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PROLOGO

En materia de propiedad industrial, y, en concreto, de signos distintivos de
la empresa, el nombre comercial ha sido siempre el hermano pobre de la marca.
Ademas, a diferencia de esta, que posee unos contornos muy bien delimitados,
aquel se ha presentado en todo momento con unos perfiles conceptuales y funcio-
nales bastante més difusos. De ahi que se haya hecho célebre entre los mercan-
tilistas la afirmacién del profesor FERNANDEZ-NOVOA que, al referirse al nombre
comercial, alude a él como a «una de las figuras mas enigmaticas y, por lo mismo,
mas complejas dentro del sector del Derecho de la propiedad industrial que regula
los signos distintivos de la empresa y del empresario».

Es verdad que esta afirmacion tiene ya algunos afios, al haber sido realizada a
principios de la década de los setenta de la pasada centurial. Pero en cierta medi-
da sigue conservando validez en nuestros dias. Sin que ello suponga desconocer
(ni mucho menos menospreciar) los esfuerzos, en algunos casos muy meritorios,
que tanto el legislador marcario como un sector doctrinal han venido realizando
durante todos estos largos afnos en favor de aclarar los contornos de esta figura
industrialista y diferenciarla de otras con las que guarda evidentes analogias pero
también algunas significativas diferencias (como ha ocurrido histéricamente con
la denominacién social y mas recientemente con el nombre de dominio).

La primera norma que regul6 el nombre comercial en nuestro Derecho fue la
Ley de Propiedad Industrial de 1902. Al hacerlo, puso especialmente el acento en
diferenciar esta figura industrialista del nombre de los empresarios y, en particu-
lar, de la denominacién social. Muy clara fue, en este sentido, su Exposicién de
Motivos, al hablarse en ella de la inexactitud de la creencia consistente en enten-
der que el nombre comercial y la denominacion social constituian dos expresiones
equivalentes que, en el fondo, designaban una misma cosa, ya que «la razén social
no puede constituirse arbitrariamente, debe someterse a las prescripciones del
Cédigo de Comercio [...] y hace, en suma, relacién al orden interno», mientras
que «el nombre comercial puede escogerse con entera libertad y conservarse inde-
finidamente, pues por ser la denominacion del establecimiento es la conocida del

! En 1971 para ser mas exactos, vid. C. FERNANDEZ-NOVOA, «El nombre comercial y su proble-
maética registral», en AAVV, I Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial. Castelldefels (Barcelona),
25-26 de noviembre de 1971, LHospitalet de Llobregat, Asociacién Internacional para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, 1973, p. 101.
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publico, para el que, por lo general, la razén social es lo de menos». Como es natu-
ral, el articulado de esta Ley fue fiel reflejo de dichas consideraciones. Por un lado,
defini6 el nombre comercial como «el nombre, razén social o denominacién bajo
las cuales se da a conocer al ptblico un establecimiento agricola, fabril o mer-
cantil» (art. 33). Por otro lado, reconocié expresamente la posibilidad de adoptar
como nombre comercial una denominacién de fantasia sin ninguna relacién con
los nombres propios de los empresarios (art. 34).

A la Ley de Propiedad Industrial de 1902 le sigui6 el Estatuto de la Propiedad
Industrial de 1929, que queriendo clarificar los contornos del nombre comercial
acabd por oscurecerlos atin més. Segiin esta nueva normativa, se entendia que
podian tener la consideracion legal de nombres comerciales «los nombres de las
personas vy las razones y denominaciones sociales, aunque estén constituidas por
iniciales que sean los propios de los individuos, sociedades o entidades de todas
clases, que se dediquen al ejercicio de una profesién o al comercio o industria en
cualquiera de sus manifestaciones» (art. 196). Encontraba asi concrecién normati-
va en nuestro Derecho el llamado «principio de veracidad» del nombre comercial
del que, a su vez, derivaba el «principio de unidad»: el nombre comercial del ente
colectivo habia de coincidir con su denominacién social (veracidad) y, dado que
cada sociedad solo podia (y puede) tener una tinica denominacién, su nombre
comercial habia de ser también necesariamente uno (unidad). Ademas, durante la
vigencia del Estatuto el nombre comercial dejé de concebirse como un verdadero
signo distintivo de la empresa ante la masa anénima de la clientela (que fue la con-
cepcion acogida en 1902) para pasar a ser conceptuado como el nombre que «es
de aplicacién a las transacciones mercantiles» (art. 214). Es claro que esta delimi-
tacién funcional de la figura conducia a la confusién con el nombre patronimico
del empresario individual y con la denominacién social del empresario colectivo.
Razoén por la cual no sorprende que la mayoria de la doctrina espafiola de la época
realizara una utilizacién indistinta de los términos «<nombre comercial», «firma» y
«razén o denominacién social», al entender que todos ellos respondian a una mis-
ma concepcion y desempefiaban funciones sustancialmente idénticas.

