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CAPITULG I

LA MARCA DENTRO DEL. SISTEMA DE LA PROPIEDAD IN-——
DUSTRIAL

1) LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

El Derecho entendido como el conjunto de normas regula
doras de la actividad social, sancionadas por el Estado, de
be responder con eficacia a la problemdtica que cada momen-—
to histérico plantea al hombre, y por tal motivo debe ser -
dindmico.

Aunque las venerables instituciones juridicas gue el -
genio de los romancs legl a la posteridad siguen siendo - -
fuente de inspiracién para las legislaciocnes de muchos pai-
ses, sin exceptuar el nuestro, a su lado han surgido nuevas
instituciones gue como en el casp de la propiedad induse ——
trial responden a la dindmica de la &poca presente.

La Revolucidén Industrial produjo hondas transformacio-
nes econdmicas y sociales a las que el Derecho no podia ser
ajeno. Las grandes factorias borraron del escenmario hist(-
rico a los talleres medievales, y mientras el cielo de Eurp
pa en el siglo XVIII comenzaba a oscurecerse con £l humo de
las fabricas y el aire se llenaba con el ruido de una acti-’
vidad febril, productores y comerciantes se enfrascaban en
una sorda lucha para conguistar el mercado, se hizo entor—
ces necesario construir los preceptos legales aptos para ~-—
imponer el orden dentro de esa pugna. As! se delinearon —
los perfiles de una nueva institucidn juridica: 1la propie-
dad industrial.

Al lado de los derechos absolutos -opohibles pOr SU w—



titular a todo el mundo- que se ejercen sobre las cosas ma-
teriales como pueden ser un predio o un automdvil, ha surgi
do una categoria de derechos también absolutos gue se ejer-
cen sobre bienes immateriales como son las ideas; tal es el
caso de los derechos de autor o derechos intelectuales,

"Al conjunto de los derechos resultantes de las concep
ciones de la inteligencia y del trabajo intelectual, con- -
templados principalmente desde el aspecto del provecho mate
rial que de ellos puede resultar, acostimbrase darle la de-
nominacidn genérica de propiedad intelectual, o las denomi-
naciones equivalentes: propiedad inmaterial, bienes juridg
cos inmateriales o derechos intelectuales"., 1/

Nuestra actual Ley de la Propiedad Industrial nos dice
en su exposicidn de motivos que "con la denominacifn de - -
propiedad industrial se distingue, como es sabido, una de -
las formas del derecho de autor y por lo mismo tiene igual
origen que la propiedad literaria asegurada a las obras del
ingenio y que la propiedad artistica, diferencidndose clara
mente de estas Gltimas en que tanto en los inventos induse——
triales como en el casc de las marcas o de los avisos comer
ciales, la tarea del autor se circunscribe al campo econémi
co en cuanto tiende a obtener por medios técnicos la satis-
faccidn de necesidades sociales".

La propiedad immaterial se ha subdividido en propie-
dad intelectual y propiedad industrial,

En el campo de la propiedad intelectual se ubican las

1/ David RANGEL MEDINA, Tratado de Derecho Marcario, Méxi
co 1960, P&ag. 90.
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obras del ingenio humano cuando tienen cardcter artistico -
filoséfico o cientifico, Asi, el autor de un libro, al in-
crementar el acervo de la cultura, adguiere un derecho de -
propiedad intelectual sobre su obra, es decir, sobre el con
Junto de ideas gue la constituyen.

"La obra intelectual es el resultado material, el efec
to sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facul
tades creadoras del individuo", 2/

"Por su parte la propiedad industrial puede ser defini
da como un nombre colectiveo gue desigrne el conjunto de inse—
titutos juridicos y leyes que tienden a garantizar la suma
de los derechos de la actividad industrial y comercial de -
una persona y asegurar la lealtad de la concurrencia indus-
trial y comercial®. 3/

Si bien el sistema de la libre empresa se caracteriza
por la competencia que los comerciantes y productores se ha
cen entre si para atraerse a la clientela, tal competencia
debe efectuarse siguiendo ciertos cauces y respetando el -
principio fundamental de la lealtad para no degenerar en e
una pugna cadtica.

El Estado, a través del Derecho Industrial, establece
la necesaria regulacidn juridica de la concurrencia econdmi
Ca‘

g/ Georges MICHAELIDES NOVAROS, Le Droit Moral Del 'auteur,
tibrarie de Arthur Rosseau, Paris 1935, Pag. 57.

3/ Paul ROUBIER, Le Droit de la Proprieté Industrielle, -
Librarie de Recueil Sirey S.A., Paris 1952, P4g. 1.




"A fin de servir a sus intereses econfmicos, el hombre
inventa, crea o imagina diversas cosas: Inventa un aparato
0 un nuevo procedimiento de fabricacidn; crea un dibujo o -
modelo nuevo; adopta para sus productos una marca distinta

o utiliza un signo comercial®™, 4/

De acuerdo con los objetos sobre los que recaen, 105 -
derechos de la propiedad industrial son de dos clases:
a) Creaciones nuevas,

b} Signos distintivos,
lLas creaciones nuevas sont

1} Patentes de invencién
2) Patentes de mejoras
3) Modelos industriales
4} Modelos de utilidad

5) Dibujos o disefios industriales.

La propiedad industrial de las creacliones nuevas S8 e
traduce en un derecho gue el Estado garantiza a su titular
para emplearlas o explotarlas en forma exclusiva durante un
tiempo limitado., A dicho derecho se le suele denominar de
patente,

Al respecto el articulc 3o. de la Ley de la Propiedad
Industrial establece que la persona fisica que haya hecho -
una invencidn del cardcter descrito por dicha ley, 0 su — —

ﬁ/ David RANGEL MEDINA, op. cit., Pag. 102,



causahabiente, tiene el derecho exclusivo de explotarla en
5u provecho, por si o por otro.

Los sigros distintos son:

1) l.as marcas
2) Los emblemas
3) Los nombres comerciales

4) Los avisos comerciales

"Estos signos tienden a establecer relaciones de hecho
ventajosas; son utilizados con el propdsitoc de proteger, de
afirmar y de extender la actividad del empresarioc y sus re-
laciones con el pdblico™. 5/

lLos signos distintivos juegan un papel importante en -
la creacidn, atraccidén y conservacién de la clientela.

2)  CONCEPTO DE LA MARCA.

Desde épocas remotas los artesancs, los comerciantes y
los productores se han valido de signos distintivos para di
ferenciar sus productos. "Asi, en el arte de la cerdmica -
0 » » » ) s
se encuentran rastros de las antigquisimas fabricas chinas vy
japonesas de cerdmica". 6/

También en Boma y Grecia se marcaron estatuas, monedas
y mercaderias.

5/ David RANGEL MEDINA, op. cit., Pdg. 103.
6/ Agostino BAMELLA, Tratado de Propiedad Industrial, Edi
torial Reus S.A., Madrid 1913, Vol. I, P4g. 2.




Entre los pueblos gue habitaron nuestro territorioc - -
antes de la llegada de los espafoles, no se tienen noticlas
del empleo de marcas, aungue tampoco puede asegurarse gque -
no las hayan conocido.

Durante la época colonial existieron diversos precepe——
tos legales que obligaban a los plateros y orfebres a mar——
car las piezas producidas por ellos con una marca conocida
y registrada ante el Escribanc Pdblico del Cabildo, si bien
tales disposiciones tenfian como fin primordial ejercer un -
efectivo control tributario,

d En realidad, las legislaciones sobre marcas comenzaron
a aparecer a lo largo del siglo XIX; en nuestro pais entrd
en vigor en 1890 el primer cuerpc de leyes especialmente -——
destinadas a regular el derecho sobre marcas en sus diferen
tes aspectos.

ta marca, aungue usada desde la antigledad, no adgui—
rié sino en época reciente la relevante funcidn econdmica —
que la ha hecho merecedora de uma regulacidn especifica.

Pensemos, por ejemplo, cudn innecesaria hubiese sido -
una legislacidén sobre marcas durante la Edad Media, cuando
no existia uma libre concurrencia de productores y comer— -
ciantes en el mercado,

Los talleres artesanales producian articulos limitados
en nimerc y género, y ejercian un verdadero monopolic por —
zona, impidiendo dentro de su territorioc el trdfico de pro-
ductos elaborados por otros talleres. Mlltiples alcabalas
obstaculizaban también el comercio interno y el comercio —
internacional era pobre y dificil por falta de medios de —
transporte rdpidos y eficaces, JOHN M, FERGUSON nos descri
be la situacidn que prevalecia en aquel tiempo de la si— &=
guiente manera:



"Al principio, el control de las ciudades lo ejercian
los gremios comerciantes, y después, a partir de mediados —.
del siglo XII, cada vez en mayor medida los gremios de arte
sangs. Al reanimarse el comercio se cred una clase mercan-
til distinta cuyos miembros se agruparcn en todas las ciuda
des en gremios de comerciantes para defender sus intereses
econdmicos y en 1los gue al principio admitieron a los arte-—
sanos, Por regla general la meta propuesta era la vigilan-
cia del comercio exterior de las ciudades hasta llegar casi
a un monopolioc. Los miembros de los gremios asumieron con
frecuencia los puestos dirigentes del gobierno de la ciudad.

Al crecer la poblacién y extensidén de las ciudades, —
los oficios fueron formando sus gremios, hasta superar en -
gran medida el dominio del gremio de los comerciantes, Los
gremios gque comprendian tanto a los maestros como a 1los ofi
ciales y aprendices, emprendiercn la reglamentacidn de to——
dos los procesos industriales de la ciudad., Con el tiempo
se promulgaron reglamentos que fijaban los precios y 1las -
condiciones de venta, regulaban los salariocs, determinaban
las horas de trabajo y las relaciones entre maestros y em——
pleados y en los que se garantizaba la elaboracién y cali—
dad de los productos. Apenas si existia algo mds de liber—
tad e iniciativa individual, si es gue habia alguna, gue en
el campo. Los representantes de los gremios de artesanos —
reemplazaron a los mercaderes en los organismos gubernati—
vos de la ciudad. Estos reforzaron las normas artesanales,
implantaron barreras aduaneras contra otras ciludades y dis—
tritos rurales, y controlaron multitud de cuestiones relati
vos a los intereses de sus conciudadanos', 2/

Con el advenimiento del maguinismo, los antiguos talle
res desaparecieron y la produccidn aumentd en volumen y dis

7/ John M. FERGUSON, Historia de la Economia, Fondo de —-
Cultura Econdmica, México 1970, Pag. 34.




minuyd en costo. Veloces navios de vapor comenzaron a sur-—
car 1los mares y sobre la tierra se multiplicaron las vias -
férreas; asi, el comercio cobrd un auge inusitado,

Comerciantes y productores pudieron acudir libremente
al mercado y se trabaron en azarosa competencia; los paises
més desarrollados se lanzaron a la conguista de los merca—
dos constituidos por los paises no industrializados.

De esta manera la marca se tornd indispensable para «
evitar confusiones entre los productos elaborados o expendi
dos por diversos competidores, y pronto se advirtid el po—
der de la marca como imé&n para atraer a 1los consumidores,

Es dentrc de este marco de competencia econdmica donde
la marca adguiere las funcicnes que habian de impulsar a -
los legisladores a efectuar su reglamentacidn y a los trata
distas a investigar su naturaleza juridica; con lo que sur-—
ge el derecho marcario.

Al definir a la marca, Joaguin RODRIGUEZ RODRIGUEZ di-
ce: "La marca es la sefal externa usade por un comerciante
para distinguir productos por €1 elaborados, distribuidos -
0 vendidos, de manera gue el adguirente pusda cerciorarse -
de su procedencia y el comerciante puede a salvo de la come
petencia desleal gue le hicieren los gque pretendiesen utili
zar el prestigio y la solvencia de aguel para colocar pro—
ductos inferiores o no acreditados". §/

Por su parte, César SEPULVEDA defire a la marca dicien
do gue "es un signo para distinguir, el cual se usa para ca
racterizar mercancias o productos de la industria, diferen~
cidndolos de otros de su misma especie", Afadiendo que ——

8/  Joaguin RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Curso de Derecho Mercan—-
til, Editorial Porrla, México 1967, Tomo I, Pag. 425.
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"la marca tiene por objeto proteger las mercaderfas ponién-
dolas al abrigo de la competencia desleal". g/

La Ley de la Propiedad Industrial no contiene ninguna
definicifén de la marca, perc el concepto que se deduce del
texto de los diferentes articulos referentes a la misma, e
gs, mds o menos el gue sefialan los autores antes menciona——
dos,

En nuestro pais cualguier medio material puede servir
como marca, con tal que sea susceptible, por sus caracteres
especiales, de hacer distinguir a los objetos gue se apli——
ca o trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase
(arts. 96 y 97 de la Ley).

l.os principales medics materiales usados como marcas -
son los siguientes: las letras, las palabras (existentes o
no en el idioma; nombre de persocnas; de cosas reales o ima-
ginarias], los dibujos, los envases y, en ocasiones, los sg
nidos,

La marca en el plano econfmico cumple varias funciocnes,
siendo las principales de ellas las siguientes:

a) Funcién de distincibn: esta funcifn estd ligada -
a la esencia misma de la marca, por cuanto esta es por defi
nicidn un signo gue sirve para distinguir mercancias, evi——
tando confusiones entre los consumidores,

b) Funcidn de proteccién: en virtud de ella, la mar—
ca protege a su titular contra la competencia desleal de —

2/ El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial, México
1955, Pédg. 63.
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otros competidores y a la vez protege al plblico contra las

imitaciones.

c) Funcién de garantfa de calidad: la calidad de los
productos es 1o gue el consumidor busca fundamentalmente,
y la marca sirve para llevar al comprador hacia el producto
de la calidad buscada.

d} Funcién de indicacidn de proveniencia: esta fure—
cién fue considerada tiempo atrds como la més importante ——
Funcibn de la marca. La marca de industria indica la empre
sa donde se elabora el producto y la marca de comercio, la
empresa donde se expende,

3) NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA Y DEL DERECHG AL USC -
DE LA MISMA,

MGltiples controversias se han suscitado entre los Jju-—
ristas en torno a la naturaleza juridica de la marca. FPor
una parte, algunos autores eminentemente tradicionalistas -
insisten en ubicar el derecho de marcas dentro de la clési-
ca divisidn romana de los derechos reales y los derechos —
persgnales; por otra parte, 1los juristas modernos lo inclu-—
yen en una categoria nueva, mds a tono con sus caracteristi
cas esenclales,

Las teorias basadas en la divisidn cldsica de los dere
chos tienen, en nuestra opinidn, escasa relevancia y consi-—
deramos gue ya han sido completamente superadas, Entre - —
ellas podemos citar la teoria de LABORDE, quien en un arti-
culo intitulado Introduccidn a 1'etudede la Propriété Indus
trielle, publicado en la Revue Generale de la Propriété, -
sostuvo gue la propiedad intelectual es asimilable a la pro
piedad comin, ya que ambas comparten los mismos caracteres

esenciales, es decir, gue tanto los derechos de la propie—
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dad intelectual como los de la propiedad comln son absolu—
tos, directos y exclusivos, No obstante, este autor olvidd
gue casi todos los derechos reales tienen las caracteristi-
cas anotadas, sin gue por ello se les pueda asimilar a la -
propiedad comdn,

También se 1llegé a pensar gue los derechos relativos a
la marca, a la obra literaria, al inventoc y otros afirnes, -
por cuanto implican un servicio para la sociedad, constitu-
yen un derecho de crédito privilegiado para su titular.

RENDU, CALMELS y BLANC 19/, entre otros, afirmaron —
gue el titular de la marca es propietario de la misma en —
virtud de ser también propietario de los artfculos a los —
que se aplica, pero tales autores olvidarcon que los artficu-
los a los que se ostentan la marca estdn destinados a cam—
biar de propietario y que el derecho a la marca no se extin
gue cuanda esto oecurre,

A pesar de las similitudes que €l derecho de propiedad
inmaterial pueda exhibir respecto a la propiedad comin, —
sus evidentes diferencias exigen un profundo estudio para -

aclarar la naturaleza Jjuridica del derecho de marca.

El jurista belga EDMOND PICARD ji/, al advertir que -
los derechos de autor, los de marcas e inventos y otros se-
me jantes, no podian incluirse en la divisidn conocida de —
los derechos reales y personales, decidid gque era necesario
establecer una nueva categoria. Para ello comenz§ por ana-—

19/ Autores citados por Sonia MENDIETA, Naturaleza Juridi-
ca del Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Pro—
piedad Industrial y Artistica, No. 7 Pag. 140,

jj/ Edmond PICARD, citado por Martin AGHARD, La Cession Li

bre de la Margue, Librarie de L'université, Paris 1946,
Pags. 48-50.
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lizar los elementos de todo derecho, los cuales son:

1) Objeto sobre el cual se ejerce
2) sujeto gue lo ejerce
3) relacidn entre el sujetoc y el objeto.

De estos tres elementos Gnicamente el objeto puede servir
como base para clasificar los derechos;este objeto estd cons
titufdo por las cosas del mundo material, las acciores posi

ivas o negativas de los hombres y esos productores de la —
inteligencia humana o esos valores emergentes de los signos
distintiveos, que noc son cosas materiales ni dependen de la
accién o inaccifn de los hombres, pero gue, sin embargo, —
tienen un valor patrimonial evidente., Y asf{, con base en -
su objeto, los derechos se dividen en derechos reales, dere
chos personales y derechos intelectuales. Ge podrd objetar,
sin embargo, que el derecho a la marca no merece ser califi
cado como derecho intelectual por cuanto el esfuerzo creati
vo del autor es minimo y puede inclusive llegar a ser un -

trabajo de simple eleccidn,

La teoria de PICARD es meritoria, pues establece en de
finitiva que los derechas de autor y el derecho a la marca
no son derechos reales ni personales y exigen para si una -
nueva categoria, aungque esta tecoria tiene el defecto de co-
1 » -, TR 4 .
locar en una misma categoria derechos tan disimiles como el
derecho de autor y el derecho a la marca,

La teoria de los derechos imnmateriales tiene fuerte —
arraigo entre los autores alemanes y en Joseph KOHLER 12/

~

12/ Las teorfas de KOHLER acerca de los derechos inmateria
les y de la naturaleza juridica de la marca se encuen—
tran expuestas en las siguientes obras: Dar Recht des
Markenschutzes, Wlrzbourg 1884, y Warenzeichenrecht, -
Manheim 1310.
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encontrd uno de sus mds brillantes expositores. El pensa——
miento profundamente pragmdtico de KOHLER se podria resumir
diciendo que la nocifn del derecho no es mds que el senti-—
miento —en un estado de cultura dado- de la justa relacidén
del individuo y la sociedad., Los derechos inmateriales no
se protegen en atencidn al respetoc que se debe a sus titula
res, sino mds bien por motivo de conveniencia social.

