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A GUISA DE PHOLOC.O 

No existen raz6n ni argtnnento, viíl idos, que soporten la existencia de la propie

d¡¡d privada y que no estén fundamentados en el interés de un titular por los de

rechos que le son propios. Por el contrario, el desinterés y el abandono de ta

les derechos, aunado a la conservación de la ti tuladdacl ele los mismos por ti em-

po indefinido, daría lugar a tma contravención imperdonahle del interés público. 

El cnfrentmniento del mundo moderno con los graves problemas ele la escasez, ace!!_ 

ttia aún más ln necesidad de despojar, a la propiedad, de su característica abso-

!uta, cuando no media entre el tenedor y la cosa o entre el usufructuario y el 

derecho, el elemento de enlace vital que es el interés en la conservación de ta

les privHegios. 

~\mea como hoy se habían manifestado con tanta intensidad las críticas a la exis-

tcncia de los"monopolios l cgales", como hun sido 1 lamados por algunos autores CO!!_ 

notados, ios bienes incorporales o it1!lk1teriales, entre los que se encuentran 

las patentes de invención, las marcas de fábrica o los mismos derechos de autor. 

Un sinn(1111cro de ataques virulentos se han dirigido a este tipo de instituciones, 

considerando que van en detrimento de el progreso y ele la evolución natural de 

los pueblos, apuntando que la creación del genio no tiene razón de existir como 

perteneciente a un propietario particular que usufntctúe los beneficios de su 

creación en fonna exclusiva, ya que ese acto de creación se origina prec isamentc 

en la concunencia de factores sociales y econ6micos a los cuales contribuye el 

grupo, el núclro social, el medio y el espfrHu de la comunidad, instituciones 

que, por lo tanto, tj enen derec:ho a el disfrute de la creación a que han contribuf. 

do en form.~ detenninante. 

e! ¡ 
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A pesar de este.• tipo <le ntaqucs, taks monopolios subsisten, aún en los sistemas 

socialistas más dcpuf·mlos, considrramlo que la existencia dl' no1111as para la pro

tección de la Propidlml Industrial es un demento sine-qua-non en la evolución, 
1 

tnn to de los pn ¡ 'º' I'"º no 11 ndo> '°"" en l n ''' nqu<' l l º' en v fo s Jv dvsn rro ll o, 

No es pues ln validez y vigencia de estos derechos la que se pone en entredicho, 

sino la inoperancia de un sisteJn:1 de l'ropicdéHI Industrial en un régimen legal 

que no propugne por establecer un control adecuado de los abusos que proliferan 

al amparo del sistma en cuesh6n. 

El abuso más común m.1s dañino, que se comete en nombre de los privilegios de 

explotación creados por los Institutos legislativos de los diversos países, en 

el renglón de Propi dad Industrial, está constituído por la detentación de tales 

privilegios a títul memmente especulativo, esto es sin explotación industrial 

o comercial alguna:, que se traduzcan en un beneficio para el sistema económico· 

social de la colectividad. 

La ti tulari<lad de e ercchos 110 explotados y tnci tmnente abandonados por sus propie· 

tarios, constituye definitivamente una rémora para el desarrollo económico de un 

país r no cxistt> j 1stificaci6n alguna para la existencia de un privilegio de ex· 

plotaci6n que no s~a prt>dsnmentc la <le que dicha explotación, se lleve a cabo 

con la mayor intcn idad posible. 

Estos razonamicntcs pueden resultar tan antiguos cooo el derecho mismo y no crean 

duda en cuanto a rn vigencia actual, solamente cuando la división clásica de la 

propiedad en real y personal cede lugar a la subdivisión de la propiedad inmate-

rial, se planten 'a interrogante de si esta categoría puede ndecuadrnnente, ser 
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tutelada en un marco jurídico definido, cuando su validez se hace depender del 

intert5s del titular en su conscrvac16n. 

El Instituto Jurídico de la Prcscripdón en sus mo<lal idades de extintiva y aclqui-

sitiva o ·~Jsucapi6n" obedece, en su creación, precisamente a la necesidad de evi-

tar la existencia de una propiedad o de un derecho, inertes o estériles para los 

fines de la sinergia social y no existe controversia entre los estudiosos del De-

re-cho en cuanto a la eficacia con que opera el mencionado Instituto, cuando de la 

propiedad material se trata. L1 duda e inquietud se plantean cuando la Prcscrip· 

ción y partículannentc la "Usucapión", se intentan aplicar en sus principios gen~ 

rales, a los bienes inmateriales. 

Es prop6sHo del presente estudio, el h.1cer w1a breve exploración en los intentos, 

muy contados por cierto, que la doctrina ha efectuado en tan interesante tema, pa· 

ra]('1amcntc a un análisis del contenido actual de la propiedad industrial a la luz 

tle la Ley Je Invenciones y ~tucas que la regula actualmente en nuestro País, con 

la idea, sí no de aportar soluciones, sí de crear inquietudes entre quienes, con 
' 

m.is capacidad y dedícaci6n, podrán se¡,,rurament(' esclarecer tan obscuro laberinto. 
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1 .. CONCE1rro: 

Cunndo se inicia t•l cstudio lll'l llen•cho, ne) t•xist(• instit11ci6n que parezca nuis 

extraña a los ojos del cstutlioso, q1w la '11s11cnpi6n1
' (1); parece, en efecto, CO!_! 

trario a la equidad natural, <'1 qw' Ja l.ey a11torict' l\lll' a alguien SC' IL' clL'Spo.k 

de sus bienes a pesar suyo o sin su n1nocimiento o que alguna persona SL' cnri · 

quC'::cn con Ja pénlida dl' otro. Sin emhar¡'.o pronto se llega a ln conclusi6n ele 

que, lo quP aparentemt•ntc constitll)'t' un acto in_iu!'to, no es sino un Instituto 

.Jurídico indisp('Jl.sahle (:!) para evitar tanto gra\'es dmins al patrimonio rn1cionnl 

como el caos en la delimitación del dC"rcd10 dt' propicdml, provocndo todo esto 

por el abandono de los bienes y por la insq:uridad t' inccrt idumhrc que afecta el 

"Justo Titulo" que caractNiza a la propiedad jurídicamcntC' \'álida. 

En el Derecho Romano primitívo las :m.:ioncs eran 1wr¡wt11as, s::ilvo un pcq1wño nú· 

mero que eran temporal es; (~ 1 deudor se cncont raba en ir.1pos i h i 1 hlad de de fendcrse 

con hase en Ja inacción de su acreedor sin obst;ir lo prolongada que ésta fuese. 

(1) /\t.endiC"ndo a la ctimolo¡;ía tic la palabra ''JSllC:\PH•S" ésta viene de las vo
cc~ latinas "CAPERE llSll" q1w si!Jnífít:an coger, ornpar o adquirir con e1 uso.- .J. 
Escriche. Diccionario l<.:i:onHdo de L<•¡.:islaci6n y .J11rispr1.1dcncia. Imprenta de 
Eduardo Cuesta, Hollo (¡ Hajo, Madrid, 1876. 'fonD T\', l'ag. 1186. 

(2) La prescripción st' consid1·ra l'fltrc todas las instituciones jurfdicns corno 
la más necesaria al ord('n público,)' no sin ra:6n ha sido llanu1tln por los anti· 
guos patrona del gé·ncro humano "Patnma f.cncris l!umanl" y fin d<~ los cuidados y 
m1siC'dadcs 1 "Finis Sol l h: i tudinum", a ca1rna d!' lo~; s<~rvícios que hace u la socie· 
dad, mantt•n.icn<lo 1<1 paz y la tn111qui l ida<l t·ntn• los hombres y cortando el número 
de pleitos .. J. Escríclw, ob. cit., p. 639. 
JA1 usucapión se justifica socinlmcntC' a trnvés de ln ide;1 de q1w la pn1cba <le la 
propiedad no sería posible de• no existir esta figura. El adquiriente solo podrá 
ser propietario si su causante lo lwhí;1 sido a su vez. E. Gutiérrcz. y Gonztílez. 
Derecho de las Obligaciones. Editorial .José M. Cajica, .Jr., S.A .. Ptwbla, Mé· 
xico, 197·1, p. 815. 
La pr('scripci6n podrá algunas Vt'ces hc-rir la equidad pero colocándose en un punto 
de vista más elevado, Bigot Prcan1t.'ncu tiene ra:6n en decir que la justicia gene
ral «.>s satisfocha y l'll consecuencia los intcrest•s privados que pueden ser lcsion!:!_ 
dos deben ceder a la necesidad de mantener ~·1 orden social. M. Borja Soriano. 
Teoría Gcnl'rnl de las Obligaciones. FiJitorinl PorrÍla, S.J\., México 1960. p. 332. 
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No fue sino hasta Theo<losio ll en el afio 424, en que la constitución imperial e~ 

tabled6 la "l'n'scri pt io t rigu intn annonim" como un mcd io de defrnsa rnnt ra 1 as 

acciont'S pl'1lJCtuas. (C6di¡;o TC'odMi:mo, Libro 1\', Título XIV, LPy l (."). 

Postcrfo11ncntc la prescripción y la 11sucapi611 se consideraron como institutos ju· 

rídicos h~'isicamcntc distintos ya q1w el concepto "prescripción" se equipnraba a 

una excepción de• cnrnctcrísticns especiales, q11e pennitfo al poseedor por largo 

ti cmpo, de hucna f l' y de un bien i rnm1chl e, n•drn :ar il 1 ducf10 que la rccl amaba o 

al acreedor hipotecario que intentaba hacer valer s11 derecho de hipoteca. 

Ln usucapión,por el contrario, se constituía en una verdadera fonna de adquisi-

ci6n de la propiedad a través de una posesión continua que cumpliera con el tiem-

po establecido por la Ley. ('Tlsucapio est adjcctio dominii pcr continuntioncm po.:!_ 

scsionis tcrnporis lege definiti") (4). (La usucapión es la adición del dominio 

por la posesión continuada durante el tiempo que la l.c)' detcnninn). 

La carnctcrísticn principal qm' identifica a cstn forma de adquisición de la pro· 

piedad es, dC' acuerdo a esta definici6n de la era pre-Justinianea (5), la pose

sión continuada por el tiempo que la Ley lil'tcnninn. Ya la Ley de las Doce Tablas 

(6) recogió esta institución de la usucapi6n, en su texto redactado en el año 

(3). ~~1rcel Plmüol. Tratado Ekmcntal de Derecho Civil. Editorial .José M. Ca· 
gic:i Jr. Puebla, México 1945, Tomo VI, p. 393. 
(4). ,J. Escriche, ob. cit., p. 1185. 
(5). De Justiniano, Bnpcrador Romano que subió al trono en 527 )'murió en 565 y 
entre cuyas obras principales se encuentran "El Código" (7 de abril de 529) "El 
Digesto" o "Panc.lect&s" (16 dl• <licie1nbre d(' 533) )' "Los Institutos" (21 de noviC!!]_ 
bre de 533). Ren6 Foignet. Manuel Elémentairc de llroit Romain, llousscau et Cie. 
Edítcurs, París 1916. p. 17. 
(6). Codificación arcaica, de preceptos de derecho basados en la costumbre )' redac
tados a petición de la plebe, que acusaba a los patricios de propiciar la oscuri
dad y la incertidumbre del derecho consuetudinario, para cometer abusos del poder 
en su detrimento. El texto original no ha llegado a nuestros días y solamente me
diant<.' las menciones parciales hechas en los escritos de historiadores y juris
consultos ,se ha podido reconstruir en sus partes esenciales. R. Foignet, oh. cit. 
pags. 8 )' 9 
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450-451 A.C. (7) con el mismo requisito ele una posesión prolongada siC'mpn' y cua!!_ 

do se• 1 kncn los rcqu is i tos fijados por e 1 derecho. 

La era moderna v.g., la Francia dC' principios de siglo, recoge los señalados con-

ccptos tradicionales de "posesión prolongada" y "bajo las condiciones determina-

das por la Ley" (8) para estnicturar la definición de la usucapión, que predomina 

hasta nuestros días entre los C'studiosos del derecho, con alg11nas modificaciones 

que no afectan la esencia de los elementos señalados (9). 

2. - PRESCRIPCION Y lJSlJCAPION: 

Durante Justiniano, la distinción que el derecho prcdeccdor cstahlccía, como he

mos apuntado, entre la prescripción y la usucapión, fue eliminada (afio 531) para 

incluirlas dentro de una sola institución concluyendo que "prescripción y usuc:.--

pión no son sino una misma cosa" (10), 

La única d; !·,,rcnciación que se estableció entre ambas fue de nombre y por razón 

de los bienes sobre los que operaban, así, se reservó la denominaci6n "Prncscrip-

(7). Pu&lc señalarse que la Ley Je las Iklcc Tablas, cstlÍ inspirada en las leyes 
griegas. En efecto, la historia nos habla de que "hacia el año 301, tres patricios 
fueron enviados a las ciud<1eks griegas de la Italia meridional, donde las leyes 
de Solón y Licurgo estaban en vigor y, acaso también, lo que es mucho m.1s dudoso, 
hasta Atenas. Regresaron al cabo de un año trayendo las leyes griegas. E. Petit. 
"Tratado Elemental de Derecho Romano" F.ditora Nacional. México, 1975, p. 37. 
(8) L' usucapión l'St un motle d'acquérir la propri&té par la possession prolongée 
et sous certa ines candi t ions déterminées para la lo i". (La usucapión es un modo 
de adquirir la propiedad por la posesión prolongada y bajo ciertas condiciones de
terminadas por la Ley). R. Foignet, ob. cit, p. 116. 
(9) "Ln usucapión es una institución legal, en virtud de la curil se adquiere la 
propiedad de una cosa, mediante la posesión prolongada y llenando los requisitos 
fijados por el derecho". R. Lcmus, Derecho Romano , Edítorial Limsa, Méx. 1964. 
p. 193. 
(10) J. Escriche, oh. cit, p. 1186. 
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tio longi tcmporis" ( 11) para los irum1cbl es, con una posesión de 10 a 20 años. 

El término de usucapión se rcserv6 para los bienes muebles con wm posesión de 

3 ru1os; las condiciones de justo título y la buena fe, se exigían en los dos en 

sos (12). 

Cabe señalar que los plazos de prescripci6n mínima (10 años) se aplicaban entre 

presentes y los de ln máxima (20 años), entrc ausentes, regla vigente en la may2_ 

ria de los ténninos fijados para diversas instituciones, en que tal diferencia-

ci6n era posible (13). 

En los casos en que no caracterizaban al ejercicio de la acci6n el justo título 

y la buena fc,sc aplicaba otro tipo de prescripción, la "praescriptio longissimi 

temporis" (tres tantos dc tiempo) cuya característica era meramente extintiva y 

no adquisitiva. Posterionncnte, una constitución de .Justiniano del año 528 cst~ 

bleci6 que cu.ando el poseedor tcní'a hucna fe sin justo título, podía adquirir la 

propiedad de un inmueble, al ténníno d0 treinta afias de posesión (14). 

3. SEPARACION AC11JAL DE A~!B:JS INSl'I1UfOS 

En la actualidad la mayoría de los autores coinciden en afirmar que la prescip· 

ci6n propiamente dicha o sea la prescripción extintiva o liberatoria y la usucapión 

o prescripción adquisitiva, constituyen dos instituciones distintas puesto que la 

(11). La "praescipt:io longi temporis" es w-1a institución propia del derecho de 
gentes, (introducida por los praetorcs), a la que podían recurrir los poseedores 
de flll1dos provinciales como medio de defensa de su posesi6n, primero y, posterior
mente, como procedimiento id6nco para recobrar las posesiones perdidas. R. Lemus, 
ob. cit. p. 197. 
(12) R. Foignct, ob. cit. p. 123. 
(13) Justlniano decidió que fuese considerado como "entre presentes", cuando "el 
propietario y el poseedor habiten en la misma provincia"; y entre ausentes "habi
tando en diferentes provincias". Al principio hubo controversia: unos exigían P!!. 
ra que hubiese presencia, que el propfotario y el poseedor estuvieran domiciliados 
en la misma ciudad y los otros, que lo estuvieran en la misma provincia". H. Pla· 
niol. ob. cit., p. 273. 
(14) M. Girare!. cit. por R. Foignet, ob. cit., p. 122. 
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primera pcnnitc que opur<' la cxt inci6n de cualquier clase de derechos y la !>C'gll!}_ 

Ja lleva n la adquisición de ln propiC'dad y ck los demás derechos reales. 

En el Código Civil vigente l'l Artfr11lo t J:liS, correspondiente al ;\rticu1o 105!1 

del Código Civil de 188•1, rC'fonnado, cstnhlC'ce: "Prescripción es un medio de ad-

quirir bienes o dC' liberarse (k obligaciones, mccliantc el transcurso de cierto 

tit'mpo y bajo las condiciones cstahlccidas por la Ley". 

Si&l\licndo esta dcf.inici6n, el mismo ordenamiento establece dos clases de prcscir. 

ción, la destinada a "adquirir hil'nes", que iclmtifica en el Artículo 1151 y si-

guicntcs, como "positiva", y la encaminada a la "liberación de obligaciones" que 

incorpora en el Artículo 1158 y siguientes, como''ncgativa". 

El numeral transcrito adopta en e icrta fonn;i los conceptos romanos de los misroos 

insti tutes que consideraban que "1~1 usucapión tnmsfcría ln propiedad y la pres

cripción no ·~ha mfis que la poscsi6n y cicrt0 derecho de cxc1..•pci6n contra la ne-

cj6n rcivindicator)a del propietario" (15). 

Sin embargo, e 1 mmicra 1 anal i indo, incorpora en un mismo precepto dos inst.i tuci2_ 

nes difore)ltes )' las identifica cquivocadmncnte bajo el miSJ1l" .:orn.:q¡~o de pres

cripción, esto "es, "se mezclan en una sola norma, casos que no son npl icables 

por igual a la usucapión y a la prescripción sirnul táncamentc, y de ahí que a ca-

da paso al estudiar la ley, se deba hacer la d istinci6n de que es lo aplicable a 

una y que a la otra. Todo ello se traduce en pérdida de atención, esfuerzo y 

tiempo". (16) 

(15) fü;criche. ob. cit. p. 1186. 
(16) E. Gutiérrcz y González. ob. cit., p. 801. 
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Espfn C:inovas (17) apunta algunas difercndas entre la prescripci6n y 111 usucn-

pión, asentando que priml'ramente, la prescripción adquisitiva o us11capión "se a-

pi icn solamente a los derc•chos reales susccpt ihlcs d0 posc•sión y la extintiva se 

refiere a todos los ¡JL'rcchos". En segundo ténnino indica que ''nicntras en la ex 

tintivn basta la inacción del titular del d(•rccho, cn l:i adquisitiva sC' rcquier0 

la posesión por part:l' dl'I adqui ril'ntc". Para final izar, indica que "0n la pres- t 
cripción adquisitiva se pierd0 el derecho dl'I anterior titular y se gana para c>l 

prescribiente, mientras que en la extintiva sc pierde el derecho para su titulnr 

sin que nadie lo adquiera". 

En concordancia a los fines del presente estudio, es importante señalar que para 

el autor ci tac.lo, la usucapi6n no puede aplicarse a bienes que no sean suscepti-

bles de ocupaci6n. Leyendo entre líneas deducimos la afinnación tácita de que los 

bienes inmateriales, por no ser susceptibles <le ocupación, dndo su cartícter intan-

gible, no pueden usucapirse, afinnaci6n que sujetaremos a controversia n lo lar-

go de nuestra exposición. 

Para algunos autores de la egregin escuela italiana de jurisconsultos (18) el 

adjetivo "adquisitiva" es inexacto, ya que en la prescripción que de tal modo se 

califica, existe una verdadera transferencia de derechos, sucesión en sentido na-

to por medio de la cual mientras un derecho se pierde para un sujeto,-. se adquie-

re para otro)' "precisamente se extingue para el primero porque lo adquiere el 

segundo". (19). 

(17) Manual Je Derecho Civil Español. \'ol. 1, p. 257. cit. por R. de Pina Vara, 
Elementos de Derecho Civil. Porrúa, México, 1956. p. 296. 
(18) Mediante el concepto "Escuela Italiana", querernos referirnos a un gnipo de 
brillantes civilistas)' mercantilistas,quc en 1:1 Italia contemporánea, han dedi
cado gran parte de sus estudios al Derecho Industrial, rama olvidada por los es
tudiosos de la mayoría de los demas paf ses. De modo meramente enunciativo y de 
ninguna fonna limitativo podemos referir como miembros de esta escuela a Alfre
do nocco, Francisco Ferrara, padre e hijo, Isidoro La Ltunia, Francesco C.arnelu
tti, Tulio Ascarcll i, Mario Hotondi, etc., 
(19) F. Carnclutti Usucapión de la Propiedad Industrial, Porrúa, Méx. 1945. p.19. 

¡ 
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Esta misma corriente concluye señalando que en la prescri¡x:i6n extintiva alguien 

"pierde un derecho fraccionario dt' la propiedad o hi<'n 1111 d('rPcho de cr6di to y 

correlatinunente otra persona n'adq11it>rt' Ja plenitud Je dicho derecho que antes 

estaba 1 imi taJo o constreii ido por 1111 derecho real o por un derecho ele crédito 

sobre la cosa que constituía su objeto" (20). 

Cre~nos que esta corriente lejos de aclarar la naturaleza de la prescripci6n, la 

confunde,cmplcando una silogística jurídica que tiende a hacer ele los derechos 

y de las obligaciones un círculo en el que resulta difíci.J, sino imposible, de-

limitar el nacimiento y la extinci6n del derC'cho. Esta confusi6n crece si consi 

dernmos al "dominio público" o se:1 la "ti erra de nadie y de todos", como tm pos.!_ 

ble instituto receptor de los derechos que se extinguen sin ser objetivamente a~ 

quiridos por persona alguna. 

La doctrina expuesta nos llevnr.ía adel!k'Ís, nuevamente, a la sistemática .Justinea

nea, en la q1;e prescripci6n y usucapi6n se identifican (diferenciándose solamente 

por la naturaleza de los bienes sobre los que opernn), en virtud de que en ambos 

conceptos se pierden y se adquieren derechos y obligaciones (21). 

Las corrientes actuales coinciden en diferenciar la prescripci6n ele la usucapi6n 

y consideran que las únicas semejanzas exi stentcs entre mnbos conceptos radican 

en el nombre (concepci6n defectuosa origint1da, como hemos apuntado, en 1 a época 

(20) F. r.arnelutti, ob. cit., p. 21. 
(21) Creemos in1portante scfialnr que debe nu111tenerse 1 a di fcrenciación clara en· 
tre los conceptos de prcscripci6n y usucapi6n para fines didácticos, de clari
dad en la comprensión de talP.S institutos, y para facilitar la interpretaci6n 
de los ordenamientos legales que regulan tales conceptos. 
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cll' Justiniano) y el tiempo, ya que ambas rcquil'rcn ele su transcurso para -0perar 

(22). 