En una Espafa muy distinta de la existente en 1902 y 1929, fechas en las que
fueron promulgadas las normas a las que acabo de hacer referencia, vio la luz
la Ley de Marcas de 1988, que constituyé una pieza esencial dentro del denso
paquete de normas a través de las cuales se llevé a cabo la modernizacion del De-
recho mercantil a fin de acomodarlo a las exigencias dimanantes tanto de nuestra
Constitucién como de la pertenencia de nuestro pais a la por aquel entonces deno-
minada Comunidad Econémica Europea. Esta nueva Ley, aunque sin llegar a ser
todo lo nitida que hubiera sido deseable, dio pasos al frente decisivos a la hora de
caracterizar normativamente el nombre comercial como un signo distintivo de la
empresa en el mercado frente a la masa anénima de la clientela. Para ello desterré
el «principio de veracidad» instaurado en 1929 y acogié el opuesto de «libertad de
eleccion». Se explica asi que bajo la vigencia de esta Ley —yv a diferencia de lo que
habia ocurrido mientras estuvo en vigor el Estatuto de 1929— la generalidad de la
doctrina conceptuara el nombre comercial en el sentido indicado y lo diferenciara
claramente tanto del nombre civil o patronimico del empresario individual como
de la denominacién social del empresario colectivo.

Ahora bien, como se sabe, la Ley de Marcas de 1988 naci6 aquejada de una
«vejez congénita», al haber sido promulgada con pocos dias de antelacion a la
aprobacién de la Directiva de Marcas de 1988, lo que le impidié incorporar en
su totalidad la normativa supranacional al ordenamiento espafol. De ahi que en
2001 viera la luz otra nueva ley marcaria adaptada ya plenamente a las exigencias
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del Derecho comunitario. Me refiero, como es natural, a la Ley de Marcas de 2001
que, en lo que aqui interesa, se posiciona de forma atin mas clara que la Ley de
1988 en la configuracién del nombre comercial como un auténtico signo distintivo
de la empresa en el mercado. Ademas, establece para él un régimen juridico muy
similar al de la marca, lo que se traduce inexorablemente en una considerable
confusion entre el nombre comercial y la marca de servicios. En concreto, segiin
el art. 87.1 de esta nueva Ley, «(s)e entiende por nombre comercial todo signo
susceptible de representacion grafica que identifica a una empresa en el trafico
mercantil y que sirve para distinguirla de las demas empresas que desarrollan
actividades similares». No es dificil advertir que con esta definicion el legislador
esparfiol sigue la direccion inicialmente acogida por la Ley de Propiedad Industrial
de 1902, abandonada mas tarde por el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929
y retomada nuevamente por la Ley de Marcas 1988. Esto es, la de tratar de con-
cebir el nombre comercial como un auténtico signo distintivo diferenciador de la
empresa (realidad objetiva) en el mercado.

A toda esta evolucién histérico-legislativa presta atencién Antonio CASADO en
la monografia que tengo el honor y el placer de prologar, sabedor de que el estu-
dio de cualquier institucién juridica exige, como requisito sine gua non, conocer
cuales son sus origenes y sus antecedentes legislativos. No en vano, de ese conoci-
miento se derivan con no poca frecuencia buena parte de las claves que permiten
comprender y captar mejor su esencia y razén de ser. El estudio de esta evolu-
cién histérico-legislativa sirve al autor para acometer con solvencia el analisis
del nombre comercial desde distintas dimensiones, todas ellas muy necesarias y
complementarias.

En concreto, el estudio de la dimension normativa del instituto le lleva a con-
cluir que, en rigor y a diferencia de lo que aparentemente pudiera parecer, el nom-
bre comercial no se configura en nuestro Derecho positivo como el signo distintivo
de la empresa en el mercado, sino como el signo distintivo del resultado de la ac-
tividad empresarial. A juicio del autor, las razones que sustentan esta afirmacién
son varias: 1) su inscripcion (al igual que la de la marca) debe hacerse bajo una o
varias de las clases de productos o servicios establecidas en el Nomenclator Inter-
nacional; 2) la proteccién que la ley otorga a su titular le permite prohibir la ins-
cripcién y el uso de otros signos que se refieran a productos o servicios idénticos
o similares; 3) la evaluacién del riesgo de confusién solo toma en consideracion la
identidad o similitud entre signos y entre productos o servicios; 4) por ultimo, es
posible transmitir el nombre comercial separadamente de la empresa. El estudio
de esta dimensién del nombre comercial revela, ademas, que su régimen juridico
es practicamente idéntico al de la marca de servicios. Esto tltimo, ademas, se ha
agudizado de forma significativa tras los cambios derivados de la incorporacién
a nuestro ordenamiento de la Directiva de Marcas de 2015, en los términos que el
autor analiza en la obra de forma muy acertada y minuciosa.

La dimension internacional del nombre comercial es otro de los asuntos en
los que centra su atencién el profesor Casapo NAvARRO. Con tal fin acomete una
doble labor. Por un lado, realiza una muy cuidada interpretacién sistematica y
teleolégica del art. 8 del Convenio de la Unién de Paris (en adelante, CUP). Por
otro, contrasta el modo en el que el legislador espanol configura la proteccién del
nombre comercial (basada en su inscripcién registral y en su tutela por los cauces
de la normativa marcaria) con la que se le otorga en el Derecho comparado (en
concreto, en los ordenamientos francés, italiano e inglés). De esta comparacion
infiere algunas conclusiones de interés. Entre ellas, destaca la constatacion de
que, a diferencia de lo que acontece en el Derecho esparfiol, en los ordenamientos
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extranjeros analizados la proteccion del nombre comercial resulta edificada fun-
damentalmente sobre la normativa represora de la competencia desleal.

Lo anterior se completa con el estudio de la dimension sistemdtica del nombre
comercial, necesaria por cuanto que el Derecho de los signos distintivos se enmar-
ca dentro del Derecho de la competencia en sentido amplio. Al respecto, el autor se
decanta por defender abiertamente la «teorfa de la complementariedad relativa»,
segun la cual la Ley de Competencia Desleal tiene caracter complementario respec-
to de la Ley de Marcas. Pero no puede suplantarla ni sustituirla. En concreto, dicha
Ley se activa ante la inexistencia de derechos de exclusiva o mas all4 de sus lindes
objetivos y de su contenido; es decir, cuando el nombre comercial no esta registra-
do, ha caducado por falta de renovacién, hay un uso infractor no sancionado por
la Ley de Marcas o esta tltima Ley le reconoce solo una tutela parcial.