Conviene a la sociedad reconocer y proteger los derg—
chos inmateriales; eso es todo,

La justificacidn de urma institucién juridica no puede
depender de la forma de su creacidén. Depende sobre todo de
la accidn de las fuerzas scciales que ponen en juego 108 ——
actos que luego constituyen el derecho,

Era socialmente conveniente que los derechos del autor,
los del artista, los del titular de la marca o del nombre -
comercial, o los derechos del inventor, fueran sancionados
y regpetados. Y por eso vemos gque hasta hace unos pocos ——

afios han aparecido legislaciones especiales al respecto,

El derecho es un fendmenoc cultural con relacidn a un -
lugar y momento dados. Y por lo tanto, a medida que la so-
ciedad evolucicra, surgen nuevos derechos y se extinguen o
modifican los ya existentes. Y asi vemos como con miras al
interés colectivo e individual se protegen al lado de los -
derechos clédsicos, los derechos industriales (patentes, mo—
delos de utilidad, dibujos, etc,) por su valor social y —
econdmico y los derechos artisticos y literarios por su va-
lor econdmico y moral, todos incluidos bajo el concepto de
derechos inmateriales.

Sin embargo, en el caso especifico de la marca, KOHLER
cree gue es una manifestacidn de la personalidad de su titu
lar.
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Nosotros pensamos gue la marca no es una manifestgee———
cidén de la personalidad de su titular y que en cambio es, -
como las patentes, un bien inmaterial, producto del trabajo
del hombre gque el derecho protege porque €l momento culfu——
ral dado exige que se le ampare en funcidn del papel gue -—
Jjuega en el proceso econdmico.

La teorfa de KOHLER nos ilustra con claridad acerca de
la dindmica social dentro de la cual se gestan los derechos;
también explica con acierto los motivos por las cuales se -
protegen los derechos industriales. Empero, sus ldeas acer
ca de la marca nos parecen inaceptables por los motivos gue

antes apuntamos.
Para RAMELLA (13) existen tres clases de derechos:

a] Los derechos patrimoniales, que se ejercen sobre co

sas del mundo exterior,

b) Los derechos de familia, que se ejercen sobre persg
nas distintas del titular,

c] Los derechos individuales, gue se ejercen sobre las

manifestaciones exteriores de la propia personalidad.

Los derechos individuales son, en realidad, derechos —
derivados del derecho de personalidad y emanacidn directa -
de ella. La personalidad es una, perc los bienes que ema—-—
nan de ella, miltiples, y también ldégicamente, son mélti--——
ples los medios de proteccidn, Quedan incluidos entre ——

ellos, bienes como el derecho a la salud, a la libertad, al

13/ Agostino RAMELLA, op, cit., vol. II, pégs. 3~60.



15

honor, a la imagen, al nombre propio, al nombre comercial,
a la marca, etc.

Mientras el nombre civil afecta a la persona en todas
sus relaciones juridicas y nombre comercial le afecta en —
sus relaciones comerciales limitadamente, la marca indivie—
dualiza al productos o comerciante en cada uno de sUS DO
ductor y le asegura la misma proteccidn gue el nombre,

La naturaleza juridica del derecho de individualizae——
cibén se revela especialmente en que el derecho a la marca =
no es transmisible bajo ninguna forma, a no ser justamente
con la transmisifn del establecimiento & gue se refiere la
marca,

Nos parece correcto el enfoque de PAMELLA cuando esti-
ma gue la salud, el honor, el nombre propio, la imagen, son
bienes que emanan de la personalidad, pero no creemos gue —
la marca también emane de la personalidad, La marca indivi
dualiza al producto y no al comerciante. Por otra parte, -
existen personas colectivas gue son titulares de derechos -
sobre marcas y, en tal caso, mal se podria entender a la ——
marca como emancidn de la ficticia personalidad de taleg —
personas colectivas, También es falso gque la marca no se
pueda transmitir con independencia del establecimiento, —
pues muchas legislaciones aceptan la libre transmisifn de -
la marca.

El insigne profesor italiano FRANCESCO CARNELUTTI (14)
nos presenta una de las mds revolucionarias teorfas acverca
de la naturaleza jurfdica del derecho de marcas; teoria gue

jﬂ/ FRANCESCO CARNELUTTI, Usucepidn de la Propiedad Indus—
trial, Editorial Porrla, México 1945, plgs, 29-94,
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podemos denominar de la propiedad inmaterial,

Como mds adelante, al referirrnos 2 la usucapidn de la
propiedad industrial, expondremos cabalmente esta teoria, -
nos limitaremos por el momento a decir gue CARNELUTTT consoi
der- gue existe un derecho de propiedad inmaterial gue se —
gjerce sobre las ideas, entendidas nomo porcion=2s del pere——
samiento desprendidas de su Fuente, Dentro de este derg-—s
cho de propiedad inmaterial se incluyen los derechos sobre
la patente y sobre las obras artisticas y literarias.

l.s marca, sin embargo, dice CABNELUTTI, no debe in
cluirse dentro de esta misma categoria, pues no es una idea

inmaterial,

La confusidn surge porgue en la misma categoria se han in—
cluido cosas tan diferentes como el bien y el interés., E1
bien es una porcidn individual del mundo exterior sobre la
cuxl se puede ejercitar el goce del hombre para satisfacer
una necesidad, y 1 interés es una posicidn favorable gue -
permite el mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la
exc~lusividad de goce. La marca no es un bien sino un inte
rés (derecho a la identificacién), Lo gue sf es un bien -
es el aviamiento de la hacienda, entendido como energls acy
mulada de su autor. Y asi como el derecho a la imagen, al
honor y al nombre, hacen posible el goce del derscho de per
sonalidad, y el derecho a la posesifn y a la incolumidad de
la cosa, hacen posible el goce del derecho de propisdad; el
derecho & la marca, al secreto y a la reputacifn, facilitan
el mejor disfrute del aviamiento de la hacisnda., La marca
no es un bien porgue no satisface necesidad alguna, ni es =
una porcitn del mundo exterior sobre la cual pueda ejerci—
tarse el goce del hombre, Fs un interés porgue es una po-
sicibn favorable gue permite el mejor disfrute de un bien -
en cuanto asegurs la exclusividad de goce, Por tanto, dorn-
de no hay aviamiento no hay marca y sin aviamlento la marca
no puede subsistir,
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FERRARA (15]) rebate la teorfa de CARNELUTTI acerca de
la marca y nos expone las sigulentes ideas:

CARNELUTTI considera gue 1a marca no es un bien porgue
la identificacién no es un bien, Nadie cree gue la identi-
ficacidn es un bien, sino gque lo es el signo distintivo y -
por elle hay gue corregir el pensamiento de CARNELUTTI. Ge
podria decir gue la marca es una entidad gue se relaciona -
con un bien para poder utilizarlo mejor, luego no s un =——
bien. Pero ni adn en dichos términos el pensamiento es co-
rrecto, y ello es asi porque CARNELUTTI olvida que no sola=-
mente hay una clase de bienes, aguellos gue satisfacen las
necesidades directamente, pues también tenemos los bienes -
indirectos gue de manera mediata satisfacen la necesidad e
permitiéndoncs obtener el bien directo, y los bienes instrg
mentales que en si mismos no tienen utilidad pero gue &lree
ven para la mejor utilizacidn de un bien. En fin, no es -
correcta la premisa en gue se basa CARNELUTTI, ya gue Dor——
gue una entidad sirva para utilizar un blen no quiere decir
esto gue no sea un bien, He aquil el caso de las marcas, —
gue de por s no satisfacen una necesidad, pero gue en cam-—
bio sirven para el mejor usc del bien gue es la hacienda,

Por otra parte, la teoria de CARNELUTTI, por tener ba-
ses falsas, obtiene consecuencias falsas también, No con-
sidera gue las marcas y otros signos distintivos tienen tu—
tela legal independiente de la tutela de la hacienda, sino
gue es necesaric gue se atague la haclenda para gue el sige
no sea defendido. Sin embargo, la ley misma prueba 1o con-—
trario, ya gue concede a los gignos distintivos tutela pro-—
pia e independiente de la tutela de la haclenda, tanto eg -

15/ Francesco FERRARA, Teoria Juridica de la Hacienda, Edi
torial Revista de Derecho Privado, Madrid 1950, pigs.
177179,




18

asi gue los signos distintivos son defendidos aungue la ha-
cienda no corra peligro.

Aguellos gue creen con CARNELUTTI gue la marca es una
manifestacidn del aviamiento, argumentan que la marca no es
transferible sino con el establecimiento industrial o co——
mercial, 1lo cual no es cierto de acuerdo con las legislacig
nes de muchos paises, gue permiten la libre transferencia -
de la marca independientemente de la hacienda a Que S& re-—
fiera.

La marca se puede considerar, pensamos nosotros, como
un bien que forma parte de la haciends, perc no tiene, como
dice FERRERA, la funcién de distinguir la hacienda, pues —-—
tal funcidn estd reservada =l nombre comercial, La marca -
caracteriza productos, y por tal motivo tiene cierta inde——
pendencia que le permite ser transferida o utilizada por —

usuarios autorizados por el propietario de la misma.

En conclusidn, podemos afirmar gue la marca es un bien
te naturaleza inmaterial. Dicho bien no lo forma cada sig—
no distintivo concreto sino la idea gue en el mismo se con-

cretiza.,

Una marca referida a una categoria de productos, cons—
tituye un bien, perc la misma marca, referida a una distine
ta categoria de productos, constituye un bien diferente. -
Por ejemplo, la marca Pegeso, usada por distinguir navajas
de rasurar, constituye un bien, pero esa misma marca usada
para distinguir automdviles, constituye otro bien.

Los bienes inmateriales protegidos por el derecho con
tempordnec se pueden clasificar en: estético-intelectuge
les y econdmico-sociales, {aos bienes estético-intelectua~
les son aguellos que como las obras de arte y las obras 11
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terarias de contenido cientifico, filos6fico o cualquisr —
otro, forman parte del acervo cultural de los puehblos., La
proteccifn legal gue se octorga a estos bisnes representa =——
una tutela para dichc acerve y a la vez constituye un incen
tivo al esfuerzo creador de artistas y literatos., Los bie-
nes econdmico-sociales, como las marcas, los inventos, los
nombres comerciales y otros, se protegen en atencidn al pa-
pel que juegan en el proceso econdmico. La marca facilita
a los consumidores la eleccifn de los productos buscados vy
#g, al mismo tiempao, un instrumento de competencia que sir-
ve a comerciantes y productores,

La marca es un bien gue siempre estd ligado a una ha—
cienda, pero no necesita para subsistir estar ligado siem——
pre a la misma hacienda, y e€s, por tanto, transferible. £E1
examen de las condiciones econdmicas de cada pails, permiti-
réd al legislador decidir sobre la conveniencia o inconve— -
niencia de permitir la transferencia de la marca indepen— -
dientemente de la hacienda a gue se refiera, sin gue exig——
tan razones de tipo doctrinario gue lo impidan.

La sociedad — como dice KOMLER - a través del Estado,
reconoce y protege los intereses gue Jjuzga conveniente pro-—
teger, en un momento histdrico determinado. La marca, por
las funciones que cumple en el Jjuego econdmico, se ha hecho
merecedora de una legislacién especial. Asi, el Estado, en
los regimenes capitalistas, garantiza al titular de la mar—
ca un derecho de propiedad inmaterial sobre la misma, pro—
piedad que se traduce en el derecho de usar la marca en for
ma exclusiva.
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CAPITULO IT

"~ TRANSMISION DE LOS DERECHOS AL USO DE LA MARCA

1) MARCAS REGISTRADAS
a) Cesidn.

La mayoria de los tratadistas, pese a 1o inadecuado -
del término, acostumbran llamar cesifn a la enajeracifn de
los derechos sobre la marca. La autorizacidn de uso de la
marca o licencia, e€s considerada por algunos autores comg -
POUTLLET i/ como una especie dentro del género cesifn.

Etimoldgicamente la palabra cesidn viene del Latin ——
cessio,que significa la renuncia a alguna cosa, posesidn, -
accidn o derecho, que una persona hace a favor de otra,

El término cesifn es inadecuado pues se presta a confu
s # 2 e *» ‘_1 .
siones., Puede pensarse gue existe algln paralelismo entre
la cesidn de la marca y la cesién de los derechos de crédi-
to., El derecho sobre la marca es un derecho absoluto, se--—
gln antes lo afirmamos, y no es correcto eguipararlo con ——
los derechos de crédito que son relativos,

Sin embargo, aungue lo correcto seria hablar de trans—
misidn de los derechos sobre la marca, para no apartarnos -
de la tradicidn doctrinaria, utilizaremos sl término cesidn
para referirnos lato sensu a cualquier acto gue implique -
transmisidn de derechos sobre la marca y stricto sensu, pa-—
ra hablar de la transmisifin del derecho de propiedad sobre

1/ Eugene POUILLET, Traité des Margues de Fahrigue et de
la Concurrence Déloyale, Libraries de la cour de cassa
tion, Paris 1898, P4ag. 137.
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ila marca.

Al referirse a la transmisidn de los derechos sobre la
marca, la Ley de la Propiedad Industrial, en su articulo —
172 dice: "Con las limitaciornes gue la ley previene, las -
marcas registradas pueden transmitirse o enajenarse por los
medios y con las formalidades que establece la legislacidn
civil, pero su transmisidn no producird efecto contra terce
ro entretanto no se registre en la Secretaria de Industria
y Comercio”.

Segln se desprende del texto legasl, las marcas regis—
tradas pueden transmitirse de mansra semejante a como sg ——
transfieren los bienes materiales. Sin embarge, para cono-
cer las distintas posibilidades que ofrece la transmisidn -
de los derechos sobre la marca es necesario recurrir a la -
doctrina.

Hildegart RONDON de SANSO 2/ nos ofrece la siguiente
clasificacidn simplemente enumerativa de la cesidn lato sen

Suy

1) - De acuerdo con su vinculacién a la hacienda, la -
cesién puede ser: a) cesidn libre, y b) cesidn vinculada a
la empresa.

Fn varios paises como Alemania, Bélgica, EE.UU., Ita—
lia, Suiza y Bras 1, no se admite la cesidn desvinculada de
la empresa.

2) - De acuerdo con la voluntariedad del acto, la ce——

sifn puede ser: a) cesidn voluntaria y b) cesién forzosa.

g/ Hildegart RONDON DE SANSO, La Cesidn de la Marca, Be—-
vista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica,
No. 5, Pdg. 77.




22

La cesidn forzosa puede revestir la forma de una adju-
dicacidn a consecuencia de un remate por prenda, hipoteca o
g} . s » # s v,
fideicomisc y también la de una expropiaciin.

3) - En relacidn a la extensidn de los derechos cedie—
dos se debe distinguir entre la cesién de la propiedad (a -
la gue denominamos cesifn lato sensu) y la cesidn cel uso -
de la marca.

Le cesidn del derecho de propiedad sobre la marca pus-—
de ser una cesidn total, esto es, aquella gue se produce -
cuando el propietarioc enajena todos los derechos sobre la -
marca, y puede ser parcisl, cuando se transmite la propie—
dad de la marca en forma limitada; tal limitacidn,dice la -
autora citada, puede ser espacial, o sea la cesifn de la ——
marca para un territorio determinado, o puede referirse di-
cho 1imite al uso de la marca por cierto tiempo, o para de-
terminados productos exclusivamente,

Nosotros consideramos gue la llamada cesidn temporal —
en realidad una licencia de uso de la marca.

La cesidn del uso de la marca se conoce en la doctrina
como licencia de uso, Consiste en la transmisidn del dere—
cho de usar el signo distintivo sin gue haya enajenacidén -

del derecho de propiedad sobre el mismo.

4) - En relacidn al momento en gue se producen 1os -— —
efectos del acto, la cesidn puede distinguirse en: a) B
sién inter-vivos y b) cesidn mortis causa.

5) - Formas especiales de cesidn., E1 signo distintivo
puede ser aportado a una scciedad, pudiendo ser dicho apor.-
te en plena propiedad o ser el simple usoc de la marca.

Nosotros pensamos qgue se puede distinguir la cesidn —-—
gue opera con la voluntad del cedente (cesiﬁn de la propie-
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dad, total o parcial, o transmisidn del uso) de aguella —
gue opera sin gue intervenga la voluntad del cedente como -
en 1os casos de adjudicacidn de la marca por remate, heren-
cia, expropiacidn, etc. Dejando de lado la distincibn en—
tre cesidn inter-vivos y cesidn mortis causa, pues en reall
dad nadie cede sus bienes a sus herederos,

Entre las normas comunes a todos los tipos de cesidn -
de derschos sobre marcas destaca la referente a la inscrip-
cidn de la misma en los libros de registro.