4. - DIFEIU~C!AS: 

En cuanto a las diferencias, estas son claras }' fundamentales y pueden sinteti

:arse en las siguientes: 

a) USUCAPION 

1.- Forma de adquirir derechos reales por posesión prolongada y cumpliendo cier_ 

tos requisitos, que proviene desde el Derecho Romano. 

2.- Constituye la pérdida de un derecho real por parte de aquel en cuya contra 

St' ejercita. 

3.- Extingue, consecuentemente, un derecho real. 

4. - Aiuncnta el patrimonio activo del dt>tentador y disminuye el patrimonio tam

bién activo del titular original del derecho. 

S.- Precisa de los actos positivos de aprovechamiento del poseedor en contra de 

la pasividad del titular del dcrccho real, por lo que al ejercicio de su el~ 

recho sobre 1 a cosa se rcfi ere. 

6. - Toma en cuenta en fonnn preponderante la buena o mala intención del detent.!!_ 

dor. 

b) PRESCRI PCION 

1. - No sirve para adquirir derechos reales; solo pennite al deudor, si quiere, 

excepcionarse vál idrunente en contra de quien intente cobrarle coactivamente 

un crédito. 

(22) E. Gutiérrez y González, ob. cit., p. 800. 
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2.- No hace perder su Jcrc.•cho personal al ncrrcdor sino s6Jo le impide ejcrci-

tarlo coact.ivamrntc, si el deudor oponc la excepción prcscriptoria. 

3.- No extingue• el dcn'cho dl' crédito (algimas dcfinicioncs sl'iialan falsamente 

que cxtingu~ la ohl i¡:nci6n (2.Yl sin tornar en cuenta que la oh! igación per-

sistc y qut• lo que des1parccc es Ja posihil idad del cobro coactivo si se in-

tcrponc la excepción. \'oluntariamt'nte, l'l deudor puede ctunpl ir vál iJamente 

con s11 obligación en el momt•nto qill' lo desee. La exigihili,Jad j11dicin1 no 

se extingue sino mediante la interposición de la excepción y la declaración 

dc su prm:cucncia por sentencia también judicial. 

~. - Al constmmrsc no hace aumentar o disminuir los patrimonios del deudor y a-

creedor, efecto que si se produjo t'n el mommto de creación del crédito (24). 

S.- No requiere actividad del deudor. 

6. • No influye la buena o mala intenci6n del deudor (25). 

Las codificaciones modernas i nfl ucnc iadas por las di forcncias expuestas incluyen 

a la Usucap :., y a la Prcscripci6n en capítulos e inclusive ordenamientos distin-

tos. 

(23). M. Borja Soriano, oh. cit. p. 331, define nccrtadamcntc la prescripción 
negativa señalando que es "la exont'rnci6n de obligaciones por no exigirse su cum
plimiento me<liantc el trnnscurso de cierto tiempo y bajo las condiciones estable
cidas por la ley''. Nótese que el autor cmplea atinadrunentc el ténnino "exonera· 
ci6n" sinónimo de "J iberación" }' no el de extinción. 
(24).- No coincidimos con esta opinión en \'irtml de que la creación del crédito 
produce un movimiento en el activo circulante del acreedor y en el pasivo del 
deudor (cuentas por cobrar y cuentas por pagar rcspect i vmnentc) y n 1 operar la 
prescripción en favor del deudor se produce un ajuste en su pasivo mientras el 
acreedor debe cargar su reserva para cuentas incobrables abonando su activo cir· 
culantc en el renglón de cuentas incobrables con los consiguientes mnnentos y re
ducciones. 
(25). Las características apuntadas constituyen una síntesis de las diferencias 
que entre ambos institutos apunta E. Gutiérrcz }' Gonziilcz, oh. cit., pp. 800 y 
801. 
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Como ejemplo pueden citarse, el Código Civil Alemán que dedica su Libro Primero, 

Artículos 194 a 225 a la prescripción y regula en los Artículos 927 y 937 a 945, 

la usucapión l'n la medida restringida en qu0 la admite; el C6digo Civil Suizo, a 

que se r<.'fiC're a la usucapión en los 1\rtículos 661 a 663 y 728, al reglaml'ntar 

las fonnas de adquisición de la propiC'dad y rt'rnite al Código Federal de las ohlj_ 

gaciones lo relativo a la prescripción corno un modo de cxtin1:.rt1irlas (Artkulos 

127 a 142) ¡ r en México el C6di~;o Civil del Estado de ~léxico (26) que ya dístin-

gue entre las dos instituciones, al referirse a la usucapión en su Libro Segundo 

"De los Bienes", Título Cuarto "De la propiedad en general" y "De los medios de 

adquirirla" Capítulo Quinto, ded.iclíndole los Artículos 910 a 933, mientras en el 

Libro Cuarto "De lus Obligaciones", Título Quinto "fo.:tinci6n de las obligaciones",Y 

Capítulo Quinto, "De la prescripción cxtint iva", regula esta instituci6n reserván 

dolc los Artículos 2050 a 2077 (27). 

S. - IJ1 USUCAPION DE BIENES J~l/\TERIALES Y LOS fU:QllJSITOS PARA USUCAPIR EN EL DE· 

liemos efectuado 1m somero análisis de los orígenes de la usucapi6n y de la pres

cripción estableciendo las diferencias o semejanzas que en dctenninadas épocas, se 

consideraron características de ambas instituciones, hasta llegar al Derecho ac-

tual y su tendencia a separar los campos de estudio y aplicaci6n de dichas instit~ 

dones. Tal análisis dista mucho de ser exhaustivo tomando en cuenta que los con-

ceptos en cuestión pueden ser, por sí solos, objeto de un extenso estudio indepen· 

diente, y no tiene más objeto que introducirnos paulatinamente en el verdadero 

(26) Edición Oficial Revisada. Toluca, México, 1959, pp. 125, 136, 149, 241, 290 
y 294,rcspectivamente,con relación a los libros, títulos y capítulos listados. 
(27) E. Gutiérrez y González, ob. cit., p. 803. 

1 ,, 
' 
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objl'to d0 cstt' trabaJo que es el dt' tll'tcnninar si la usucapi6n, tomando en cucn· 

ta las caractcrís t fr~1s q11e 1 t• son propias, p11l'dc tener aplicación en l'l campo de 

los hit~nes inmat!.'rialcs. 

l!abicndo l:msqucjallo ya las características de la usucnpión en el llcrecho antiguo, 

particttlat1ncnte en el Derecho Romano, es co1wl'nicntc dC'tc11ninar si en ese marco 

jurídico puede visltunlmll"se el antecedente que nos pcnnita concluir la ractihili-

d;hl de la usucnpi6n "sui ~~cneris" que motiva nuestras divagaciones. 

lino de los elementos imlispensahles para que la u~11capión pueda operar, radien en 

.la posesión u ocupación, del bien que se dest·a usucapir, por parte de quien pre-

tende poner en movimiento la mecánica de la instit11ción. Consecuentemente, solo 

pueden ser usucapidos los hicncs susceptibles ele posesión. 

Para los romanos, 1 as únicas cosas susceptibles <le ser poseídas crnn las cosas 

COJ1l0ra1es ··orno puede deducirse <lel concepto de posesión vigente en esa época o 

sea "e1 poder físico )' tlin.•cto dt• la ¡wrsona sobre las cosas corporales con la in_ 

tenci6n y vol untad de cond•1ci rse como autént íco propietario'' (28), 1:1 concepto 

de "cosns coq)orales" era a su vez bastante claro ya que se afi111iaha "las cosas 

considerac1:1s tal como la naturaleza las ha producido tienen una existencia mate-

rial, un cue11io y son las cosas corporales que caen bajo los sentidos" (29). 

El concepto de "cosas incoq)01·;1lcs" nunque a lo~ ojos del laico en cuestiones de 

ner('Cbo puede resultar i11congruente, no es una creación de la Ciencia Jurídica Jl12. 

(28) R. Lemús García, ob. cit., p. 163 
(29) E. Pctit, ob. cit., p. 170. 
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dt'l'na sino 4tw ya dcsdC' la época en an:ílisis se consideraba que "por una cspedc 

de abstracci6n se da trnnhién el nombre d'' "rosas" a los lwncficios que <.'! homhrl' 

ohtie1w dl' las cosas corporalc·s, C'S dcl'ir, n los dcrt.·L·ltos que pue<ll' tcnt>r sobre c· 

l las. Estas cosas St' llaman incorporales porque c:1C'n bajo Jos sC'nt idos y no son 

mfis que concepciones del l'Spíri t11" (:\O). i\lf'.llllOS autores consideran como 11nn rJi-

visión de los derechos l"l'illC's aquel la que clasifica los bienes C'D corpórt>os o in-

corpóreos, "scg(m q11c puctlan ser tocados o no". "Las co~;as incorpóreas que men· 

cíona Gayo en su obra son tlcrechos subjetivos t¡uc tienen valor patrimonial. (Ga-

yo, II. 12. 13, seguido por Justiniano en lnst. Il Zpr .. y 1. )" (31). 

Nos atrevemos a ir aún más allá afirmando que, las cosas incorporales, por lo me· 

nos en lo que a la propiedad industrial se refiere y dentro del marco tutelado por 

los ordenamientos legales, no son precisamente ma creación del espíritu sino lUla 

creación del Derecho. En otras palabras, Ja concepción inventiva, por ejemplo, p~ 

ra convertirse en un monopolio de explotación otorgado por el Estado a través <le -

11na patente. carece de relevancia económico-social y no se considera cono una crea 

ción, por lo menos para el Derecho, ¡K'nnaneciendo dentro de la esfera <le las ideas 

no objctivizadas e indi~¡nas de ser tuteladas por ln nonnn jurídica, hasta que dicha 

nonna las actmlice hadén<lolas caer dentro del cwnpo de su esfera reguladora. 

Cierto es q11c existe un tipo de "creaciones industriales" o inventos que se manti2. 

nen a nivel de secreto industrial sin ser mmca incorporado en una patente y que 

dicho secreto está tutelado jurídicruncntc al menos en el área laboral, prohibiendo 

y sancionando su revelación a los trabajadores que tienen acceso al mismo, sola-

(30) Ibídem, pág. 170. 
(51) Cit. por Guillenno Horis Margadant S. "El OcrC'cho Privado Romano" Editorial 

Esfinge, S.A., Méxiro, 1974. p. 232. 
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mente que este caso a is lado y poco fn:cuente, no es suficiC'nt:e para rehatir rn1c.::_ 

tra teoría dt' que las rnrn:epcioncs incorporales en el área indust.rhl son mas 

una creación del dl•recho q11l' dt'l espíritu. En apoyo a lo t'XPll('Sto algunos trat!.!_ 

distas serlalun quC' "los sistC'l1ias de patentes, no son creados para l'I interés del 

Íll\'C'ntor sino en interés dC' la Pconomía nacional. l.ns reglas y rcglmnentos (lé-

ase entre línC'as,el derecho o la tutela jurídica) de los sistemas de patentes no 

están goh0rnados por la ley connín o civi 1, sino por la poi ítica económica" (32). 

Desde luego que esta posturn de índole eminentemente estntista, t icnde a cstahl~ 

cor que no existen más derechos que aquellos otorgados por el Estado y que si 

bien esta ent idud decide 1 imitar la esfera jurídica indívidw1l (v.g. al otorgar 

un monopolio de explotación a través de una patente), lo hará siempre }'cuando 

considere que el ejercicio de sus facultades redundará en el beneficio de la co-

kctividad. Consideramos que si esta tendencia, al control estatal de los dcrc-

chos, se mant icne <kntro de 1 ínerunientos mesurados y conscientes y, sobre todo, 

si se picns:i <ectív:uncnte en el interés colectivo, estaremos frente a un anna 

de cvólución y progreso, pero si por el contrario se llega al extremo de sostener 

que los derechos del imlividuo dependen del reconocimiento que el Estado quicrn 

otorgarles, estaremos frentt' a "lo que hicieron lli.tler, Mussolini y sus semejan-

tes en la derecha )'lo que hacen los totalitarismos de todo 1Mti: en la izquierda 

que no es otra co.sa qtH:' el sometimiento lle la persona a una entidad que como el 

Estado, solo tiene sentido cuando sirve al individuo para que éste alcancc la pl~ 

nitud de su destino. El Estado, escribió alguna vez Jacqucs Maritain, no es la 

(32 ) Jnfonnc Oficial llindú sobre la Revisión de las Leyes de Patentes, Párrafo 
\<!' 20. Cit. por Constantinc V. Vaitsos. "La Función de las Patentes en los Países en 

Vías de Desarrollo". Sobre-tiro del Tr.imcstre Económico, México, enero-marzo, 
1973. Vol. XL. No. 57. 
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encarnación suprema de la idea, como crdn llegel, ni tampoco una especie de super 

hombrC' co.kctivo, C'l Estado no es sino un organismo facultado para utilizar el P2. 

dcr y la coerción, integrado por L'spccial istas o expertos en ordenamiento y hie-

n<'star público, un instrumento al SNvicio del hombre. Pmwr a 1 hombre a 1 scrv i -

cio dC' ese instrumento <'S perversión ¡xllítica" (:i3). 

lkhcmos entonces concluir, q1w si bien los derechos inmateriales son una creación 

del llerecho )' éste del Estado, es prudente mantener en su regulación una postura 

ecléctica que pcnnita a la sociedad vivir lejos del individualismo qu<' solo vió 

los derechos del hombre y del ciudadano, pero fuera también del totalitarismo que 

contempla únicamente los dC'rechos del I~stado. Tiene que insistirse <'n que la pe!_ 

sona posee den'chos que le son materiales, que no Lk•pcndt'n de los que la "sociC'-

dad", el "gobierno" o cualquiera otra expresión social l'qui parnblc, quiera otor· 

garle o reconocerle. El hombre U ene derecho a vivir y a ser 1 i hre, no por conc~ 

sión gratuita de nadie, sino por que es hombre. Si todo dependiera de que la "so 

cicdad" sel ,1<lmiticra habría sido legítima la esclavitud en Homa por que la "so 

ciedad" romana no supo reconocer ni apreciar la libertad de los esclavos" (34). 

En consecuencia, apoyamos fi nnl'mentc la idea de que dentro de los derechos indivi 

duales que el ser hrnnano tiene por el simple hecho de serlo, y no porque el Esta

do se digne reconocérselos, destaca prcdominantemt'nte el derecho a la creación y 

a la paternidad de las obrns del ingenio. Estos derechos a la par q1w deben man-

tenerse inherentes u la persona que los origina, en la misma fonna que vivir, ser 

1 i bre, poseer, dar a conocer ideas y trahaj ar, reclaman "una nueva defensa ante 

(33) Carlos Alvcar Acevedo "Derechos Personales, una Nueva Defensa" Periódico F~ 
celsior, 16 de octubre de 1975. p. 7. 
(34) ldcm. 
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el coloso estatal que todo lo aprisiona" (35). Sin embargo, como scílalarPmos en 

l'.apítulos postcrion's, la explotari6n Jcl prmlucto de las obras del ingenio, drlw 

all'jarsc de fines agoistas q11c solo rPdundan en una cad:i ve: mnyor marginación dl• 

las clases cconánic:uncnte déhilc>s ¡mra trnd11cirse en una explotación proyectada -

hada un desarrollo nacional eminentemente necesario. 

Resulta interesante en este punto, volver brevemente sobre nuestros pasos al Dere

cho Ranano, a fin de detenninar los criterios que los jurisconsultos de la época, 

sostuvieron en torno a las relaciones del estado con los creadores y sus obras del 

ingenio, y establecer, de ser posible, la procedencia de lu usucapi6n romana cano 

modo Je adquirir derechos sobre cosas i ncorporalcs. Alguna luz en es te aspecto -

pu(.'(Je derivarse de im somero m11ilisis de los requisitos tradicionales fijados como 

con<lici6n indispensable para que el instituto de la usucapi6n operara como wrn mo-

dal i<.'3d <le las formas <le adquirir la propiedad (36). 

El orden en q •. ;c se analizan los requisitos en cuestión, a pesar de no ser el scgui 

do por la mayoría de los rananistas, tiene para nosotros especial significado, ya 

que deriva de una frase nmemotécnica creada por el maestro Guillermo Floris Marga-

dant, en cuyo curso de Derecho Hanano pnrticiprunos, a fin de facilitar a los alum 

nos la manorizoción de tales requisitos. Dicha frase es la siguiente: "Res habi

Iís, Titulús, Fi<lés, Possessio, Tcmpus"; y puedo asegurar que a pesar de los años 

transcurridos, c1n11plió con su ccrnet ido. 

(35) ldan. 
(36) Los requisitos de la usucapión y en cierta fom1a de la posesión, variaron en 

los tres periodos del Derecho Rcxnuno siendo durante el tercero cuando mejor 
se definieron. Nuestro análisis se bas6 en dicho período. M. Girard apunta 
cano los cuatro períodos en que se dividió el Derecho Romano los siguientes: 
to.) La Monarquía (año 1 a 224 de Roma) Zo.) La República (224 a 727 de Roma) 
3o.) El Principado (27 A.C. a 284 D.C.) y 4o.) La Monarquía Absoluta (284 a 
ShS). R. Foignet, ob. cit. págs. 2 y siguientes. 
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RES l!AIH L T S 

Era requisito para que operara la usucapión, qui:' el nbjC'to de (>sta fuera de los 

que podí;m adquirirse por dicha instit11cicín. No estaban en esa situaciiín, los 

fundos provinciales, los objetos robados, los inmurhles adquiridos por ml•dios vi2_ 

lentos, las res cxtra·patrimonitun y Jo que resulta de interés para este estudio, 

las cosas incorp6reas, como los dt'rcchos, que no estaban en posibilidad de ser p~ ,, 

scidos. 

TITIJLUS 

Es el llamado requisito de "causa justa" o "justo título" que puede entenderse C2_ 

mo "todo acto jurídico válido en derecho y que implica en el enajenante la inten-

ci6n de transferir la propiedad y en el adquiriente la de hacerse propietnrio" 

(37). Cabe scf\alar que se consideraba que existía la causa justa a pesar de que 

el enajenante no fuera el legitimo propietario siempre que el "animus" del adqui-

riente estuviera infonnado por la "buena fo" o sea por la íntenci6n de hacerse 

propjetario. 

FIDES 

\.oncepto romano de la "buena fe", considerando que ésta existía en el poseedor 

"cuando éste cree que ha recibido t:radici6n de la cosa del auténtico propictnrio". 

'tomo nonna, la hucna fe se presumía legalmente" (38). 

POSSESSlO 

La posesi6n jurídica era condición indispensable para que operara la usucapión y 

para que la posesión tuviera dicho carácter juri'dko era necesario que fuera ca-

(37) E. Petit, ob. cit., p. 267. 
(38) R. Lemus García, oh. cit., p. 196. 
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racterizada por dos elementos: "el corpus" o elemento material y el "animus" o · 

elemento intencional" (39). 

TDIPUS 

El "coqiusf• o elemento material y el "ani.m11s" o elemento intencional, Sc.'fialados · 

cano características del anterior requisito de la posesión, debían a<lcmiís prolon· 

garsc en el espacio temporal durante los plazos señalados por las leyes. 

lfomos anal izado, muy somcrruncntc, es tos rcquis i tos de la usucapión en la era ro· 

mana a fin de establecer que, aparentemente, por lo que a tales requisitos se re-

fiere, los bienes incorpóreos no podían ser usucapidos. Esto es, part iculanncnte 

el elencnto material de la posesión i~edía considerar la posibilidad de que la -

usucapión operara en bienes incorpóreos que no podí1m ser objeto de una posesión -

"Corpus'' o que no estaban en posibilidad de ser retenidos materialmente. En otras 

palabras, los bienes im:orp6reos no podian adquirirse por "occupatio" ni por "tra

<litio", no pu.lían tampoco ser objeto de posesión ya que ésta suponía W1 poder físi 

co sobre una cosa, al grado dl~ que la prescripción adquisitiva no operaba sobre -

ellos (40). 

Siendo entonces los derechos de la propiedad industrial y de la propiedad intelec

tual, bienes incorpóreos, difícilmente se pue<le conccbi r que los rananos aceptaran 

su "ocupación legal" por parte de terceros non-domini. Sin end>argo, creemos que 

tales bienes relacionados con las propiedades intelectual e industrial, pudieron · 

haberse concebido como verdaderos objetas de ln usucapión <le no ser porque, de a

cuerdo a los sistemas socio-políticos de la época, el ingenio pertenecía, en sus -

(39) Ibidem, p. 195. 
(40) G. Floris Margadant S. ob. cit. p. 232. 
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manifestaciones, a la colcct:ivid;id que había contribuido n su desarrollo. lll'-

bido a dicha racional i;:ación de la cn•ación, 01 Jl0rccho !lomano no n•conoció la 

existencia de cosas culturales inmateriales y nunca llcsnrol!6 teorías sobre la 

propicdnd industrial o la propiedad intC'lectual (derechos de autor, cte.) (41). 

No es contra lo que piensan algunos ;n1tores, el materialismo de los romanos, la 

cnusa dC' la nbstcnción comentada, sino que, como se ha mencionado, en esa época 

y generalmente' en la mayoría de las ciudades antiguas, la creación y el ingenio 

se consideraban un producto de la col ce ti vi dad, "entidad que había pl·rn1 i t ido y 

oriC'ntado el d0sarrollo de cada uno y a la cual debía el desarrollo de su pcrso-

nalidatl" ( 4 2). 

G) LAS SER\IIDl.lt-ffiRES Y LA l.JSl.JCAPION J~>.J El. DERE(Jfíl RílMA.'\O 

De no haber pre<lom.inado,C'll la épocn en estudio, la postura tendiente n considerar 

a las obras del ingenio como producto <le la colectividad, la cual, entre parén-

tesis, ha SC'guido teniendo adeptos hasta nuestros días, seguramente que los ju· 

risconsul tos romanos hubieran .incluido a dichas obras dentro de Jos alcances de 

los institutos especiales denominados, "quasi posscsio" o "possesio juris", crea-

dos por e 1 <len'cho a fí n de es tahleccr 1 a posibi 1 idad de usucapi6n en los casos 

de bienes inmateriales. La servidurnhrc y el usufructo constituían los tipos el.!!_ 

sicos <le derechos incorporalC's qut' motivaron la creación ele los institutos menci2_ 

nadas y pueden considerarse como los ejemplos típicos de los "iura in re aliena" 

o sea de los der0chos en cosa ajt'na qut• son Vt'rdadcros desmembramientos de la 

propic<lacl, que r0stringen éstn en su noción y que dan lugar al principio ele la 

"elasticidad ele Ja propiedad" caractcri:ndo por la facultad que tiene la propiedad 

(41) l<lcm. 
(42) IdC111. 
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de recobrar su dimcnsion original al dcsaparC'cer las causas de su desmembramien 

to o de limi tarsl' nuevamente, n 1 crearse nuevos derechos sobre l n mi sm.1. La 

scrvidiunbre es pues "una restricción a la propil'dad de una parte y de otra parte un 

derecho sobre la cosa de otro" (B), que puede tener ;1pl icacioncs distintas se· 

gún tenga un carfictcr real (cuando se constituye un derecho real sobre un i nmue· 

ble nj cno) o personal (cuando comprende "derechos de goce reales" por tanto opa-

niblcs a todos, en beneficio de una persona, sobre bienes que pertenecen a otra) 

(44). llentro de las servidumbres reales propiamente dichas, pueden concebirse 

tantas variantes como necesidades de las partes existan, por lo que nos ahstendr!:_ 

mos de entrar en terrenos de suh-clnsificación propios de estudios específicos o-

rientados exclus.ivamentc a esta área. Dentro de las servidumbres personales, há~ 

tenos citar un ejemplo clásico, el del usufructo ("derecho temporal de usar una 

cosa ajena y de aprovechar los fmtos de ésta, sin alterar la substancia de la C2_ 

su en cuestión") (45), que constituye un verdadero "ius utendi" y fmen<li" sin 

cl"abutendi" característico de la propiedad en su definición clásica. 