Por ultimo, el autor presta atencién a la dimension relacional o conflictual
del nombre comercial, con referencia a la relacién que media entre él y aquellas
otras instituciones que nacen al margen del Derecho de los signos distintivos pero
que son aptas para desarrollar funciones de distincién empresarial en el trafico
mercantil. Asi, con un cuidado anélisis de la incidencia que sobre esta materia
han desplegado las reformas acometidas en la Ley de Marcas por el Real Decreto-
ley 23/2018 con vistas a incorporar la Directiva de Marcas de 2015 a nuestro or-
denamiento, el autor lleva a cabo un estudio muy riguroso de los conflictos entre
nombres comerciales y denominaciones sociales, de un lado, y nombres comer-
ciales y nombres de dominio, de otro. La lectura de las paginas que el autor dedica
a esta materia permite afirmar que esta obra es mucho mas que un estudio del
nombre comercial. Y es que, de la mano de este, ofrece también un anéalisis muy
completo de esas otras figuras dotadas de funciones identificadoras como son la
denominacién social y el nombre de dominio.

A través de un método intachable y de una disciplina rigurosa, el analisis de
todas estas dimensiones del nombre comercial conduce al autor a una conclusién
general o macroconclusién que comparto plenamente?. Es formulada en el altimo
capitulo de la obra a modo de cierre del estudio. Se trata de la conveniencia de
abolir el registro del nombre comercial y remitir su tutela al Derecho de la compe-
tencia desleal. Sobre todo, a la vista de la relevante aproximacién al régimen juri-
dico de la marca que ha experimentado su regulacién en los tltimos afios, que ha
llegado a hacer de esta modalidad de distintivo empresarial una especie de «mar-
ca-empresa». Logicamente, el resultado de esta reforma seria el establecimiento
en nuestro ordenamiento de un régimen unitario de los signos de identificacion
empresarial diversos de la marca, tales como los nombres comerciales, los rétulos
de establecimiento, los nombres de dominio y las denominaciones sociales.

Esta interesante propuesta es apoyada por el autor (con una bateria de argu-
mentos de interés) en las siguientes razones: 1) conceptual y funcionalmente, el
nombre comercial no se configura normativamente como el signo distintivo de
la empresa en el mercado, sino como un signo identificador y diferenciador del
resultado de la actividad empresarial: los productos y/o servicios; 2) la tutela del
nombre comercial deriva fundamentalmente de su proteccion registral y se articu-
la por cauces marcarios, a través de un régimen juridico practicamente idéntico al
de la marca; 3) en la actualidad, la identidad normativa entre el nombre comercial

2 Como he tenido oportunidad de expresarlo en L. M. MIRANDA SERRANO, «El nombre como limi-
tacion del derecho de marca tras el Real Decreto-ley 23/2018. Avances significativos en el proceso de
industrializacion de la denominacién social», InDret, num. 2, 2020.
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y la marca (de servicios) se lleva hasta sus tltimas consecuencias, siéndole de apli-
cacion las soluciones adoptadas en sede de marcas; 4) la regulaciéon del nombre
comercial, aun derivando del cumplimiento de los mandatos del CUP, se separa de
la que rige en la mayoria de los Estados signatarios; 5) la normativa represora de la
competencia desleal se erige en un vehiculo habil y ttil para proteger las potencia-
lidades distintivas de un signo como el nombre comercial, llamado a distinguir a la
empresa en el mercado; una realidad que, sin duda, es mas compleja y abarca méas
elementos que los meros productos o servicios que son el resultado de su actividad.

En opinién del profesor CAsADO NAVARRO, esta propuesta podria llevarse a cabo
de forma sencilla. Bastaria con eliminar de la Ley de Marcas los preceptos dedi-
cados especificamente a la regulacién del nombre comercial, asi como el resto de
menciones que a él se hacen a lo largo del articulado de dicha Ley. Al margen de
esta supresion habria de quedar, no obstante, el art. 9.1.d), que deberia conservar-
se, aunque incluyendo en €l a los nombres de dominio. Ademas, seria necesario
articular un régimen transitorio para los nombres comerciales en vigor. Segiin
CasADO, este podria consistir en conceder a los titulares registrales de nombres
comerciales la posibilidad de convertirlos en marcas en el momento de su renova-
cién. Y en el caso de que un mismo signo estuviera inscrito a nombre de un tinico
titular como nombre comercial y como marca, el término de la vigencia del regis-
tro determinaria su extincién cuando ambos se aplicaran a las mismas clases. En
cambio, cuando fuesen de aplicacién a productos o servicios diferentes, su titular
podria elegir entre mantener dos marcas auténomas o decantarse por una Ginica
marca multiclase.

No puede ocultarse que esta propuesta encontraria en nuestro ordenamiento
un obstaculo importante no solo en el peso de la tradicion juridica, sino también
en consideraciones recaudatorias anudadas a la duplicidad de registros. Ahora
bien, este obstaculo, pese a su indudable importancia derivada del notable incre-
mento del ndmero de solicitudes de inscripciéon de nombres comerciales experi-
mentado en los dltimos afios?, no parece insalvable, como lo demostré en su dia
la supresion del registro del rétulo de establecimiento consumada en 2001 por la
vigente Ley de Marcas.