En efecto, la marca es un bien mueble que debe ser re-
gistrado para obtener plena tutela juridica, por lo que si
bien es cierto gue tanto el uso como la propiedad de la mar
ca pueden transmitirse por el simple acuerdo de voluntades
de las partes manifestado en el contrato, también lo es gue
la cesidn ha de ser inscrita en los libros de registro para
ser oponible a terceros. (Arts. 1861 vy 173 L,P.I,)

No puede el adguirente de la marca, por ejemplo, ace --
tuar contra terceros usurpadores antes de gue haya efectua—
do el registro correspondiente. Por otra parte, sl regls—
tro no produce efectos retroactivos. El1 fin del registroc -
es constatar la transmisibn de los derechos scbre la marca
vy llevarla al conocimiento del plblico, siendo indispensge—
ble su publicidad, de ahi que el registro tardio no le dé -
al adguirente el derecho de actuarl fundado en derechos = -
anteriores al registro en vista de lo cual no serd parte le
gitima de la accidn intentada antes de esa fecha,

El cesionario con anterioridad al registro no podrd pe
dir a su nombre la renovacidn de la marca,

Otra consecuencia es la de que el cesionario no podrd
antes del registro oponerse a la concesidn del registro de

marcas iguales o semejantes, en calidad de propietario, si-
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no gue deberd hacer valer sb8lo un interés legfitimo comg - -
cualguier tercerc gue no haya sido afectado en un derecho -

subjetivo.

En relacidén a la disponibilidad de la marca por parte
de su titular, la cesifn puede ser libre o condicionada a -
la transferencia de la empresa,

Como ya antes, al hablar de la naturaleza juridica de
la marca, lo indicamous, se ha discutido acaloradamente en -
la doctrina si se puede o no transmitir la marca con indgee
pendencia de la empresa (cesién libre). Segln nuestro cri-
terio no existe razdn tedrica algura gue pueda constituir -
un Gbice para la libre transferencia de la marca.

Nuestra ley adopta el sistema de la cesidn libre de ——
las marcas registradas, pero en algunos paises como Estados
Unides, Bélgica, Italia, Suiza y Brasil, no se acepta la ——
Ttransmisidn de los derechos scbre la marca cuando dicha = -
transmisidn no se efectla conjuntamente con la empresa a la
que la marca se refiere. Otros paises como Inglaterra, po-
seen un sistema intermedio, admitiendo que la cesidn es li-
bre siempre vy cuando no sea de naturaleza tal gue pueda ine

ducir al plblico a error. 3/

Las razones gue se esgrimen para Jjustificar la oposie-—
cidn a gue se transfiera la marca independientemente del ——
establecimiento, pueden ser de cardcter doctrirario o bien

basadas en consideraciones de orden préctica,

3/ Hildegart RONDON DE SANSO, op. cit., P4g. 88.
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De acuerdo con la teoria de RAMELLA, por ejemplo, se -
considera sl derecho a la marca como un derecho individual,
y conforme a esta teoria, ni siquiera se puede concebir la
transmisidn de la marca vinculada a la empresa, pues se di-
ce gue la marca e€s un bien gue emana de la personalidad y -
esta es absolutamente intransferible,

Entre los argumentos de orden préactico que se aducen -
contra la cesifn libre debemos destacar aguellos gue se ba-—
san en el examen de las funcicnes de la marca. Las princi-
pales funclones de la marca, como ya lo indicamos, son: la
de propaganda, la de garantia de calidad, ia de proteccidn,
la de distincidn y la de indicacidn de procedencia. Duran-—
te algln tiempo se considerd (y asi fue realmente en el pa-
sado] gue la principal funcidn de la marca era la de indica
cidén de procedencia y tal funcidn resulta incompatible con
la libre cesién de la marca, pero en la actualidad, la prin
cipal funcidn que cumplen la mayoria de las marcas es la de
distincidn de los productos y esta de ninguna marera es un
obstdcule para la libre cesidn de las marcas., Unicamente -
cuando la funcidn de indicacidn de procedencia constituye -
la razén fundamental de la existencia de la marca, como en
el caso de las marcas colectivas, tal Tuncifn se convierte
en un impedimento para la libre cesidn del signo distintivo

Otro de los argumentos de orden préctico gue se han —
enderezade contra la cesifn libre de la marca, es el gue se
basa en la defensa de los consumidores, considerando gue la
cesidn de la marca sin la empresa de la cual proceden los -
productos que ella distingue, s6lo puede acarrear perjui- -
cios a los consumidores. Se dice al respecto gue la cesidn
de las marcas con el establecimiento fomenta la lealtad en
las relaciones de concurrencia y al mismo tiempo con ella -
la ley protege a los consumidores para que no sean induci—

dos a error acerca de la procedencia de las mercancias., Se
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piensa cue el tréfico de las marcas separadas del estable——
cimiento, ademds ce impedir gue cumplan su finalidad especi
fica de distinguir determinado producto en relacidn a su ca
lidad y a su origen, seria un instrumento de fraude. E1 —
consumidor de un producto tradicicnalmente procedente de de
terminada empresa, desconociendo la cesidn, continuard ad—-
guiriéndolo sin saber que tiene un origen distinto, con lo

cual se le estard induciendo a engafio.

A favor de la libre transmisidn de las marcas de fébri
ca, ya gue las de comercioc no indican origen, es convenien—
te recordar gue en la préctica industrial contempordnea las
marcas con frecuencia estédn a disposicidn, no de una empre
sa alslada, sino de un grupo de empresas o consorcio indus-—
trial. Por otra parte, es fiacil advertir gue el plolico lo
que Fundamentalmente interesa es la calidad de los produCe-
tos y no su origen industrial. Dicha calidad puede variar
aln cuando el producto sea elaborado por una misma empresa
v las fluctuaciones en la calidad del productoc repercuten -
sobre la demanda del mismo por parte de los consumidores, -
El problema consiste en establecer medidas contreladoras de

la calidad de los productos, lo cual es sumamente dificil,

También debe sefialarse gue en los palses en que se pro
hibe la libre cesidn de la marca, el riesgo de fraudes al -
piblico no ha sido menor gque en aquellos en que se permite,
oues los empresaricos buscan la manera de eludir tales prohi
biciones, En Suiza, por ejemplo, se utiliza el sistema co-—

nocide como cesién en blanco (Leere Uebertragung), con el

cual se encubre la cesidn de los signos distintivos. Dicho
sistema es el siguiente: el titular de la marca, ante los

drganos competentes y en forma expresa, renuncia al TEgl S
tro de la misma, la cual se convierte en una res nullius, -

v el cesionario se apodera de ella registrédndola a su NOMe-—
bre,
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En los sistemas en gue se permite la cesidn de la mar—
ca desvinculada de la empresa, cuando sea de tal naturaleza
que no pueda inducir al pdblico a error, se presenta el pro
blema de que el juez debe decidir discrecionalmente en cada
caso si existe o no la posibilidad de inducir al pUblico a'
grrar,

Finalmente, sl se acepta como nosotros 1o = -
aceptamos, gue el titular de la marca tiene sochre
la misma un derecho de propiedad inmaterial  ogue s -
traduce en el derecho de usar en forma exclusiva el signo -
distintivo y de perseguir terceros usurpadores, no existe -
inconveniente tedrico alguno para aceptar que dicho titular
pueda disponer libremente de la marca, enajendndola en la
forma gque crea conveniente, a titulo gratuito u onerosoc, en
todo o en parte, con o sin el establecimiento industriasl o
comercial. Pero por razones de orden préctico es convenien
te en algunos casos imponer restricciocnes al libre trafico
de las marcas, "por ejemplo, las marcas llamadas generales,
0 sean las constituidas por el nombre o por la razdn social,
y gue distinguen todos los productos gue proceden de una ——
empresa, no deben cederse sin que ese acto esté rodeado de
las mayores garantfas para que el plblico continde obtenien
do la misma calidad y la seguridad de una libre y provecho-
sa competencia. O las marcas gue autorizadamente contienen
indicaciones de origen, gue si se transmiten a empresas de
otras localidades llevan al error y al indebido provecho".

a/

Nuestra ley dnicamente prohibe la cesidn de alguna de

las marcas que se hayan registrado ligadas, cuando no se —

4/  César SEPULVEDA, Op, Cit,, Pg. 91.
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transfieran a la misme persona todas las marcas objeto de -
liga (art. 175 L.P.I.).

Al referirnos a la clasificacifn de la cesifn en rela-
cifn a la extensifn de los derechos cedidos, dijimos que 1a
cesifn puede consistir en la transmisidn del derecho de prg
piedad sobre la marca o bien en la transmisidn del mero de-

B - s 3 1
recho de uso de la marca (licencia de uso),

l.a enajenacidn de la propiedad de la marca puede ser -
total o parcial., La cesifn total tiene entre los tratadis-
tas pocos adversarios, pues casl todos estédn de acuerdo en
que la marca es un bien patrimonial, susceptible de enajeng
cibén., No existe, sin embargo, en la doctrina, unanimidad -
acerca del acto por medio del cual se realiza la cesidn to-
tal de la marca. Algunos opinan gue se trata de una compre
vents que recae sobre blenes immateriales, mientras oftros -
piensan que se trata de un contrato con rasgos peculiares —
gue lo hacen distinto de la compraventa,

Algunas legislaciones sefialan expresamente que 18 Cme
516n de las marces debe regirse por las mismas normas gue —
rigen la cesidn ds los oréditos, en cuanto sean compatibles
2on su naturaleza. Nosotros creemos gue las normas gue Pie
gen la cesifin de los créditos son totelmente incompatibles
con la transmisidn de los derechos sobre la marca, pPUES £S-—
05 son de cardcter aboluto mientras gue los créditos son —
de cardcter relativao,

Nuestra Ley, sin especificar de gue clase es el contra
to a través del cual se transmite la propiedad sobre la mar
ca, rnos remite a la legislacidn civil para gue dicha transe
misidn se efectde de acuerdsc con los medios y lag formalida
des de aguella. Pero ya gue la Ley, al referirse al titu—
lar de la marca lo llama propietario, se pusde inferir gue
la cesidn total de las marcas registradas debe regirse por



29
las normas que rigen la compraventa de muebles,

En la cesidn total el cedente transfiere al cesionario
la totaiidad de los derechos inherentes a su calidad de pro
pietario (derecho de usar y gozar la cosa propla y derecho
de perseguir terceros usurpadores).

Por lo gue atafie & las relaciones entre las partes, la
cesifn de la propiedad de la marca no reguiere formalidades
especiales y estd sujeta a las reglas de la legislacifin ci-
vil, pero para gue surta efectos contra tercerocs deten cum—
plirse los requisitos relativos al registro del acto que —
establece la lLey de la Propiedad Industrial. Por lo que —
toca a los preceptos de la legislacifn civil, deben seguir-—
en este caso los relativos a la compraventa de muebles, —
"E1l contrato debe hacerse por escrito, ha de suscribirse —
por el cedente y por el cesionario., Tiene gue causarse el
impuesto del timbre sobre la operacidn. Los contratantes -
deben ser legalmente capaces y, en su Caso, comprobarse de—
bidamente las facultades de representacidn si se actda por
mandatario". 5/

El cesionaric per efecto del contrato se subroga en to
dos los derechros del cedente, por 1o que las renovaciones —
del registro hechas por este, se reputardn como hechas a su
favor, £l cedente a su vez se convierte en tercero y si —
llegase a utilizar la marca sin el consentimiento del nuevo
titular, incurrird en las penas gue la ley senala para los
usurpadores,

El contratoc de cesidn total de la marca es de naturale
za consensual y no se requiere para su perfecclonamiento de
la tradicidn del objeto. La entrega del objetoc no podria -

recaer sobre un blen inmateriasl como es la marca, peroc en -

5/ César SEPULVEDA, op. cit., Pag. 91.
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forma simbdlica, aungue esto no es recesaric, se podria - =
entregar el titulo en gue se consigna el registro de la mis

mél

Debidoc a gue existe la posibililidad de gue un tercerc -
haya usado la marce con anterioridad sl reglistro y logre la
cancelacidn del mismo (art, 100 L.P.), ei csdente deberd —.
regponder de este riesgo gue tiene semejanza Con 1d evit— -

cidn,

La cesidn parcisl de la marca se da cuando esta S& - ~
transmite para ser explotada Gnicamente en determinado i~
gar o bien por cierto tiempo 0 para ser aplicada exciugivam
mente a determinados zrticulos, WMuchos autores, entre los
gue podemos citar a ALLART, POUTLLEY y BREUER MOREND, =zco o=

tan la cesifin parcial de 1a marca.

Nosotros creemos qus algunas Figuras que se suelen con
siderar como cesiones parcliales son en realidad licenclas —
de uso; por ejemplo, la cesifn de la marca para un territo-
rio determinado o por un tiempo limitado: en tales casos, -

. . - o - I o i w8 . i ®

cuando el ceglonario no tiene la posibilidad Juridicsm de ~ee
retransmitir sus derschos sobre la marca; estamos en presen
cia de verdaderas licenclas de uso.

En cuanto & la cesidn de las marcas irternacionales —
(a las que en nuestro pals ya no se les reconoce tal cardo—
er;s en nuestra isgisiacién se sigue la regla de gque tales
transmisiones deben registrarse en la Secrstaria de Induze
tria y Comercio, cumpliendo con los reguisitos establecivos
para la transmisidn de les marcas nacionzles (arts. W0y 3
transitorios L.P,1.),
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b) Usucapifn.

El distinguido tratadista iltalisno Francesco CARNELU -~
TY, =n su obra, Usucapidn de la Propiedad Lnoustrial £/, ~-
nos ofrece la sugestiva hipbtesis de gque la usucapidn pusds
operar en el campo de la propiedad industrial.

For usucapifn se entiende la edguisicidn de un derecho
de propleded o de una servidumbre predial, por el transture
so del tiempo. A esta figura se le conooe también como — —
crescripoidr adguisitiva,

CARNELUTTT estudid la posibilidad de gue la usucapidn

uncione respecto de la propiedad industrisl, « partir e —

un ceso clinico que descrine de la sigoiente marerss  TE-e

tre una gren Tdbrica de automdviies y ciertos industrisies

gue producen refacclones, se ha suscitado un plelt falaF N ISEE)
tos pretenden vy aguellia nlega, gue las refacaiones pasden

ser vendidas refiridndolas @ las marcas y nfmeros de 105 ——
verlculos & oue sirven. Prescindiendo del Tundsmento de o
orevensidn y de la impugnaci®n, una de ias partes @Tirmg -
gue ha sjercitado de esta manera su COMErcio por mis de = =
diez afios, con plens conocimiento de la otra parte, ia gue

siempre ie na dejado hacer: y opone la exuepeidn de prese -
cripcidn,

la contraparte replice que, cuando mds, la prescrife -
. &

L0n transcurre pars 1os actos lesivos particulerss, vy, por

I

lo tanto, s6lo puede hacerse valer para aguellos gue han si
do sjecutados antes de los diez Jltimos afos., Le parte ale

gs 2 se vez, gue no =2 trata de prescripuibn extintiva, si-

6/ Francesco CARNELUTTI, op. cit., Pdg. 17-94.
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v
no de usucapifn: y la disputa se concreta a decidir =i un -
derecho, como 21 que ella pretende, puede ser susceptible -

de usucapir®.

CARNELUTTI inicia el examen de la cuestidn sefialando -
que por prescripcidn negativa se extinguen los derechos de
crédito y todos los derechos fraccionarios de dominio; la -
propiedad y las servidumbres prediales contlinuas y aparen-—

tes, se adguieren a través de la prescripcién adquisitiva,

Para gue el non dominus llegue a adguirir por prescrip
6n un derecho, es necesarioc no sflo que obre, sino gue «—-
re animus domini, Por parte del dominus, es necesarid -

a su vez, no sOlo la simple inercia, sino también el snimus

nor domini,

La Ley s8lo admite la usucapifn de la propiedad de bie
nes tangibles y de las servidumbres prediales, Y CABNELUT-
Tl se pregunta: ;COmo se comporta frente a la usucapidn la
nropledad industrial?, (Es o no uno de aguellos derechos =
aue se adguisren por prescripoidn?  Preguntas gue sdlo es -
posible contestar, dice el autor, a través de un paciente -
diagnbstico diferencial y comparativo de las dos propieda——
des,

£l derecho de propiedad immaterial es un derecho sobre
las obras de la inteligencia, Dichas obras, como biengs =
inmateriales, son ideas entendidas como pensamiento despren
dido de su fuente,

La propiedad inmaterial se divide en propiedad artisti
ca y propiedad industrial, distincién cuyo fundamento radi-
ca en una diferenciacidn cualitativa del bien gue constitu-
yve el objeto de uma y otra.
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Segln lo indicamos en el capitulo I, CARNELUTTI estima
que la marca no es un bien sino un interés, porque no es =
una porcidn del mundo exterior sobre la cual se ejercita el
goce del hombre, ni sirve para satisfacer necesidades, "No
se come ni con la reputacidn ni con la identificacién, "E1
bien inmaterial scbre el cual se ejerce el derecho de pro——
piedad inmaterial es el aviamiento de la hacienda, Respec—
to a dicho aviamientp, el derecho a la marca y a la reputa—
cién son intereses, o sea posiciones favorables que permi—
ten el mejor goce del bien,

Para aclarar mejor sus ideas en relacién a la propie——
dad industrial, el autor expone su punto de vista respecto
de la haclenda diciendo que es una universitas rerum, agre

gado no sblo de cosas sino también de personas. El perso——
nal estd en la hacienda como cosas, NO COmMC personas, COmMo
objetos, y no como sujetos,

El derecho sobre la haclenda considerada como universi
tas rerum, que es el fundamento 1l6gico de la ilicitud de —
los actos encaminados a afectar no a las partes singulares,
sino al ligamentoc en el todo, tiene ademéds, sin duda alguna
la funcidn y la estructura de un derecho real, o cuando me—
nos de un derecho abscluto, ya que pertenece al titular - —
frente a cualguiera, y a cualguiera impone la obligacidn no
s6lo de hacer gozar, sino de noc gozar el bien gue es su ob-

Jeto,

El dominus universitatis no es forzosamente duefio de -

todos los bienes gue componen la haciends,

lLa hacienda contisre la erergfa del autor {pernsamier—
to} ecumulada en elle como bien inmaterisl al cual se deno—

—

mina aviamiento - El derechno sobre la marca es un aspecto



del derecho sobre gl aviamiento de la hacienda.