Entre las formas de constitución y de extinción de estas servidiunbres puede in-

cluirsc a la usucapión, sobre todo en el caso de las servidumbres reales, ya que 

también los desmembramientos de ln propiedad obedecen en cuanto a su creaci6n y 

tutela jurídirn, a los principios jurídicos de la utilidad y el interés. No cxi~ 

te raz6n alguna para limitar o <lcsmembrar Ja propicxbd origillllria de un titular 

<lado, sino es en hencficio de otra propicda<l o esfera jurídica ajena, por lo que 

al desaparecer dicho beneficio o al menos el interés del beneficiado en que se 

le continue favoreciendo, el desmembramiento debe desaparecer, pennitiern.lo que 

(43) E. Petit, ob. cit., p. 277 
(44) G. Floris ~~rgadant, ob. cit., p. 281. 
(45) Ibidem. p. 282. 
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la propit'dad rt'cupt'rc su alcance original. Si tal dcsmf.'mhramicnto pcrsi st0 serti 

solamente en hcnef ic io Je otro fundo o dL' otra persona vcrdadl'nuncntc i ntcrcsada. 

En la época .Justinianea, se prc\'l'é como pMihilidad d0 extinción de una scrvidu!!!_ 

bre, el no uso de la misma, siempre y cuando dicho no uso haya subsistido todo 

el tiempo n:-qut'rido para la usucapión de los inmuebles (4(1), ;\sí, v.g., para 

que una servidtnnbn• rural se extinga por no uso es suficiente con que no seil eje!_ 

cida y que el plazo "corra del último acto de ejercicio, por ejemplo, desde el 

día en que se ha pasado por última vez sobre el fundo sirviente" (47). 

Por lo qUL' toca al usufnicto (48) también esta servüllonhre person:1l pudín extin-

gu.irse por el no uso, o sea cuando el usufrncturirio u otra persona en su nombre 

no realizan los actos de uso y de goce inherentes al derecho real correspon<licn-

te. En el derecho clásico se consideraba prescrito el usuínicto cuando el de· 

fecto de ejercicio se prolong:iba, un año para los muebles }' <los para los inmue· 

bles. .Justiniano substituy6 dichos plazos por los >'ªcomentados con relación a 

1 a posesión de i nmuchl<.'s ( 49) r se presume ''sin estar probado" (SO) que se admi · 

tía la extinción del usufructo sobre muebles cuando la abstención se prolongaba 

por el término de tres años. 

Considerando que los comentados "uso y 1no uso" solo podían detcnni nnrsc, en el 

terreno <lr los bienes inmateriales, admitiendo la posiblidad de establecer una 

(46) Ver suprn, p. 4 
(47) E. Pctit, ob. cit., p. 211,S. 
(48) "L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'une chosc done un nutre a la 
propriété, a charge d'en conscrver la substancc (salva ren.nn substancia)". "El 
Usufrncto es el derecho de usar v de disfrutar <le una cosa de la cual otro tiene 
la propiedad, con la ohligaci6n de conscn'ar la substancia (mantener la substan
cia de la cosa). R. Foignct, ob. cit., p. 130. 
(49) Ver supra, p. 8. 
(50) E. Petit, oh. cit, p. 285. 
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poses1ón sobre dichos bienes, en contra de la doctrina cllísica que consideraba 

que tales bienes no eran succptihlcs de ser posl'Ídos por su carácter incorporal, 

los jurisconsultos romanos (.Justiniano y los Pretores) (51) tC'nninaron por ex-

tender la idea dC' la posesión a las ser\'idtmthres creando, la antes referida íi-

gura jurídica, de la quasi-possessio juris. 

La implantnci6n de estns figuras jurídicas vino a resolver, definitivamente, el 

prohlenut de dctenninar el carácter que debía dnrse al "ejercicio" de un derecho 

sobre un bien rC'al, equiparando dicho ejercicio a una verdadera posesi6n prote

gida mediante interdictos denominados "quas i possessorios" y dando inclusive al 

propietario del fundo dominante una excepción y aún una acción confesaría útil 

o una acción publici:ma (52). 

Puede concluirse de lo expuesto que la "tradición" o "tradi tio" como fonna de ad-

quirir la propiC'dad, deriva de las figuras comentadas, una modalidad denominada 

quasi·traditio, por medio de la cual puede adquirirse una servidumbre. Esta que_ 

si-trnditio opera para el propietario del fundo dominante si éste "ejerce" la 

servidumbre con la tolerancia del propietnrio del fundo sirviente. Dichos, ejer· 

cicio )' tolerancia, se denominaban por los pretores como "usus" (ejercicio) y "pa-

tientia" (tolerancia). (53). 

(51) "Hacia el fin del Siglo I de nuestra era, r después de alguna incertidumbre 
vino a prevalecer una i <lea nueva; los Juri sconsul tares aclmi ten que el ejercicio 
del derecho equivale para las sen1 idumbres, a la posesi6n de las cosas corporales 
(Javolcno, L. 20, D., de servit., VIII, 1). cit. por E. Petit, oh. cit., p. 283. 
(52) La acción confesorín era la sanción del derecho ele servidumbre. El deman
dante que ejercita esta acción sostiene que posee el derecho de scrvidtunbre per· 
sonal sobre un.1 cosa de la cual es poseedor el demandado, o bien que en cualidad 
(SIC) de propietario de un fundo, tiene el derecho de ejercer una servidumbre pre 
dial sobre el ftmdo vecino. La acción "publ iciana" cm una reinvídicatoria fic([ 
cia por medio de la cual el demandante, que vi ene a perder la posesión de un hien 
el c:ual estaba en vías de usucapí r, es tratado como si hubiese tenninado In usuc!!_ 
pión de la cosa que reclama. Ibídem, pp. 658 y 660. 
(53) R. Foígnet, ob. cit., p. 129. 
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Es importante indicar que parn que el "cjcn:icio"fuera considerado como una Vl'r-

dadera "poscsi6n" de acuerdo a 1a ficción jurídica referida, era menester q11C' di -

cho ejercicio cstuvít•ra .infundido de t•l iinimo de una actuaci6n a título verdade-

ro. En otras palabras "L'1 propiC'tario del fundo dominnntc debe ejercer la servi-

dumbre como un derecho que le pertenece" (54). 

Parecen existir constancias, sin cmbargo,de que las modalidades jurídicas de la 

"quasi- possessio" o de la "quasi-traditio" no requerian ni "justo título" ni 

"plazo detenninado" para operar (55) 

Existen también pn1ebas de que la usucapi6n en la época clásica, flle áun más allá, 

llegando a realizar se sin justa causa, ni buena fe. Esto significa que era pos i -

ble usucapir una cosa simplemente mediante el apoderamiento y uso de la misma (S6). 

Otra VJr1ante de la usucapi6n <le bienes o derechos inmateriales se presentaba en 

el Derecho l~('l11ano antiguo a través de la ·~Jsucapio lucrativa pro-herede". Esta 

institución opC'rnba cuando estando una sucesión abierta, todo ciudadano con capa-

ciclad para s<.>r heredero, podía ponerse, aún de mala fe, en posesión de las cosas 

hereditarias cuando el verdadero heredero no se hahfa hecho cargo de ellas. Si 

esta posesión duraba un año se adquírfo por completo la sucesión, obligándose al 

adquiricnt<.> al pago de las deudas hcrc<li tarias y a continuar los "sacra-priva ta" 

Ml difunto (57). 

(S4) E. Petit, ob. cit., p. 283. 
(SS) Ulpiano, L. 10, pr., D., si servit vind ....... , VIII, S cit. por I<lcrn. 
(56) Los casos que pennitcn esta deducci6n se cncuentrnn citados en las rnstitu
cioncs de Gayo solamtmte que, se afínna, fueron restos de la primitiva teoría de 
la usucapión que desaparecí e ron en e 1 último estado de 1 Derecho Romano. E. Petit, 
ob. cit., p. 270. 
(S7) ldem. 
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El fundamento <le esta in:;t i tuci6n rnll ic::iha en la necesidad de obviar los prohle-

mas derivados de el rctrarn tle los herederos lcgít irnos en hacer adición de• los 

bienes hereditarios en perjuicio de Jos acreedores y del culto privado clcl difun 

to que qut:'daha de este modo internm1pido. 

La prc•si6n que sohrc los hcredt·ros cjerc'in la posible usucapión de la masa IK•re-

ditaria, de no apresurarse su adición a la mjsma, ayudaba en muchos cnsos a ncc-

l crnr 1 a accp tac i 611 <le 1 a hcrenci u. 

Postcrionncnte, la hermda propinnwnte dicha, fllc considerada como una cosa in-

corporal (58), no succptible de ser poseída, por lo que la institución comentada 

perdió sus características originales pum operar únicamente sobro~ las cosas cor 

perales de la sucesión pero no sobre la misma herencia. 

Finalmente la "usucapio lucrativn por-herede" es abolida por Adriano, y ~!arco 

Aurclio castiga mediante la "Crimen Explilatac llere<litatis" a aquellos que in-

tcntan apoderarse de unn herencia sin tener derecho para ello (59). 

C,omo de interés tambH~n para los fines de este estuclio puede citarse otra insti

tución del derecho romnno en la que tampoco se requería de justo título, ni de 

la buena fe, para usucapir, 

Esta instituci6n es la ''usurcceptio" y bástenos apuntar que era una usucapi6nexceQ_ 

'" (58) Se consideraba a la herencia, cosa incorporal como el conjunto do derechos 
que componen el patrimonio de una persona abstracci6n hecha de las cosas corpo
rales que son d objeto de ella. E. Petit, ob. cit., p. 171. 
(59) R. Foignet, ob. cit., p. 120. Misma situación histórica en G. F. Marga
dant S., ob. cit, pp. 477 y 487. 
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cional mediante la cual podía recobrarse por el uso (uso recipcrC') una cosa que 

se había confiado n otra persona quiC'n no la había devuC'l to (üO). 

l~cstunientlo, podemos apuntar que el llerC'cho Hom:rno nos proporciona s11ficicntes ba

ses para estructurar jurídicamente, el antecedente de la posible usucapión de la 

propiedad industrial, a través de la usucapión de las servidumbres. 

En efecto, se ha demostrado que los bienes y derechos inmateriales podían ser ob

jeto de unn posesión sui-generis pudiC'ndo consecuC'ntementc adquirirse mediante 

la usucapi6n y que los tipos de bienes inmateriales clásicos que dieron lugar a 

diclm considcraci6n, estaban constituidos básicamente por la herencia y más clara

mente por las servidtunbrcs. 

liemos demostrndo tmnbién que, si bien no se inco11xm1ron a los tipos clásicos de 

hienc.'s inmateriales mencionados, los bienes en aquel entonces llamados cultura

lcs, dentro Jt' los que se comprende la propiedad industrial, se debi6 al concep

to, como no succptiblcs de propiednd privada, que ele la crcaci6n y sus productos 

se tenía en la época y no a que tales bienes pudieran o no ser suceptiblcs ele po

sesi6n y por lo tanto de usucapi6n. 

G) JlJSTTFICACION SOCIOECONC.Y.1ICA DE LA lJSllCAPIO~ !JE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Tornando en cuenta que en la actualidad, la propiedad industrial, es un objeto 

suceptible de ciertas modalidades de la propiedad, pese a las corrientes que en co!}_ 

tra polifcnm dfa a dfo, cabe suponer que, mediante una estructuraci6n jurídica ad~: 

cuada, puede plantearse la pos ib 1 idad de que, el uso prolongado de cunlqui era de los 

(60) E. Petit. oh. cit., p. 171. 
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hh·nrs o derechos que integran la propiedad l'll curstión, aunado a una actitwl tole· 

nmte por partr <lrl verdadero titular, puedan red11ndar l'rl la adquisición de dichos 

bil'Jl('S por partr <ll'l usuario "i lc•gítimo" a t raVl~S de una wnlmlera usucapión. 

Esta conclusión requiere primcramentr de que se demuestren las motivaciones, mo· 

rnles y prácticas que put'dcn e.lar lugar a la aplicación de el instituto referido, 

así como de qur la lcgislnci6n vigrnte en la materia contenga presupuestos que 

hagan posible dicha aplicación en los casos sui·gcneris planteados. 

En segundo ténnino será necesario también demostrar, si el uso de un derecho in· 

material ajeno y concretamente de los uercchos de propiedad industrial legitima· 

dos por el Estado a favor de tu1 particular determinado, puede considernrsc como 

una verdadera servidumbre sujeta a las características romanas )' actuales de este 

instituto. 

Con relación al primer planteamiento es menester aseverar, como ya lo apuntamos 

en el prólogo de este estudio, que ln exclusividad que el Estado concede u otor· 

ga a lll1 particular o a un ente colectivo determinado para que explote en su pro· 

vecho durante un tiempo definido (61) una invcnci6n,o para que use en fonna 

cxclusjva una marca que distin¡ia los artículos que fabrique, produzca o venda, 

(62) así como los preceptos legales (63) t<mdicntcs a proteger dicha exclusivi • 

dad, carecerían de ftmdamcnto si el usufructuario <le la exclusividad en cucsti6n 

no hiciera uso de ésta , m1.lntcnicndo su ti tularida<l en forma meramente especula· 

(61) Artículo 7o., Fracción I. de la derogada Ley Mcxicnna de la Propiedad lndu;?_ 
trial, publicada en el "Diario Oficial" del 31 de diciembre de 1942. 
(62) Ibídem. Artículo 96. 
(63) Artículo 240 y sigiticntes, Ley cit. 
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tiva. Esto significa que l'l trabajo y no otra cosa, es el aspecto rch>vantc en 

que se funda 1 a propiedad de las marcas y de las inVl'ncio1ws y que si t'Stos h i e-

nes están l'!l desuso cart'Cl'll de valor )' el qll(~ los abandona dehc perder todo de-

rccho a ellos. Así pues t•l industrial, el comerciante y c•l invl'ntor q11l' no cm-

plean sus dt'rechos exclusivos hacen posible, qlll' rnalquier otro industrial y co-

merci ante los haga suyos y los adquiere usándolos. 

Estos conceptos no son nuevos, ni obedecen al ritmo frenético del actual desarr2_ 

llo industrial de los pul'blos, sino que son inherentes a la naturalezn misma de 

la propiedad industrial, de tal modo que la prescripci6n de la misma tiene nnte-

cl'dentes localizables en épocas en las que l'l desarrollo industrial no era sino 

un proyecto al futuro (64). Particularn1l'nte con relación a las marcas, capítulo 

importante de la Propiedad Industrial, se puede observar que el uso de las mismas 

no es un derl'cho purmncnte personal ya que puede ser objeto de cesiones, transmi-

siones, enajenaciones inter-vivos y mortis-causa y puede ser base de contratos 

y de comen ir.,, Este uso, cuando es continuado, se convierte l'n un modo de adqui-

rir y el que emplea la marca durante cierto número de arios ha de poder invocar la 

prt'scripción como título de adquirir hasta contra el dueño que 111 tuviera inscri

ta o registrada de tal modo que el uso, la crcaci6n, 1:1 especulación y el disfru-

te constituyen 1 os modos fumlmnental es de a<lqui ri r el derecho a una marca en la 

misma fonna que el abandono y el no uso dchcn ser un modo de perder ese derecho 

(65). 

Semejantes consideraciones pueden npl icarse a las invenciones en las que, si bien 

(64) Ya el Artículo VIII del Real Decreto del 20 de Noviembre de 1850 de las Le
yes Espai'íolas consignaba que el derecho de los fabricantes que hubieran obtenido 
tm certificado de marca, seguirá en ln prescripción las mismas reglas que la pro
piedad mueble. cit. por Pedro Estasén. Derecho Industrial de España. F. Seix fali
tor, Barcelona, España, 1901, p. 182. 
(65) P. Estasen, ob. cit., p. 183 y 184. 
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no pue<.le 1.ksconocerse jamás t;l der<.'cho a la pntcrnidad de taks inVl'ncioncs si 

puede, y.de hecho se hact', limitarse l'l derecho exclus.ivo a 1a cxplotaci6n de las 

mismas en ra:ón dircctn de la intensidad o periodicidad con q:w In explotación en 

cuestión se 1 leva a cabo (66). Esto corrohora lo q11e hemos apuntado en el sentí-

do de que la ra::6n de ser de el prfri lcgio de explotaci6n de una ínvenc ión a tra-

\'és de una pat<.'ntc y ln protcccí6n legal de dicho privilegio, radica en el uso 

de tal invención y no en un <lerC'cho dt' creación cstt1tico e improductivo. 

En conclttsi6n, debemos aceptar que por lo menos d<.'sde un punto de vista ético-

económico es procedente q11c un tercero interesado pueda usucapir, usándolos, los 

derechos dc!l titular de unn marca rcgistradn o los privilegios de cxplotaci6n de 

una creación inventiva, cuando los titulan.•s originales o hicn no explotan sus 

derechos o haciéndolo, "toleran" la misma cxp1otaci6n por parte de terceros no 

autorizados lt'galmentc para dichos efectos. 

El prohlcma ,, resol ver pcrsü;tc, sin embargo, en cuanto n clctenninar la proce

dencia jurídica de una usucapi6n tal, ya que los estudiosos del derecho no ter

minan de ponerse de acuerdo en torno a ese tema, pues mientras algunos rechazan 

definitivamente la posibilidad de que los bienes incorporales pul.'dan ser objeto 

de poscsl6n por la falta de corporeidad del oh_icto, y por no darse el requisito 

de exclusividad que caractcri rn a la posesi6n l.'.orporal, otros afirman que la 

prescripción adquisi tí va cn los bienes referidos puede darse si se presupone que 

(66) Artículo 55 de la Ley Mexicana de la Propiedad fndustria1, (cit. supra 61) 
que a la letra dice "ART SS".- Si pasados tres años a contar de una fecha le~ 
gal, no se explotare 1ndustrialmente tma patente dentro dt'l territorio nacional 
o st' explotare impropia o insuficicntemente, o bien, si después de estos tres a· 
fios se hubiese suspendido la cxplotací6n por más de seis meses consecutivos la 
Secretaría podrá conceder, a t1..•rcern persona la 1 icencia para hacer dicha explo
tación de la manera que se establece en los artículos siguientes. {Los requisitos 
de explotación de las patentes serán considerados especialmente en el capítulo co" 
rrespondientc). 
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el no propietario eje1·c.itu el contenido ccon6mico del derecho de modo exclusivo 

impidiendo el uso al propietario que pennanecc inactivo. 

De mayor 16gica resulta la corriente que apoya la idea de que el no propietario, 

al usarlo, adquiere en rea 1 idml 111111 se1·vidumhrc sohrc el bien incorporal ajeno. 

Considerando estas posti.i·as como las más notorias en la actual idatl y aprovechando 

el breve análisis que se hace en este primer capítulo, tanto de la usucapión, co· 

1110 de sus antecedentes en el Derecho Romano, dislucidaremos a lo largo de este 

estudio, si dichas posturas pueden considerarse válidas en nuestro medio. 

A fin de delimitar claramente el campo en que se desenvolverán nuestras considera-

cioncs concretaremos los análisis procedentes a la propiedad industrial (67), el imi 

nando análisis profundos de otras modalidades <le la propiedad irunatcrial o incorp2_ 

rea, conocidas bajo el rubro genérico de propiedad intelectual. 

lntentaremo ··ru1umerar y dcfi ni r as i mi srno, muy somt'ram1.mte, la naturaleza jurí-

dica de el tipo particular de bienes encuadrados por ln propiedad sui-gcneris en 

cuestión, dete111iinando su situaci6n coro elementos de la hacienda mercantil, para 

concluir, demostrando, ('11 su caso, si el uso tic un bien incorporal comprendido de!}_ 

tro del campo de la propiedad .industrial, por parte de un no propietario, es cqui-

parablc n una :;ervidumbrc• establecida sobre dicho hicn y por lo tnnto si es o no 

posible y postivamcntc usucapiblc, en la misma forma que lo son lns servidumbres en 

el nerecho actual )'que lo fueron en el Ucrecho llomano. 

(67) Desde luego que, primeramente consideraremos los pros y los contras relati
vos al empleo de este término, tan controvertido actualmente por los estudiosos 
de la materia y particularmente por las entidades gubernamentales encargadas de 
regularla. 
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CAPITULO 11 

LA PROPIEDAD INDUSffilAL Y LAS PATENTES DE INVENCION 

1) Concepto de Propiedad Industrial 

2) liso Inapropiado del Ténnino 

3) Contenido 

4) Las Patentes de lnvencjón 
a) Dcfinici6n 
b) Explotación de las Patentes 
c) Estadísticas Internacionales 
d) Estad1sticas Nacionales 

S) La Naturalez.a de la Patente: 
a) En la Exposición <le Motivos de la 1'\ieva Lcgíslnci6n 

y en los Paises en V:ías de Desarrollo 
b) En los Paises Alt:uncntc Desarrollados 

óJ La No-Explotaci611 de las Patentes y Soluciones al Pro· 
blcma: 
a) Las Licencias Obligatorias 

I. En la Ley Mexicana de Propiedad Industrial 
lI. En la Com•enci6n de París 
111. El Ejemplo de Colombia y el Pacto Andino 
IV. La Ley Mexicana de Invenciones y ~farcas 
V. La Licencia y 1 a Expropiación por Causas de 

lJtil idad Pública 
VI. Antecedentes Extranjeros. 
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1 • - CONCEPTO DE PHOPI EllAD 1 NllllSTRTAL 

El concepto de la "Propicdad lnch1strial" resulta t'n la actualidad faniil iar a 

los cst11diosos (k d nerechn,L'l1 la misma fo1111a qlll' Jo es para aqucllns personas 

cuyas act ividntles 5(' hnn dcsl'nvul'l to en torno a las no111~1s que, de tal especia-

1 idad, sC' incorporaron a l¡¡s leyes vigl'ntes en el período comprl'ndido entre el 

lo. dL' enero de 19113 y el 10 de frhrero de 1971i (lapso que dur6 en vigor la Ley 

:.:cxicana tic la Propiedad Tndustrinl). 