El breve recorrido que acabo de realizar por las muchas y muy interesantes
cuestiones analizadas en esta monografia permite hacernos una idea aproximada
de la riqueza de contenidos que encierran sus paginas. Es al lector interesado,
ya sea tedrico o practico, a quien compete la labor de ahondar mas en ellos en la
busqueda de las ideas o soluciones que en cada caso pueda necesitar. Ahora es el
momento de pasar de la obra a su autor, el doctor Antonio CASADO NAVARRO.

En la defensa puiblica de la tesis doctoral de la que este libro trae causa®, el pro-
fesor CasADO expuso de forma muy expresiva como, conforme avanzaba en el estu-

3 Vid. La OEPM en cifras (2018), Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital-Oficina Espafio-
la de Patentes y Marcas, 2018, disponible en http://www.oepm.es, pp. 11y 12, e Ip., La OEPM en cifras
(2019), Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital-Oficina Espafiola de Patentes y Marcas, 2019,
disponible en http://www.oepm.es, p. 12. También al respecto, sefialando que en 2017 hubo una alta
subida en el nimero de solicitudes de nombres comerciales en términos comparativos con las presen-
tadas en 2016, vid. «Observaciones acerca de las ultimas cifras sobre Propiedad Industrial y Marcas re-
cogidas en Espafia», Centro Virtual de apoyo a la PYME en materia de gestién de Propiedad Industrial,
Intelectual e Innovacion, 2018, disponible en https://cevipyme.wordpress.com.

4 Que, intitulada Caracterizacion, régimen juridico y retos del nombre comercial en una economia
global, fue defendida en el Salén de Grados de la Facultad de Derecho y Ciencias Econémicas y Em-
presariales de la Universidad de Cérdoba el 28 de octubre de 2019 ante un tribunal presidido por el
profesor Jorge CouTINHO DE ABREU (de la Universidad de Coimbra) e integrado por los profesores Fer-
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dio del nombre comercial, cada vez se iba identificando mas con aquel loco (quiza
por el trance que es inherente a la realizacién de una tesis) que aparecia en la obra
de NIETZSCHE intitulada La Gaya Ciencia o La ciencia jovial®. Un loco que corria
portando una linterna encendida a plena luz del dia y que buscaba insistentemente
a Dios. Ante las risas de los presentes, el loco acababa por exclamar: «;Dénde esta
Dios? Os lo voy a decir. {Dios ha muerto! [...] {Y nosotros le dimos muerte!».

Igual decia haberse sentido Antonio CASADO en su transito hacia la consecu-
cién del doctorado, en la busqueda de la esencia del nombre comercial, a caballo
entre Cérdoba, Santiago de Compostela e Italia (Bolonia y Turin). Aunque, como
es natural, en lugar de una linterna portaba un ingente nimero de libros, articulos
y sentencias. Y a medida que avanzaba en el estudio de las distintas dimensiones
de la figura, resonaba en su cabeza cada vez con mas fuerza la frase de aquel loco:
«¢Dénde estd el nombre comercial? Os lo voy a decir. El nombre comercial ha
muerto y nosotros le dimos muerte». Aunque —precisaba— més que nosotros, el
legislador, en la direccion en la que tan acertadamente se manifiesta el autor en la
monografia que aqui se prologa.

Esta expresiva descripciéon de su camino hacia el doctorado realizada por el
todavia doctorando Antonio CAsADO en el acto de defensa de su tesis me retrotrae
necesariamente al momento en el que se presenté ante mi con la firme intencién
de iniciar una carrera en la Universidad. Habia sido alumno mio en las asignatu-
ras Derecho Mercantil Iy IT de la ya extinta Licenciatura en Derecho. Un alumno
brillantisimo, he de precisar. Recuerdo que en aquella etapa de mi vida académi-
ca me habia decantado por el examen oral como forma principal de evaluar al
alumnado. Y no puedo olvidar que cuando llegaba el turno de examinar a CASADO
NAVARRO me gustaba dejar que expresara todo lo que sabia sobre la materia pre-
guntada, pues era un verdadero placer, como profesor, comprobar los muchos y
muy atinados conocimientos que un alumno podia atesorar gracias a su esfuerzo
y dedicacion.

No sorprende, por tanto, que, una vez finalizados sus estudios, se hiciera dig-
no merecedor del laurel mediante la obtencién del Premio Extraordinario de Li-
cenciatura. Como es natural, dadas sus muchas y sobresalientes cualidades para
el estudio, atendi gustosamente la peticién que me cursé de ser su director de
tesis doctoral. Era, por tanto, el momento de solicitar una Beca de Formacion del
Profesorado Universitario (las conocidas «Becas FPU») y buscar un tema idéneo
para su tesis doctoral.

Aungque sé que esta opinién no es compartida por todos mis colegas, considero
que es bueno elegir para un doctorando un tema de tesis que el director controle
relativamente bien, por haberlo trabajado (directa o indirectamente) con anterio-
ridad. Asi lo creo porque de esta manera el seguimiento del doctorando puede ser
mas intenso. Pues bien, dentro del sector del Derecho de la competencia —que,
junto con el Derecho de la contratacion, son las dos parcelas de la realidad mer-
cantil preferidas por la Catedra de Derecho Mercantil cordobesa desde el punto
de vista de la investigacién—, decidimos que el tema de la investigacién debia
incardinarse en el marco de la propiedad industrial. En concreto, en el estudio de
una figura clasica como el nombre comercial.

nando CARBAJO CASCON (de la Universidad de Salamanca) y Javier PAGADOR LOPEZ (de la Universidad de
Cérdoba). Dicho Tribunal confiri6 al trabajo por unanimidad la méaxima calificacién: sobresaliente cum
laude con mencién internacional.