Por otra parte, dentro de los derechos absolutos y  al
lado de los derechos patrimoniales, sigue diciendo el jurlg
ta gue nos ocupa, existe el derecho sobre la propia persondg,
Asi, el interés en el nombre, en la imagen, en el honor, -
son simplemente intereses y no derechos en si, siendo el -
derecho a la perscna, el derecho subjetivo del cual consti-
tuyen el contenido, E1 derecho de propledad industrial es
en su contenido mucho mds semejante al contenido del derge
cho de personalidad gue al corntenido del derecho de propie--
dad material. El derecho de propisdad inmaterial tiene por
conterido el goce exclusivo de la idea; en el casc que nos

ocupa, del aviamiento,

Y asi, una vez gue gl autor considera haber aclarado -
gue el aviamiento de la haclenda es un bien sobre el cual -
se ejerce un derecho absoluto, y que la propiedad indug— —
trial exhibe notables similitudes en su contenido respecto
al derecho sobre la persona, se avoca a examinar las formas
de adguisicidn de la propiedad, y expone las siguientes — -
ideass

lLas farmas cldsicas de adguisicifn del dominic son doss
la ocoupatio y la specificatio, Ambas consisten en uas moe-

dificacibn de la naturaleza, FE1 objeto de la ocupstio ore-

existe in rerum natura:; la specificatio es creacidn de una

res NOVE .

El derecno gquz da origen al dsrechn de gpropleded inmea—

terial liega a su completa reslizeciln con n teroer goners,

[N

=3

11

ter, el cusl comienza con la ocupsitio y proszigus coo -

la specificatio.

En el primer caso, la cosa preexiste tal cuasl es; en -
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el segundo la cosa preexiste pero se transforma; en el ter—
cero, no preexiste nada sino 1 nombre, guisn por el hechg
de gue crea, es decir, acrecienta la masa de los bilenes, s

1llema autor,

Cuando se escribe un libro, el manuscrito eg cuieto de

una specificatio y, por 1o mismo, de un derecho de yrople—

dad que sobre €1 nace, aungue el papsl no sea de guien 1o -
escribif; pero el manuscrito no es la idea gue en &l se con
tiene y mientras sobre aquel se forma €l derecho de propie-—
dad,sobre este nace el derecho de autor (propiedad inmate—
rial),

A este tercer género de los modos originarics de adgui
rir la propiedad, le encajs Jjustamente el rnombre de creg— -
gééﬁ, En tal sentido, es derecho de autor el derechs sobre
2l aviamiento, Asi como el manuscrito no es mds gue el con
tinente de la idea, el aviamiento es el contenido de la ha—
cienda,

Después de establecer gue el derecho de autor &8 ale -
guiere originariamente a través de un modo especial gue se
podria llamar creacifn, CARNELUTTI se plartea la cuestidn

de la adguisicifn derivada de la propiedad industrial,

La sucesidn de los derechos en general puede ser volun
taria o involuntaria. La sucesidn involuntaria pusde darse
por herencia, expropiacidn y usucapidn, S58loc del derecho —

de propledad se tiene la sucesién verdadera y propia.,

Por 1o gue concierne a la usucapidn, se pregurta CARNE
LUTTI si el derecho de autor se comporta como un derecho —
sobre la persona o como un derecho de propiedad, y llega a
la conclusidn de gue desde un punto de vista teleoldgico, —
no existe dificultad para que opere la usucapién respecto —
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del derecho de autor; pero en el derecho de autor la SUCE—
sifn no puede ser sino parcial, y por lo tanto constitutiva,
Ura parte del derecho de autor no se puede separar del aue—
tor; lo gue se puede transmitir a otro es un IUS IN RE ALI-
NA, del tipo del usufructo, del uso o de la habitacifn,

CARNELUTTI expone la origirnal idea de gue en derecho -
industrial, comoc en derecho civil, para la reglamentacifn -
de las relaciones entre hacienda y hacienda, se tengan rela
ciones andlogas a aguellas gue respecto de los inmuebles se
denominan servidumbres, Asi como entre fundo y fundo, nos
dice el autor, entre hacienda y hacienda se establecen rela
ciones gue se parecen como dos gotas de agua a las servidum
bres prediales y se les podria llamar servidumbres de ha- -

cienda,

La ley por su parte s8lo acepta la prescripcidn adguie
sitiva respectc de la propiedad en su integridad y de lag -
servidumbres prediales, continuas y aparentes. G8in embargo,
CARNELUTTI, a través de un sutil Jjuego de conceptos, vislum
bra la posibilidad de gue la usucapifn funcione en el terre
rno de la propiedad industrial, diciendo gue ya que las ser-
vidumbres prediales se pueden constituir mediante usucapidn,
(Por qué no debiera suceder lo mismo con las servidumbres —
de hacienda?

Refiriéndose al caso clfnico que motivd sus reflexicm—
nes, el autor supone gue la fébrica de automdviles dirfa —
gue el fabricante de refacciones ha gozado de su aviamlento
come un vecino habrfa gozado de un funde si hubiese deriva—
do agua de su fuente, Por gud si este disfrute durs €1 —
tiempo fijedo por la ley sin gque el dominus se oponga @ = =
elic, ia servidumbre es adguirida por el vecino, vy en cam
bio rno sucede asl con el concurrente?

Para resolver este problema, dice CARNELUTTI, hay gue
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transportar los conceptos de apariencia y continuidad, del
campo de las servidumbres prediales al de las servidumbres

de hacienda.

"Si un concurrente imprime sobre el rdtulc de su tien-—
da o de su catdlogo, el signo distintivo de la hacizsnda aje
na, el caso es idéntico al de guien deriva un hiloc de agua
de la fuente del vecino; no es necesario mis para gque el —
plblico sea atrafdo hacia la hacienda, y asi a manera de —
agua la clientela ajena sea desviada hacla su tiendall

Y as?f finalmente, despuds de tan arduo ejercicio inte-
lectual, llega CARNELUTTI a la conclusidn de que es tedrica
mente posible que la usucapidn opere en el campo de la pro-
piedad industrial, cuando se trate de la constitucidn de —
una servidumbre de hacienda, continua y aparente, gue dure
el tiempo que la ley sefiala para la prescripcifn adquisiti-—
va de las servidumbres prediales, sin que el dominus se — -
oponga al goce del aviamiento de su hacienda por parte del
non dominus.

Aungue no dejamos de reconocer el mérito de tan suges—
tiva teorfa, no la aceptamos pues no creemos en la existen-—
cia del aviamiento como bien inmaterial tutelado por el de-
recho, tampoco podemos aceptar gue este sea susceptible de
ser disfrutado por un concurrente distinto del titular de -
la hacienda. En apoyo de 1o anterior es conveniente recor—
dar gue ninguna legislacién alude al aviamiento como bien -
tutelado. La marca y el nombre comercial, se protegen por
razén del papel gue juegan en el proceso ecéndmico; cada -
producto y cada establecimiento tienen caracteristicas sus—
ceptibles de atraer a la clientela; la marca permite identi
ficar al producto y el nombre comercial a la hacienda. Por
tal motivo, tanto la marca como el nombre comercial tiene -
un determinadoc peoder de atraccidn, gue es susceptible dg ——
ser aprovechado de una manera indirecta por un concurrente
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no titular de tales signos distintivos, como en el caso que
describe CABNELUTTI, perc no creemos que se deba establecsr
un paralelismo entre tal caso y el de las servidumbres pre—
diales. La usucapifn de las servidumbres prediales se per—
mite por razones de conveniencia social, y nosotros pregun—
tamos: Existen razones de conveniencia social pars permi-
tir gue un concurrente llegue a adguirir el derecho de dis—
frutar del prestigio de la hacienda ajena? Creemos gque no,

Por las razones agui apuntadas, pensamos gue la usuca—
pién es una institucién creada para funcionar dentro de la
propiedad comln y gue no existe razén para que opere en el
campo de la propiedad industrial,

c) Licencia de Uso,

La transmisidn de los derechos sobre la marca puede —
versar sobre el uso exclusivamente sin gue se transfiera la
propiedad de 1a misma. La doctrina conoce como licencia de
usc a la transmisi6n del uso de la marca; nuestra ley la de
nomina autorizacidn de uso,

En teoria, aungue la ley desconoce tal posibilidad, el
otorgamiento de las licencias de uso puede ser voluntario o
forzoso. Seria forzoso en el caso de gue el Estado cbliga=-
ra al titular a otorgar una o mds licencias de uso. El1 ca-
so podria darse cuandc el propietario de la marca dejase de
explotaria o la explotase en forma insuficiente, y por tal
motivo el Estade lo obligase a conceder autorizacidn a un —
tercero para explotar la marca, como ocurre respecto de lss
patentes,

El otorgamiento voluntario de la autorizacidn de uso -
de la marca se verifica a través de un contrato gue por ser
el tema de la presente tesis estudiaremos con detalle en -
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tos capfitulos posteriores.

El contrato de autorizacidn de uso de marcas s6lo es =
posible, en nuestro derecho, traténdose de marcas regis— -
tradas, ‘

2) MARCAS NO REGISTRADAS,

lLa simple mencidn de las marcas no registradas sugie—-
re una serie de importantes preguntas en tornoc a ellas: - -
(Rué tutela legal tiene la marca no registrada? ;Cdmo nace
el derecho sobre la marca, por gl uso o por el registro? -

JPueden o rno transmitirse las marcas no registradas?

Nos dice César SEPULVEDA 7/ gue el uso de las marcas
no registradas, a las gue llama marcas de uso, confiere a -
guien lo hace ciertos beneficios, bastante amplios. En pri
mer lugar, si ese uso se ha venido realizando con una ante-
rioridad mayor de tres afios a la fecha legal en gue sea re—
gistrada por un tercero, el propietario de esta Gltima no -
tendrd contra el primero gue 1o use, ninguna de las accig——
nes gue la ley confiere a los duefios de registro marcarios;
en segundo término, si la marca se ha venido usando con - -
anterioridad -~cualguiera gue esta sea- a la fecha de una ——
marca registrada y no han transcurrido los tres afios gue pa
ra la prescripcidén sefiala la ley en estos casos, y si ade-—
mds se comprueba haberla usado a lo largo de todo ese inter
valo, la marca registrada primeramente es anulable y persis
sistira la segunda, si se presenta la solicitud con el cum—
plimiento de los requisitos normales.

7/  César SEPULVEDA, op. cit., Pag. 87.
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También, aungue la ley no establece expresamente ningu
na sancidn contra los terceros usurpadores de lar marcas no
registradas, piensa el maestro GEPULVEDA, que el titular po
dria obtener alguna tutela juridica contra los invasores de
sus derechos, a través de las normas relativas a la compe—
tencia desleal,

Como vemos, en nuestro derecho el usuario de una marca
no registrada, no se encuentra en el total desamparo, sinoc
gue tiene una tutela legal bastante amplia.

Al meditar sobre la transmisién de las marcas no regiS—
tradas, se nos presenta el problema de la adgquisicidn origi
naria del derecho sobre la marca. Tal problema puede plan-—
tearse de la siguiente marnera: (E1 derecho de propiedad ——
inmaterial sobre la marca se adquiere por el simple uso o -
por el registro?

En derecho marcarioc existen dos sistemas contrapuestos
respecto a la adgquisicidn originaria del derecho sobre la -
marca: el sistema en el cual el registrc tiene un valor me
ramente declarativo, y el sistema en gue el registro tiene
un efecto constitutivo,

Dentro del sistema declarativo se considera que el de-—
recho al signo nace desde el momento en gue el mismo ha si-
do usado por primera vez por su titular, E1 derecho nace -
con el uso y el registro dnicamente constata su existencia.

En el sistema constitutivo el derecho nace con el re—
gistro,

51 dos personas, dentro del sistema declarativo, soli-
citan a un tiempo el registro de una misma marca, se prefe-
rird a aguella que demuestre haberla usado un tiempo mayor,
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Los tratadistas han expuesto las ventajas y desventae—
Jjas de ambos sistemas. La mayor desventaija gue se 1le en— -
cuentra al sistema declarativo es la poca seguridad que — —
ofrece al titular de la marca, ya gue al obtener el regis—
tro de la misma no puede tener la certeza de gue dicho sig-
no no ha sido usado antericrmente por un tercero el cual —
puede eventualmente lograr la cancelaciéin del registro.

El sistema constitutivo ofrece una mayor seguridad al
respecto, pero se presta a que se lesionen los legitimos =
intereses de aguellos que con su esfuerzo acreditan una mar
ca no registrada y estén expuestos a que a través del regis

tro se apodere de ella un tercero,

Del examen del primer parrafo del articulo 96 de la —
Ley de la Propiedad Industrial, gue dice: "El que esté - -
usando o guiera usar una marca para distinguir los articu—
los gue fabrique o produzeca y denotar su procedencia, puede
adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro
en la Secretarfia de Industria y Comercio™, se infiere que -
el sistema que adopta nuestra legislacifn es el sistema - -
constitutivo, pues el derecho exclusivo de uso se adguiere
mediante el registro. Sin embargo, mds adelante encontra——
mos otras disposiciones al parecer contradictorias.

El articulo 99 establece gue "el derecho al uso de la
marca, obtenido mediante un registro, no producird efecto -
contra el tercero que explotaba ya dicha marca en la Repl—
blica con mds de tres afios de anterioridad a la fecha legal
de dicho registro", y'el articulo 100 agrega que "cuando la
persona gue usaba ya la marca registrada por un tercero, ——
presente a su vez su solicitud, dentro de los tres ahos de
efectuado el anterior, la marca registrada gquedard sujeta -
a lo gue previene la fraccidn II del articulo 200 de esta -
Ley", {es decir, el registro es anulable). Perc tal con-—

tradiccidn es tan slo aparente, pues el derecho de propie-
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dad irmeterial sobre la marca se adguiere originariamente,
dentroc de nuestra legislacidn, a través del registro, El =
titular de una marca de uso adquiere por el mismo, no 21 d
recho de propiedad inmaterial sobre la marca, pero si otros
derechos que tienden a evitar las injusticias gue se deriva
rian de permitir a un tercers adjudicarse impunemente por -
medio del registro una marca acreditada por otro,

Con relacién a la posibilidad de transmitir las marcas
no registradas, es necesaric sefalar gue ya que el uso no -
hace nacer el derecho de propiedad inmaterial sobre la mar—
ca, el titular de la marca de uso no puede transmitir un de
recho del cual carece, perg puede en cambio transmitir el -
derecho que se adguiere al usar una marca no reglstrada por
mds de tres afios consecutivos. Al respecto, el articulo —-
179 de la Ley dice gue "el derecho que se adguiere por el -
uso de la marca a que se refiere el articulc 99, podrd ser
transmitido a un tercero, peroc serdn reqguisitos indispensa-—
bles para hacerlo valer por éste, gue la transmisidn del de
recho adguirido por el uso se efectle, precisamente, junto
con el establecimientc con el cual el uso de la marca de
gue se trate haya estado relacionado y gue se compruebe lee
galmente la trnasmisidn ante la Secretaria de Industria y -

Comercio",
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CAPITULO IIT

EL CONTRATO DE AUTORIZACION DE USO DE LA MARCA

1)}  CONCEPTO,

Cuando la marca logra acreditarse ampliamente en el -
mercado se convierte en poderosa fuerza de atraccidn para -
el producto gue distingue,

81 el productor gue no guiere correr el riesgo de lan—
zar gl mercado una marca desconocida solicita al propieta—
rio de una marca ya acreditada la autorizacifn para explo—
tar esta Jltima, lo gue realmente persigue es aprovecharse

del poder de atraccién que tiene la marca acreditada.

Por otra parte, en ocasiones el propietario de la mare
ca no estd en posibilidad de explotarla en un determinadoc -
territoric, o no puede explotarla tan intensamente como lo
reguiere la demanda del producto indetificado por medio de
esta; en tales casos es evidente la conveniencia gue para -
el titular de la marca representa el otorgamiento de licen-
cias de uso.

Sin embargo, el irrestricto otorgamiento de licencias
de uso de marcas podria dar origen a que los usuarios auto-
rizados elaborasen mercancias de calidad diferente o infee
rior a la de aguellas que produce el propietaric de la mar—
ca, con lo gue se defraudaria a los consumidores., Por tal
maotivo, el legislador, tomando cartas en el asunto, ha he-
cho al contrato de autorizecidn de uso de marcas, objeto de
la especifica reglamentacidn gue més adelante veremos y que
tiende fundamentalmente a proteger la intereses de los con-
sumidores.,
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Nos dice la doctrina que un hecho jurfdico es toda mo-
dificacifén del mundo exterior que tenga consecuenciss de -
derecho, Los hechos jurfdicos se dividen en hechos juridi-
cos en sentido estricto y en actas juridicos. La caractes
ristica esencial de los actos juridicos es gue en ellios la
voluntad del hombre se dirige a la obtencidn de las consge——
cuencias de derecho propias del acto,.

Los contratos son desde este punto de vista, actos ju~
ridicos gue consisten en un acuerdo de voluntades para = -——
crear o transmitir derechos y cbligaciones.

