indicar el nombre
del proveedor, son gravisimos indicios de mala fe.

893. Para justificar la sentencia condenatoria es preciso
que se pruebe el dolo del usurpador, es decir, su conciencia de
lesionar un derecho ajeno, lo cual puede brotar claramente de
la indole del delito, Cuando aparezca indudable su conocimiento
de manejar algo ajeno, de apropiarse lo que era de otro, no le
servira de excusa el haber ignorado el registro de la marca,
puesto que, debiendo presentir ya que cometfa un acto ilicito
al adoptar una marca adoptada antes por otro, estaba obligado
a informarse con diligencia en el registro piblico de si la marca
que 61 perseguia estaba protegida por laley penal, en virtud de
haberse registrado reglamentariamente; si asi no fuese, cualquier
usurpador, absteniéndose de examinar el registro, podria evitar
la acusacién de haber infringido conscientemente el derecho aje- -
no, v el registro, institucién que sirve de garantia a las personas
de buena fe, resultaria el mejor escudo de los defrandadores.

Pero si el Juez se convence—lo que serd bien dificil, pues los
comerciantes suelen conocer las marcas de los que explotan la
misma industria—de que €l acusado tuvo la desgracia de repro-
ducir, por casualidad, ingenuamente, una marca ajena, y sus
rasgos seacillos e imprecisos pueden haber hecho posible esa
coincidencia, entonces no podrd condenarlo en lo penal, sdlo
porque descuidd el indagar en el registro si alguien la habfa adop-
tado antes que él. No podrd evitar las consecuencias civiles de
tna ignorancia que no tuvo suficiente fuerza moral para vencer;
pero no serd castigado por un delito que no crey6 cometer, en
tanto-que una ley no declare delito la omisién del examen del
registro de marcas. Mas, condenado en juicio civil a cesar en el
uso de la marca indebidamente usurpada y 2 indemnuizar el dafio
causado al propietario (art. 1), desde ese momento, toda usur-
pacién que de la misma marca cometa, habra de reputarse ma-
liciosa y punible. '

La ley no persigue solamente al industrial que emplea cons-
cientemente una marca que NO es suya, sino también al artista,
al litégrafo, al fundidor, al grabador, que la ejecutaron por
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orden suya, salvo la prueba de que fueron victimas de los arti-
ficios o de los engafios de su comitente (x).

894, El culpable satisfars e] delito con la multa, a la cua}
se afiade, en los casos mis graves regulados por el Codigo penal,
la reclusién; justo rigor, porque Ia multa, que el defraudador
Puede soportar como una contingencia desfavorable de su in-
dustria, compensada con Jag ganancias ilicitas, no serfa suficien-

dad, prenda, o privilegios, que correspondan a otras personas,
Puesto que ello es necesario para poner fin a la perturbacién ju-
ridica que ocasionarfa su circulacién libre (3). Pero si 1a mercan-
cia falsificada pass a otras manos, serfa ilegitima la confiscacidn,

natoria penal, de la cual Puede estar exento el adquirente, por
razon de su buena fe: si éste debiese sufrir 1a confiscacidn, exis-
tirfa una pena sin culpa y sin condena. Por dltimo, el que re-
sulte condenado debe jndemnizar el dafio que experimentd a]
propietario por la pérdida sufrida o por las ganancias frustradas,
¥ esta obligacidn puede ser vigorizada con la prisién subsidia-

ria (3). ,

895. El inculpado, absuelto de la accidén penal eg slempre
responsable del dafio causado, si ha incurrido, en negligencia:

(1} Apelacién Turin, 12 de Agosto de 1879 (Monitore, 1.101); Casacién Turin,
3 de Marzo de 1880 (Id., oim, 224); Apelacitén Milan, 3 de Julio de 1882 (Idem,
740); AMAR, ntm. 205, Conforme 1a jurisprudencia francesa €0 POUTLLET, niims, 39
¥ siguientes, 175, nims, 314 y siguientes; BEDARRIDE, niims. 908-910,

tos de una marca talsificada: sentencia de 19 de Enero de 1881 (Monttore, 233),
La confiscacién de 103 prodictos pusde resultar una Dena gravisima cuando ten-
gan un valor muy grande, Pero el Juez no tiene facultades para dejar de decretar-
la. Mas equitativamente, 155 leyes extranjeras limitan 1a confiscacién v la des-
truecién s6lo a 1ag marcas flicitas ¥ no la extienden a los productos, sino cuando
Seéa imposible separarlos de las marcas: ley alemana, § 17; ley austriaca, § 27,
ley danesa, sueca, §12;1ey Suiza, art. 32; o bien dejan al Juez 1a facultad de pro-
nunciar o no la confiscacién: ley francesa, art. 14. Conforme Amanr, nim, 242,

(3) Apelacién Milén, 2 de Agosto de 1879 (Monitore, 1880, 763); ey de 1868,
art, 12, ntims, 12, ¥ 5.9; Codigo penal, arts. 36 ¥ 85. Conforme PoUuLLET, htime-
10 505; RENDU, ntim. 255; KoHLER, pég. 348; GAREIS und FucBsBERGER, Comm. .
§ 18, nim, 82,

(4) Lev, 6 de Diciembre de 1877, arts, 2.0 v siguientes; Apelacién Venetia,
17 de Mayo de 1884 {Temi ven., 339).
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en este caso deberd resarcir al perjudicado, pero no estard su-
jeto a la confiscacién, porque no hay posibilidad de pena sin
una ley que autorice al Juez a decretarla. El supuesto para la
confiscacién es la condena penal, es el fraude del inculpado, pero
cuando éste obré de buena fe, no es justo presumir que pretenda
cometer la accién dolosa de vender las mercancfas falsificadas:
las empleard para su uso, las desligard de las marcas ilicitas,
las utilizard para otros fines, pero no intentard ponerlas en el
comercio, provocando aquella condena penal, que, entonces,

serfa va inevitable, después de que la sentencia civil le advirtidé
del abuso (1).

(1) Se le negd al Juez ia facultad de decretar el comiso de los productos
en las causas civiles también por la ley, 12 de Marzo de 1855, atendiendo a las
razones espuestas en la Relazione Cavour: Atti Uffic., citadas, phg. 1.467, ¥y
desde entonces la cuestién no volvié a suscitarse. Sin embargo, segun aquella ley
(art, 16) el Juez debla decretar, aun en las causas clviles, la destruccién de las
marcas falsificadas v el decomisoc de los instrumentos de la falsificacién; pero
esta disposicién no se mantuvo en la ley de 1868, que se remiti6 en este punto
al derecho comtn (art. 11). Esto no obstante, e} decomise de los productos fné
erréneamente dectetado por la Corte de Parma en sentencia de 6 de Agosto de 1880
(Monifore, 908), revocada en esta parte, aunque por motivos parciahneute equivo-
cados, por la Casacién de Turin, 19 de Epero de 1881 (Monitore, 234). Contra:
al texto AMar, nim. 267; Bosto, nfim. 307.