5 Die frohliche Wissenschaft, 1882, también traducida al espafiol como EI alegre saber.
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Varias fueron las razones que nos condujeron a esta eleccién. Por un lado,
las muchas sombras que existen en torno al concepto, la funcién y la propia dis-
ciplina reguladora de esta institucién. Por otro, la titubeante regulaciéon que esta
figura ha recibido en nuestro Derecho histérico. Sin olvidar el escaso interés que
ha despertado en la doctrina, salvo honrosas y muy meritorias excepciones. Por
altimo, me pareci6 (y me sigue pareciendo) decisivo en esta eleccion el alto conte-
nido formativo de una materia clasica como la elegida. Y es que, como demuestra
la obra que aqui se prologa, el estudio del nombre comercial exige un analisis
previo y sosegado no solo del Derecho de los signos distintivos de la empresa, sino
también del Derecho represor de la competencia desleal, asi como de una serie
de instituciones dispares que tienen como denominador comun su aptitud para
desarrollar funciones identificadoras en el trafico mercantil.

Hoy, algunos afos después de aquella eleccién, creo estar en condiciones de
juzgarla acertada o, al menos, no equivocada. Sobre todo, por haber conseguido lo
que, desde mi punto de vista, ha de perseguir un trabajo de investigacién de tesis
doctoral en el &mbito especifico del Derecho. Por un lado, permitir al doctorando
ofrecer a la comunidad juridica nuevas perspectivas para la interpretacién tanto
de las instituciones objeto de analisis como de las normas que las regulan. Por
otro, forjar a un jurista-investigador® serio, dotado de las aptitudes y capacidades
necesarias para afrontar exitosamente en el futuro nuevos desafios investigadores.
Desde mi punto de vista, la presente monografia corrobora que la tesis de la que
trae causa ha cumplido estos dos objetivos. De un parte, porque no se limita a ser
una mera recopilacién de ideas ajenas, sino que explora y ofrece nuevas solucio-
nes interpretativas, siempre necesarias para el avance del conocimiento. De otra,
porque, en mi condicién de director del trabajo de investigacién, he sido testigo de
excepcion de como a través de su realizacién su autor ha ido adquiriendo un enco-
miable grado de madurez en la doble dimensién de jurista e investigador.

Junto a lo anterior, me gustaria destacar también del profesor Casapo su fuer-
te espiritu de servicio a la Universidad y su acusado sentido de equipo. Desde el
primer dia en que formé parte del Area de Derecho Mercantil de la Universidad
de Cérdoba, siempre ha apoyado con ilusién y esfuerzo cada una de las iniciativas
universitarias que se han puesto en marcha: congresos, jornadas, seminarios inter-
nos, etc. Ademads, cuando se le encarga cualquier tarea de gestién y se le confiere
un plazo razonable de ejecucion, suele tenerla lista lo antes posible. En este sen-
tido, cabria afirmar que constituye casi un lema de su manera de ser y estar en la
Universidad el conocido dicho del refranero espariol segtn el cual «no dejes para
maifana lo que puedas hacer hoy». Por eso a menudo suelo decirle afectuosamente
que es un «hombre-lince», subrayando con ello la enorme celeridad con la que
ejecuta normalmente los plurales cometidos que se le encomiendan en la Catedra.

La faceta del profesor CAsADO a la que acabo de aludir me parece digna de ser
resaltada. Sobre todo, por no ser muy frecuente en una sociedad tan individualista
como la actual, en la que no es facil conseguir que las personas tengan verdade-
ro sentido de equipo y miren no solo por los intereses propios, sino también por
los del grupo al que pertenecen. Comprendera asi el lector que los mercantilistas
cordobeses echemos mucho de menos al profesor Casapo cuando se ausenta de
Cérdoba con vistas a realizar alguna estancia en otro centro de investigacién, como
ocurre precisamente en el momento en el que escribo estas paginas, que se encuen-

¢ Enfatizo el término investigador porque, a diferencia de lo que equivocadamente creen algunos,
la investigacion no solo esta en manos de los que llevan «bata blanca». De hecho, es hoy asunto indubi-
tado que el Derecho es una ciencia integrada dentro de las llamadas Ciencias Sociales.
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tra en la Universidad de Bolonia —becado por el Real Colegio de Espafia—, en
plena epidemia del «coronavirus», que esperemos empiece a remitir cuanto antes.

Por todo lo que acabo de afirmar, no puedo sino aventurar al profesor Antonio
Casapo un futuro muy esperanzador dentro de la Universidad. Si sigue trabajando
con la dedicacién y el rigor con que lo ha venido haciendo hasta este momento, no
me cabe ninguna duda de que serd autor de otras muchas y buenas contribuciones
doctrinales. Incluso en momentos como los actuales, en los que los medios (ma-
teriales y personales) que los poderes ptblicos ponen a disposicién de la Universi-
dad no son en muchos casos suficientes. Y es que, como sentencié Severo OCHOA,
en principio, «la investigacion necesita mas cabezas que medios». Como es natu-
ral, de dichas aportaciones del doctor CAsADO nos beneficiaremos en primer lugar
los que formamos lo que el querido y admirado profesor OLIVENCIA bautizé como
el «taller de orfebreria juridico-mercantil cordobés». Pero, sin duda, contribuiran
también al enriquecimiento de la comunidad juridica en general y, en especial, de
la mercantilista.