£l derecho al uso de la marca, independientemente de -
la propiedad de la misma, se puede transmitir a través de -
un contrato de autorizacidn de usg de la marca. En este -

contrato el propietario de la marca se obliga a permitir a
otra persona (usuario autorizado) el uso de la marca, geng
ralmente a cambio de una contraprestacidn de carécter pecu-—
niario. Asimismo, el usuario autorizado se obliga a usar -
los mismos procedimientos y fdrmulas técnicas en la fabrica
cidén de las mercancias, de tal manera que las producidas —
por el propietarioc de la marca y las que produce el usuario,
sean eguivalentes,

Por cuanto a la duracién del contrato, las partes tie-
nen libertad para fijarla, pero siempre debe tenerse en = -
cuenta el plazo legal de diez afios del registro de la marca
(art. 132 L,P,I.), por lo que el permiso no podrd estipular
se para un periodo mayor que el de vigencia legal del regis
tro. David RANGEL MEDINA nos dice al respecto gue "una fér
mula prdctica para gue la voluntad de los contratantes no -
rifia con tal situacién, serd estipular gue la licencia de -
explotacidn de la marca tendrd una duracién igual o parale-

la a la del registro, con lo cual se podrd considerar pro——
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rrogada la licencia a medida gque el registro de la marca ——
sea renovado cada década". j/

La ley mexicana exige que la autorizacifn de uso de la
marca sea registrada, La solicitud del registro deben ha~—
cerla tanto el usuario autorizado como el propietario de la
marea, y debe contermer los datos, convenios, condiciones, -
informes técnicos, medios de vigilancia, caracteristicas de
los productos, lugar de fabricacidn, duracidn del contrato
y, en general la informacifn necesaria para garantizar los
intereses de los contratantes y de los consumidores {art. -
164 L.P,I,). La solicitud de registro de la autorizacidn -
debe presentarse ante la Secretaria de Industria y Comercio
(Direccidn de la Propiedad Industrial), y si dicha autori—
dad considera, "despufés del examen de los documentos presen
tados, que el emplec por la persona gue se soliclta sea - -
inscrita como usuario registrado, en lo gue concierne a los
productos sefalados, o a algunos de ellos, no es suscepti—
ble de originar confusidn entre el plblico, y sin perjuicio
de las condiciones o restricciones gue juzgue convenientes,
inscribird a la referida persona como usuario registrado de
la marca", [(art. 165 L.P.I.)

La misma autoridad estd facultada para cancelar, de —
oficio o a peticidn de parte, la inscripcién de un usuarioc
registrado de la marca, cuando el usuario haya usadc la mar
ca de manera diversa a la autorizada, o de manera tal gue -
haya originado confusiones entre el plblico, o bien cuando
el propietarioc o el usuario hayan proporcionado datos
exactos, o hayan omitido la exposicifn de hechos importan-—
tes en la sclicitud del registro, o cuando las circunstan—

1/ La Licencia de Explotacidn de Marcas en el Derecho Me-
xicano, Revista Mexicarna de ia Propiedad Industrial vy
Artistica, No. 4, Pég. 279,
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al

clas hayan camblado desde la fecha del registro de autorize

cibn de uso, de tal menera que no subslstan los motivos gus
s€ tuvieron en cuenta para concederic {art., 106 1..PaTs)e

Domo e advierte, el legisiador, n 8l waso gus 05 e
ouiipa, se preocupd por salvaguardar los intereses del plbli
co, estableciendo una serie de medidas tandientes a evitar
enganos a los consumidores, COreemos, sin embargo, gus ta—
les medidas no son en la préctica plenamente eficsves, puss
los productores pueden explotar marcas ajenas aungue s les
niegue el registro de la licencia correspondiente, corrien—
do los riesgos inherentes a tal falta de registro como son .
los que derivan de la falta de accién para perseguir imita-—
dores, 1o cusl, en Gltimo andlisis, puede no interesarles -
demasiado ya gue lo gue fundamentalmente buscan es aprove-——

char el poder de atraccién de la marca ajena.

2) DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA,

El propietario de una marca registrada gue otorga & =
través de un contrato una autorizacifn para explotarla, tie
me como fundamental obligacidn a su cargo de la de permitir
al usuario autorizado el uso de dicha marca en los términos
del contrato. Pero tiene, ademds, una serie de obligacige
nes colaterales, S5i la autorizacifn de usoc se otorga en —
exclusiva, el propietario de la marca deberd obstenerse de
otorgar otras licencias gue recaigan sobre la misma marca.
£l usuario autorizado gque convino con el propietario de la
marca en que este dltimo no otorgaria otras licencias de —
explotacidén sobre la misma marca, resultaria afectado en —
sus intereses si el propietarioc incumpliese su obligacifn -
concediendo otras licencias para explotar la marca en cues—
tidn. En tales circunstancias, el usuario autorizado no po

dria obtener de la explotacién de la marca lo beneficios —
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gue obtendria siendo el Gnico productoro comerciante autori
zado para usar la marca,

En relacidn con la licencia otorgada en exclusiva, el
articulo 164 de la Ley establece que "para inscribir a una
persona en el registro a titule de usuaric autorizado de --—
una marca, esta persona y el propietario de la marca debe—
rédn solicitarlo por escrito en duplicado, al que acompafia—
ran los documentos o informes necesarios y en el que se in-
dicard..... II.- Las relaciones industriales o comercia—
les que existan entre el productor y el usuario, suminis— —
trédndose informes del grado de vigilancia o de control que
gl propietarioc ejercerd sobre el empleg autorizado de la —
marca; asimismg gse expresard si las partes han estipulado

gue el usuario autorizado serd el Gnico gue habrd de inscri

birse, o si el propietaric se reserva el derecho de solici-

tar ulteriormente el registro de otros usuarios de la mar——

Por su parte, el usuario autorizado deberd cubrir la -~
cotraprestacidn convenida con el propietario, la cual con—
siste generalmente en el pago de una suma de dinero que pug
de ser una cantlidad determinada por la totalidad de la ope-
racidn, o bien, una cantidad fija periddicamente, también -
se puede convenir un porcentaje sobre los beneficios netos
o sobre los ingresos en bruto, obtenidos por el usuario al
explotar la marca.

Otra obligacidn a cargo del usuaric autorizado es la -
de emplear los mismos procedimientos y férmulas téconicas —-
gque el propietaric emplea en la fabricaciGn de las mercan——
clas gue ampara la marca, de tal manera gue exista una equi
valencia entre las mercancias gque fabrica el usuario autory
zado y las gue elabora el propietario. Esta obligscidn del
usuarioc es de mdxima importancia en el contrato que nos ocy
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pa, puss segln lo nemos expresado, la marca identifica a un
productc gue tiene una serie de caracteristicas por las gue
el plnlico 1o busca., 5i el usuario autorizado elsbora 1os
productos amparados por la marca de una manera diverss & ca
mg lo hace el propiletario, las cualidades propias de 10s <=
mismos resultardn alteradas, con lo gue se podria defraudar
al consumidor; pero ademds, si la calidad de los artfculos
producidos por el usuwarioc autorizado resulta inferior & la
de los que proceden del propietaric, el prestigic de la mer

ca y su correspondientepoder de atraccidn resul tardn dafados.

Como consecuencia de lo anterior y con las limitacice—
nes gue en el mismo contrato se seflalen, el propietario ten
drd derecho a ejercer todos aguellos actos de control y vi-
gilancia que tiendan a asegurar el cumplimiernto de la obli-
gacifn del usuario de emplear los mismos procedimientos y -
férmulas técnicas que &1 utiliza.

El usuario autorizado debe indicar en los artfculos —
gue ostenten la marca objeto de la autorizacidn, el nombre
del usuario autorizado y el lugar donde son fabricados, -—
(art. 100 L.P.I.).

Nos dice David RANGEL MEDINA 2/ que "adln cuando la -
Ley no lo dice expresamente es de suponerse gue el usuario
autorizado de la marca tiene a su cargo cumplir con todas -
las exigencias gue en materia de leyendas obligatorias esta
blece la ley para los articulos que llevan marcas registra-—
das o no, como son, por esjemplo, las indicaciones de que la
marca estd registrada, la leyenda Hecho en México, asi como
gmitir el emplec de signos gue pudieran inducir a error so-

bre la procedencia de los articulos a que se apligue la maxr

2/  David Rangel MEDINA, op. cit, P&g. 282,
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ca’.

Sin embargo, al examinar el artfculc 145 de la Ley ve-—
mos gue la obligacién de colocar la leyenda Hecho en México,

es categbrica con relacidn a todos los productos gue se ela
boran en el pais.

El usuario autorizadc no podrd otorgar a terceros la —
autorizacidn para usar la marca, pues el derecho de uso gue
se adguiere a través de la licencia, es intransferible, -
(art, 167 L.P.I.)}.

El contrato deberd ser suscrito por escrito. Cuando -
se actle por mandataric deberdn acreditarse las facultades
de representacidn.

Para que el contrato tenga Validez frente a terceros -
ha de ser inscrito el usuaric en el registro cumpliendo al
efecto con 1os reguisitos gue la Ley establece, como son el
de gue el propietario y el usuario lo soliciten por escrito
a la Secretaria de Industria y Comercioc proporcionando los
datos a que se refiere el articulo 164 de la Ley.

Unicamente cuando se haya hecho la inscripcién de refe
rencia, nacerd a favor del usuaric autorizado el derecho de
perseguir legalmente a gulenes falsifiguen, imiten o hagan
uso ilegal de le marca (art. 163 de la Ley).

Algunos autores como ALEXANDROV 2/ y POUTLLET é/ en
Francia, hacen radicar la distincidn entre la cesibn par- -

cial y la licencia de uso, en el hecho de gue seglr dicen,

3/ Autor citado por Edmond ACHARD, op. cit, Pdg. 94.
4/  Eugeme POUTLLET, Op. Cit. P4g. 137.
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la licencia no hace nacer a favor del usuario sl derscho ds
perseguir imitadores; en nuestro pafs tal distincién seris
inoperante atencdiendo a lo que establece el referido artigg
lo 163 de la lLey,

El uso de la marca efectuado por el usuarioc autorizado
y registrado de la marca se asimila al sfectuado por el pro
pietario para todos aguellos efectos en gue tal usc tenga -
relevancia legal (art. 162 L.P.I.). "Del tal manera gue -
no existird caducidad por abandonoc si el propietaric no la
explota en el lapso que sefala el articulo 204 de la Ley, -
debido al empleo gue de ella se hace por el usuario, §/ —_—
"Pero si la licencia no se encuentra inscrita y el propieta
rioc no explota la marca en el lapso previsto por el articu-
1o 204 de la lLey, si se producirdé la caducidad por abandonoc.

Finalmente se nos presenta la cuestidn de dilucidar si
el ctorgante de la licencia tiene la obligacidn de indemnim-
zar al licenciatario en el caso de gue la autoridad adminig
trativa declare nulo el registro marcario correspondiente —
en los términos del artfculec 200 de la Ley.

El aludido precepto legal dice a la letra lo siguiente:

"E1l registro de la marca es nulo:

I.~ Cuando se haya hecho en contravencidn de las dis—
posiciones de esta ley o de las gue estuvieren vigentes en

la época de su registro;

II.,~ GCuando la marca haya sido usada en la Repdblica
con anterioridad a la fecha de la marca registrada, con tal

5/  Gésar SEPULVEDA, op. cit, Pé&g. 87.



que el gue haga valer el derecho de uso, presente su solici
tud en la Secretarfa de Industria y Comercio, dentro de los
tres afios de publicado el primero en la "Gaceta de la Pro-—
piedad Industrial, y compruebe haber usado la marca duran—
te todo ese tiempo, y haber principiado a usarla antes gue
el registrante primitivo;

ITT,~ CQCuando la marca haya sido usada con anteriori—
dad en el extranjero, en el mismo caso previsto en la frac—
cibn anterior, si ademés del uso existe el registro extran-
jero; perc el plazo de tres afios se reducird a seis mesess
y siempre y cuando la nacién extranjera conceda a los mexi-
canos este mismo derecho;

IV,- Cuando la marca contenga indicaciones falsas reg
pecto a la procedencia de los efectos que ampare, ubicacién
del establecimiento industrial o comercial, o del propieta=—
rio de la marca, y con respecto a medallas, diplomas O rEe
compensas que no hayan sido obtenidas, o cuando se haya he-
cho una declaracidn falsa de la fecha en que principif a —
vsarse la marcas

V.= Cuando por error, inadvertencia o diferencis de =
apreciacidn se lleve a cabo un registro, existiendo en vi—
gor otro gue se considere invadido por tratarse de una mar-
ca que se confunda con la anterior. En este caso la Secre-—
taria, de oficio o a peticidn de parte, declarard nulo el -
registro segunde, siempre y cuando el error se advierta o -
reclame dentroc de los tres afios siguientes a la publicacidn
en la "Gaceta" del segundo registro; de lo contrario éste -
guedard firme., La nulidad de las marcas registradas de ma~

ia fe podrd ser reclamada en cualguier tiempo®,

Anora bien, si la Secretaria de Incustria y Comercic -
deciars la nulidad del registro, la licencia no puede sSube—
sistir por falta de objeto. ;Debe el proplstario, en tal
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casc, pagar dafios y perjuicios al usuario autorizado?

César SEPULVEDA §/ hablando de la cesifin dice que si
se transfiere una marca registrada gue posteriormente un —
tercero reivindica para si por tener mejor derecho, €l Ceme
dente estd obligado a responder de la eviccifn., Al parecer
el autor se refiere al caso contemplado. en la fraccidn II
del artfculo gue hemos transcrito, o sea cuando un tercero
que usaba la marca con antelacidn al registro de la misma —
por otra persona, logra la anulacidn del registroc y la ins=—
cripeibn a su favor, En el apartado relativo a la resolum—
cidn del contrato expondremos con detenimiento las razones
que nos impulsan a considerar gue tal caso no se puede asi-
milar a la eviccién del derecha civil.

Pensamos que si la autoridad administrativa declara nu
lo el registro de la marca objeto de la licencia y ésta por
tal motivo gueda sin efecto, no habiendo en el contrato es-
tipulacién al respecto, el propietario no estd obligado a -
indemnizar al licenciatarioc cuando el registro se anule a -
consecuencia de gue un tercero la haya usado con anteriori-
dad pues no estd obligado a conocer ese uso previo.  Tampoe
co pueds responder si el registro se anula a consecusncla -
de un error cometido por la autoridad registradora al conce
der el registro de una marca gue se confunda con otra., Pe-
ro cuando la anulacidn sea consecusncia de la contravencién
a las disposicicnes legales, creemos gue si estd obligado a
responder Frente al usuario autorizado,

6/  César SEPULVEDA, obre citada, Pdg. 90,
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3)  MODA_TIDADES.

ta licencia de uso de la marca puede revestir diversss
modalidades; puede ser licencia con exclusiva, en la cual -
el licenciante se compromete a no otorgar nuevas iloencias,
La licencia con exclusiva tiene por objeto asegursr al Usila
rio autorizado la totalidad de la clienteia gue corsume los

productos distinguidos por la marca objeto de la licerncia,
La licencla puede ser sin exclusiva, caso en el cual nada -

impide al propietario hacer nuevas concesiones a terceros,

LLa licencia puede otorgarse para cierto territorio = -
exclusivamente, En la préctica mexicana es frecuente el ca
so de empresas extranjeras que autorizan a empresas naciona
les & explotar marcas que les pertenecen, exclusivamente ——
dentro del territorio nacional, A menudo se confunde este
tipo de licencia con una cesién parcial para cierto territo
rio,

También puede otorgarse la licencia para una categoria
de productos exclusivamente, entre las varias distinguildas
por el mismo signo.

En teorfa solamente, es posible la distincién entre la
licencia voluntaria y la licencia obligatoria; la licencia
obligatoria serfa aguella en gque el Estado obligara al pro-
pietario a concederla a un tercero adin contra la voluntad —
del titular, Tal caso se daria, a semejanza de lo que ocu-—
rre respecto de las patentes y los derechos de autor, cuan—
do el propietario del signo distintivo no lo explotase ©O lo
hiciera de manera insuficiente. 5i tratdndose de las paten
tes o de los derechos de autor existen razones de interés -
general gque Jjustifican la licencia compulsiva, tales razo——
nes no prevalecen en el derecho marcario., Ademds, si el ti

tular de la marca registrada no la explota por mds de cinco
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afios consecutivos, el registro se extinguird (art. 204 - -
L.P.I. ),

4)  SU CLASIFICACION,

Son varios los criterics gus se utilizan en la doctrie
na para clasificar a los contratos, pero sflo algunos de —
ellos tienen valor préctico,

Los contratos se suelen clasificar, desde un primer ——
punto de vista, atendiendo a alguna caracterfstica esencial
de los mismos, haciendo abstraccifin de sus relaciones con -
otros contratos, y desde un segundo punto de vista, se cla—
sifican en funcifn de las relaciones de los contratos entre

’
Sie

Abordaremos la clasificacidn del contreto de autorizae—
cifn de uso de la marca utilizando en primer términc el cri
teric gue toma en consideracibn alguna caracterdstica esen-—

cigal de los contratns,

Con basz en el hecho de gu esxisten oontratos Jue or—

gendran cbligasiones cargo de ambos contratantes, @0 Lo

&
to qus hay otras gue d-lcamente crean oblligasiones a cargo
de uno de los contratantes; los contrabtos se vlasitisan en

BILATERAILES o SINALAGMATINDS y UNILATERALES,

El contrato gue nos acups, Por cuanto origina ohligae—
ciones tanto para el proplef=rio de la mati= 00mM0 oarsa £ -
usuario autorizado, es un contrato SINALAGMATICG,

Los provechos y las cargas Ouse reporta un contrato pus
den ser reciprocos o bien es posible gue el contrato repore
2 a una de las partes, provechos exclusivarente, v a la =
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otra parte, dnicamente gravamenes, por tal mobivo bey 0O/
tratos ONEROSOS v contratos GRATUIT0S,.