Estando sin embargo este estudio, di rígido no solamente a esos grupos elitistas, 

es oportuno hacer un breve análisis de las c¡¡racterísticas conceptuales, ele el 

contenido etimol6gico y dc la naturaleza de tan poco difundida disciplina. 

Atendiendo primeramente al concepto de propiedad y sin la intención de entrar a 

fondo al análisis de este tén11ino jurídico en torno al cual se han escrito impor-
' 

tantísimos tratados, podemos apuntar que propiedad en t6rminos generales c.s ''el 

derecho <le go::ar y disponer libremente de nuestras cosas en cuanto a las leyes 

no se opongan" ( 1) 

La propiedad clásica concebida por los romanos como el "ius utendi", frucndi et 

abutendí" no consiste en otra cosa sino en el derecho de go::.ar, o sea de sacar de 

la cosa todos los frutos que pueda producir y tocios los p1 aceres que pueda dar, 

concepto qUL' lleva incorporado también el usar y disponer ele ésta mis1na cosa, e.§. 

to cs,de hacC'r de ella el uso que.mejor parezca inclusive enajenándola o destrtl-

yéndo1a en "cuanto a lo que las leyes no se opongan". 

(1) J. Escrichc, ob. cit., p. 736. 
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Este tipo de propiedad podemos cntendcrln como ln propi0dad "¡l('rfccta" o "ahsn-

luta'' o sea aquclln en que el vínculo que ex ist0 t•ntrr el propi<•tnrio y Ja cosa 

quc le pcrtrnece, no se cncuC'ntra di\·idido en forma alguna y;¡ que' no <'Xistcn de-

rcchos cxtrni1os quc l intit<'ll C'l ejercicio dd dt•r0cho. Existe otro concepto de 

la propicdad,cuando se cnlifica 6sta lll' "imperfcna" y que es aqudL1 c·n la que 

el mcncionndo vínculo 0xistente entre el propietario y la cosa quc le pertenece, 

es sun•ptihle <le .ser dividido o de ser fraccionndo. Este tipo de fraccionamicn-

to de Ja prop.ícdad o propiedad impcrfccta,cs conocida trunhién como "dcsmcmhrn-

miento" Je la propiedad y dentro de este concepto se incluyen tanto en derecho 

antiguo como en el derecho moderno, las llamadas "scrvíchunhrcs" qu0 hemos ya ana-

li:ado en el capítulo precedente. 

Algtmos <1utores califican también a Ja "propiedad desmembrada" o "imperfecta" co-

mo "nuda propiedad" concibiendo como tal aquella propiedad en que el dominio no 

va acompañado del usufructo. En contraposici6n n esta fornm imperfecta de la pr2_ 

piedad concj1 vn o califican a la propiedad perfecta, de "plena prnpie<lad", en la 

cual el dominio va acompañado tkl usufructo (2), 

En ténninos generales podemos señalar que l'l único tipo de propiedad ele ü1terés 

para estnicturnr nuestro estudio es aquel que se encuentra sancionado por el de-

recho o en otras pnlahras protegido por las leyes. La propiedad, dice M. Thfors 

(3) "es un hecho, antes de ser un derecho, el legislador s61o intcn•icne para con~ 

tatarlo y protegerlo" lo que no obsta p3ra que nuestro punto de vista coincida con 

( 2) Id<.'m. 
(3) Cit. por .J. Bcdarride "Commentairc des !Alis sur les Brevets d' Invention11 

Durand et Pc<lone. Lauricl libres, Paris, 1888. Tomo I, p. 26. 
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el de M. ncndú cuando asevera que "ln propiedad sea cual sea su principio no tic-

ne valor efectivo sino con la condici6n de que sea protcgidn por la Ley, el dere-

cho sin garantía es purrunente nominal como la moral desprovista dt' sanción" (4). 

Por lo que tocn al concepto tradicional dt' "industrial" se entiende por tal "lo 

que se hace o produce en virtud o con el auxilio ele la ohrn, artificio o diligen-

cia del hombre" (5). 

En una fo1111a más concreta podemos considerar que "industrial"cs todo aquello que 

se refiere o pertenece a la industria y por industria podemos entender también 

en los mismos términos generales y pnrticulannente 1 ingufstícos "el conjunto de 

operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o transpor

te de uno o de varios productos naturales" (6). 

De más actualidad y contenido jurídico nos parece el concepto de industria que 

hace consistir a ésta en "el uso de una energía de trabajo capaz de hacer adqui-
' 

rir de una cosa, la capacidad que originn1mcnte le faltaba para satisfacer una n~ 

cesidad del hombre" (7). 

La uni6n de runhos vocablos tiene una conotaci6n distinta a la de la estricta in-

terpretaci6n, dada en el párrafo anterior, a cada vocablo en forma separada. F.n 

la antiguedad se consideraba como "propiedad industrial" "la propiedad de la in-

dustria en cuanto se reficn• a la invenci6n, perfccci6n o introducción de métodos 

(4) lbidcm., Tomo I 1, p. 270. 
(5) J. Escriche, ob. cit., p. 221. 
(6) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 16a. Edici6n, 
Madrid, 1941, p. 718. 
(7) Brassi, cit. por Mario Hotondi, Diritto Industriale, Rivista di Dirítto Pri
vato, Milano, 1941, p. 3. 
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o procC'<limientos para la perfección y adelanto del trabajo y de los productos" 

(8). 

También dentro de este mismo concepto se incorporaban las facultades otorgadas 

a los fabricantes o comNciantes de- imprimir a los objetos de su taller o ticn

da,sellos o marcns particulares para identificar aquellos efectos y evitar su 

supl:mtaci6n. 

Rcstuniendo, consideramos que antiguamente por "propiedad industrial''¡ se entendía 

la propiedad y la protección de las invenciones así como el derecho de uso y de

fensa de dicho uso, que las leyes concedían sobre las marcas o signos utilizados 

por los fabricantes o comerciantes. 

Para otros autores de principios de Sigln In "propiedad industrial" no era sino 

unn derivación de la propfrdad intelectual y una de tantas fonnas ele la misma. 

Se consideraba particulanncnte que la "propiedad industrial" era "el derecho de 

disponer de.• las combinaciones, ideas, productos y de cuanto nace del trabajo del 

hombre, así corno ésta podría recaer sobre cosas materiales o inmateriales de tal 

modo que se concebía dcnt ro de su tímhi to a los nombres del industrial, a los del 

estabkcimicnto indust.r.i11l, a los nombres del producto del industrial, a los de· 

rechos a explotar la parroquia o clicntela1a la industria, los procedimientos, 

los artefactos, el local que ocupa el industrial, a las marcas, distintivos, cm 

blemas, etiquetas, o d<.'más señales para detennínar los productos, o los dibujos 

(8) .J. Escrichc, ob. cit., p. 737. 
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)' fornias dC' los obJ<'tos mismos )' del dl'rC'cho a s11 l'Xplotac ión mercant i J" (!l). 

Ik'ntro dC' Ja misma 6poc11 inclusive se considc•raha a la "propiC'dad industrial" 

como aquC'lla qm' mcn'CÍa una protección supNior a cualcsquicrn otro tipo de 

propiedad)' así se mencionaba "si comparamos la protccci6n que SC' JT\L'JTccn cuan-

tos se afanan y desvelan para cambiar, 11xJdificar l' intentar nnevas aplicaciones 

del pmsamit'nto al dominio de la materia en las miíquinas y productos de la fahri-

cación, hayamos ser esta protl'cci6n sup0rior a todas" (lf1). 

Como justifirnci6n a la protección otorgada a este tipo de propiedad se mt'ncio-

naba que la compctmcia o sea In ll!cha inct'sante en que vive la industria puede 

convt'rtirsc en un torbellino "donde triunfa el mds malo o el m,'is fuerte s.i no 

c.'XÍStc.'el freno del derecho" (11). 

A pesar de la vigcnciu que en la nntiguedad tuvo, como hemos señalado, el concep-

to <le "propiedad in<lustr.ial" creemos qllL' en nuestros días dicho concepto resulta 

inadecuado o::i atendemos a su estricto signi ficndo. Equivocadamente, la Ley de 

la Propiedad lndust rial incorporó el concrpto en cucst ión en su denominación, 

no obstante que lns leyes previas sobre la materia (18.32, 1890, 1903 y 1928) cm-

plcaban en sus Jcnominacioncs conceptos conX1 "!'atentes de privilegio" y "paten-

tes de invención", sin inclu.ir en momento alguno las ideas de "propiedad" o de 

01 industri al". 

Cierto es que cadn instrumento legislativo dá a las instituciones jurídicas una 

naturaleza acord<.> ¡¡ la época y a Ja real id ad soc fal contemplada, solamente que 

(9) P. Estase6, oh. cit, p. 122. 
(10) Ibídem, p. 73. 
(11) Ibidem, p. 124. 
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en la mencionada Ley de la Propi<.'dud Industrial d<.' 1942 creernos que no se atcncli6 

a tales circunstancias,sino q11c Sl' aplicaron conceptos y se usaron vocablos que 

crnn comw1es a las kgi sl ac i oncs intemac i ona 1 r·s en 1 a materia. r:n 1 n act11a 1 iclad, 

al hablar tic figuras jllríclicas como la patente, Ja marca, el nombre comercial, 

cte., existe remwncia a darles l'l caráctl'r d(' "propiedad" y el calificativo de 

"industrial" ya qu" no son ni lo uno,ni lo otro, por las razones que más adelante 

expondremos (12). 

En tanto.es conveniente indícar que no intentamos adcntrarnos,en este estudio, 

en un análisis de las diversas teorías q11e intentan explicar la naturaleza <le In 

"propiedad industrial", ya que el contenido ch- dicha disciplina se conforma me

diante institutos jurídicos divcrsos,(patentcs, marcas, nombres comercinles, con-

currencia dt•sll'al, etc.) cuya nnturaleza siendo en esencia también diversa, pue-

de considerarse hn•vcmente en el análisis que haremos <le tales institutos en pá· 

gi nas subsccucntt'S. 

Es común en la doctrina vigente, que la propiedad industrial se i.dent i fique en 

ténninos generales con el concepto "bienes inmateriales o incorporales'' acercán-

<lose más t•stc concepto a la verdndcra esencia de la propiedad en cuestión, si 

consid,•ramos que "incorporal" o "inmaterial" es con'O su nornhre lo indica, algo 

que carece de "cuerpo" o ele ''nateria" y por "bi6n" entendernos "todo ilquello ca-

paz de satJsfaccr una necesidad humana". Para f'etrocclli (13) v.g., "hién" es 

(12) Con clara v1s10n apwitaba ra este problc~na Francisco ,Javier Ihnrrola Quin
tana en su Tésís "La Patente lndustrial en la Legislación Mexicana" M6xico 1967, 
en el 01pítulo denominado "Necesidad dt• una nue\'H Ley <le Patentes", p. 169. Es
te capítulo en particular fue publ ica<lo c•n la "Revista ~lexicana de la Propiedad 
Industrial y Artística" No. 9, enero-junio 1967, ~léxico, D.F., p. 149. 
( 13) Cit. por Mariano J iménez lluerta, L1 Ant ijuricida<l, Imprenta Universitaria 
1952, p. 73. 
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"todo lo qlll' teniendo tma existencia material, inmatcr.ial o idcal es npto para 

sntisfacer tm:i nccesid;ul de cualquier especie". No debe confundirse el concep-

to de "bien" que en nuestra opinión til•nc un carílctcr eminentemente objetivo, con 

el de "interés" que es est'ncialmcntc subjetivo y quf' se rcfi<'rc a Ja acti t:utl de 

un sujeto frcntt' al bien. Carnelut:ti en su obra "Il nanno e i 1 Rmto", p. 12 

(14) define el interés como "la situación de cada hombre respecto al hien, en 

virtud de la cunl es posible fác.il o seguro poderlo empicar para satisfacer una 

neceshlad". Para Ihering (15) interés es "todo contenido tic utilidad, toda co-

sn que aún sin ser pecuniariamente valorahle sea un bien parn un sujeto, ésto es, 

todo lo que a nosotros nos puede scrvi r". Esta dcfinici6n de interés nos parece 

confusa porque mezcla aspectos subjetivos que constituyen el interés propiamen-

te dicho con caracteres objetivos en los que radica la esencia del bien concre-

tm11cntc dctenninado. ne mayor claridad es Ja dcfinici6n de/\, Rocco quien, con 

basl' en indagaciones del pensamiento alemfU1 tlcsarrolladas t'n su obra "L' ílggctto 

del Reato", pp. 244 y ss. (16),afirma que interés es la "valornci6n por parte 

del sujeto de la aptitud de un hicn parn satisfocer una necesidad". Tle consi· 

derable importancia resulta cstC' concepto de "interés" para el desarrollo de 

nuestro estudio, ya que será prccismncntc el interés del sujeto frente a los bic-

ncs inmateriales que le son exclusivos, considerándose dicho interés conn la ac-

titud del sujeto frmtc a tales hienes, ln que <letetmine la conscnración de di

cha exclusividad o su pérdida o limitación en favor de terceros. 

2. - USO INAPROPINXJ DEL TElll-IIl\10 

Volviendo al carácter de "propiedad" que se da a la disciplina objeto de estudio, 

(14) Cit. por Mariano ,Jiméncz lluerta, ob. cit., pp. 72-73 (en nota) 
(15) Idcm 
(16) ldem. 
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debemos aiiudir que calificiíh:unos a dicho cartícter de equivocado,>'ª que el r1arca-

do incremento de el control estatal sobre la t it11laridnd de los hie11(•s inmateria· 

les, en beneficio de su utilhlad cokcti\·:1,limita la libre disposición dl' dichos 

bienes por parte de su Titular, o sea el dl'!'ccho de éste a "el 11so, disfrute y 

dispos.ición de los mismos,n un grado tal q11c la relatividad de Ja propit'd;1d así 

conseguida, carece de los C' Jementos que tipifican a una verdadera propiedad. 

l'or otra parte', el vocablo "industrial" sólo se refiere, de acuerdo a lns defi· 

niciones lindas liel mismo, pr<'cisamentl~ a la "industria", lo que hace que los no!!!_ 

hrcs y avisos comC'rciales, etc., conct'ptos que se han hecho comprender bajo el 

rubro de "propiedad industrial", escapen al alcance de dicho carfícter industrial, 

al pertenecer cl11ramC'ntc a el Ílrcn "com<'rc ial" o "mcrcant i l". En la rni sma e ir-

cunstancia pueden encontrnrsC' las ·~narcas", qt1l' no solmncnte tienen el carácter 

de industriales, sino qlle pueden identificar acti\'idadcs comerciales o de scrvi-

cios que carecen definitivamente de tal conotación de "inrlustríales". 

Sin embargo, pensamos que lo poco afortunado que ha resultado el Título que in-

corpora la nueva Ley (17) que sustituye a la de "propiedml industrial" y n cuyos 

nnteccdcntcs )' contenido nos iremos refiriendo a lo largo de este trabajo, nos 

obliga, al menos por razone:; de una costumbre impuesta por ~4 años tic vigencia 

de la Ley antigua,así como por su difundida utilización a nivel internacional, 

a segt1ir empleando en este estudio el concepto de "propiedad industrial", que si 

bién es deficiente, no lo L'S más que los sustitutos que han sido propuestos, ni 

(17) La Ley <le Invenciones y ~breas publicada el 10 dt' febrero de 1976, si bién 
elimina el concepto <le "propiC'dad industrial", circunscribe su acción, según el 
Titulo de la misma, a las áreas d0 invenciones y marc:is excluyendo los aspectos 
relativos a los nombres y avisos comerciales, así como a la represión de la com
petencia desleal, siguiendo a los legisladores que asimilan el concepto de nom
bres y avisos comerciales al <le marcas sin considerar que, si bien .todos son sig
nos distintivos, no tienen la misma naturaleza, ni están estnicturados jurídica· 
mente en forma idéntica. 
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que el rcfcrído Título de la nueva Ley, mismo qu<' fue sugerido por la Clim11ra dl• 

Senmlores )'aceptado por el St'c1-ctario de Industria y Comercio, Lic • .José Campi-

llo Saínz, en nombre del C. Prcshkntc de la HeplÍhlica, no por su adt•cuación )u-

rídica sino "en obsequio a la hrl'vcdad y p;1ra faci 1 i t:ar el manejo dC' ··Ja Ley" 

(18). Por otrn parte,dc optarse por t'lllpll'ar en substitución de• Jos conccpt·os o!)_ 

jetados, d ya considerado término de "bienes irnnat:erialcs" (19),cnfrcntarfamos 

('] problema de que dicho té11lli110,adcm(J5 de llO tener Ja dift1si6n a la recha, del 

de "propiedad industrinl",cngloha, como tmnhién imlicmnos ya, no solamente con-

cvptos de derecho industrial)' comercial, sino adC'm:Ís el renglón de los llerechos 

ele Autor, que en la Legislación Mexicana se encua<lra cn un ordenamiento legal <lis 

tinto al ele- tales conceptos industriales y comNcialcs (2íl). 

En consecuencia, y como ya lo m;inifrst:amos, nos parece la soluci6n mlis adecuada 

a esta prohlcmtítica ck conet•ptos, adc'ln:ís Je cont inoar cmple;mdo el concepto de 

"propiedad industrial" por las razones expuestas (21), atender al contenido de 

( 18) En paginas subsiguientes consideraremos cm tna)'or detalle la adopción lcgi~ 
l;itiva dt' este rnic\'O Títlllo, transcribien<lo parte de la Sesión <le la Cfunara de 
Senadores, con ln comparcscncia del Líe. José Campillo S;1ín:, 011 que se adoptó 
dicho Título. 
( 19) !'ara Tul l io Asl.'.ard l i, t'l término "propiedad industrial" resulta apl icablc 
exclusivamente a el :írca de las patcntC's. Estim:1 por otra parte que el derecho 
absoluto a la utilización de un.a creací6n intelectual, es "scmciantc a los dere
chos de prnpic"lad, reconocicnrlo en ];1 propia crcaci6n intelcctuÍ1l individual izn
da, constituida en bien inmaterial, una cosa sobre la l.'.ual el sujeto disfruta de 
un derecho de sci1orío". Por hícn inmaterial t•nticndc no el concepto romano de 
contraposición ;1 el híen material o rnrporal sino a la "creación intelectual ir.
di.\·idual i :aLhi y tutelada, punto de rcfl'rC'ncia Je un derecho absoluto". (Teoría 
de la Concurn'nci:1 y Je los Bienes Inmateriales, Bosch Cnsa Editorial, Barcelona, 
1970, pp. 285-288). . 
(20) Originalmente incorporado al Código Ci\'il, el llerecho de :\utor aparece co
mo disciplina al expC'dirsc.• el 31 de dicirn1bre de 1947, la Ley Federal sobre Dere
cho de Autor con lo 4uC' pasa de la l.'.att•goría de llerccho Privado a Derecho Público. 
Acnialmcnte está C'll dgor la Ley fr¡JC'ral de Derechos de Autor del 21 de diciembre 
de 1963. 
(21) La misma postura adopta el llr. ~·liguC'l S. \\'ionc::ck en su artículo publicado 
en el Diario Excclsior bajo el rubro "~\1eva Ley Je la Propiedad Industrial¡ "~feca
nísmos <le defensa" el 23 de febrero de 1976, p. 6 A, o sea 13 días después de la 
promulgación de la Ley de Invenciones y Marcas. Esta tendencia de continuar lla
mando "Ley de la Propiedad Industrial" n <licha Ley de Invenciones y llarcas es sig_ 
nifícativa si consideramos, como es sahi<lo,que el Dr. l\'ionczck tuvo una interwm
cí6n dctcnninantc en la redacción de la nueva ley. 
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cada figt1ra jurídica particular, l l(uncsc patcntC', marca, nombre comercial, etc., 

a fin dP crnnpn'nder su naturaleza y características e intentar PXplicarlns con 

mayor fac i1 iuad. 

:.. - CO'.'.'ffNIOO 

Con cstn tónica consideraremos el contenido dC' el concepto "propiedad irnl11strinl" 

a la lu: de el /\rtículo Primero cid Convenio de París para la Protección tic la 

Propiedad I11dustri;1J (22), en cuyo Inciso 1 se seflala que"la protcccí6n de la 

propiedad industrial tiene por objeto las patentes de im•cnción, los modelos de 

(22) Convenio lnternacional del 20 de marzo th' 1883, mediante el cual se creó 
la llni6n Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial; revisado 
en Hn1sclas el 14 de diciembre de 1900, en \\'ashington el 2 de junio de 1911, en 
la IL1ya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa 
el 31 de octubre de 1958, y en Estocolmo en 19()7, y d cual ha siclo rnti ficado 
por nuestro País. (La última revisión t'll Estocolmo ha sido ya aprobada por el 
Congreso en México estm1do pendiente iinicamcnte la pro1m1lgación correspomliente). 
Los países en desarrollo presionan en la actualitlatl, con el prop6sito de que se 
efectúe una nueva revisión de t•ste Convenio a fin de introducir enmiendas que 
lo hagnn má~' equitativo par:i dkhos países, consiclcrando las diferencias que e
xisten en las nc•ccsidades de desarrollo industrial de éstos, cm comparación a 
las de aquellas de los países desarrollados. Precisamente en el último Congreso 
llevado a caho por la A. I .P.l'. l. (Asoci:ición lnternacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial) en San Francisco los días 3 a 10 de mayo de 1975, 
la primera ~esión dC' trabajo, idc•ntificada como el "tlina 67". Revisión de la 
Convención de París", se mencionó 1111t' era de· Yital importancia en la historia 
Je la Propiedad Industrial y particulannentc de las Leyes sobre esn materia, el 
definir hasta que punto era procedente revisar la Convenci6n de París. Semen
cionó que gn1pos Je cxpl•rtos guhernamcnta les se hah ían reun iuo en Gi nehra en fe
brero Je 1!1i5 preparando una lista a hase de 14 puntos, los cuales opinaban, era 
necesario revisar en el tratado m cuestión. Pe tales 14 puntos, des fiwron rl'
fcridos por los Congresistas de San Francisco, como los de mn::or rclcvi111cia e i~ 
port¡mcia: El primero derivado de Pl /\rtículo 2, que establece que los siihditos 
de cada w10 de los países de la Unión gozadn en todos los demás países tic la mi~ 
ma, en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, de las mis
mas ventajas que las Leyes mcionalcs respt'Ctivns conceden a sus súlxli tos. 
En efecto, se considera que esta rPgla que fue planeada par;i establecer un trato 
de equidad tmtre los contratantes, ha rc•sul tado dl' hecho en un trato desigual en 
perjuicio de los países Jnl'nos desarrollados. Esto es, (lc•bi<lo a que la m.1)·oría 
de l;1s patentes pertenecen a los nacionales de ios países altamente industriali
zados, estos nacionales tienen un sinnúmero de derechos que ejerci tarún cn los paí 
ses en desarrollo, mientras que estos difícilmente podrán aprovechar situaciones -
recíprocas en una proporción que pueda considerarse equilibrada. 
El problema podría solucionarse mediante enmiendas u la Convención que penni ti eran 
a los nacionales de los países en desarrollo, establecer tarifas de derechos más 
altas cuando los propietarios de una patente sean extranjeros, estableciéndose a
demás reglas de explotación más rigurosas en las mismas circunstancias. 
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utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de ffihrica o de comer-

cio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de proct'den· 

cia o dt'nominacioncs tic origc-n, as:Ccomoll\1•eprcsi6n de la competencia desleal". 