En mi opinién, no hay mejor forma de terminar este prélogo que deseando
de corazoén al profesor Casapo que algiin dia él pueda experimentar la misma sa-
tisfaccién que estoy sintiendo yo al escribirlo. Eso corroborara que su trayectoria
académica le ha permitido dirigir una buena tesis doctoral y que el autor (el nuevo
doctor) le ha pedido que sean suyas las palabras de presentacién de la monografia
nacida de dicho trabajo de investigacién. Como creo conocerlo bastante bien, estoy
casi seguro de que este deseo se hara realidad en un futuro no muy lejano. Para
ello, como él bien sabe, la clave principal esta en el esfuerzo y el trabajo serio. A él
se refirié6 Antoine DE SAINT-EXUPERY cuando sostuvo que «lo tinico que importa es
el esfuerzo». Y a él aludi6 también magistral y elegantemente Fernando DE Rojas al
expresar que «jamas el esfuerzo desmerece a la fortuna». De esta tltima afirmacién
suelo hablar siempre a mis alumnos el primer dia de clase con la finalidad de moti-
varlos para que den lo mejor de si mismos. A la vista de los resultados hasta ahora
alcanzados, es evidente que la apelacion al esfuerzo —de la mano de Fernando DE
RoJjAsS— no cay6 en saco roto cuando la escuchd, como alumno de mis clases de De-
recho Mercantil Iy II, el hoy doctor Antonio CasApO NAVARRO. No en vano, gracias
a un esfuerzo y dedicaciéon encomiables, pudo acometer brillantemente primero la
finalizacién de sus estudios de licenciatura y master, y méas tarde la culminacion
de sus estudios de doctorado mediante la realizacién de una muy meritoria tesis
doctoral de la que la presente monografia trae causa.

Es el momento de poner punto y final a estas palabras. Corresponde ya a cada
lector hacerse un juicio propio acerca de este libro. Solo un tltimo apunte para
subrayar que esta obra ha sido editada —con el rigor, mimo y cuidado al que nos
tiene ya acostumbrados— por la prestigiosa editorial Marcial Pons, que tanto viene
haciendo desde hace ya largo tiempo en favor del avance del conocimiento en el
ambito de la Ciencia del Derecho en general y del Derecho mercantil en particular.
Desde aqui, por tanto, mi agradecimiento y reconocimiento a esta sefiera editorial.

Universidad de Cérdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Econémicas y Em-
presariales, 28 de febrero de 2020, Festividad de San Leandro de Sevilla y Dia
de Andalucia.

Luis Maria MIRANDA SERRANO

Catedréatico de Derecho Mercantil
Decano de la Facultad de Derecho y CC. Econémicas
y Empresariales. Universidad de Cérdoba



NOTA DEL AUTOR

Esta monografia es el resultado, una vez hechas las oportunas adaptaciones
y actualizaciones, de mi tesis doctoral intitulada Caracterizacion, régimen juridico
y retos del nombre comercial en una economia global que, bajo la direccién del
profesor doctor Luis Maria MIRANDA SERRANO, defendi publicamente en la Univer-
sidad de Cérdoba en noviembre de 2019. El tribunal, que tuvo a bien otorgarle la
maxima calificacion, estuvo presidido por el profesor doctor Jorge Manuel Cou-
TINHO DE ABREU (Universidad de Coimbra) e integrado también por los profesores
doctores Fernando CARBAJO CASCON (Universidad de Salamanca) y Javier PAGADOR
Lopez (Universidad de Cérdoba). Desde aqui deseo mostrar mi més sincero agra-
decimiento a todos estos ilustres mercantilistas por sus muy certeras y enrique-
cedoras observaciones que, con d4nimo constructivo, me hicieron aquel dia tan
importante para mi vida académica. Como no puede ser de otro modo, he tratado
de incorporarlas con la mayor fidelidad posible a la presente obra.

Este trabajo de investigaciéon no hubiera sido posible sin la financiacién ob-
tenida del Ministerio de Educacién, Cultura y Deporte en el marco del Programa
Estatal de Promocion del Talento y su Empleabilidad. En concreto, gracias a la
concesiéon de una ayuda para contratos predoctorales para la formacién de pro-
fesorado universitario (Ref. FPU014/01103) y de una ayuda complementaria para
la realizacién de estancias breves en centros extranjeros (Ref. EST16/00413). Ade-
mas, su realizacion ha contado con la financiacion del Ministerio de Economia,
Industria y Competitividad, en el marco del Proyecto de investigacién «Desafios
del regulador mercantil en materia de contrataciéon y competencia empresarial:
diagnéstico y propuestas de solucién» (Ref. DER2017-85652-P), del que son in-
vestigadores principales los profesores Luis Maria MIRANDA SERRANO y Javier Pa-
GADOR LOPEZ. Junto a lo anterior, he de reconocer también el apoyo recibido de la
Universidad de Cérdoba y, en particular, del Vicerrectorado de Posgrado e Inno-
vacién Docente. En su objetivo de promover la excelencia de los estudios de doc-
torado, pone a disposicion de sus doctorandos la posibilidad de realizar estancias
en el extranjero mediante la convocatoria de Ayudas de Movilidad Internacional
para el Fomento de la elaboracion de Tesis con Mencién Internacional, de una de
las cuales tuve la suerte de ser beneficiario.