Aungue en teorifa nads impida @l oropletario de s more

ca otorgar licencias de expliotaciln a titulo grabidiio, =2s -

sabido gue en el mundo de las relaciones merosntlle s 103 o
homboras actfan movidos por el affn de Litsro, de 6w’ maner-

gque £3 18gico suponer gus sl una oSrsona dessg explobar i
marca anreditada por otra, el titular de la marcs exiglrs -
& camgio de otorgar la autorizacidn correspondionts; 105 e

contragrestacidn, generalmente de sardcter pecunlario, DUe

Aarf gus el contrato que nos oocupa sea usualmente ONEROSO,

l.os contratos ONEROS0S se subdividen en CONMMUTATIVOS y
ALLEATORIOS. Son conmutativos aguellos en los gue el monto
de las ganancias y de las carges se puede determinsyr desde
el momento de la celebracién del contrato, y son aleatorios
1los contratos en los gue al momento de perfeccionarse no se
puede determinar el monto de las pérdidas o de las ganan— =
cias, pues esto depende de un acontecimiento incisrto, que
puede ser una condicidn, plaze incierto o un hecho pasado -
pero desconocido para los contratantes,

El contrato que estamos estudiando puede ser GCONMUTATYL
VO o ALEATORIO, segdn lo decidan los contratantes. Es core
mutative cuando el usuarioc paga al otorgante una prestacidn
fija y aleatoric cuando la forma de pago corwenlda consiste
en un porcentaje de las ganancias obtenidas con 1la explota—
0idn de la marca, pues dichas ganancias son incisrtas,

Desde el punto de vista de su perfeccionamiento 10g e
contratos pueden ser CONGENGSUALES, REALES, FORMALES y SOLEM
NES. Los contratos REALES se perfecciocnan con la entrsga -
de la cosa gue constituye su objete. El contrato de autori
zacifn de uso de la marca no podrfa ser un contrato REAL, -
pues recae sobre un blen inmaterial que no puede ser aprge—
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hendido fisicamente, Tampoco requiere para su perfecciona-
miento que se cumplan los reguisitos propiocs de los contrae
tog SOLEMNES; como ha de otorgarse por escrito, es un con—
trato FORMAL, el cual para que tenga plena eficacia frente
a terceros debe inscribirse en el registro péblico corres—
pondiente,

Cuando se tratea de clasificar a los contratos atendien
do a sus relaciones con otros contratos, encontramos gue —
existen contratos COMPLEJOS v contratos SIMPLES. Los cone
tratos COMPLEJOS aguellos gue lmplican prestacicnes gue co—
rresponden & diversos tipos de contretos SIMPLED; se pueden
considerar como una fusidn de contratos. Un ejemplo de = ~
ellos es el que recae sobre el know how,

Aungue no se encuentra reglamentado por sl derecho po-
sitivo mexicanc, el contrato de know how, conocido también
como contrato de asistencia técnica, es ampliamente utiliza
do en la préctica industrial, Este contrato complejo lleva
implfcitas, entre otras, las prestaciones tfpicas del oone—e
trato de autorizacifn de uso de la marca. En el koow how,
una empresa autoriza a otra a explotar no solamente sus mar

cas, sino también sus patentes, secretos industriales, avie

sos comerciales, sistemas de mercadotecnia y férmulas publzi
citarias, Es tefricamerte un transplante de tecnologfa, -
Por no existir en nuestro derecho une reglamentacién espec’
fica de este contrato, se le deberdn aplicar en lo conCer=——
ni=znte a marcas, las normas que rigen la autorizacién de —

uso de la marca,

Por su parte, la licencia de explotacifn de la marca -
es un contratoc SIMPLE,
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5 ) RESOLUCION,

Entendemos por resolucidn la terminacidn del contrato,
es decir, la oesacifin definitiva de sus efectos jurfdicos,
Al resclverse el contrato se extinguen los derechos y obli-

gaciones que ha engendrado,

La Ley de la Propiedad Industrial no contiene precep—
tos gque rijan la resclucifn del contrato de autorizacifn de
uso de la marca, por lo gue las reglas de la legisiacidn oo
mdn deberdn aplicarse en este caso de manera supletoria, -
lLas normas relativas a la licencla de uso de la marca contg
nidas en la Ley estén orientadas fundamentzimente a salva—
guardar los intereses de los consumidores; las relaciones -
entre el propietario de la marca y el usuario autorizado se

rigen por las normas del derscho comin,

El contrato de autorizacidn de uso de la marca s ree—
suelve de una manera normal al cumplirse el plazo gque para
. .4 » .
s terminaciOn convinieron las partes, o cuando estas de —
comin acuerdo deciden darlo por terminado anticipadamente,
El incumplimiento da origen a la terminacifin anormal del —
contrato,

Existe en derecho marcario un caso que alguncs autores
han eguiparado d la evicsiﬁn;se trata de aguel sn gue un tgg
cerg gue hubiera usado la marca con anterioridad a la fecha
legal del registro, logra en los términos del articulo 100
de la Ley, la cancelacifn de dicho registro.

El articulo de referencia dispone que "cuandc la persg
na gue usaba la marca posteriormente registrada por un tepre
cero, presente a su vez su solicitud, dentro de los tres —
afos de efectuado el antericr, la marca registrada guedard
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sujeta a lo gue previene la fraccidn II del art’ouio 200 de
esta l.ey., Por su parte, el artfculo 200 establene gue "ol
registro de la marca es nulo: TIl.— Cuando 1z maros haya -
sido usada en la Replblica con anterioridad a le fecha de -
la marca registrada, con tal que el que naga valer gl doree
cho de uso, presente su solicitud de registro a la Secrata-
ria de Industria y Comercio, dentro de los tres afios de pue
blicado el primero en la "BGaceta de la Propledad Industrial'y
y compruebe haber usado la marca durante todo ese tiempo, vy
haber principiado a usarla antes gque el registrante primiti
va',

Cuando el registro de la marca objeto de la licencia -
es cancelado a consecuencia de la solicitud de registro hee
che por guien haya usado la marca con anterioridad a la fe-
cha del registro, la autorizacin de usoc de la marca no pue
de subsistir y, por tanto, el contrato respectivo se resuel
ve,

César SUPULVEDA 7/ nos dice gue "si se transfiere —
una marca registrada que posteriormente un derecho reivinee
dica para si por tener mejor derecho, el cedente estd obli-
gado a responder de la eviccidn", OComo se ve, el autor — -
identifica el caso de cancelacidn del registro gue hemos -
descrito, con la evicecidn del derecho comln. Sin embargo,

. . »
aungue existen evidentes analogias entre ambos casos, N0 e

creemos gue exista una absoluta identidad.

El artfculo 2119 del Cédigo Civil para el Distrito y -
Territorios Federales define la eviccifn de la siguiente ma
nera: ‘Habrd eviccidén cuando el gue adguirid alguna cosa -

7/  César SEPULVEDA, op. cit, PAg. 90.
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fuere privado del todo o parte de ella por sentencla QUE =
cause ejecutoria, en razbn de algln derecho anterior a la -
adguisicién",

En el sistems declarativo, la propiedad de la marca se
adguiere a través del uso, y el registro (nicamente tiene -
la finalidad de constatar la existencia del derecho; por «—
tanto, dentro de este sistema es posible la hipftesis de la
reivindicacidn de la marca por su legitimo propietario, que
es gquien la usd® primera, Pero dentro del sistema constitu-
tivo, como es el nuestro, donde el registro engendra la pro
piedad de la marca, quien us® primero la marca sin regise— -
trarla no es propietario de la marca, aungue tenga algunos
derechos reconccidos por la ley, y no puede, en estricto de
recho, reivindicarla. Por otra parte, el acto a través del
cual la autoridad administrativa cancela un registro marcea-
ric no debe confundirse con una sentencia gue cause ejecuto
ria, pues esta debe emanar de las autoridades judiciales —
competentes, Por tales razones, no creemos gue el caso gue
contempla 1 articule 100 de la Ley, pueda eguipararse a la
eviccifn,

6)  INCUMPLIMIENTO,

El incumplimiento de las obligaciones puede o no, ser
imputable al deudor, "Hay veces en que el incumplimiento -
de una obligacifin no puede ser imputable al deudor, porgue
este se ve impedido de cumplir a causa de un acontecimiento
gue estd fuera del dominio de su voluntad, gus no ha podido
prever o que aln previéndole, no ha podido evitar, A un —
acontecimiento de esta naturaleza se le llama en Derecho ca
so fortuito o fuerrza mayor®, éf

4/ Manuel BORJA SORIANO, Teoria General de las Obligacio-
nes, Editorial Porrla, S5.A., México 1960, Tomo II, Pég.
108,
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"l os casos fortuitos o de fuerza mayor pueden distrie
buirse en dos categorfas, Unos tienen carédcter de acciden-
tes naturales, como las enfermedades, la muerte, el rayo, -
el granizo, la helada, las nevadas muy abundantes, las inun
dacicnes, los temblores de tierra, etc., Otros constituyen
hechos del hombre; citaremos la guerra, la invasifn, el bom
bardeo, el blogueo, los atagues de bandidos, los shbusos de
la fuerza, los robos... En esta segunda categoria entra el
hecho del Principe. Se entiende por este término genérico
todos los impedimentos que resultan de una orden o de una -
prohibicifn gque emana de la autoridad pfblica.... A tftulo
de ejemplos, indicaremos la supresidn de una industria por
un acto del poder superior.... el acto del Gobierno que =
prohibe la exportacién del trigo 9/.

Al respecto el Cédigo Civil establece que "nadie estd
ohligado al caso fortuito sino cuando haya dado causa O w -
contribuidc a &1, cuando haya aceptado expresamente esa res
pongabilidad © cuando la ley se la impone”, (art. 2110 Cé-
digo Civil),

Como un ejemplc de fuerza mayor que imposibilita gl —
propietarioc de la marca a cumplir con su obligacién de per-—
mitir la explotacidn de la misma al usuaric autorizado, po-—
demos mencionar el de la expropiacidn de la empresa por par
te del Estado, conjuntamente con todas aguellas marcas gue
sirvan para distinguir los productos gue elabora o expende,

El incumplimiento imputable al deudor pusde dar origen
a la rescisifin del contrato. Tanto la ley como la dootrina
aceptan gue el pacto comisorio existe aungue no se le incly

2/ DALUDRY LACANTINERIE et BARDE, citados por BORJA S0ORTA-
NO, op. cit. P&g. 109,
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ya exoresamsente en el contrato,

"Se llama pacto comisorio a la cldusula por la izl ——
las partes convienen en que el contrate quedard resusito si
unz u otra no cumple con su obligacibén, EL pacto comisorio
no es sino una condicidn resolutoria de natursleza varticus

lar", 10/

El articulo 1949 del C8digo Civil dice gue "la facule
tad de resolver las obligacicnes se entiende implicita en -
las reciprocas, para €l caso de gue uno de los obligados no
cumpliere lo gue le incumbe",

£l perjudicado podri escoger entre exigir el cumpli-~ -
mientoc o la resoclucién de la obligacifn con el resarcimien—
to de dafios y perjuicios en ambos casos, También podrd pe-
dir la resolucién aln después de haber optado por el cumpli
miento, cuando éste resultare imposible”,

Como la ejecucién forzada es con frecuencia muy diffe—
cil o pricticamente imposible, lo gue se acostumbra hacer -
2s optar por la resolucidn del contrato con el resarcimien-—
to de dafos y perjuicios,

51 la parte gue no ha cumplide su abligacidn pretende
gxigir a la otra el cumplimientoc de su respectiva obliga— -
cibn, estaz puede oponer la excepcidn non adimpleti contrac—
tus,.

Para conocer las cuestiones gue se susciten en relae =
cifn al incumplimiento del contrato de autorizacién de uso
de la marca, son competentes los tribunales del fuerc comin
en materia civil., Por su parte, la Secretarfa de Industria

19/ BAUDRY LACANTINERIE et BARDE citados por BORJA SORIANO,
op. cit, Pag, 114,
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y Comercio tiene facultad para cancelar, de oficic o a petdi
cidn de parte, la inscripcifn del usuario registrado de una
marca en los casos previstos por el artficulo 166 de la Ley,

Es preciso examinar cada una de las obligaciones . ama-
nadas del contrato de autorizacidn de uso de 1a marca, para
saber cbmo y cuéndo su incumplimiento puede ser rausa de la
resolucifin del contrato.

La obligacidn fundamental del propietaric de la marca
es permitir al usuario autorizado la explotacifn de la mig—
ma en los términos del contrato, Creemos que es muy diff—
cil gue el propietario incumpla voluntariamente con esta —
obligacifn, ya gue la marca es un bien inmaterial que no ne
cesita ser entregado al usuario para gue &ste pueda usarla,

5i la licencla fue otorgada en exclusiva, es decir, -
que el propietarioc de la marca se comprometié a no otorgar
nuevas licencias respecto de la marca, y este Gltimo no cum
ple su obligacidn, consideramos que el usuarioc tendrd dere-
cho a pedir la resolucidn del contrato o la nulidad de la =
otra licencia o sl resarcimiento por dafios y perjulcios, ya
gue sus intereses se pueden ver seriamente afectados a caue
sa del incumplimiento por parte del propietario, La licen—
cia con exclusiva representa la posibilidad de aprovechar -
plenamente el poder de atraccifn de la marca sobre la que —
recae, por 1lo que si el propietaric otorga nuevas licencias
en contravencién de lo pactadoc con el usuario, no podrd el
licenciatario obtener las ventajas gue egperaba de la explg
tacidn de la marca,

Si la licencia se otorgd, como es usual, a titulo one-
roso, sl usuario estd obligado al pago de una contrapresta—
cifn, generalmente de cardcter pecuniario, Lo usual es que
cuando el propietario de una marca otorga una licencia de -
uso, lo haga con el prop@sito de chtener un provecho mate—
rial, por lo que tiene un interés de primer orden en gue el
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usuario le pague las cantidades fijas o los porcentajes con
venidos, de una manera puntual, Por lo tanto, si el licen-—
ciatario no cumple esta obligacidn, el licenciante tendrd,
en los términos del citado artfculo 1949 del Cbdigo Civil,
derecho a optar entre el cumplimiento forzado y la resci=-—
sifn del contrato, con el correspondiente resarcimiento de
dafios y perjuicios en ambos. casos,

La obligacidn gue tiene el licenciatario de usar los =
mismos procedimientos y férmulas técnicas gue emplea el prg
pietaric de manera que los artfculos slaborados por ambos -
tengan idénticas caracterfsticas, es importante por dos ra-
zones: a) para gue el péblico continde cbteniendo los pro
ductos de la calidad y con las caracteristicas acostumbra~—
das. vy b) para que el prestiglo de la marca no sufra meee
nascabo,

Los detractores de la cesién libre de la marca y de la
licencia de uso, han argumentado gue tales figuras se pres—
tan a gue se engafie al plblico acerca del origen de las mer
canclfas v se le defraude vendiéndole artfcules inferiores -
en calidad a los elaborados por el propietario de la marca,
S5in embargo, si el usuario autorizado elabora productos si-
guiendo los mismos procedimientos y Térmulas técnicas que =
el propietaric y ajusténdose a las mismas normas de calidad,
no existe peligro de gue se vendan al plblico mercancfas de
inferior calidad o con caracterfsticas distintas a las de =
los productos originales, Pero si el usuario no cumple con
esta obligacidn y produce mercancfas que no ssan equivalen—
tes a las producidas por el propietario, ademis de que enga
fa al plblico, expore a la marca a sufrir un desprestigioc -
lesivo para los intersses de su propietario, por 1o que 2o
te, tandrd, en tal caso, derecho a pedir la =jecucidn forza
da o la resolucidn del contrato.*

Las férmulas téunicas y los procedimizsntos de fabricaw
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cibn constituyen, en ocasiones, secretos industriales gque -
los empresarios tratan de preservar celosamente, S8i el pro
pietario de la marca se niega a proporcionar los informes =
técnicos gue permitan al usuarioc elaborar mercancias equivg
lentes a las que produce el propietario, creemos gue el pri
mero tendrd derecho a pedir la rescisién del contrato,

El propietarioc de la marca tiene interés en que las —
mercancias procedentes del usuario tengan id&hticas cualida
des que las gue €1 produce. Con el objeto de preservar di-
chas clalidades en forma efectiva, se suelen incluir en el
contrato una serie de acuerdos acerca de las facultedes que
tendrd el propietario para supervisar la elaboracién de los
productos v el uso de la marca, De la mayor o menor complg
jidad gue revista el proceso de elaboracidn de las mercan=—
cfas dependerd la intensidad de la supervisién y el efecti~-
vo interés del propietario en ejercerla, 5i el usuarioc au-—
torizado se niega a permitir al propietarioc que efectle la
supervisidn convenida, creemos gue este tendrd derecho a —
pedir la rescisidn del contrato con el ohjeto de evitar o =
prevenir la fabricacidn de productos cuya baja calidad dafie

el prestigio de la marca.

£l legislador ha querideo que el propietarioc y el usua-
rio autorizado, al solicitar la inscripcifn de este (ltimo
a titulo de usuaric registrade de la marca, proporcionen =
informes acerca del grado de vigilancia y control gue gl =
propietario ejercerd sobre el uso autorizado de la marca =——
(art. 164 L.P.I.), no dnicamente para proteger los interse—
ses del propistaric sino también para garantizar el interés
de los consumidores,

Fl usuario autorizado estd obligadc a usar la marca =
Onicamente en la forma convenida, por lo gue estari usfndo-
la en forma indebida si la explota en un territorio distine
to de aguel para el cual estd autorizado su uso, 0 51 1@ =



aplica a una categoria de mercanclas distinta de ia convend
da; también es indebido gue el usuario altere las caractee—
risticas de la marca, El uso indebido de la marca por par—
te del licenciataric da derecho al propi=ztario de la marca

a pedir la resolucién del contrato, independientemente de -
las sanciones en que el usuario haya incurrido si es gque —-

invadid derechos ajenos,

La Secretaria de Industria y Comercio estd facultada -
para cancelar la inscripcién del usuario registrado de la -
marca cuando este la haya utilizado de manera diversa a la
autorizada (art. 166, frac. I, L.P.I.).