Con maycir apq~o a nuestra real ida<l act11al, considcr:1remos el contenido referido 

atcndienllo twnhién al Artículo 1 de la vigente Ley de lnvencion<'S y ~lan:as que a 

la letra die<:': '~: 

111\rtículo 1.- Esta Ley regula el otorgamiento de patentes de inwnción y 

de mejoras; de Ct'rtificados (k• invención; l'l rt'¡:istro de modelos industria· 

El segundo )' consecuente punto de importancia referido en el mcncio1wdo Congreso 
de San Francisco, fue el de qut' la explotación de las !'atentes afecta dcíinit:iva· 
mente a los países en desarrollo, t'n virtud de q11e una gran mayoría de los mono· 
polios de cxplotnci6n, otorgados en cada uno de tales países, pcrtc·necen a un 
gn1po reducido de países altmncntc irnh•triali:ados y solo unn mínima parte de t.'.!_ 
les monopolins se explota efrctivarncntc, con el consecuC'ntc perjuicio a Ja 0cnno· 
mía dl' los primeramente mc•ncionados. Fstc inconveniente podrín sohKionarsc si 
Jos tiempos 1 ímitl' t·stahlet·idos para la ohtenci6n de l iccncias de t•xplotación co~ 
p11ls0rias por p:1rtc de terceros, c·n !ns casos de' patentl's no c•xplotadas por sus ti 
tularcs, se redu,ic'ran t:onsídL'rahlernentc, en la misma fom:1 que si los prot:cdimien
tos p3ra 01't:c1wr dichas licencias ..-e hicil'ran m:ís ágile" }'expeditos. 

En t6nninos gcnerall's el "consensu" general de los participantes en el Congreso 
fue en el sentido de que la Conwnción dl' París no dc>he sufrí r madi ficac ión algu· 
na ya que l'S la t•scncia del trato ÍntC'rnacional t•ntrc· los paíst'S y que su ohsC'r· 
vanda t's de vital importancia parad dl'sarrollo y protección de las leyes de 
propieJlld industrial l'l1 d mundo y q1w si hien existt' candencia Je los problemas 
apuntados, estos pueden ser solucionados a nivel n:1cional por las leyes locales. 
Desde luego que los rcpn·scnt.antcs de los paísc:- l'll desarrollo insistieron en su 
postura dicttíndosL' J;¡ solución dt-finit iva al problema ('Jl los siguicnll's ténninos: 

"La Asocinción lntcrnacional para la Protccc i6n de la Propiedad Industrial, 
considerando q11c la Convención de· París dehc mantenerse en su integridad co· 
mo consti turcndo un instrumento bien adaptado a l'l desarrollo de las rela· 
ciones internacionales en el campo d(• la propiedad industrial; considerando 
que parece generalmente posible para las necesidades legítimas de los paíst's 
en desarrollo d qut' estas s<:an satisfechas, dentro lle] v1arco de la C:or\\'en· 
ci6n de París, meui;mte la introducción dP las ml'didas necesarias en sus le
yes nacionales; indta a los grupos a considerar Jos ptn1tos surgidos en la 
n.'Unión del Comité de Expertos (;ubernanwntales convocada por la ¡'f.(pf (O~·ga· 
nizaci6n Mundial para la Protección Je la Propiedad Industrial) en febrero 
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ks; el registro de marcas; lns denominaciones de origen y los a\'isos comer-

cinles; así como la rcpn'sión ele 111 competencia desleal en relación L:on los 

dere>chos qttL' dicha Ley otorga". (lncxpl icablcm<:'ntc el legislador omitió in-

cluir los nombres come>rciales que si se regulan en la misma l.cy en los i\rtí-

culos 179 a 188 y que la Ley m1terior contenía en el mismo 1\rtíct1lo !'rimero), 

Dentro de PI artículo de la Con\'cnci611 comentada y partic:11larmcnte en los incisos 

dos y tres, se amplía el concepto de Propiedad Industrial refiriéndolo tamhícn al 

----------------··-··--·----·------
de 1975 (lloctuncnto rRTF/l/10) para ¡wnnit ir a la Ail'PI fonnar su opinión de!:!_ 
tro lle los alcances de los estudios cond11cidos por la f\\IPT. (J\nuario 1975/3 
AIPl'l, Congreso de San Francisco. lnfonnes y l~esolucioncs, p. 1·10) 

Creemos que la actitud de la AJPl'J C'S meramentl' C'lusíva del fondo del problema que es 
de vital importancia r qut• seguramente Sl'rá considerado mtl'\'ament:c por las comisio
nes orientadas n dicho estudio qu ienC's deherÍln optar por C'runendar los artículos de 
la ConvC'ncíón que lo ameriten. IJ(• 110 ~;er de 6st;i manC'ra prevaleciendo conscc11en
t('mcnte> las relaciones desigttalC's entre los pueh!t)S, pt•nsm1K1s q11e la Convención de 
París perderá paulatinamente s11 intt'macional illad al optar nn1chos de Jos países en 
desarrollo por no ratificar su observancia a fin de estar en mayor libertad de le
gislar at('mlirndo a las necesidades económicas ritalcs de ~u t'Voluci6n. 

Es claro qt1C' los países al tamcnte industrial izados cont inuar:ín propugnando porque 
el Convenio pC'rmanezca i nalterah le por lo que resulta rnr iosa 1 a posturn adoptada 
por las Cortes Norteamericanas en al¡;unas controversias marcaria!; en las que se 
trata de dctcnninar cual deht• considerarsl' el mejor derecho, si el de un extranje
ro titular dC' un registro de marca que no st' 11sa en Jos Estados llnid\Js de Nortca
mériLa, pero que fue registrado con hasC' en los preceptos de la Convención o el 
de un ciudadano norteamericano q11C' si usa la marca concspomlit•nte con posteriori
dad a la fecha de el mencionado n.>gistro, y a quien obl igaria el uso parn fines de 
registro. Es convcnfrntc mcnc.ionar qm' el registro n•1rcario de antecedente extran 
jcro se ha conct'<lido, para los efectos de t•sta consideración, atendiendo al Artí-
culo 4° Fracc. "A", Inciso 1, de la multicitada Convención que establece: "El que 
haya depositado regularn1l'nte una solicitud dL• patente dC' invención de modelo de 
utilidad, de dibujo o de modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio en 
algtmo dl' los países de la Unión o s11 causahabh•ntc, go:ará para efectuar el dep6-
sito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados 
más adelante en el presente" (seis meses en Jos casos de marcas y de dibujos o mo
delos imlustrialcs y 12 meses para las patentes de invención y Jos modelos de uti
lidad). 

La curiosa posturn en cuestión, se encuentra contenida en la resolución dictada 
por la Corte de Distrito del vecino país del :\orte, en el .Juicio .Jolm LC'croy f¡ 
Son, Inc. vs. Langis Foods Limitcd, 37ü F. Supp. 962, 182 ll.S.P.Q. 132- (D.C.ll. 
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dominio de las industrias ngricolas y cxtrnctiv¡L<; y. n todos los productos fnhr i · 

cndos o naturales por ejemplo: vinos, granos, hojas dt> tabaco, frutos, anima lc>s. 

mi nern les, aguas mí nera les, ccrvczrL<;, f1 ores }' hnri nas; as r cano 1 ncluycndo dC>n 

tro <le las patentes ()e invención los diversos tipos <le patentes índustrinl<.'s a,bni-

tidas por las lcgisladoncs lle los países signntarios del Convenio, tales como pa-

tcntes ele importación, de perfcccionrnnicnt.o (de mejoras l'll rn1cstro medio), y de • 

adición, etc. 

Cad<i w10 de los conceptos involucrados dentro del mencionado Artículo I del Con-

vcnio de Par:ís, son en sí mismos posible objeto de estudios profundos y detalla

dos. Mucho se ha escl'ito en efecto, en torno a la definición y natllralcza de --

-------------· 
197·l), (Ver Ben)' Rynn. "Recent Devclopmcnts Affccting thc Protection of Convcn-
t ion Registration Marks in the Unitcd States". Journal o( the Patcnt Officc Socie 
ty, Septiembre 1975, Vol. 57, No. 9 págs. 591 y sigs.}, actualmente en apelación -
ante la Corte de Apelaci6n Je el Distrito de el Circuito de Colombia, que se cono
ce por los interesados en la materia como el cnso del "Arbol de Limón" y que en su 
parte medular establece: "asignar una prioridad substancial a un solicitante ex· 
tranjcro sería otorgarle mayores derechos que nquellos disponibles para los ciuda
danos de los Estados Unidos. Esto es contrarío al Tratado de la Convención de Pa
!_ÍE_ y a la Ley Lanhmn" (182 U.S.P.Q., en el 135). 

En otras palabras, de acuerdo a la Tésis cxpucsW,cl derecho de prioridad no con· 
siste sino en lll1H ventaja de procedimiento al obtener un registro y el rcgistran
tc no obtiene en tal circtn1st11ncía derechos substantivos hasta que inicia el uso 
de su marca en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Es fácil notar que existe cierta incongruencia en la decisión comentada, ya que -
el mismo Juez dcbí6 de haberse percatado que al rechazar la validez de los derc· 
chos de prioridad otorgados por la Convención de París y al estar éste documento 
basado en el trato recíproco entre los paises, estaba sujetando a sus co-naciona· 
les a sufrir el mb1T10 trato por parte <le los demás signatarios, lo que aunado a 
la tremenda desproporción existente entre el nCrncro de casos de propiedad indtl'>· 
trial que los nacionales de paises extranjeros manejan en los Estados Unidos de 4 

Norteamérica y los que los súbditos de es te pa is t rami tnn en cualqu icra de ta les 
paises extranjeros, ocasiona que una decisión que pretende proteger a los nortea
mericanos, no hace sino afectarlos en la práctirn. 

Esta situación (!Stfí siendo ya detectada por otros organismos judiciales quienes -
inician en la actml idad un mov ímiento tendiente a respetar la superior j crarquía 
del Convenio de París sobr(~ las leyes locales, si.n 1ntís finalidad que la dt> que -
sus co-nadonnlcs si¡:an gozando del mismo trato por parte de los demtís paises -
miembros y usufructuando los despropordonados beneficios que esto les si¡!nifica. 
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las Patentes o de las Mnrcns así como nlrededor del conc<.'pto de la Com¡wtcncia 

Desleal )'de su protección. Sin embargo, sin ser C'l objeto dC' este estudio el 

hacer un análisis l'Xhaust ivo de cada uno de estos conceptos, queremos considerar-

los en unn fo11na tal q1w pwporcionr al laico en cuestiones de "propiedad indus-

trinl" una visión sucinta de lo que significa cndn uno de los conceptos compren-

didos bajo dicho 111bro genérico. 

4. - LAS PATENTES !JE INVENCJON 

u) DEFINICJON: 

Son los privilegios exclusivos que el Estado concede a los autores de inventos 

nuevos y lÍt i les a fin de que exploten en su provecho el contenido econ6rnico do 

tn1cs inventos. (Verdaderos monopolios legales cuya existencia deriva del Arti-

culo 28 Constitucional). ;\pesar de que hemos utilizado el tl'imino "CONCESION" 

C.omo ejemplo de esta nueva tendl'ncia, pul'dc dtnrsc la resoluci6n dictada por el 
.Jm~z Thiprce de la Corte de lli stri to de 1 os Estados Unidos de Norteamél'ka en Ra-
1 cigh, Caro1 ina del Norte <.'11 el caso American Pctrofina fnc., vs. Brown (,Jonrnal 
of the Patcnt Office Socicty, Vol. y pags. cit.) r que en su parte de interés se 
11ala: "En suma esta Corte es d<.' la opinión de que los derechos del dern..1nclanto oh 
tenidos hajo su "Hegistro de Convenci6n" dC' la marca F!NA, otorgada siguiendo lil 
Convención Intemncional para la Protección do la Propiedad Industrial y la Scc
ci6n 1126 del Cód i¡:o de los Estndos Unidos de :\orte;unéríca, son merecedores de 
protección en contra del uso dC' esta rmrca por parte de los demandados a pesar 
de que el <lcm:mdantc hubo inkiado uso de la m:irca en el comercio de los Estados 
Unidos de Norteamérica .... (184. ll.S.l'.O. C'n el ·184), posteriotmC'ntc. 

Los argumentos del dc1nandante o sen el ti tu lar dt'l "Registro de Convención" que 
motivarnn la decisión expuesta se circunscribieron en sus partes medulares , a 
resaltar lo que ya hemos venido apuntando, o sea las graves consecuencias quepa
ra los Estados lJni<los de Nortemnérica podría sígni ficar la no apl icacíón, en re· 
prt'sal ia, del ConVl'nio de Par is por parte de los países en desarrollo, consecuen
cia que incxpl ü:ahlcmcnte no bahía sido clnrmncntc discernida por otros organismos 
judiciales antes dl' la resolución comentada en el lÍltímo término. 

En nuestro País, existe una marcada corriente que coincide en nuestra postura, al 
considerar que la mayor parl<.' de las disposiciones del Convenio de París resultan 
obsoletas para los países en desarrollo ya que no fueron planeadas con hase en sus 
necesidades sino con apc•go a las de los paises industriales. 
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en la definición e:>.11ucsta con el objeto de emplear un ténnino más comprensible 

en un estudio cura finalidad no se cnc:unina precisamente a la patente, creemos 

que ésta no es en sí 1Ula concesión, ya que el lo presupondría la directa referen

cia Je la patl'ntc a la atribución del derecho cuailllo dicho privilegio es en sí 

una vcnladcra "dL'd araci6n constitutiva". Con esa base propondríamos ln111 defi-

nici6n mfü; conq1leta, de patente de invención estableciendo que es ''lma declara-

ci6n constitutiva de carácter premia.! mediante la cual el EstaJo busca, a tra-

vés de su tutclu, que la crcaci6n industrial novedosa y útil, abandone la csfc-

rn privada para hacerse pública y de consecuente beneficio colectivo, autoriza!!_ 

do la explotaci6n exclusiva temporal y en beneficio propio <le el contenido in

ventivo y económico de la creación, siempre que tal explotación cumpla con los 

requisitos de efectividad y <le necesidad nacionales, fijados por el mismo Esta· 

do y se cubran los derechos o tasas correlativos por el tiempo que la declara-

ción se encuentre vigente". 

El conocido eJitoríalista de el Periódico F.xcelsior, Dr. Miguel S. IVionczck, se
ñala claramente dicha corriente en su artículo titulado "Propiedad Industrial y 
Desarrollo Nacional" (Un infonne Desde Ginebra) Excelsior, lo. de diciembre de 
1975, págs. 6a. y 13a. 

En dicho Artículo se apuntaba la necesidad de una nueva Ley de Propiedad lndus· 
trial, ya prevista por el Presidente Echeverría en su V Infonnc a la Nación en 
los siguientes ténninos: 

"Desde el inicio de mí mandato, se ha venido realizando lU1 vasto proceso de reno 
vación legislativa. En esta tarea encontré sit..'IJ1H"e en el Honorable Congreso de
la Unión la voluntad <le cnmbio que la sociedad d01nandaba, Las iniciativas del 
Ejecutivo no sólo fueron acogidas, sino analizadas, revisadas y perfeccionadas 
por legisladores empeñosamente entregados a sus elevadas flD1cioncs. 

Podemos afirmar que se ha revisado el andm11iaje jurídico de la nación, y que és
te modernizado y revitalizado, constituye una sólida estructura para erunarcar el 
trabajo coní111 en los aí'los venideros•. 

De diciembre de 1970, a la fecha, se han promulgado y entraron en vigor 224 dis~ 
posiciones legislativas. Del primero de septiembre de 1974 a la fecha se envia· 
ron SS iniciativas de leyes y decretos; de las principales de ellas; se dá -
cuenta a lo largo de este infonnc. 

Continuarcioos la obra de transfonnaci6n jurídica para la renovación y el progre
so de las instituciones del país. Durante el Peri6do Ordinario de Sesiones que se 
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h) EXPWfACION DE LAS l'ATENl'ES 

De todos los cl('mcntos de la definición propuesta nos interesa básicamente para 

los própositos Je estt' cstwlio, la explotaci6n dt• la patcntt•, y las condiciones 

que 111 regulan, ya qtw sc'riÍ prccisamt'nte la explotaci6n de el contenido inventi-

\'O tic una palt'lltP, por parte dr un t0rcero no autorizado, la que nos pennitirá 

especular sobre la procPdencia o improccdc'ncia Ü' una "usucapión" en tales cir-

cunstancias. En nuc>stro l1Pred1n la posibilidad de' explotación r0ferida en Ja de 

finid6n, se encontraba ya prevista en el 1\rt í'culo 3o de la Ley Hcxicana de la 

PropicclmJ JnJustrinl de 19·12 con el siguiente texto: 

"Artfculo 3o.· La persona física que hara lwcho una invención del canícter 

establecido por d Artíclllo ola. de esta Ley o su causahabiente, tienen dcr~ 

cho exclusivo de cxplotarln t'll su prcwC'cho, por sí o por otro~; con su per-

miso, de acuerdo con las disposiciones contcniclas en c~sta Ley y su reglame!l 

to. Ese llcrecho se adquiere mediante Ja ohtenciéin de la patente re~pcct iva". 

inicia el día de hoy, haré llci:ar a t~st:e llonor:tblc Congreso de la llni6n diversas 
iniciativas de nuevos ordcnainil·ntos o de reform.:1s legales entre las que destacan 
las siguíentrs: ky ck- Premio, btímulos y Hccompcnsas Civiles; Ley 1:cderal de 
l'rotc•cci6n al Consumidor; 1.c\' dl'l Consejo del Sistema Nacional de Educación Téc
nica; Ley que crea el ConscjÍJ Nacional ~le 1 as 1\rtes; l.C'y Federa 1 ele Fonnación 
Profesional; Ley de Extradicci6n Internacional; J.:.t::.t_de la l'ropiecfad [ndustrial; 
Ley ll<.>gl:uni:ntaria clt•I Artículo 27 Constitucion;1l en ~htería de Explotación y i\
provechamicn10 de Hecursos Mirwralcs; l.t•y de Cr6dito i\grícola y Ley Orgánica de 
la Financiera !\;icional Ejidal así cono iniciativas de rcfonnas a la Constitución 
General dt• la Hepúhlica jiara crear una ~ona l'COnómica exclusiva de znn millas 
naúticus a partir de 1111c>stras cos1as, a la Ley Orgánica del Ejército y Fucr:.a Aé
rNl ~·1exicana, a la l.er para Comprobación, ,\juste y Cómputo ch: Servicios en el E
jf>rcito y Fucr:a Aérea Nacionaks, a Ja l.C'}" de Navegación y Comercio ~farítimos y 
a la Ley de Asociaciones Agrícolas". (Excelsior, lo. de septiembre 1975, lllti· 
mas :'-Joticins, 2a. Edición, pag. ü). 

Basa su postura el llr. Wioncek en la consideración de que la Ley de la Propie
dad Industrial \'igcnte hasta ese momento databa de hace más Je 30 años y conte
nía ackmtís m{is o menos los mismos preceptos que Ja primera l.cy de la ~lateria 
"que nació unos 25 años antes del porfir iato". Se menciona en el mi srno artículo 
que la antigueda<l de la Lcy en cuestión coincide con la del Convenio de París 



" so " 

El monopolio <le explotación que Sl' deriva del otorgamiento de 11na patente carece 

sin emhargo de las características positi\'as que el legislador de 1942 planeó con 

vistas a promover el desarrollo industrial de nuestro país. 

En efecto, solamente aquel las invenciones patentadas cuyos titulares son empre-

sns de capacidad económica notable, tienen posihilidnJ de ser explotadas adecua-

druncntc y con resul taclos positivos en cuanto a las necesidades económkas del 

País. A esto cabe afiadir que de acuerdo a las estmlísticas, la mayoría Je las 

patentes se encu('ntran en m.:1nos de empresas extranjeras cuya finalidad princi-

pal no t'S precisamente explotar sus invenciones, sino evitar que otros las cxpl~ 

ten sin su autorización, conservando de este modo un mercado intacto hasta en 

tanto sus planes de producción pennitan pensar en la posibilidad de unn explotn· 

ción efrctivn en cuanto a sus intl•rcst'S económicos particulares sin considerar 

en cuanto a 1a fecha de adhesi6n <le nut'strn País (llccn•to del 11 de diciembre de 
1903) y hace hincapié en la tendencia inwrnacional encaminadn a rcfonnar dicho 
tratado. Transcribimos los párrafos sohp~f.il icntes en torno a dichas tendencias 
reformistas por considerarlo:: sumamcntt' interesantes. 

"En tales circunstancias puede ser de ¡;ran utilidad infonnar desde Ginebra, sede 
<le la Organización Mundial de Propiedad Inte!C'ctual (O'fllI) que administra la Con· 
vcnc i6n de París, coiro anda la Convcnc i6n mi srna y que se piensa de su futuro. 

"Fuera de un n(uncro muy pequeilo de los países industriales, particulannente rea· 
cic)S a cualquier cambio. la Convención de París está considerada hoy en día como un 
acuerdo internacional particulannente anticuado. 

"La declaración final de la sesión especial de la Asrnnhlca Cenera! de la Oi\U sobre 
Desarrollo y Cooperación Económica, celebrada en septiembre en Nueva York, con
tiene la siguiente rccomemlación aprobada un.'inimcmente por 140 países: (Debe exruni 
narse y revisarse las convenciones intcrnac ionales sobre patentes y marcas de co--
mcrcio, para atender en particular, a las necesidades especiales de los países en 
desarrollo, a fin de que estas convenciones puedan convert i rsc en instnDnentos 
más satisfactorios para a;'l.l<lar a los países en dcsarrol lo en la trnnsmisión y el 
dcsarrrollo de tecnología. Los sistemas nacionales <le patentes deben ser adopta
dos, sin derrora, al sistema internacional de patentes en su forma revisada). 