Esta obra es fruto del trabajo realizado principalmente en el Area de Derecho
Mercantil de la Universidad de Cérdoba, pero también en otros centros de investi-
gacién nacionales e internacionales. Por este motivo, quiero agradecer al Instituto
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de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y, en especial,
al profesor doctor Angel GARciA VIDAL, la posibilidad que me ha brindado de per-
manecer en sus instalaciones en varias ocasiones y de poner a mi disposicién todo
su equipo material y humano. Igualmente, me gustaria manifestar mi agradeci-
miento al Dipartimento di Sociologia e Diritto del’Economia dell’'Universita di
Bologna (Italia) y al profesor doctor Marco LAMANDINI, asi como al Dipartimento
di Giruisprudenza dell’'Universita di Torino (Italia) y a la profesora doctora Eva R.
DEsANA. El trato y la ayuda que me brindaron han sido esenciales para el buen fin
de la investigacién.

Por tltimo, no puedo dejar de expresar mi agradecimiento a mis compafieros
del Area de Derecho Mercantil de la Universidad de Cérdoba por su apoyo, guia y
sabios consejos que, de una u otra forma, han cristalizado en este trabajo que hoy
ve la luz. Y, fundamentalmente, a mi maestro, el profesor doctor Luis Maria Mi-
RANDA SERRANO, cuya impronta en esta investigacién no se ha limitado a la mera
labor de direccién que es propia de los estudios de doctorado. El ha inspirado
este trabajo y ha inculcado en mi los valores del rigor y el esfuerzo que, del mejor
modo posible, he tratado de plasmar primero en mi tesis doctoral y més tarde
en este libro que de ella trae causa. Corresponde ya al lector juzgar si lo he o no
conseguido.



INTRODUCCION

I. PROPOSITO DE LA INVESTIGACION

El tema de esta investigacion se incardina en el sector del Derecho mercantil
conocido como propiedad industrial. Mas concretamente, en el marco de las mo-
dalidades de propiedad industrial que tienen por finalidad aportar transparencia
al mercado mediante la identificacién y diferenciacién de las distintas realidades
empresariales: los signos distintivos de la empresa stricto sensu. Esta categoria
juridica hace referencia a aquellos signos sobre los que el empresario ostenta un
derecho de exclusiva designado legalmente, desde sus origenes, como derecho de
propiedad. Nos referimos, en particular, a la marca y el nombre comercial. En la
actualidad, estas son las tnicas modalidades de signos distintivos que se someten
a inscripcion registral. Se trata, ademads, de las tnicas a las que nuestro sistema
marcario les reconoce una tutela juridica plena.

Como se desprende de su titulo, esta obra tiene por objeto principal la figu-
ra del nombre comercial. Su propésito esencial estriba en abordar su estudio
desde una perspectiva global, analizando sus distintas dimensiones —histérica,
conceptual, funcional, normativa, registral, comparada y conflictual— con la fi-
nalidad de evaluar el papel que desempefia en el sistema marcario nacional y la
conveniencia de mantener o no su actual configuraciéon como signo distintivo
merecedor de la proteccién marcaria derivada de su registro. Este objetivo ge-
neral exige la realizaciéon de una serie de cometidos que conducen en tultimo
término a desentrafar la sustancia, morfologia y naturaleza juridica del nombre
comercial. Entre estas tareas se encuentran el analisis de la evolucién histérico-
legislativa de la institucién, el examen de su concepto y funciones, su delimita-
cién respecto de otras instituciones juridicas afines y el estudio de su régimen
juridico —marcario y concurrencial—. Asimismo, la consecucién del propésito
general de esta obra precisa de un examen de la proteccién internacional que
recibe el nombre comercial en virtud de las disposiciones contenidas en los trata-
dos internacionales (fundamentalmente, el CUP), asi como del régimen juridico
de esta institucioén en algunos de los ordenamientos juridicos de nuestro entorno.
La investigacién se completa con un tratamiento pormenorizado de los conflictos
que surgen en el trafico juridico-mercantil cuando la figura objeto de estudio se
contrapone a otras instituciones juridicas con funciones identificativas del em-
presario y diferenciadoras de las distintas realidades empresariales, como son, en
particular, la denominacién social y el nombre de dominio. Esta labor concluye
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con la tesis fundamental de la investigacién, que no es otra que la formulacién de
una propuesta de lege ferenda que, inspirada en la atenta observacion de la rea-
lidad socioecon6émica y en algunas de las experiencias de Derecho comparado,
tiene por finalidad adecuar la regulacion del nombre comercial a su naturaleza
juridica y a las necesidades actuales del mercado.

II. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION

La doctrina mercantilista coincide en destacar la complejidad que es inheren-
te al nombre comercial. Pocas instituciones se presentan més oscuras que esta
en la literatura juridica. No es solo que la doctrina foranea resulte dificilmente
comprensible, dados los diferentes presupuestos juridicos de los que parte y la
propia disparidad de la terminologia empleada para referirse a ella. Lo que mas
sorprende es lo alejados que parecen haber estado los puntos de vista en nuestra
propia doctrina, mediatizada ademéas por los continuos cambios del legislador
en la regulacién y ordenacién de la figura. Son, por tanto, varios los motivos que
justifican esta investigacion.

En primer lugar, el propio nacimiento de la figura al panorama legislativo y
su recepcion en el Derecho comparado. El nombre comercial aparece en la esce-
na juridica de la mayoria de los paises de nuestro entorno por la via indirecta de
un tratado internacional —el Convenio de la Unién de Paris—, sin que existiera
previamente una construccién juridica estructurada al respecto y un concepto
global definitorio. Esta situacién ha generado numerosos problemas en los dis-
tintos ordenamientos juridicos foraneos, donde coexisten regulaciones plurales y
heterogéneas que se cimentan sobre mecanismos juridicos disimiles y que exigen
presupuestos y requisitos desiguales.