El usuaric autorizado y registrado de la marca tieng -
la peculiar obligacidn de explotar sfectivamente la marca.
A nuestro parecer este casc sdlc se da con relacidn & los -
bienes inmateriales. La razdn de gue el usuaric registrado
de la marca esté obligado a explotarla efectivamente es la
siguiente: E1 articulo 204 de la Ley dispone que el regis—
tro de una marca se extinguird si se suspende la explota- -
cidn de la misma por mds de cinco afcs consecutivos, Por -
otra parte, segln lo dispuesto por el articuloc 162 de la —
Ley, el uso de la marca efectuado por el usuario registrado
se asimilard al efectuadc por el propietaric para todos = —
aguellos efectos en gue ese uso tenga relevancia legal., De
tal manera gue sl el propietario de la marca deja de explo-
tarla por mds de cinco afios consecutiveos, perc en su lugar
1o hace el usuario registrado, sl correspondiente registro
marcario no se extinguird, De ahi la obligacidn del usug-——
rio registrado de explotar la marca de manera efectiva. El
uso de la marca efectuado por el usuario autorizado pero ro
registrado de la marca, no se asimila, seglin se desprende —
del texto de la Ley, al efectuado por el propietarioc,
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tos articulos producidos por el usdario autorizedo de-—
berin ostentar el nombre del usuario, con la indicacidn del
lugar donde son fabricados (art. 160 de la Ley). Tembién -
tendri el usuario a su cargo cumplir con todas las obliga——
ciones que en materia de leyendas obligatorias establece la
ley para los articulos gque llevan marcas registradas o no,
las obligaciones de este tipo no emanan del contrato y -
su incumplimiento hace al usuarioc acreedor g las sanciones
gue la misma ley fija pero no es causa de rescicidn del mig
mo,



CAPITUALO 1V
NATURALEZA JURIDICA OEL CONTRATO DE ALTORIZACTION
DE US0 DE LA MARCA

1) DOCTRINA Y DERECHO COMPARADO.

El estudio de la naturaleza juridica del contrato de -
autorizacidn de usc de la marca ha sido descuidado casi por
completo en la doctrina. Por otra parte, las legislaciones
de los paises donde este contratc es admitido, se abstienen
de pronunciarse en cualguier sentido cuando se trata de - -
definir su naturaleza juridica.

La mayoria de los autores especializados en derecho —
marcaric parecen tener ideas bastante imprecisas acerca de
la naturaleza juridica del contrato que estamos estudiando,
Varios tratadistas omitiendo, tal vez por comodidad, un ———
examen profundc del asunto, afirman gue la licencia de ex——
plotacién de marcas es, en realidad, una cesidn parcial de
la marca, lo cual nos parece inaceptable por las razones —-
que mis adelante expondremos,

Martin ACHARD 1/ al tratar el asunto se expresa de -
la siguiente manera: "92 doit considérer gue la licence -
n'est autre chose gu'une cession limitée dans le temps."

MULLER g/ afirma gque la licencia implica la transmi-
sidn de una parte de la marca.

César SEPULVEDA 3/ también considera gue "la licen—

cia o permisc de uso debe considerarse como urna cesidn limi
tada”.

1/ Edmond Martin ACHARD, obra citada, Pig. 55.
2/ Idem, P4g. 56.
3/ César SUPULVEDA, obra citada, Pdg. 90.
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Ahora bien, la expresién cesidn parcial carece en si

de unma connotacidn precisa. Hemos dicho gque los actos que

implican trnasmisidn de derechos sobre la marca no deberian
ser llamados cesiones, pues el término se presta a confu- -
si6n con la cesidn de créditos, Sin embargo, la palabra —-
cesidn es ampliamente usada en la doctrina y en el derecho

positivo.

Partiendo de la idea de que la cesidn de la marca es -
una compraventa de bienes inmateriales, la cesidén parcial -
resultaria una especie de compraventa limitada a una parte
de los derechos que el titular de la marca tiene sobre la -
misma.

Seglin lo expresamos con anterioridad, son varios los -
autores que aceptan la cesidn parcial de la marca, enten= —
diendo como tal, tanto la de una parte de la marca como la
gue se efectda por un tiempo limitado, la que recae scbre -
determinada zona geogréfica y, finalmente, para ciertos - -
productos con exclusién de otros también distinguidos por -
el mismo signo.

La opinidn, ya citada, de Martin ACHARD, en el sentido
de gue debe considerarse a la licencia como una cesidn limi
tada en el tiempo, nos parece incorrecta. Nosotros pensae—
mos que, por el contrario, la cesidn temporal es, en reali-
dad, una licencia de uso. "Efectivamente, la cesidn tempo-—
ral no debe considerarse dentro de las formas de cesifn en
propiedad, sino como una de las formas de cesidn de uso de
la marca, y en consecuencia dentro de la licencia de uso",

4/

;

4/ Hildegart RONDON DE SANSO, La cesidn de la marca, Re-

vista Mexicana de la Propledad Industrinl v Artistics,
No. B, Pag. 83.
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En la llamada cesidn temporal, el cesionaric no adguig
re ciertos derechos tipicos del propietario, como seria el
de enajenar el signo distintivo, pues al cebo de cierto — -
tiempo, el titular original (a sea, el verdadero propieta——
ric) readguiere sus plenos derechos sobre la marca, Es evi
dente, pues, que en el caso de la cesidn temporal dnicamen-—
te se transmite el derecho al usg de la marca.

Tampoco aguella licencia restringide a determinada zo-
na geogrédfica podria considerar como una cesidn limitada en
el espacio, pues el licenciatario, en este caso, no estd le
galmente facultado para enajenar el derecho gue tiene para
explotar la marca dentro de cierta circunscripcién territo-
rial.

En conclusidn, debemos desechar la idea de que la liw
cencia es una cesifn parcial de la marca.

A primer golpe de vista, el contrato que nos ccupa po-
dria parscer un arrendamiento gue recae scbre bieres inmate
riales, Las aparéntes analogias que existen entre ambas fi
guras nos tientan a identificarlas, mas antes de ceder a la
tentacidn debemos efectuar un detenido examen comparativo,

El Cédigo Civil dice que "hay arrendamiento cuando las
dos parte contratantes se obligan reciprocamente, una, a —
conceder el usg o goce temporal de una cosa, ¥y la otra, a —
pagar por ese uso o goce un precio cierto". (art. 2398 CC.)

En relacién con el precepto citado, el articulo 2400 -
del mismo ordenamiento dispone que son susceptibles de dar-
gse en arrendamiento todos los bienes gue pueden usarse sin
consumirse, excepto aguellos que la ley prohibe arrendar y
las derechos estrictamente personales.

Francisco LOZANO NORIEGA, al analizar el contenido del
artfculo 2400, explica que "los bienes consumibles son agug
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1los gue se destruyen por el primer usoc, Gi el contrato ds
arrendamientoc no produce la enajenacidn de la propiedad, si
no gque el arrendatario estd obligado, a la terminacidn del
contrato a restituir el bien en su individualidad, no podré
el arrendamiento versar sobre esas cosas consumibles. En -
segundo lugar, la ley nos habla de bienes que prohibe arren
dar, Diversas leyes prohiben el arrendamiento de ciertos —
bienes, por ejemplo: 1la parcela ejidal, el ejido, estc., En
tercer lugar, no pueden arrendarse los derechos estrictamen
te personales; por ejemplo: el derecho real que tiene el -
usuario, el que tiene el gque disfruta el derecho real de ha
bitacifn; son derechos perscnales estrictamente; aln cuando
tienen el carécter de reales son personales desde el punto
de vista de gue estdn ligados a la persocna de su titular, -
este no puede transmitirlcs a terceros". §/

Del andlisis que hemos transcrito, LOZAND NORIEGA - —
extrae la siguiente conclusidn: Mexcluyendo los bienes a =
los que se refiere el articule 2400, cualquier otro bien, -
mueble o inmueble, corpdreo o incorpbreo, como es, por ejem
plo, el derecho gue se deriva de una patente, puede ser ma-
teria del contrato de arrendamiento porgue la ley no 1g = -
prohibe”., é/

Con base en tales razonamientos podriamos llegar a la
conclusidn de gue ya que la ley no lo prohibe, el derecho -

a la marca puede ser también materia del contrato de arren—
damiento, Sin embargo, dada la peculiar naturaleza de los
derechos de la propiedad inmaterial, no creemos gue estos -
puedan ser materia de un contrato de arrendamiento.

§/ Francisco [LOZANO NORIEGA, Cuarto Curso de Derecho Ui--—
vil, obra editada por la Asociacifn Nacional del Nota
rio Mexicano, México 1962, Pdg. 114.

6/ IDEM, P&g. 115.
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ASCARELLI 7/ critica la tesis que identifica la li-—
cencia con el arrendamiento, exponiendo las glguientes - -
ideags:

5i la licencia fuera un arrendamiento, el licenciante
(arrendador) deberia entregar al licenciatario [arrendata—
rio) la cosa objeto del contrato, lo cual no es posible ==
cuando se trata de bienes inmateriales, La consignacién o
entrega del bien implica su delimitacién fisica y su locall
zacidn en el espacio, caracteres estos que no se compaginan
con las creaciones intelectuales. Por otra parte, en tal -
hipbtesis el usuario autorizado se convertiria en titular -
de un derecho personal de goce frente &l propietario. 5i -
la licencia fuese un arrendamiento, el propietario de la —
marca no podria hacerlo al mismo tiempo gue 1o hace el usug
rio autorizado.

Nosotros nos adherimos a la opinibn de ASCARELLI y pen
samos gue la naturaleza Jjuridica del contrato de autoriza—
cidn de uso de marcas no es la misma que la del contrato de
arrendamiento.

La idea de que la licencia de explotacifin de marcas ——
tenga la naturaleza juridica de un usufructoc no ha sido - -
esbozada por los especialistas en derecho marcario, perc si
se ha opinado en este sentido con relacién a la licencia de
explotacién de patentes.

En el caso de gue la licencia de explotacidn de marcas
fuese un usufructo, el usuario autorizado tendria un ders—
cho real para usar y disfrutar la marca, y no {(nicamente un

7/ Tullio ASCARELLI, Teoria della Concorrenza e dei Beni
Immaterialli, Giuffré, Milanoc 1957, Pdg. 509.
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derecho personal frente al propietaric, como en el caso del
arrendamiento.

El usufructo es definido por el CAdigo Civil como un —
derecho real vy temporal de disfrutar los bienes ajencs — ——
(art. 980, G.C,). E1 usufructo puede constituirse por la -
ley, por la voluntad del hombre o por prescripcién (arta —
981 C.C.). El usufructuario tiene derecho a percibir todos
los frutos, sean naturales, industriales o civiles (art. —
990 C.C.).

Segin se desprende del texto de la ley, el usufructua-
rio tiene un derecho real para percibir todos los frutos -
que produce €1 bien materia del usufructo. E1l propietario,
a su vez, conserva (nicamente la nuda propiedad. En la li-
‘cencia de uso de la marca, €l propietario no conserva Gnicg
mente la nuda propiedad de la marca sino que también, salvo
pacto en contrario, tiene derecho a explotar la misma por -
su cuenta e inclusive otorgar nuevas licencias.

Nosotros consideramos que la licencia de explotacidn -
de marcas o contrato de autorizacidn de uso de la marca, —
por cuanto su refiere a bienes inmateriales sobre los gue -
se ejercen derechos gque no son ni reales ni personales, tie
ne una naturaleza juridica distinta de los diferentes cone—
tratos de derecho comin que versan sobre derechos reales —
o sobre derechos perscrales, Creemos, asimismo, gus la ne-
turaleza juridica del contrato gue nos ocupa es semejante a
la de otras licencias de explotacidn de bienes immateriales
como son la patente o los derechos de autor, Dicha seme jan
za la estudiaremos en el siguiente inciso del presente capi
tulo,

tas legislaciones de los diversos palses donde es admi
tida la licencia de uso de la marca por el derecho posgitivo,
50N omisas en cuanto a la determinacidn de la naturaleza Ju
ridica de dicho contrato.
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La licencia, sin embargo, no es aceptada aln en todo -
el mundo, Las mismas razones gue se enderezan en contra de
la libre transferencia de la marca, se oponen a la licen- -
cia; se trata principalmente de aguellos razonamientos enca
minados a la defensa de los consumidores que ya examiné en
capitulos anteriores. Por tal motivo, la aceptacién de la
licencia ha sido paralela a la aceptacidn de la cesidn 1li——
bre. Recordemos gque muchos autores consideran a la licerie
cia como una forma de cesidn de la marca,

A medida que tratadistas y legisladores cobran concien
cia de que la funcidn primordial de la marca consiste en ——
distinguir productos en relacidn a las cualidades especifi-
cas de los mismos, la cesidn libre va ganando terreno, y -
conjuntamente con ella, la licencia es aceptada en un nime-
ro cada vez mayor de paises,

De esta gradual aceptacidén de la cesidn libre y de la
licencia podemos percatarncs mejor a través de un somero ——
examen de la legislacidén de varios paises.

ALEMANIA,

En Alemania aln no se acepta la cesidn libre, gque — ——
encuentra entre los juristas como KOHLER fuertes oposicioe
nes, La licencia tampoco es aceptada en este pais.

a) La Ley del 12 de mayo de 1894 establecia en su — —
articulo 7 que la marca no podia ser cedida sinoc junto con
el establecimiento al cual pertenecia. La cesifn de la mar
ca sin la empresa era nula.

b} La Ley del 5 de mayo de 1939 repite en su artficulo
8o. la prohibicidn de transferir la marca sin la empresa, -
peroc permite gue esta sea cedide con la parte de la empresa
a la gue pertenszeca. Esta ley no contempla la posibilidad
de la licencia.
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BELGICA,

Segln el articuloc 7o0. de la Ley Belga del 11 de abril
de 1979, una marca no puede ser cedida sin el establecimien
to gue fabrica o expende los articulos por ella distingui——
dos,

Aunque en Bélgica no se admite la cesidn libre de la -
marca, los delegados de este pais al congreso gue sobre - —
propiedad industrial se celebrd en Praga en el afio de 1938,
votaron, a titulo personal, una recomendacidn a favor de la
cesidn libre.

DINAMARCA,

En este pals se admite la cesidn libre y no existen —
prohibiciones para la licencia.

La ley danesa sobre proteccidn de marcas de fébrica, -
del 7 de abril de 1936, establece en su articulo Bo. que el
derechc scbre la marca puede ser cedido con o sin la empre-
sa gue emplea la marca.

FRANCIA.

En Francia se admiten tanto la cesidn libre como la 1i
cencia,

Algunos autores franceses pretenden que la distincidn
entre la cesién parcial de la merca y la licencia de usg ~—
radica en el hecho de que el licenciatario, a diferencia -
del cesionario, no adguiere el derecho de perseguir usurpa-—
dores. En nuestro pais tal distincifn resultarfa insosteni
ble pues el licenciatario si tiene derecho de perseguir — -
usurpeadores,
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ITALIA.

En Italia, donde no hay cesidn libre, la Corte de Ape-
lacién de Génova ha reafirmado Gltimamente, en sentencia de
lo. de junioc de 1963, el criterio sostenido por la Jjurispru
dencia en otras ocasiones, por el cual la exigencia legal -
de la cesidn de la marca junto con la empresa o con una par
te de la misma, se satisface también mediante la transferéﬁ
cia del derecho de fabricar en exclusiva el producto al - -
cual se refiere la marca, segin los procedimientos creados

por el titular.

La licencia aln no ha obtenido reconocimiento legal en
Ttalia.

INGLATERRA,

La cesifn de la marca sin la empresa se admite condi-—
cionalmente en Inglaterra, cuandc no se originern confusige-—
nes en el plblico, como seria el casc de gue varias perso--—
nas usaran la misma marca en Inglaterra para distinguir pro
ductos similares o idénticos; por tales motivos, se infiers
que la licencia no se admite en este pais.

EE. UU.

Aungue la legislacidn de los Estardos Unidos de Norte——
américa no admite la cesidn libre de la marca, debido a la
intensa actividad industrial de este pals, se cornocen en la

practica no sblo la cesidn libre y la licercia, sino que —-

han aparecido rnuevas Figuras que llevan implicitos actos de
transferencia de derechos sobre la marca, comc 2% ol caso -

del contrato de know how,




AMERICA LATINA,

Saivo algunas excepciones, como en el caso de Brasil,
en los diferentes paises de Américe Latina se admiten tanto
la cesidn libre cuanto la licencia. Aungque algunas legisla
ciones latincamericanas, como la de Venezuela, son omisas -
al respecto, tampoco contienen prohibiciones gue impidan la
libre transferencia de la marca o la autorizacidn de uso de

la misma.

2] FIGURAS AFINES.

La licencia de explotacién de marcas exhibe notahles -
analogias respecto de otras licencias a través de las cua--—
les se autoriza la explotacidn de bienes inmateriales, como
las patentes o los derechos de autor,

HistOricamente, la licencia de explotacidn de patentes
precedid en el tiempo a la autorizacifin de uso de la marca,
y fue precisamente esta figura la que sirvid de inspiracién
y modelo a los tratadistas al estudiar la posibilidad de ——
otorgamientoc de licencias de uso de marcas,

los derechos de la propiedad immaterial, considerados
como una categoria distinta de los derechos reales y de los
derechos personales {PICARD los llama derechos intelectua--—
lés], tienen caracteristicas gue repercuten necesariamente

en los contratos que versan sobre ellos.

Tutelados juridicamente peor motivos afines de conve- -
niencia social, los bienes inmateriales cuentan con una re—

glamentacién semejante en varios aspectos,

Entre los rasgos que pstentan en comin los bienes inma
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teriales sefalaremos dos de suma importancia: a) su caric-
ter intangible, b) el interés social en su efectiva explo-
tacibn,

Aungue varios autores niegan a la marca la calidad de
bien inmaterial, nosotros hemos expuesto en el curso de — —
este trabajo las razones gue nos impulsan a consideraria cg
mo un bien inmaterial.

La aprehensifn fisica de los bienes inmateriales 85 -
imposible; por lo mismo, la tradicién o entrega del objeto,
en los contratos que se refieren a los mismos, es también -
imposible.

La naturaleza ideal de los bienes inmaterilales impide
gue estos sean poseldos o usados de la misma manera que 1os
bienes materiales.