''En opinión de los expertos la revisión tic la Convención de París debe ClUT\plir como 
un mínimo tres objetivos básicos: 
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aquellos del País que otorga precisamente el monopolio de explotación. 

e) ESTADISTICA" INTERNACIONALES 

Como ejemplo de las estadísticas referidas cabe citar algunos datos tomados ele 

Constantinc \lnitsos. oh. cit., p. 207.- "En ln República de Colombia de un total 

de 3515 procesos patentados de productos examinados (2534 de los cuales pertene-

cian a la Industria fannaceúticn) y el resto se refería en su mayor parte a las 

Industrias química y textil solo 10 fueron realmente protluciclos en el País en 

1970. (Informaci6n derivada por el autor de datos no publicados, recopilados 

en Colombia para los Estudios sobre Transferencia de Tecnología del Hcrcado Co-

mún Andino). En el Pcní de 1960 a 1970 se concedieron 4872 patentes en Jos sec-

tores industriales más importantes que incluyen, elcctr6nica, productos fannacclÍ 

ticos, industria pcsquem,procesamiento tic metales, transporte, etc. De estas 

4872 patentes solamente se reportaron 5,¡ como l'Xplotadas es decir, alrededor tic 

1. H del total. (lnÍOlm{lCiÓn tomada por el autor de investigaciones llevadas a 

cabo en el Ministerio de Industria y Comercio del Perí1 bajo la dirección de Cé-

"PRHD:RO: Para que el sistema de propiedad industrial se transforme en un instru
mento útil para facilitar la transferencia de tcx.:nología a los países en desarrQ_ 
llo, deben atlaptarse las normas internacionales a los objetivos nacionales de d~ 
sarrollo y debe aceptarse que cada país tiene la libertad para adaptar sus leyes 
pr5cticas a sus propias necesidades. 

' 1 SEGU~!XJ: La función inmediata y permanente del sistema debe ser proporcionar la 
más arnpl ia asistencia técnica posible para aru<lar a los países en desarrollo a 
reforzar sus jnfraestructuras científicas y tecnológicas. 

11TERCERO: Las nonnas internacionales <lehen reflejar los cambios históricos y ecQ_ 
nómicos y las nuevas tendencias de la Legislación de las prácticas nacionales de 
los países en desarrollo. 

•Respecto a la revisión de la Legislación nacional de patentes ... las leyes naci9_ 
nales deben ser lo suficientemente flexibles para poder eximir de la patente a 
procedimientos necesarios para la fabricnción de productos en funcí6n de las cxi_ 
gencias de la aceleración del desarrollo nacional de la salud pública e interés 
público en general". 



- 52 -

sar Suito, para los estudios tic TransfC'rC'ncia lit> Tecnología en el c;rupo Andino). 

Con apoyo parcial en las estadísticas citadas, concluye el autor que ''las patcm-

tes concc<l idas por los pa í Sl'S l'll de sarro 1 lo son no solwncntc• en s11 casi total i -

dad pertenecientes a extranjeros, sino que ellas son también no explotndns en su 

c.isi totalidad". 

Esta conclusi6n se npoya, en cuanto a la titularidad por extranjeros de la mayo

ría de las patentes otorgadas en los países en vías de desnrro11o, en la siguien-

te recopilación <le datos inclu]da por el mismo Vaitsos en la obra citada (p. 198). 

''Patentes concedidas a extranjeros como un porcentaje total de patentes concecli-

das entre 1957 y 1961 inclusive. 

Paises industrial i zndos Países industrializados Países en desarrollo 
"grandes" ''nás pequeños" 
e por ciento) ( por ciento) por ciento) 

Estados Unidos 15. 72 Italia 62.85 India 89.38 

.Jap6n 34.02 Suiza 64 .08 Turquía 91.73 

Alemania O:cid. 37.4 Suecia 69.30 República A.U. 93.01 

Reino Unido 47.00 llolanda 69.83 Tobago 94 .18 

Francia 59.36 l,UJ(emburgo 80.48 Pakistán 95. 7S 

Bélgica SS.SS Irlanda 96. 51 

Fuente: infonnaci6n estadística aparecida en The Role of Patents in the Transfcr 

of Technology to Developing Countries, Naciones Unidas, Nueva York, 196'1, pp.94-

95." 

d) ESTADISTICAS NACIONALES 

En nuestro país, el Licenciado .José Crunpíllo Snínz, Secretario de Industria y Co

mercio se refirió al mismo problema de la no explotaci6n de la mayoría de las pa-
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tentes otorgadas en México )' a la Tí tularidnd extranjera (k' las mismas, al anun-

ciar a la Prensa l'll los Pinos, C'l envío a la Cámara tle SL'nadores de el Proyecto 

Legislativo de l'ropiL'l.lad Industrial anunciado por el Pn•sidC'ntc Echcverría y que 

se identificó originalnwntc con C'l nombrC' d<' "Ley que Regula los lk~rcchos de los 

I1wcntorcs y el liso de los Signos Marcar íos" (23). El SccrC'tario Campil Jo Saín: 

seíial6 en esa oportunidad que "de las patentt>s existentes en el mundo, solamente 

el uno por ciento corrC'spondc a los países en dcsarrol lo" y que "entre el 90 y 

95 por ciento de las patentes registradas t'n los países en desarrollo no se ex· 

plotun sino tínicamente se mantienen vigC'ntC's para impedir la fabricación de los 

productos que amparan y ¡x>r tanto, para oh! igar a su írnportaci6n". 1\rladi6 tam· 

bién que "en M6xico C'ntrc C'l 92 y el 94 por ciento de las patentes ha sido rcgi~ 

tracio por extranjeros, fundamentalmente por crnprC'sas transnacionales". (F.1 llni· 

versal, miércoles 3 de diciembre de 1975, p. 8) (24). l!cmos recurrido a este sim 

ple dato periodístico, ya que, desafortunadamente, la títlima Memoria de 1~1hores 

de la Secretaría de Industria }'Comercio correspondiente al período comprendido 

entre el lo. de enero y el 31 ele dicicmhrl' de 1974, no contiene informaci6n rela· 

ciona<la con C'l n(1mero de patentc•s extranjeras y nacionales concedidas dunmte <li-

cho período. Se infonna simp!C'mcnte en la pagina 41 de la Memoria en cuesti6n 

que "en t•l transcurso de 1974 se expidieron 4,709 títulos de "Conexi6n" (SIC lé~ 

se "conccsi6n") de patentes que amparan "inversiones"(SIC léase invenciones), m~ 

joras y dibujos o modelos industriales". Se señala además escuetamente que de este 

(23) liemos ya comcnt ado en notas de pi6 de páginas precedentes, el anuncio que 
de la nueva Ley, se incluyó en el V Jnforn1e a la Naci6n de el Presidente Echeve· 
rría. 
(24) En el mismo Diario, marzo 10, 197<>, p.13 se comentan datos semejantes pro
porcionados también por el Secretario Campillo Saínz a la Cámara 1\mericana <le CQ. 
mcrcio en los siguientes térnlinos: Patentes, concedidas en el mundo 3.5 millones. 
35,000 a países en desarrollo, el 95t no se explotan. En ~léxico solamente el si 
de las patentes se otorgaron a nacionah•s - de 1971 a 1975 el 87 .8t de las paten
tes se concedió a empresas y el 12.Zt ;i particulares lo que significa, según asen
tó el Sr. Sccretario,quc la actividad inventiva se realiza fundamentalmente por 
las empresas en los países de economía de mercado o por el Estado en las de eco
nomía socialista. 
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total, "el 60\ corresponde a la cspccialidad química; el 20\ a la ekctricidad y 

clectr6nicu; el 15\ a mecánica y el S'b n•stante a constrnccioncs". 

Es fúcil deducir dC' lns estadísticas anotadas que, puede ;1scgurarsc, se agravan 

din con día en perjuicio de los país<'s en desarrollo, que no es una pretendida 

xenofobia la que obliga a los gobiernos de dichos países a idear soluciones que 

constriñan a 1os súbditos de países extninjeros a explotar realmente las paten

tes que les son concedidas en beneficio de la economía del país que las otorga, 

mientras simultáneamente se intenta impulsar la creatividad de los inventores lo 

cales y la reducción de las importaciones innecesarias. 

Particularmente en nuestro Pais la tt'ndencia legislativa actual, cuyo origen se 

contiene en el proyecto legislativo ya referido )' que culminó el 31 <le diciembre 

de 1975 con la aprobación por las Cfünnras de unn nueva Ley de Invenciones y Mar

cas, promulgada el 10 de febrero de 1976 en substitución de la antigua Ley ele PrQ. 

piedad Jn<lu:;trial,promt1lgada a su ve;: el 31 de diciembre <le l942Japunta algunos 

intentos de soluci6n a los referidos problemas de C!Xp1otación y así refonna el 

antes transcrito Artículo 3o. en los siguientes ténninos: 

"Art !culo 3o. La persona fí s ka que realice una invenci6n o su causahabien

te, tienen el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por 

otros con su pcnniso, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta 

Ley y su reglamento. Este derecho se adquiere mediante el privilegio de pa· 

tente que otorgue el Estado y su ejercicio estará sujeto a las modalidades 

gue dicte el interés público. El interesado puede optar, sin embargo, por 

un certificado de invención, en los ténninos del Artículo 80 de esta Ley". 
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Las vías de soluci6n a los prohlemns de explotación y desarrollo contenidos en 

las modificnciones fundamcntaks introduchlas por el artículo transni to, se 

circtmscrihen a la primacía del interés plÍhl ico sobre el interés privado con 

el consecuente incn•mcnto del control estatal, y a la incorporación de el ins

tituto, novedoso en nuestro mC'dio, dC' el certificado de inventor que analizar~ 

mos más adelante en mayor detalle, al continuar con la exposición de los ele111en 

tos que constituyen la llamada propiedad industrial. 

5. - NA1llRALEZA DE LA PATENTE 

a). - EN IJ\ EXmSJCTON DE ~mIVOS DE LA 1'.UEVA LEGISLACION y E'I LOS PAISES EN 

VIAS DE DESARHOLW 

Es la preponderancia dl'l interés p(1bl ico sobre el privado, contenido que parece 

informar el espíritu del legislador de 1975, el principal motivo de el cambio de 

nombre de ln antigua Ley de la Propiedad Industrial por el actual de Ley de In

venciones y Marcas. 

En efecto, d<.'sde que como ya seflalruros, el C. Presidente de la República, Lic. 

Luis Echeverría Al varcz, sometió a la consideración de la Ciímara ele Senadores 

del ll. Congreso de la Unión la Iniciativa <le Ley correspondiente, con el nombre 

de "Ley que H('gula los Derechos de los Inventores y el Uso <le Signos ~farcarios", 

estableció l'n la exposición <le motivos de dicho proyecto, que este respondía "al 

propósito que ha inspirado la acci6n legislativa }' las medidas administrativas 

adoptadas durante este sexenio, de impulsar nuestro desarrollo y hacerlo más 

independiente frente al exterior )' rn.1s justo en el interior". Con la misma tóni

ca se continuó apimtando en la referida exposición de motivos: 

"Es imprescindible crear un nuevo ordenamiento inspirado en tm propósito coheren

te, con nuevas soluciones que, al mismo tiempo que estimulen la creatividad de 
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los hombres, regulen este importante campo de la actividad hum.1na de acuerdo con 

las necesidades de la colcct:ivhlad y las demandas de la justicia". 

"La patente, así como todas las dcmiis formas de la llmnadn propiedad industrial, 

se regulan en esta Ley de tal manera que se ajusten a los requerimientos del in

terés colectivo. lil Artículo 27 Constitucional otorga a la Nación en todo tiem· 

po el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el in· 

tcrés público. Con igual y aún con mayor razón, es apl icablc esta norma a los 

privilegios que el Estado conct•de a los particulares para el uso de sus inventos 

ele acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 Constitucional". 

"El título de la nueva Ley a que esta iniciativa se refiere es más coherente con 

el espíritu y la letra del Artículo 28 Constitucional que el de la J.ey en vigor". 

Este título <le la nueva Ley originalmente propuesto en la Iniciativa corrcspon· 

diente y apoyado además en la consideración de que "las marcas, denominaciones 

de origen y nombres comerciales, se dan tanto en la actividad comercial como en la 

industrial propim11ente dicha", ful' scrimnl'ntc criticado por el Senador José Hive· 

ra Pérez Campos al intervenir en la Sesi6n en que la Cámara de Senadores conside· 

r6 el Proyecto de Ley con la comparecencia de el Secretario de Industria y Comer_ 

cio, Sr. Lic .. José Crnnpi llo Saín;:, con el resultado de que r.l título propuesto 

de "Le)' que Regula los Derechos de los Inventores )' el uso <le los Signos Marcarios" 

se cambi.6 por el más congruente de "Le)' de Invenciones y ~larcas". 

El Senador Rivera Pére:: Can~)OS se expresó en la mencionada intervención, en los 

siguientes ténninos: "Nos parece correcto que se haya apreciado la inconvenicn· 

cia de seguirla llamando Ley de la Propiedad Industrial, ni es" Propiedad'; según 
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ha expresado el Señor Secretario, ni sólo se refiere a la Industria .... " nos cx

plicrunos que se haya prcforido usar el nomhn• de "Ley q11e Hcguln C'l Derecho de 

los Im•entores y el liso de los Signos Man:arios", pero en las Comisiones hemos 

pensado que '~sta denominación ofrece varios dngulos para ohjNarse. lloy lefa un 

artículo <le un antiguo Director d<' la Propiedad Industrial, 01 Lic. César Sepúl· 

veda que dice: "Es incorrecto hablar de derechos de los inventores cuando está 

regulnmlo derechos de.' los titulart's de las patentes. (El artículo a que se refie 

re el Senador fue puhl icado en t'l Diario Excelsior el 23 de diciembre de 1975, 

p. 7 A, bajo el rubro de "Patentes y Marcns ... Nuevo Experimento Legislativo''). 

liemos pensado que no solmnente re&'Ula derechos de inventores; regula también <le· 

rechos <le titulares de licencias obligatorias, de utilidad pública y de los usua· 

rios de licencias de concesión, cuando se conccrtan; de tal manera que no abarca 

todo. Otro aspecto es el de los signos m;ircarios, nos ha parecido en el seno de 

las Comisiones, que esta denominación exigirá una cxpl.ícación técnica que no es

tíl fáci lmcnte al alcance del ptíbl ico, por estas circunstancias pensamos m.:1s sim· 

plcmc.'lltc llmnarle Ley <le Invenciones y Marcas". 

A esto el Licenciado C,ampillo Saín: respondió: "Quiero en primer lugar decirle 

porqm• el Ejecutivo decidió poner este nombre a la Ley; no ha sido inusitado en 

este Rég.irnen, durantt• la actual Administración )'claro durante la actual Legis· 

la tura lrnber aprobado Leyes con nombres mur largos. Se aprob6 por ejemplo la 

Ley que R<.'gula la Transfcr<.'ncia de Tecnología y el Uso de Explotación de Paten· 

tes y Marcas, se aprob6 la Ley que tiende a Promover la Inversión Mexicana y Re· 

gular la Inversión Extr<mjcra ... Creo que la experiencia ha sido que después es· 

tas Ley('S a que me he referido se han conocido simplemente con el nombre de "Ley 

de Tecnologia" "Ley de Inversiones Extranjeras" y así lns conoce el público .•.. 

No nos quedanYJs con la denominación "patentes" porque ahora están incluidos los 

certificados de inventor. ¿Por qué signos marcarios? -que también se dice que 
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es una noveda<l )' w1 neologismo - porque se estim6 y se estima así por la doc-

trina, que los nombres comercial('s son una fonna de marca :tllllque nonnalmente 

no reciban el nanbre de marcas, •. Tmnbién me parece Maestro que en obsequio 

a la brevedad y para hacer rntis fúci l el manejo de la Ley, es muy atinada la 

sugerencia de lJste<l, que incltL<>ivc me he penni tido consultar con el Señor Pr~ 

sidente, autor de la I niciat:i va, qui en está confonnc en que la denominaci6n 

sea como Usted lo ha suplido "Invenciones y Marcas". 

Después de haber considerado la necesidad de w1 nuevo título, -aspecto que se 

resolvi6 en los ténninos antes señalados- la exposición de motivos qtc hemos v~ 

nido analizando, hizo hincapié en la tendencia de la Legislación propuesta, a dar 

al Estado un marcado carácter tutelar sobre los privilegios que el mismo Estado 

otorga a los particulares sobre sus creaciones inventivas, en los siguientes tér 

minos: "La patente no es 1.n1 derecho natural de propiedad como lo considera el l.!. 

beralismo, sino un privilegio que el Estado otorga (25) y cuyo campo de aplicab.!, 

lidad, alcance y ejercicio quedan sujetos a los ténninos en que el propio Estado 

decide concederla. Esta tendencia u un cada vez mayor control del Estado sobre 

las creaciones y su cxplowci6n, es com(u1 a todos los pafses en desarrollo como 

puede notarse en las afinnacioncs que Chctulta llaroun, Delegado Egipcio al 

X>.'VIII Congreso de la Asociaci6n Internacional para la Protección de la Propie

dad Industrial celebrado en México de el 12 al 18 de novientire dn 1972, asent6 

en su ponencia intitulada "Defensa de el Derecho de los Países <lel Tercer Mundo 

(25) Ya en 1844 M. Rcn<lú en sus Comentarios a la 1,cy Francesa de Marcas de Fá
brica del 6 de julio del mismo año, scfialaba "La Propiedad sea cual sea su prin 
cipío no tiene valor cfecti vo, sino con la condici6n de que sea protegida por la 
Ley¡ el derecho sin garantra es puramente nominal como la moral desprovista de 
sanción y eficacia". (Cit. por J, Bédnrride, oh. cit. Tomo JI, p. 270). 
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a una Justa y aún lksintcrcsadn Cooperación y A)11da Técnica Visto por la Expc-

ricncia Egipcia" (inédita), y que pucdcn resrnnirsc cn los siguicntcs t6nninos: 

"La Ley <lebe protegC'r la creac i6n como propi ''tlnd ptíhl ica y no corno prop i celad 

privada". "El paso de la era de los plarwtas a Ja er:t c6smica no f11c dado gra· 

cius al esfucr::o dcl in\'entor sol it:irio, sino de la labor de investigación en 

gnipo" "No es la invención la que crca la Industria, sino la fndustria la que 

crea la invención" "No es posible pensar en la independencia ccon6micn si se 

deja la invcsUgnci6n industrial rn manos cxtranjcra5". En rcstunen, el llelcga-

do Egipcio en comentario, insiste en que sólo una adecuada política estatal cn 

los terrenos de la importación y asimilación tecnológica podrá crear las infra-

estnicturas (administradores, técnicos, investigadores, etc.} necesarias par:t 

pensar en el verdadero progreso de los países eco11ómicam0ntc débiles. Como cjC'E_ 

plo cita al Jap6n cuya reconstnicci6n se hasó en que "si bien la guerra del 41-

45 destru)'6 su super estructura, no lo hizo así con la infra-cstructura, Ja cual, 

con la ayuda norteamcri cana penni ti6 la m;m1v i llosa rcconstnicción de esta nación". 

Es oportuno citar que en t•l año de 1971 se solicitaron en .Jap6n 100,511 patentes 

por parte de sus nacionales, contr,1 30,318 extranjeras (26) lo que a nivel de prQ_ 

piedad industrial vuelve a colocar a ese País en el plano de los países altmncnte 

industrializados. 

b) .- EN l.DS PAISES ALTAMENTE DESARROLLAOOS 

La tendencia de los países en desarrollo, tendiente a controlar estatalmente la 

creación y su explotación es desde luego combatida por los te6ricos de los países 

económicamente poderosos quienes se enfrentan a las tendencias expuestas, insis-

tiendo en la naturaleza privada dt•l derecho de patentes oponible al interés púhlico. 

(26) Libro Anual Estadistico de la Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelec
tual (ct-fi>I) , Suiza, 1971 . 
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Estas facciones insisten en que "las patentes dehen tener los atributos de la pr2_ 

piedad personal y 0n consecuencia de tnlC's atributos 0! más importante dch0 ser 

el derecho del propil'tario de la patt-nte a r0cihir los hcnt'ficios de 01 uso }' 

<lísposici6n dt• su propiedad (propiedad absoluta con las cnractcrísti cns del. ius 

utendi, frncndi y abutcndi romanos) lo que dchC"ría autorizarlo a retener su pro-

piedad en fonnn total para su propio uso o disponer de todo o parte de la misma, 

cuando, donde}' en beneficio de quien seleccione"(27). 

Con la misma tendencia, mucho se ha luchado en el vecino País del Norte por blo-

quear las tendencias legislativas, que con clara visi6n de la realidad, propug· 

nan en el mismo País, por orientar el sentido de la "propiedad intelectual", co· 

mo se identifica genéricmnente ¡¡ los diversos tipos <le propiedad industrial y de 

derechos <le autor en los E.ll.J\., hacia el interés púhl ico, eliminando la natura· 

leza privada dada ancestralmente a dicha "propiedad intelectual". 

Otro claro ejemplo de la tendencia en cuest i6n, es el contenido de algunas confc· 

rcnci as (28) dictadas por lloward r Fonik1n abogado norterunericano especial is ta en 

los renglones de la referida propiedad intelectual, con vistas a influir en la as_ 

titud del ya mcmcionado Suh-Comi té de !'atentes y ~~1rcas y Derechos de Autor del SQ_ 

nado de los E.ll.A., en los proyectos legislativos de 1971. Forman seílala en di-

chas confcrendas que "los actos involucnm<lo el uso de la propiedad personal y 

real, que nunca antes habían sido considerados impropios, inexpl ícable e ilógica· 

mente han sido hechos ap11recer por algunas Autoridades encargadas de aplicar la 

(27) Jleclaración de Eric P. Schell in en nombre <lcl Consejo Nacional de Patentes 
ante el Sub-Comité Senatorial de Patentes, ~k1!'cas y Derechos ele Autor de los E. 
U. A., con relación a un Proyecto de Rcfonna Legislativa, mayo 11, 1971. 
(28) Journal Patent Officc Society, !\o, 53, p. 530 (agosto 1971) 
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LC'y, con ciNtos visos de ilegalidad cuando se involucra el uso de la propiedad 

intelectual. Considerando lo absurdo de tal sit11aci6n y el detrimirnto que ha 

causado al intC'rfcrir con el progreso de las artes y las ciencias, propugnando 

en la Constitución al proveer nuestro Sistema de Patentes, es imperiosa la nece-

sülatl lle adoptar la enmienda Scott parn rectificar esta situación". 