En segundo lugar, la titubeante regulacién que ha recibido en nuestro Derecho
histérico. En cada una de las distintas regulaciones que se han sucedido a lo lar-
go del tiempo, el régimen juridico del nombre comercial ha sufrido importantes
variaciones que lo han acercado a configuraciones juridicas dispares, influidas en
gran medida por las tendencias reguladoras existentes en el Derecho comparado.
Estos vaivenes legislativos tienen su origen en la necesidad de deslindar el nombre
comercial de otras figuras juridicas con funciones identificativas y diferenciadoras
de la empresa y del empresario. Sin embargo, la adecuada delimitacion del nom-
bre comercial respecto de otras figuras afines es una tarea inconclusa que atin hoy
sigue requiriendo la labor de la doctrina y la jurisprudencia.

En tercer lugar, el escaso interés que esta institucién despierta actualmente en
los circulos académicos. En lineas generales, la doctrina espafiola no ha prestado
especial atencién al estudio del nombre comercial —salvo honrosas y notables
excepciones—. Desde siempre, esta figura se ha visto eclipsada por la prioritaria
consideracién dispensada a la figura de la marca. No en vano, la gran mayoria de
los estudios elaborados en las tltimas décadas en materia de signos distintivos
versan sobre ella. El nombre comercial, en cambio, ha desempefiado un rol testi-
monial en el pensamiento juridico.

Estas circunstancias justifican la investigacion sobre una institucién tan com-
pleja y oscura como cambiante. Pero, ademés, una mirada a la realidad socioeco-
némica pone de manifiesto la existencia un conjunto de circunstancias de natu-
raleza practica que ahondan en la necesidad de acometer un estudio como el que
aqui se efecttia. Nos referimos, en concreto, al considerable aumento de litigios
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que vienen sucediéndose ante los Tribunales entre los titulares de nombres comer-
ciales y de otros signos identificativos de la empresa y el empresario, como mar-
cas, denominaciones sociales, nombres de dominio o signos distintivos extranje-
ros no registrados; al incremento en los dltimos afios del ndmero de solicitudes
de inscripcién de nombres comerciales; al proceso de expansién y diversificacion
sufrido por la propiedad industrial en las tltimas décadas, y al papel decisivo
que una adecuada proteccién de estos derechos desempena como soporte de los
intercambios comerciales internacionales en una economia cada vez mas global.

III. PLAN DE LA INVESTIGACION

La investigacion se adectia basicamente a la contextura gnoseoldgica que es
tradicional en la epistemologia juridico-mercantil desde hace varias décadas. El
estudio parte del analisis de la realidad socioeconémica y del examen de lege lata
de la problematica circundante, tratando de aportar soluciones concretas a las
distintas cuestiones que plantea el objeto de estudio. A esta labor se suma, ade-
mas, el complemento —siempre enriquecedor— de reflexiones y propuestas de
lege ferenda encaminadas a orientar las futuras reformas legislativas en la mate-
ria. Tomando como referencia estas coordenadas, la obra se estructura en siete
capitulos en los que se abordan las distintivas dimensiones del nombre comercial.

El capitulo I se dedica al estudio de su evolucion histérico-legislativa. En él se
hace un recorrido histérico por los distintos hitos que han marcado el devenir de
la institucién, desde los origenes de la realidad que hoy se designa como nombre
comercial en la Edad Media, hasta la tiltima reforma de la legislacién marcaria aco-
metida en 2018, pasando por los diversos textos normativos que se han encargado
de la regulacién de la figura. Este capitulo trata de contextualizar el tratamiento
juridico que el nombre comercial recibe en la actualidad, dando debida cuenta de
los vaivenes legislativos que se han sucedido en nuestro Derecho histérico.

El capitulo II ofrece una delimitacién conceptual y funcional de la figura. El
confusionismo que, desde su génesis, ha acompafiado al nombre comercial preci-
sa de un estudio sosegado de la legislaciéon derogada, de la regulacion vigente y de
la realidad socioeconémica que permita definir con la mayor precisién posible los
contornos de la institucién. Por ello, en este capitulo se analizan el concepto y las
funciones del nombre comercial partiendo del Derecho histérico, centrandonos
en el Derecho positivo y tomando como referencia la ubicacién sistematica de la
institucién en el sistema marcario actual y la realidad viva a la que trata de dar
respuesta. Esta labor se completa con el deslinde del nombre comercial respecto
de otras figuras juridicas afines, como la denominacién social, la marca de servi-
cio y el nombre de dominio.

En el capitulo 111 se aborda el analisis del régimen juridico del nombre comer-
cial. El estudio aqui realizado se centra fundamentalmente en las particularidades
que esta figura presenta en relacion con la marca, dado que su régimen normativo
se construye legislativamente acudiendo a la técnica de la remisién. Se trata, en
suma, de examinar las especialidades regulatorias que reviste la figura, sin perder
de vista, no obstante, el propésito esencial de la investigacién: estudiar el nombre
comercial desde una perspectiva global. En consecuencia, se aborda la practica
totalidad de las cuestiones juridicas basicas que afectan al nombre comercial en
tanto que signo distintivo, aunque se presta especial atencién a los extremos que
pueden suponer una singularidad respecto de la marca o una modulacion del ré-
gimen general de esta.