Una consecuencia prdctica de la peculiar naturaleza de
1los bienes referidos es la necesidad de su inscoripcidn en =
un registro plblico a fin de gue cuenten con una efectiva -
tutela legal. Es posible establecer una presuncifin de pro-
piedad a favor del poseedor de un bien material, pero tal -
presuncién resulta imposible respecto de los bienes inmate-
riales, En el derechoc positivo existen disposiciones relam
tivas al registro de casi todos los bienes inmateriales, =
Para subrayar la importancia del registro de los bilenes gue
nos ocupan recordemos gue en los sistemas constitutivos el
registro engendra el derecho a la marca,

El llamado uso de los bienes inmateriales, es en reall
dad, una explotacifin de cardcter mercantil o industrial. —
Las ideas pueden ser disfrutadas por varias personas a la -
vez, Lo gue el Derecho protege es aguella explotacifin de -
los bienes inmateriales gue se hace con propdsito de lucro,
Un uso de los bienes inmateriales gue no tenga fines lucra-
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tivos puede ser efectuado por los no titulares sin incurrir
en sanciones. En apoyo del anterior aseérto invoccaremos el
contenido de la fraccién IIT del artficulo 8o, de la Ley de
la Propiedad Industrial, concebido de la siguiente manera:
"la patente no produce efecto algunc contra un tercerc gue
con fines experimentales o de estudio, o con fines recreati
vos que no impliguen de manera alguna una explotacidn indug
trial o comercial, construya un objeto o realice un procedi
miento igual o substancialmente igual sl patentada",

Existe un interés social en que los bienes inmaterig-——
les sean explotados de una manera efectiva; tal interés se
refleja en las diversas sanciones gue la ley impone a los -
propietarios de bienes inmateriales gue se abstienen de ex-
plotarlos,

Hablando de las obligaciones del propietario de la pa-—
tente, Antonio CORREA 8/ dice que "una de las metas de la
legislacién sobre patentes es el fomento y progresc de la —
industria, por lo que como consecusncia de tal objetivo eco
némico, adn cuando el octorgamiento de la patente representa
de una manera inmediata un privilegio en bepeficio del titu
lar, dicha concesidn desde un punto de vista mediato obede-
ce a la satisfaccifin de un interés gerneral. De ahi gue in-
dependientemente de la limitacién de temporalidad que sg —
fija a la patente a través del plazo de su vigencia, se im-
ponga al concesionario la obligacibn de explotar el invento,
seflalédndose como sancidn por la no puesta en préctica de la
patente, la caducidad del monopolio, a fin de que otros dig
fruten las ventajas que el invento pueda reportar. S8 cone
sidera gue la concesidn de un tftulo gue permaneciera esté-
ril en manos del privilegiado, apartaria el derecho de pa=
tente de uno de sus fines fundamentales cual es el de gue -

/  Antonic CORREA M., La Legislacifin Mexicana sobre Paten
tes de Invencidn, Revista Mexicana de la Propiedad ——
Industrial y Artistica, No., 1, Pdg. 16.

]
i
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ia sociedad disfrute de un bien que es esencial para el cre
cimiento de su prosperidad y su cultura,

En la ley mexicana la falta de explotacidn de una pge——
tente no origina la pérdida de los derechos del titular, pe
ro como adopta el principic antes menclionado, atribuye dos
clases de consecuencias a la falta total de explotacidn in-
dustrial, a la explotacifn impropia o insuficiente, y a la
suspensidn temporal de explotacidn. Por una parte reduce -
el plazo de vigencia del titule y por la otra autoriza la -
concesifin de licencias de explotacién a favor de terceros —
corn o sin el consentimiento del titular®,

En derecho marcario exigte la caducidad del registro -
como sancifin cuando se deja de explotar la marca por més de
cinco afivs consecutivos,

La Ley General de Derechos de Autor en su artfculo 62
establece que "es de utilidad pfblica la publicacién de —
las obras literarias, cientificas, filosfficas, didécticas
y &n general toda obra intelectual o artistica, necesarias
0 convenientes para el adelanto, difusifn o mejoramiento de
la ciencia, de la cultura o de la educacifn nacionales, -
"Por tales causas el Estado podrd declarar la limitacién de
los derechos de autor, para permitir a terczros que hagan =—
la publicacidn de las obras cuando no existan en cantidad =
suficiente o se vendan a un precio demasiado elevadeo",

Por otrs parte, y como consecuencia tanto de les afini
dades gue los blenes inmateriales exhiben entre s, como dz

la similitud de motivos por los gue se otorgs protecaidr |

IR

ridica a 1os mismos, los derechos gue recusn sobre 21105 -——
tienen variasg caracteristicas comunes, entre las gue sefiall
remos las siguentes: a) son absolutos, b} son de natue
raleza patrimonial, ¢} su duracifn es limitada en el =~ -

tiempo,.
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Los liamados derechos intelectuales o de la propledad
inmaterial tienen un cardcter absoluto, es decir, son oponi

bles por su titular a todo el mundo, Por tel motivo oo

deramos que de ringln modo pusden aplicarse las normas reo
tivas 2 las obligaciones tratdndose de talss derechos, puss

e I ; T L G TLI
estan en ablerta pugna con su nauuraiazda L]L.ll’.l.d.].bd.

Otra caracteristica gue comparten los derechos sohre -
1os bienes inmateriales es su naturaleza patrimonial. En -
efecto, tanto los derechos que recaen sobre los blenes esgi
tico-intelectuales como los que recaen sobre los bienes eco
némico~-sociales, forman parte del patrimonio de las perso——
nas, ©0sa QUE No ocurre con 1o0s bienes estrictamente perso-—
nales como son el derecho al nombre, a la libertad, al ho—
nor, =ztc, Estos derechos sor susceptibles de reportar a —
sus tltulares ventajas materiales derivadas de la explota—
cidn de los bienes a que se refieren,

51 pien algunos autores piensan gue los derechos de —
autor tienern una doble naturaleza, a la vez patrimonial y -
personal; nosotros nos adherimes a la teslis gue sostieng —
gue los derechos de autor son de naturaleza exclusivamente
patrimonial. Joao de GAMA GERQUEIRA 9/ defiende la tesis
de referencia argumentando de la siguiente manera: "Segdn
nuestra teoria, debemos distinguir, de un lado, las faculta
des gue corresporden al autor como persona; y de otro, las
cue le conciernen como autor, Estas facultades, realmente
52 distinguen y poseen naturaleza diversa. Las facultades

gue competen al autor como persona, constituyen interesss -

9/  Joao de GAMA CERQUEIRA, E1 Derecho de Autor como Dere
cho de Naturaleza Patrimonial, HRevista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artistica, No. 7, Pég. 58-59,
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morales protegidos por el derecho y pueden, como veremos, —
ser considerados como derechos de personalidad; se refieren
inmediata y directamente a la persona del autor y sflo me——
diata e indirectamente a su cbra, gue no es objeto de ese -
derecho, Las facultades que corresponden al autor, en esta
calidad, se incluyen en la categoria de los derechos patri-
moniales y son las Gnicas gue pueden, con propiedad, ser —
consideradas y designadas como derechos de autor,

Concluyendo: el derecho de autor es un derecho priva-
do puramente patrimonisl, gue tiene por objeto la propia —
obra creada y consiste, esencialmente, en la facultad exclu
siva de reproducirla y de disfrutar las ventajas econfmicas
gue de la misma puedan resultar, Al lado de ese derecho ——
que es propiamente el derecho de autor, e independientemsn-—
te de &1, subsiste su derecho moral, gue designa el conjun—
to de los derechos especilales de la personalidad humana gue
acompafian a las manifestaciones de la perscnalidad humana =
de cardcter patrimonial y que no se confunden con los dere—

chos personales propiamente dichos",

Las licencias de explotacidin de bienes inmateriales —
so0n un instrumernto de inapreciable valor desde el punto de
vista econdmico, para lograr la mejor explotacidn de tales
bieres, facilitando a su titular la obtencién de las venta-—

Jas materiales gque de su derecho pueden derivar.,

£l uso de los bienes inmateriales consiste, comoc ya lo
hemos indicado, en una explotacibn industrial o comercial -
de los mismos, Los derechos de la propiedad dinmaterial - -
consisten primordislmerte en un derecho excolusivo de explio=
tar industrial o comercialmente los bienes inmateriales gue
son sy objeto, y son, en clerto modo, un monopolio. Con el
obhjeto de armonizar los intereses particulares con el inte—
rés general, la ley suele fijar una duracidn limitada a di-
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chos monopolios. Las patentes de invencién y de mejoras —
tienen un plazo de vigencia de guince ahos; las de dibuljos

y modelos industriales, de diez afios. E1 efecto de la pu—
blicacidn de un nombre comercial en la Guceta de la Propie—
dad Industrial dura diez aflos, Los efectos del registro de
un aviso comercial duran diez afios y el reglstroc no es rsng
vable, Los derechos de autor para explotar la obra duran -
tanto como la vida del autor y treinta afos después de su -

mu2rte,

l.as caracteristicas de los bienes inmaterisles y de —
los derechos que sobre los mismos recaen, segln hemos dicho,
repercuten de manera necesaria en los contratos gue sirven
para permitir la explotacidn de tales bienss a terceros no
propietarics. Tanto las normas gue regulsn la propiedsd e
industrial como las gue rigen la propiedad artistica y itite
raria, se consideran como de derscho plblico, es decir, - -
que primordialmente tienden a la satisfaccidn de intereses
generales., Por tal motivo, la libertad de los corntratantes
encuentra importantes restricciones en los contratos que -

versan sobre derechos de la propiedad inmaterial,

Es en funcidn del interés plblico que el Estado estd —
facultado para conceder licencias de explotacidn de paten—
tes o de derechos de autor, aln contra la voluntad de los =
regpectivos titulares, Aungue varios autores especulan so-
bre la posibilidad de gue las licencias forzosas funcionen
en 2] campo del derecho marcerio, nosotros consideramos gue
en el caso concreto de las marcas no prevalecen los mismos
motivos de utilidad pdblica que existen en el caso de los =
dereches de autor y de las patentes.

Consideramos gue las licencias de explotacidn de bie——
nes inmateriales, entre las que se cuenta la licencia de ex
plotacién de la marca o contrato de autorizacidn de uso de

la marca, no encajan en ninguno de los casillsros que CO- -
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rresponden a los diversocs contratos tipicos del derecho co-
mén, y por lo mismo, exigen una reglamentacidn especifica.

lLas licencias tienen por objeto autorizar a un tercero
no propietario para que explote, comercial o industrialmen—
te, un determinade bien inmaterial (dicha explotacién, re-——
petimos, no se puede eguiparar con el uso de un bien matee
rial)o £l licenciatario, a la vez gue adguiere el derecho
de explotar el bien inmaterdial objeto del contrato, contrae
la obligecifn de explotarlc efectivamente,

Las licencias no pueden tener una duracidn mayor que =
la de los derechos a gque se refieren, y, en ocasiones, para
adguirir plena eficacia juridica, deben ser inscritas en el
registro pdblico donde se encuentra registrado el derecho —
correspondiente; tal como ocurre en el caso del contrato de
autorizacidn de usc de la marca,

En conclusifn: consideramos gue el contrato de autori
zacidn de uso de la marca tiene una naturaleza Jjuridica — -
afin a la de las diferentes licencias de explotacién de — -
bienes inmateriales y diferente de la de los diverscs con——

tratos del derecho comln,

3]  OPINION PERSONAL.

A simple vista pudiera parecer que la marca s un sige
no de escasa importancia; sin embargo, segin lo hemos demog
trado a lo largo de este trabajo, la marca juega un impDre
tante papel en los procesos econfmicos, No nos serfa posie-
ble prescindir de la marca, puss es 21 medio gue ros peymie-
te seleccionar los artfculos gue deseamos entre los varios

de 1= misma categorfa gu2 se ofrecen en &l mercado. La mar

L=



ca es también un poderoso instrumenio de competencis al SR
vicic de productores y comerciantes.

En &pocas pretéritas, la marca era la firma gue el — —
arte sano estampaba en sus productos, y su principal cometi
do era el de indicar la procedencia de las mercaderfas, Se
pudo entonces pensar, con cierto fundamento, gue la marca -
era, a semejanza del nombre propio, una emanacifn de la per
sonalidad de su titular, Pero, en la actualidad, la fun— -
cibn primordial de la marca es la de distinguir productos -
en relacifin con sus cualidades especificas, las cuales cons
tituyen la razfn esencial por la que =1 plhlico busca 105 =

productos,

Los argumentos que esgrimen los detractores de la cew
sifn libre de la marca y de la licencia de uso, carecen, a
nuestro parecer, de una sblida base; ni es la marca una ema
nacifin de la personalidad de su titular, ni se comete un —
grave atentado contra los intereses de los consumidores - =
cuando se transfilere la marca sin la empresa o se autoriza

a un tercero no propietario a explotarla,.

El auge comercial caracteristico de nuestra &poca, con
la enorme variedad de relaciones mercantiles que le es inhg
rente, ha hecho surgir nuevos tipos de contratos entre los
industriales y entre los comerciantes., Las licencias dg e
explotacibn de bienes inmateriales son contratos que surgie
ron a la vida juridica en fecha relativamente reciente, Es
por esc gue los estudios sobre los mismos son escasos,

La marca, como todos losg bienes inmateriales, tiene un
sefnalado valor patrimonial. Este valor patrimonial se mae
nifiesta de manera preponderante a través de la explotacifin
de la misma, En ocasiones, al titular de la marca le resul
ta ventajoso enajenar los derechos gue tiene sobre ella, o
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bien permitir gue un tercerc la explote, Es por =llo gue -~
en la prictica industrial contempordnea es frecuente tanto

la transmisién de la marca sin el establecimiento (cesidn -
libre), como la licencia de usoc de la marca. En los pafses
en donde se han erigido barreras legales para impedir la cg
sidn libre de la marca, se han ideado Flrmulas para eludir

tales barreras como es gl caso de la leere uebertragung O -

cesidn en blanco a que aludimos en el capitulo II.

Creemos que el papel de los estudiosos del derecho no
es sembrar de obstdculos el camino de las nuevas institucio
nes juridicas, sino tratar de comprender los fenfmencs s0w—
ciales gque son el crisol donde estas se gestan, y proponer
férmulas para que las nuevas instituciones alcancen en el -
derecho positivo una reglamentacidn que les permita dar una
eficaz satisfaccifn a los intereses sociales que las recla—
man

El Estado garantiza a los titulares de los bienes inma
teriales un derecho gue tiene dos caracterfisticas esencia—
les: es de carfcter absoluto y de cardcter patrimonial, -
Los derechos relativos a los bienes inmateriales pertenecen
a una nueva categoria gue no encaja en la clésica divisién -
romana de derechos reales vy derechos personales, Hemos = —
aceptado la denominacién de propiedad inmaterial para refe—

rirnos al conjunto de derechos que se ejercen sobre los bie-
nes inmateriales, y consideramos que la marca es un bien de
este tipo,

Las peculiaridades de los hienes inmateriales repercu——
ten de manera inevitable sobre las instituciones juridicas —
de las gue son cobjeto., Por eso la propiedad inmaterial tie-

ne rasgos gque la hacen diferente de la propiedad comln.
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Por su parte, la licencia de uso o contrato de autori-
zacidn de uso de la marca, comparte una serie de rasgos co-—
munes con otras licencias de explotacibnde bienes inmateria
les como la licencia de explotacidn de patentes, y exhibe -
marcadas diferencias respecto de los contratos de derechog =
comin a través de los cuales se autoriza a un tercero a — =
usar © gozar de un bien material,

El 1llamado uso de los bienes inmateriales es, en reali
dad, una explotacién industrial o mercantil, Los bienes —
inmateriales tienen una naturaleza ideal que les impide ser
aprehendidos fisicamente, por lo gue la entrega de la cosa
resulta imposible respecto de elleos., No pueden los bienes
inmateriales ser poseidos como lo son los bienes tangibles
y su registro se impone como una necesidad para determinar
con precisifén quien es el titular de los mismos. Por otra
parte, los derechos que el Estado garantiza a los titulares
de los bienes inmateriales suelen tener una duracién limita
da, y por lo mismo, las licencias que se oltorguen para su -

explotacidn, tienen necesariamente la misma limitacidn.

Creemos gue no se debe ceder a la tentacifn de encasi-
llar cada nuevo instituto jurfdico dentro de los ya gasta——
dos moldes tradicionales s6lo para svitar el esfuerzo gue -
un estudio acucioso impone,

Asl como los derechos gque se ejercen sobre los bienes
inmateriales no encajan dentro de la divisibn clésica de —
los derechos, los contratos que se celebran en tormo a es—
tos derechos no se asimilan a los contratos del derecho co-
mirt.

Existen con relacidn a los bienes inmateriales dos cla
ses principales de contratos: a) los que implican la enaje

nacifn de los derechos sobre los bienes inmateriales, y —
b} 1los que sirven para autorizar a terceras perscnas la —
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explotacidn de dichos bienes (licencias). La licencia de -

explotacién de marcas pertenece a esta Oltims categoria,

Creemos gue los referidos contratos ameritan una regla
mentacidn especifica (en el derecho positive existe tal re-
glamentacién en forma incommleta). Sin embargo, las lagu-——
nas gue presenta la legislacifn positiva deben ser cubier——
tas de alguna manera, y por lo mismo, teniendo en considera
cidn gue existen algunas analogias tanto entre la erajena—-
cibn de los bienes inmateriales y la compraventa, cuanto ——
entre las licencias de explotacibn de los mismos bienes y -
el arrendamiento, pensamos que de manera supletoria y por -~
analogia, se deben aplicar, cuando no sean incompatibles —
con su naturaleza, las normas que rigen la compraventa de -
muebles a los contratos gue sirven para enajerar bienss ine
materiales, y las gue regulan el arrendamiento a las licen—
cias de explotacifin (consecuentemente al contratc de autori
zacifn de uso de la marca),.
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