El mismo Fonnan comenta posterionnC'nte en un trabajo titulado "La Patente, Eco-

logia Anti-Trnst vs. Prosperidad Nacional" (29) que "contemporanemnentc a sus 

conferencias de 1971, la Suprema Corte de .Justicia de los E.U.A. en el caso l.ynch 

vs. llousehold Finance Corp. (40 L\\' 4335- marzo 21, 1972) involucrando una confis-

caci6n de la cuenta de ahorros de unn madre trabajadora, habló fuertemente en fa

vor de los derechos a la propiedad priv11da aún frente a un ataque basado en los 

derechos civiles o humanos. La Suprema Corte de .Justicia scíial6 li tcralmcnte "la 

discct:omía entre libertades personales y derechos de propiedad es ftilsn. La pro

piedad no tiene derechos, la gente tiene derechos. El derecho a disfrutar la pr2_ 

piedad sin privaciones ilegales, es en verdad un dcrc.,-cho pr.rsonal en no menor gr!!_ 

do que el derecho a hablar o a viajar, sin importar que la propicclnd en cuestión 

sea un cheque de bcncficiencia, una casa o una cuenta de ahorros. De hecho exis-

te una interdependencia fund;unental entre d derecho personal a la libertad y el 

derecho personal a la propiC'dad. Ninguno tiene significado sin el otro. Estos 

derechos a la propiedad son derechos civiles básicos que desde hace mucho tiempo 

han sido reconocidos. El Congreso reconoció estos derechos en 1871. No hacemos 

hoy más que rcafi nnar el juicio del Congreso!' 

En cdi toriales en torno a este caso, la prensa norteamericana (30) señaló que 

(29) Les Nouvelles - Journal of thc Liccnsing Executivcs Socicty Inc., Oic. 1972, 
Vol. 7, No. 4, p. 236. 
(30) Wall Street Journal, "The Supremc Court and the Pri vate Property", abril 3, 
1972. Cit. por Idan. 
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"la postura de la Suprema Corte considerando falsa cunlq11ier separación o disti!l 

ci6n entre la propiedad y los derechos civiles o hinnanos coloca n In propiedad 

privada en donde ésta pertenece; en el amplio contexto de los derechos civiles 

y de las libertades individuales y no como cosa aparte." 

Con n¡xiyo en la postura de 1 a Suprema Corte que hemos ¡mtes delineado, Foreman 

desarrolla sus conclusiones trnsladtíndolas al campo de la propiedad intelectual 

a la cual encasilla definitivamente en c.>l campo de la libertad privada)' mani~ 

fiesta: "Es alentador notar que la Corte aiín en medio de acalorados argumentos 

públicos sobre derechos civiles y reformas socio-econ6micas se adhiere al prin

cipio de que los derechos Lle propiedad son iguales a aquellos otros derechos li 

bei-alcs como las libertades de pnlahra, de prensa y de nsamblca. Qui:as ento!!_ 

ces, cuando la Corte considere los aspectos involuc.:rando derechos a la propie

dad intelectual, les dará el mismo reconocimiento y c1 mismo tratamiento, m.'lnt~ 

nicndo en mente que la propiedad intelectual no es sino otra fonna de propiedad 

privada". 

Aún en el mismo sentido se pronuncia Robert .J. foay, Abogado de Cleveland en una 

conferencia, no puhl icada hasta la fecha, con el título de "La Patente, un íler.Q_ 

cho Civil, está siendo Descriminada" en la que biísicnmente afirma: "Los derechos 

del inventor a los frutos de su creaci6n , son tan sagrados como el derecho a 

una protección igual frente a la Ley y el derecho a la libertad sin descriminn

ci6n, lo son para el ciudadano ordinario. El tomar la invención de alguien, a 

través de un procedimiento judicial destructor, es tanto como una violación de 

sus derechos constitucionales y tan dcscriminante como cualquier otro acto dcs

criminatorio" (31). 

(31) Cit. por r. Fonnan, ob. cit. p. 239. 
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No po<lcrnos desconocer la adecuada fumlarncntnc i6n de estas posturas, si cons ide>-

ramos que se originan en el seno Je un l'aís al t;unente desarrol laclo en el terre· 

no económico, )'que pucdt' pcnnitirse respetar al miíximo la creación inventiva 

indcpcndicntcmcntl' de qut' ésta de lugar n beneficios colectivos o simplrn1c11tc 

pe1111anezca dentro dc la esfera individual ele s11 creador, No sucede así desde 

luego en los paíst's en desarrollo en los que el bienestar co111íin prcponderantc }' 

la propicJatl privada y los inten'ses inclividuales,así se originen en el derecho 

natural, deben cedt'r su lugar a los intereses de la comunidad y sobre todo a los 

programas de desarrollo )' prosperidad nacional. Esto no significa que nos pro-

nw1ciamos en contra del estabh'cimiento de sistemas de patentes (32) adecuada-

mente regula<los, sino que no podemos concchfr que el creador en cualquier terre

no que su creaci6n se desarrolle, pretenda recibir los hcneficios de su obra en 

fonna egoísta y sin tener en mente el bienestar <le la colectividad a la cual de-

be indiscutiblemente su desarrollo personal. 

·"ún en los terrenos del Arte, tan ct•rcano en su esencia a la creación inventiva, 

carece de valor ~qtlC'lla obra destinada a no rebasar la esfera individual y que 

por lo tanto no puede ser apreciada, valorada y asimilada por la colectividad. 

(32) Los sistemas de patentes adaptados a las necesidades de cada país en par
ticular, son indispensables (en contra Constantinc Vaitsos, ob. cit,) aunque si~ 
pl emcntc sea para brindar al inventor uru1 protección que lo impulse a dar a conQ_ 
cer su creación que de otra manera permanecería en la esfera individual bloquean_ 
do el progreso tecnológico. Por el contrario, una Patente concede un derecho de 
explotación exclusiva t"nporal que al caducar incrementa el acervo tecnológico <le 
una nación con un descubrimiento que a partir de ese momento es de libre utiliza· 
ci6n para la colectividad. En ténninos S<.'lllejantes se han expresado en los E.U.A. 
los defensores del sistema de patentes al señalar: "El inventor tiene cn el momc!l_ 
to en que hact' su invcnci6n el poder y el derecho Je excluir al mundo entero, to
do lo que tiene que hacer es guardar silencio respecto de dicha invención y con
scrvnrla para sí. Esto es exactmnentc lo que las Fraternidades hicieron en Euro
pa y esto es por lo que nuestros Padres Funtlat!orcs incluyeron un plan para un si~ 
tema de patentes en la Constitución, principalmente para evitar el secreto y el 2.. 
cul tamiento de nuevas fonnas para hacer las cosas y para lograr que las ideas se 
expongan libremente" (Howard T. Markcy - Special Prohlcms in Patent Cases- .Jour
nal of the Patent Office Society, volwncn 57, no. 11, p. 678). 
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El genio no debe pertenecerse a sí mismo, sino n la hum¡1nidntl sobre todo en un 

mundo en que como el actual, la escasez progresiva, requiere tlc la sol idari<lad 

humana, para el más simple e inmediato de los objetos: la sobrcvivencia. 

Teniendo seguramente en mente estas situnciones,continua ln exposición de moti

vos de el Proyecto de Ley que Jlegula los Derechos de los .Inventores y el liso <le 

los Signos ~hrcarios, aseverando: "Las disposiciones de este proyecto guardnn 

estrcchn relación con las nspiraciones cn~cientes de los países del tercer mun

do para l iherarsc Je aquel las cstrnct11ras jurídicas resultantes dC' los princi · 

pios liberales del siglo pnsndo que fueron expresi6n de los estados industria

les; pero que aplicadns en las naciones des\'alidas ccon6micamcnte, han sido in~ 

trumentos para perpetuar situaciones ele injusticia y subordinación y para hacer 

más grande ln brecha que scparn n Jos países pobres de los ricos. Al colonia

lismo polltico ha seguido un nuevo colonial bmo ccon6mico y tecnológico, c¡ue si 

guc privando a los pueblos de su libertad y prolongando esquemas de enajenación 

y de injusticia". "Cada vez. tic1w menor relevancia la labor inventiva de las pe.r, 

sonas físicas aisladas'; las actividades de invc·stignción r desarrollo se reali

ran primordialmtmtc por las graneles Hnprcsas en los países de mercado o a través 

de la acción del Estndo en los países socialistas". Es pues notorio que el es

píritu general que :mima la exposici6n de motivos consi<lcntda, radica en dar a 

la patente la dinámica necesaria para que constituya un instnunento de progreso 

económico y no un anna de soju;:gamiento en manos de los países econ6micrunente P2. 

derosos como lo ha venido siendo hasta la fecha. 

6) LA N'.) EXPLOTACION DE LAS PATEt\'l'ES y SQLlJ(;¡om:s ,\), PBOHUttA 

Algunos de los principales prohlcmas a resol ver para conseguí r que la patente sea 

lo suficientemente din..1Jníca, como para constituir un elemento de progreso econ6mi-
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co, radica, como señalamos al considerar el Artículo 3o. de la Ley de la Propie

dad Industrial dc 1942 y su substituto contenido en el Proyecto de Lc'y de' lnve!!_ 

ciones >'Marcas de 1976, tanto en la ndecua<la cxplotaci6n d0 los contenidos in

\'cnti\·os J0 las patcntC'S que se' otor¡:an, como c'n que dicha explotación satisfa

ga las necesidades dc'l mcrca<lo Jom6stico. En .la com0ntadn exposición de motivos, 

dc la L0r de Invenciones y Marcas, !ns soluciones a tal problemática se hacen r~ 

sidir en el otorgamiento <l(' 1 iccncias ohl igatorias, en la creac i6n de la 1 icen

cia de utilidad pública, c'n la limitación de Jos campos que merecen el otorga

mic•nto de un privilegio exclusivo Je explotación, en la reducción de los plazos 

el<' vigcncin de las patentes y en J:i creación de la, ya apuntada en nntecedentes, 

figura Juddica <lc1 "c<.'l't ificn<lo de inventor". 

Aiin conscientes <le que hemos excedido ya el propósito original de dnr unn breve 

iclcn del concepto "patentes" dentro de la 0xposición del contenido de lo que pu~ 

de entenderse por "propiedad industrial", rcsul ta imposible no considerar al me

nos elcmcntalmcntc cadn una de las referidas soluciones tal conn se hnn proyect!!_ 

do en el nuevo Ordenamiento L<~gal. El consecuente sacrificio de ln hrcvednJ dc

hhla en un trabajo ele la índole tfol prt'scntc, se justifica debido al cnonne in· 

tcrés y a la actual id:i<l derivados de la pro1m1lgaci6n de unn Ley de Invenciones y 

Marcas que pretende romper con los esquemas 1 egal es que respecto a la "propicdnd 

industrial", hubfo cstabkcido,cl ya muy antiguo Cuerpo Lcgislativo,prccedcnte. 

a). LAS LICI~x:IAS OBLJGATOIUA.S 

El objeto primordial que persigue el Esta<lo al otorgar una patente es que la in

vcnci6n amparada por ésta se explote realmente en beneficio no s61o de su ti tu

l ar, sino de la econom'ia nacional. 
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131 establecer medidas adecuadas a nivel legislativo para que tal rxplotación 

tenga lugar, constituye una prt'ocupaci6n esencial, no sólo para los países en 

desarrollo, cuyos probleJnas económicos son <lctenninantes, si no t<Unh ién para los 

países de gran d<.>sarrol1o industrial que pretenden incrcmentnr aún.o al menos 

conservar, su ni\•el prometlio de desarrollo. 

llna prueba de esta preocupación la podl'íl\os encontrar en el lllC'nsajc enviado en 

marzo de 1972 por el,)'a tristemente célebre, Ex-Presidente de los Estados Unidos 

de Norteamcficn Richard Nixon al Congreso }' a través de su J\sesor en Ciencias, 

Dr. Edward E. David Jr., en el q11c destacaba "un bien no usado es un bien eles-

perdiciado" (este mensaje fue descrito en una conforenci:.1 de prensa corno el ler. 

mensaje de un Presidente al Congreso en investigación y desarrollo o en ciencia 

y tecnología) (33). 

l) EN lA LEY MEXICJ\NA DE LA PROPIE[)J\I) IN1lllSTRIAL 

En nuestro País, la Ley ele la Propiedad Industrial de 1942, npuntnba, aunque en 

fonna poco clara, la oh.tigatorie<lacl ele ln explotación de las patentes seftalan<lo 

en el Artkulo 53. - "l.a falta de explotación de una patente no acarreará la pér

dida de los derechos que• con f j ere; pero si no se explotare dentro del tcrri torio 

nacion:ll durante los primeros doce años <le su vigencia, en los casos de las pa-

tcntes de invención)' de mejoras o durant<~ los primeros siete años, si se trata 

de una patente de modelo o dibujo industrial, los plazos de su concesión se re-

<lucirán en la fol1Jla prevenida por los Artículos 41 y 42 de esta Ley" (de quince 

a doce años en las patentes de invención o de mejoras y de diez a siete años en 

las patentes de modelo). 

(33) Publicaciones de la Secretaría de la Casa Blanca, Jl13l'ZO 16, 1972 (cit. por 
lloward I. Fonnan, ob. cit., pp. 237 y 238). 



- 67 -

1 

Comentando este Artículo bástenos apuntar que durante toda ln dgcncia de la 

Le)' referida, no se cstnhlcció un cr.itl'l'io unifol11K' en cuanto a que debía con-

sidcrarsc como cxplotación cfccti\•a de una patentt'. Tampoco se establecieron 

reglas unifonnl'S en cuanto a la mejor fama de demostrar dichn explotacit'in. C~ 

múrnncntc se rccurrfo a la inspección ocular J)()!' pnrtc de un funcionario design!!_ 

tlo por la Dirección General lle la l'ropicclnd Industrinl a petición del interesa· 

do, quien mediante el acta de inspecci6n respectiva certificaba, de acuerdo a 

un muy personal criterio, la explotación efectiva o la ausencia de la misma, 

con rclaci6n a la invcnci6n amparada por 111 patente respectiva. 

En algunas épocas durante la vigencia de la mencionada Ley de 1942, se opt6, a 

nh•cl oficial, por tener por prorrogada la vigencia de una patente por 1 os tres 

años fi scules de su vigencia, cuanc.lo, sin comprobarse la explotación correspon-

diente, se demostraba la imposihil idad práctica <le llevar a cabo tal cxplotaci6n 
• 

mediante la publicación en los diarios de mayor circulación }' por tr0s veces CO.!! 

sccutivas, de el ofrecimiento de una l iccncia a cualquier interesado con posibi-

lidadcs para llevar a cabo la explotación necesaria. 

La idea de estas publ icacioncs sucesivas provenía de una práctica miÍs antigua de 

la Dirección General Je la Propiedad Industrial que consideraba que "la di ficul-

tad material absoluta o la impos i.bil id ad de cx:pl otar industria lmcntc es una cuc:!_ 

ti6n que entraiia una pn1cba negativa difícil", por lo que por pnteba se admitió 

la publ icaci6n, en la Gaceta de la Propiedad Tndustr ial, por una sola vez de un 

avj so poni<'ndo a la disposición de cualquier persona la patente para auc ésta 

fuera explotada. 

Saltan a la vista los inconvenientes de ambos procedimientos ya que el 99\ de las 
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veces tales publicaciones no tuvieron resultado alguno, en perjuicio del objeti

vo legislativo que pretendía ohl igar a la explotación efectiva de las patentes, 

como ra;:6n indispensable para la cnnservnci6n del privilegio. 

En un intento <le corregir esta falla <lel procediJniento administrativo la mencio 

nada Dirección General de la Propiedad Industrial, optó, al solicitarse la pró

rroga corrC'spondiente al décimotercer año de vida de la patente,en los casos en 

que no se explotaba efectivamente la invención relativa, por requerir la prese!!_ 

taci ón de un "estudio económico" a cargo de ''expertos", en el que se dcmostra -

ran las causas que hnbínn hecho imposible la explotación en cuestión. 

Esta medida resultó también ineficaz al no establecerse claramente los requisi

tos ele un "estudio económico" tal, de modo que los múltiples intentos que se hi 
cieron por acogerse a dicha medida,se encuentran aún sin resolverse. También 

con la idea de obligar a la cxplotaci6n efectiva de las patentes, el legislaclor 

de 1942 recurrió al establecimiento de l iccncias obligatorias en nquellos casos 

en que después de los tres primeros años de vigencia <le una patente, ésta no se 

explotaba industrialmente dentro del territorio nacional. Esta disposición se 

contenía en el Artículo SS del cuerpo legislativo correspondiente, el cual es

tabl cera li teralmcnte: "Si pasados tres afios a contar de una focha legal, no se 

explotare industrfalmentc una patente dentro del territorio nacional, o se ex

plotare impropia o insuficientemente, o bien, si después ele estos tres años se hu 

biesc suspendido la explotación por más de seis meses consecutivos, la Secreta

rí.a podrá conceder, a tercera persona, 1 iccncia para hacer dicha explotación de 

la manera que se establece en los artículos siguientes". 

"Los artículos siguientes" mencionados en el transcrito Artículo SS, contenían 

simplemente un esbozo de un procedimiento "tipo" mediante el cual el interesado 
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podía solicitar de dicha Dependencia el otorgamiento d0 una l icm1cia ohl igato

ria, consisti0ndo dicho proc('(!itniento en ténninos generales, ('n la presentación 

de una solicitud en la cual se exponían las "razones o fundamentos" en que se 

apoyaba la petición. Cabe hacer notar que no se establecía en la Ley comentada 

principio alguno que dctcmninara que "razones o fundamentos" podían considerar

se viíl idos como para que una solicitud de 1 icencia ohl igatoria pue<l iera cons ide 

rarse procedente. 

Por parte del titular de la patente bastaba que éste no hubiera demostrado opo!_ 

ttmrunente ante la Secretaría el haber principiado a explotar su invención a ni

vel industrial, en un plazo que no debería exceder ele 30 días contados a partir 

del momento en que se iniciaba dicha cxplotaci6n, (Artículo S4), para que dicha 

Secretaría automáticamente concediera la 1 icencia que se solicitaba. 

Es conveniente resaltar que el referido Artículo SS, en cuanto al término a par

tir del cual el titular de una invención dehía demostrar su explotación indus

trial, resul t6 a todas luces inoperante ya que es de púhl ico conocimiento el he~ 

cho de que una solicitud de patente tarda en su tramitación -cálculo conserva

dor- un promedio de <los a cuatro años. Si consideramos que el momento a par-

tir del cual el plazo de tres atios se computaba de confonnidacl con el mismo Ar

ticulo SS, era la fecha legal de la patente y que dicha fecha legal no era otra 

que la fecha en que se solicitaba la misma patente, resulta imposible que nl 

transcurrir los tres mios de Le)', sin haberse otorgado la patente corrcspond ientc, 

el solicitante pudiera tener fundamentos suficientes como para lanzarse a una 

aventura de explotación industrial carente aún del rl'quisito de exclusividad de

rivado de una patente ya otorgada. 
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En otras palabras, en tanto unn patL'nte no es concedida resul t:n anacrónico con

sidcr:n que c.'l ti tul ar de los posibles dt'rcchos derivados tic la misma, pueda e

fectuar las irwersiones considcrabiL's qm' una "cxp!otaci6n imlustrial suficien

te" requiere, sin contar de antemano con el "privikgio de cxplotaci6n exclusi

va" qrn:- el Ejecutivo le otorga atrav6s de el t'ítulo rcspect.ivo. 

En la práctica, muy pocas 1 icl'nc i as obl iga tor ias se conccd i C'ron con hase en el 

articulado referido. Por lo que toca a los inventores nacionales, lo que pre

tendía ser una disposición kgal tendiente a ohl igar a la CX})lotaci6n, prácti

camente inmediata, <le la invención amparada por una pat:C'ntc, se convirtió en 

una solución de efecto contrario, y¡-¡ que uno de los problemas vitales del in

ventor mexicano radica en su 1 imtada capacidad económica que le impide iniciar 

empresas con la estructura económica suficiente como para explotar exi tosamen

te patentes sobre invenciones de mt'dia o clevmla complejidad. En tal virtud, 

el titular de una patente en tales condiciones vc•ría definitivruncnte soluciona

dos sus problemas, si un tercero interesado solicitara y obtuviera una l iccncia 

obligatoria sobre el contenido inventivo de su patente,ya que el Artículo 61 de 

la misma Ley comentada establece que ''!a mitad de las ganancias líquidas que o~ 

tenga el titular de una 1 iccncia como resultado de la explotación respectiva s~ 

rá del propietario de la patente; y este podrá. vigilar la explotación y exigir 

judicialmente en su caso la entrega <le la cantidad que le corresponda . Lo dis 

puesto en este artículo no será obstáculo para que se concierten los convenios 

que están en libertnd de celebrar los mismos interesados". 

Es claro entonces, que es conveniente al titular de una patente destinada quizás 

a no ser jam.'is explotada industrialmente -y por lo tanto a no rendirle beneficio 

alguno- el que la autoridad, en este caso la Secretaría de Industria y Comercio, 

otorgue una 1 icencia obligatoria de explotación a un tercero y establezca para 
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éstl' la obligación n su vcz1dc participar a dicho titular ele la mitad de las 

ganancias quc obtenga¡ esto cn lugar de ser una pr0sión para que dicho titular 

original explote industrialmente su invención, se convierte cm una cxpectati-

va que vendría a resolvcr cualquier problema, rnt'nos el de Ja inercia de dicho 

titular en ln explotación de los derechos que le son propios. 

I I. - EN L/\ mNVENCION DE PAIUS 

El Artículo 5 (•1) de la Convención <le París para la Protección ele la Propicdnd 

Industrial, asimila ya, en mejor forma, el problema que se enfrenta en la mayo-

ría dC' los países en cuanto a ln dilación para el otorgamiento de las patentes 

y npl ica ese conocimiento al regl mnentnr las 1 icnnc i as ohl igator ias en los si -

guientcs ténninos: Artículo 5 (4) ''Una 1 icencia obligatoria no podrií ser sol ici -

tada por causa de insuficiencia de explotaci6n antes de la expiración ele un pl'.!_ 

zo de 4 arios a contar del depósito de la sol icitucl de patente o de tres arios a 

contar de la expedici6n de la patente aplicfodose el plazo q11c expire más tar-

de ••• " (34). 

En los ténninos de dicho artículo se cuentn por lo menos con un plazo mínimo de 

tres años a partir de la fecha de otorgmuiento de la patente para comprohar la 

explotación de la misma e impedir el otorgamiento ele una licencia de explota

ci6n de carácter obl igatodo, en aquellos casos en que la misma pueda resultar 

perjudicial para los intereses de el titular de la patente. Es pues nforttmada, 

la sustitución del ténnino"a partir de una fecha legal" consagrado en el Artí-

(34) Cit. por R. Lyman l!eindcl "Una Lección de Italia sobre Licencias <1bligato
rias" Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. No. 18 julio·di 
ciembre de 1971, pp. 285 y 286. 
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culo SS de la Ley ~k·xicana dc la Propiedad Industrial de 19·12 por el de "·I mios 

a contar del dC'p6sito de la solicitud de p:itentc o de tres aiios a c0ntar de Jn 

expedición de la !'atente, apl icfindosc el pla~o qtll' expire m:is tarde", conteni -

do en el citado Artículo 5 (4) de la Convt'nción de París, 

lll-EL E.JI:;,t<.ll'LO COLOMBJAJ\\1 Y EL l'i\Cf'O ANlllNO 

Partc dc csta acertada sol11ci6n l'S adoptada por Colombia en el Código de Comer

cio que entró en vigor por el Decreto No. 410 del 27 de marzo de 1971 y cuyo /IT._ 

tículo 560 establece disposiciones que pueden considerarse un avance en la pro

blemática de las licencias obligatorias en los siguientes ténninos: "Artículo 

560.- Vcncido el tél'111ino dc tres afias contados a partir de la concesión de una 

patente o de cuatro desde la fecha de presentación de la solicitud, según sea 

el ténnino que expire má!' tarde, tocia persona podrá impetrar del juez el otorga

miento de una licencia para explotar 1111;:1 patentt' si en el momento de su petici6n 

y salvo excusa legítima, hubiere ocurrillo alguno de los siguientes hechos: 

11 1. - Q..1e 111 ínV(>nción patentada no hay:1 sido explotada en el país o su ex

plotación h:Íya sido s11spcndid;1 por rn:ís de un afio. 

11 2. Q.ie la t>Xplotación no satisfaga en condic.ionc•s rnzonahlcs de cantidad, 

calidad o prt>cio, la dcm:u1da del mNcado n~tcional. 

•3,- Que el titular de la patente no haya conseguido licencias contractua

les en fonna que el ti tul ar de aquellas pueda satisfacer la dt'11ianda del 

mercado nacional en condiciones razonables de cantidad, cal i<la<l o pre

cio. 

•parágrafo 1. - Notificado el titular ele la patente ¡xxlrá oponerse a la con

cesi6n de la licencia obligatoria. La importación del producto no consti

tuirá excusa legítima. 

~Parágrafo 2.- Se entiende por explotación la utilización pennanente y es

table de los procedimientos patentados o la elaboración del producto arnpa-
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rndo por ln patente con el objeto de stuninistrnr al mercado el resultado 

final cn dichas condiciones ra:onnhles siC'mprc q11C' taks hechos ocurran C'll 

Colombia. 

11
1'adgrafo 3.- La licencia de que• trata este artírnlo s0 dcnominn ''licrncia 

obligatoria", no podrá ser c·xclusiva y en ninglÍn caso darií derecho a impar-

tar el producto, a cctkrla o a otorgar sub·! icencias". (35) 

La lcgis1aci6n Colombiana comentada introduce aspectos que considernmos indispen· 

sables en la regulación tle una 1 iccncin ohl igntorin. En c•fecto, describe ya en 

una fonnn mtís o menos clara lo que tlehc consillerarsc como explotación de la in-

vención amparada por una patent0. Establece asimismo que la importación del 

producto no poclrá ser considerada como explotación efectiva de una invención. 

Por otra parte señala que una explotación, para ser considerada cfecth1a, debe 

satisfacer en condiciones rn ~onahks de cantidad, ca 1 idad y precio la demanda del 

mercado nacional. 

Una fundamcntací6n similar a la Le}' Colombiana, puede cncontrnrse en el llamado 

Acuerdo de Cartagcna o Pacto Andino de Integración Sub-Regional. Este cuerpo le-

gisl<ltívo tiende hlísicamcntc, en t>l área de propit'dad industrial, a establecer 

nonnas comunes a los países mic1•1bros ele! ,\cuerdo quc puedan, en un momento detc1ml 

nado, dar lugar a la creación de una Oficina Suh·Hcgiona1 destinada a el trntamie!!_ 

to o m:mejo de este tipo de materias. 

Desde luego, que la esencia de tales agrupaciones sub-regionales radica en la ne· 

cesidad inminente de que los paises latinoamericanos establezcan un frente común 

(35) Cit. por IL L}inan llcindcl, ob. cit. pp. 286 y 287. 
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destinado a l'\'i tar la desigualdad en el trato económico que los pníses ;11tamentc 

desarrollados propician con relación a los países económicamente débiles. 

Lns mismas tendcnci as pueden cncontra rse en otras or¡:ani ~ac iones como l a"i\1,,\1.C" 

(Asociación Latinoamericana de Lihrc ComNcio) )' Ja "0!0\" (nrganiznción de 1'.sta-

dos ;\mericanos) cuya demora, precisamt'nt·e en el tratmniento de cuestiones de vi-

tal importancia para los paf ses latinoamNirnnos dió lugar al mene ionado 1\CtlC'r-

do de Cartagena, celebrado el 2(1 de mayo de 1969 por los Cohiernos de Colrnnhia, 

Bolivia, Chile, fa:uador y Pcní. 

Concrctmncnte Jos objetivos del pacto en cuestión son"cstimular la integración 

económica de la región y establecer condiciones favorables para convertir a la 

1\LALC en un Mercndo Común" (36). 

r.on basC' en el i\rt ículo 27 de el Acuerdo comentado, en el Artículo g) transito-

ria de Ja lk'cisl6n 2•1 y en la Propuesta 19/Mod. l de 111 ,Junta, se tomó la cleci· 

s ión número 85 que r0gJ amen ta 1 a apJ icac.ión de las nonll..1s sobre la propiedad ir!_ 

dustríal y que en el 5rca de interés para el estudio en desarrollo, establece r~ 

qui si tos y fund:uncntos para el otorg:unic11to de 1 icencias ohligatorins que tienen 

semejru1w con las ya citada:; J.crcs Colombianas, debido hfísicrunente, creemos, a 

que es prccismnente Colombia uno de Jos países miembros de el Acuerdo que más 

propugno'por su cckbración )' que miís influenció el contexto de las nonnas adop-

tadas. 

En efecto, el ,i\cucnlo de Cartagcna en su Sección Séptima intitulada "El Régimen 

(36) Stephen P. Ladas "Integración Económica de 1\mérica I~1tina y Propiedad In
dustrial" Revista Mexicana de la Propiedad In<lustrial y Artística No. 18 .Julio 
a Diciembre de 1971, p. 203. 
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de LiCl'11da" C'stahlcce los criterios apl icahles a las 1 iccnci11s ohl igatoriali en 

los siguientes ténninos generales: 

"Artículo :H.- Vencido el té'nnino dL' IT('S ailos, contados a prtir de la con

cesión de la patente, toda persona podrá solicitar a la Oficina Nacional 

competente, el otorgamiento de una 1 icencia oh1 igatoria para explotar esa 

patente si en el momento dt' su petición y salvo excusa legítima calificada 

por esa oficina hubiere ocurrido c11alq11iera <le los siguientes hechos: 

'a).- Que la invención patt'ntada no hnya sido explotada en el pnís; 

~b) . - Que la explotación de dicha i nvcnción ha)'a estado suspen<l ida 

por más de un afio; 

11c) Que la explotación no satisfaga ?.n condiciones razonables de ca!!_ 

ti dad, calidrid o precio, la demanda del mercado nacional. 

•c1).- QJe el titular de la patente no hay concedido l.icencias contrac

tuales en condiciones razonables en fonna que el Titular de aque

llas pueda satisfacer la demanda del mercado nacional en condi

ciones razonables de calidad, c:mtidad o precio. 

11 Vencido el ténnino de cinco allos, contados a partir de ln concesi6n de la 

patente, la licencia ohl igatoria po<lrá ser otorgada por la oficina nacional 

competente, sin necesidad de comprobar la ocurrencia de los hechos señala

dos en las 1 iter;1les b), e) y d) de este Artículo.11 

11El titular de una licencia obligatoria deberá pagar al titular de la paten

te una compensaci6n adecuada ~ 1 

"Artículo 39. - Cuando se tr¡¡ te de Patentes que interesen a la salud púhl ica 
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o por necesidades dc dcsarrol Jo nacionnl, t'l Cobicrno del rcspect ivo País 

Miell\hro podrá someter la patente a 1 iccncia ohl igatoria en cualquier momen-

to y en tal caso la oficina nacional competente podrá otorgar las licencias 

que se le soliciten". 

El concepto tic cxvlotación contenido en los artículos transcritos se encuentra 

aclarado en un mnncral anterior, en e] que se establece que se entended por ex-

plotací611 "la ut i 1 i zaci6n permanente y estahll' de los procedimientos patentados 

o la elaboración del producto amparado por la patente para stvninistrnr al mercado 

el resultado final en condiciones razonables de comercializaci6n, siempre que ta-

les hechos ocurran en el territorio del País Miembro que otorgó la patente" ..•• (37) 

IV. - LA LEY MEXICANA DE INVENCIOl'·H:S Y Hi\RfJ\S 

Es indudable que los preceptos comentados, tanto aquellos pertenecientes a la 

Ley Colombiana como los relativos al Acuerdo de Cartagena, sin olvidar los pre

cedentes del Convenio de París, han serv.ido de inspiración a nuestro Legislador 

quien en la Ley de Invenciones y ~!arcas, promul¡tacla, corro hemos asentado, el 10 

de febrero de 1976, y en l'l Capítulo IV intitulado "faplotaci6n de las Patentes" 

sefiala ya un pla:o específico dt> tres af1os contados desde la fecha de expedición 

de la patente, para iniciar la explotación correspondiente. Este plazo se amplía 

mediante un pla:o de 12racia de un año adicional, transcurrido el cual la patente 

cadurnrtí, si ademtís de no haberse iniciado la dt'hida explotación, no se ha otorga-

do algun.1 1 icencia de explotación. (Este plazo de gracia se computará a partir 

de Ja fecha en que entró en vigor la Ley, pani aquellas patentes otorgadas bajo 

(37) ''Textos Legislativos" - Grupo Andino - Reglamento para la Aplicación de las 
~armas sobre Propiedad Industrial - DECISION 85 - Revista Mexicana de la Propie
dad Industrial y Artística Nos. 23 y 24 enero-diciembre de 1974, p. 304 y ss. 
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el i111pcrio de la ley antigua (Artículos 41, 48 y Sexto Transitorio) (38). La 

frase "dC'Sd<' la fecha de expedición" como inicio del computo del plazo de explo-

tación, mejora el contt•nido del antiguo 1\rt ículo ;,5 dl' la Ley de El<12 que fijaba 

el mismo pla:o de treo;; ai1os, sol;unt•nte que computable a partir dP la frcha legal 

o sen ele la fecha de sol idtud de la patente corrc•spondicnte. 

Como una mcjorfo podemos considerar también Ja dl'íinición que se cstahlPcc en 

el Artículo .13 de la Ley de lnn•ncioncs y ~!arcas con relnci6n a lo que dchc con-

siderarsc como explotación para los fitws cstah.lccidos por la misma Ley. llicho 

Articulo 43 SC'tiala: "Para los efectos dt> esta Ley es explotación la utilización 

pennancntc de los procedimientos patentados o la fabricación del producto ampa-

rado por la patentl', efectundos dircctamcnt(' por el titular de la patente, sus 

causahabientes o licenciatarios t'll vol(uncTl('S que correspondan a 11na efectiv:i cx

plot:nci6n industrial en condiciones adecuadas de calidad y precio". (1~1 redac

ción de este ptírrafo es un símil de la fracción sC'gund11 del 1\rtículo 560 de el 

Código de Co;;10rcio Colombiano que hemos ya ilnal izado y t ienc claros antecedentes 

también en el Artículo 34 Fracción C del Acuerdo <lC' Cartagena). La idea de hlo-

qucar la importaci6n de un producto amparado por una patente, como un medio para 

comprobar la explotaci6n del mbmo en un territorio dado, es otro avance indiscu-

tible contenido en ''l Segundo Párrafo del mismo Artículo .13 de la Ley en conside-

ración. Semejante propósito se contiene asimismo en el Párrafo 1 del citado Ar-

tículo 560 del Código de Comerc.io Colombiano; y también aunque no expresamente 

señalado,sc incluye en fonna indírccta en el J\rtículo 31 del Acuerdo de Cartage· 

na que establece que "los lechos relativos a la explotación deben ocurrir en el 

territorio del País Miembro que otorgó la patente". (Los Países Miembros de el 

Pacto Andino establecen algunas salvedades a este principio con hase en los Pro-

(38) Los Artículos de la Ley de Invenciones y ~k1rcas que se transcriben o comen
tan a lo largo de este trabajo han sido consultados en el "Diarío Oficial", Orga -
no del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos ~lexicanos, publicado por la 
Secretaría de Goberrmci6n el 10 de febrero <le 1976. 
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gramas Sectoriales de IX-snrrollo Industrial previstos en los i\rtículos 33 y 34 

del !\cuerdo de Cartagcna). 

Como corolario de los conceptos de explotación considerados, la Lcy ~lcxicnna de 

lnvl'ncioncs r ~L1rcas regula, mccliant0 la implantac.i6n de l iccnci:is ohl igatorias, 

la no eXJ)lotación tlcl contenido inventivo de una patente en los siguientes tl5111dnos: 

"Artículo SO.· Vcncido d plazo a t¡Ul~ se refiere el Artículo 41 cualquier 

persona podrtí solicitar a la Sccretarí a de lndustri a y Comercio la concesión 

de una licencia obligatoria parn explotar una patente en los siguientes casos: 

"I}. - Oiamlo la invenci6n patentada no haya sido explotada (Artículo 

34, Fnicción A dC'l 1\cucrdo de Cartagena)". 

"11) Si In explotación de la patente ha sido suspendida por más de 6 

meses consecutivos. (!In afio en el Artículo 3.¡, Fracción B del 

Acuerdo de Cartagcna}". 

"lJI) Cuando la explotación de la patente no satisfaga el mercado na

cional (se111cjantt• a la Fraccí6n C del Artículo ~4 del Acuerdo de 

üutagenn con la sal\•ed;1d <le que este incluye los requisitos de 

"en condiciones rnwnahlcs de cantidad, calidad y precio", remi· 

titlos por el Legislador Mexicano al y:i comentado, 1\rtfculo 43 al 

definir el concepto de explotación)". 

Extrafia, en principio, la no inclusión en este Artíclllo de el contenido de la 

Fracción D del Artkulo 34 del Acuerdo de Cartagcna correspondiente al Inciso 

3 del Artículo 560 del Código de Comercio Colombiano, en el que se establece, co

mo una de las causas para solicitar una lkencia obligatoria, "el que el titular 

de la patente no haya concedido licencias contra<:tuales en condiciones razona

bles en fonna que el titular <le ac¡uellas pueda satisfacer la demanda del merca

do nacional en condiciones razonables de cantidad, calidad y precio". 
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Sin embargo esta aparente om1si6n se suhsann mcdinnt0 la inc111si6n en cl,tantas 

veces 1wncionado,Articulo 43 de la LC'~' Mexicana de Invenciones y ~!arcas, d(' una 

referencia a que la explotaci6n dl' la patente pucdc estar a cargo d0I titular 

de la misma o de sus causahabientes o 1 icrnciatarios lo qlll' presupone el posi

ble cumplimiento de los requis.itos de cxplotaci6n a través de la conccsi6n dc li

cencias contractual cs. 

"IV) Cuando existen mercados de cxportaci6n que no estén siendo cubiertos 

con la cxplotaci6n de la patente y alguna persona manifieste su intNés en 

utilizar la patente para fincs de exportaci6n. 

En los casos de las fracciones tercera )' cuarta antes· de conceder la licen

cia se dará oportunidad al titular de la patente para que corrija la insu

ficiente explotación de la misma, otorg(u1dolc el dNccho preferente ele am

pliar su explotación para cuhri r adecuadamente e 1 constuno nacional o la de

manda inteni:icionnl. Para dicho efrcto la Secretaría de Tmlustria }' Comer

cio le dará a conocer la solici tu<l de licencia oh liga tori n a fin de que en 

un plazo de dos meses presente un programa de fnbricnci6n en condiciones por 

lo menos similares a los programas presentados por quien solicite la licen

cia )' otorgue fianza para garantizar su ctunplimiento. Ln Secreta ría de In

dustria )' Comercio po<lrfi conceder por una sola vez y hasta por un término 

de otros dos meses runpl iaci6n del plazo para presentar el programa Je fahri • 

caci6n si así lo solicita el interesado antes <le la expiración del término 

concedido en primer lugar". 

Consideramos que esta Fracci6n arnrta es un notable avance no incorporado pre· 

vi amente en ninguno de los textos extranjeros considerados. En efecto, el pre

veer la posibi 1 idad de otorgar una licencia obligatoria cuando los mercados de 

cicportaci6n no estén siendo satisfechos por la explotación local de la patente, 
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nos pm·cce un a<l<:'lnnto notable. Es también positivo el estnhl<.'cimiento de un 

procedimi('nto que :wnnite ;11 titu1ar de unn patente, que no ha siclo explotada 

l'll fo1111a suficientt• para snt isrncer el mercado nacional, o cuando llicho titular 

no está s.1tisraciemlo un po.sihlC' mncado de exportación, subsanar esn deficien-

cía mediante ln adecuada explotación dC' su producto patentado. 

Este tipo de disposiciones tienden ;1 e\'Ítar injusticias en los casos en t¡ue los 

ti tularC's de las patentes cnfrmt:an ohstticulos tt'lllJlOmlcs l'n la explotación ad~ 

cuada de sus productos. La prórroga derivada del precepto comentado da opción 

n que el titular de la patente realice un Ílltimo esfm'rzo para alcanzar los vo-

l(unenes d(• producción que la 1\utoridad exige, con apoyo en las necesidades, ya 

sea de el mercado nacional o de lo:- mcrcatlos de exportación. 

La nueva Ley de Invenciones y Marcas introduce asimismo algunas inovncioncs más 

que, en nue.strn opinión, resultan plausibles y de vital importancia en el ndc-

cuado control de el ré¡:ímen de conct•sión de 1 icencias ohl igatorias de explota-

dón. 

La primrra de tales inovaciones se incluye en el Artículo 51 que señala: "El que 

solic í te una licencia ohl i g;1toria deberá presentar un programa de fabricación y 

demostrar tt•ncr capacid:id técnica y econ6mica para real izar una explotación efi -

ciente de la invención patentada". <iran acierto del Legislador, el ohl igar al 

solicitante de una licencia obligatoria <l demostrar quc,llc conccdérsclc ésta, 

cuenta con los programas y medios suficientes para no solamente explotar la pa-

tente, sino hacerlo "satisfaciendo las exigencias del mercado nacional y en con-

tlicioncs adecuadas de calidad y precio". La Ley anterior (Artículo 56) so lame!!_ 

te requería para otorgar la licencia de la presentación de una solicitud en la 
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que sC" l~X¡>rcsaran "las razones fumlarnc'ntaks" de la misma lo que conducín al 

absurdo de otorgar 1 icencias dt> t>Xplotaci6n dC' cartíctcr oh! igatorio a cualquier 

particular qut' simpknK•nte tuviera la pretensión de contar con los mt'dios sufi

cientes para llevar a cah<' al¡:una fonna de explotación independientemente de 

sus cunlidadcs. Esta prílctica \'ici:1<la ocasionaba que la mayoría de las licen

cias ohl igatorias llegaran al pla::.o de sl'ís meses establecido por el .i\rtículo 

60 Je la misma Ley antigua, sin haher iniciado la explotaci6n, revocílnclosc en 

consecuencia la 1 icencia respectiva de ílClll'rdo a lo establecido tmnhíén en el 

mismo precepto. 

Act'rtada nos parece tamhién la inclusión en el 1\rtículo 55 de la nueva Ley, de 

la prohihici6n expresa al titular de una 1 icencia obligatoria dC' q11c éste ceda 

los derechos sobre dicha 1 i Ct'nC i a n un tercC'ro o conceda suh l i cene i as, sin la 

autori::aci6n de la Secret:lría de Industria y Comercio "y el consentimiento del 

titular de Ja patente". 

Esta disposición substituye vent:ajosamt•nte a nc¡uella contenida en el Artículo 

(19 de la m1tigua Ley de la Propiedad Industrial que señalaba "el titular de una 

licencia obligatoria podrá transmitirla en la fonn:1 que estahlcce el Artículo i2 

de esta Ley". Dicho Artículo 72 solamente' SC'iinlaha en su parte conducente "l.os 

derechos qut• confiere una patente podrán transmitirse o enajenarse' en todo o en par

te por los medios y con las fonr~llidadcs establecid.1s por la legislación civil" ... 

Puede notarse que la esencia de la inovaci6n comentada radica, en que si la in

tcnci6n del Legislador consiste en controlar a través de tma Pcpendcncia técni

camente capacitada, la aptitud del licenciatario para actuar positivamente como 

tal, sería ahsurdo delegar dicho control en el mismo licenciatario, para que éste 

a su vez detennine la procedencia o no de una cesión o suhlicencia de sus derechos. 
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El Acundo d0 C1rtugcna 1 incluye' una disposición semc•.iantc en s11 1\rtiC1Jlo ~8 q11e 

señala: "El titular dL' 111111 l icL'ncia no podrfi ccdL'r]a ni conn'dN suhl iccncias 

sin autori:ación dL'l titular dC' la patente y de la oficina nacional conipct:t•nte .... '' 

\!) l.J\ LH'.F~'iCIA Y l.i\ EXl'ROl'Ji\CTON POR ('.i\l!Si\S IJE lTflL!lli\11 PllBJ.IC\ - -·~-·--

flcntr0 del mismo capitulado de las liet•ncias obligatorias la Ley de Invenciones 

y ~larcns introduce dos conceptos qut· los ~c·ctorcs intL'rC'sados han calificado de 

"0xtn•mmlruncntc rc\'ol uc i onarios". 

El primero de tales conceptos es la Ilrunada "licencia de utHi<lnd púhli°ca" que 

t'I ,\rtkulo 56 incorpora en los siguientes términos: "Por causas de salud ptíbl i· 

ca, Jl'f'cnsa nacional o cualquier otra de interés público, la Secretaría de fnd11s 

tria y Comercio en cualquil-r tiempo, mC'diante dcclaraci6n que se publicará en el 

Diario Oficial de la Fcclc.'ración, dctt•nninarú que la explotación de ciertas p:ite!)_ 

tes pueda hncerst' medimne 0! otorgamiento de 1 iccncias de utilidad pí1hlica". 

Un precepto semejante se incluye cn C'1 ya tantas veces referido ,\cucrdo de lar· 

tagcna cuyo Art.fculo 39 seiiala: "Cuando se trate de patcnt<~s que intcrcSl'n a la 

salud pública o por las rwccsidades del dl'SarrolJo nacion:d, el Cohierno dC'l 

respectivo País Micrnhro podrá someter Ja patente a 1 iccncia obligatoria, cn C11a.!. 

quier momento }' en tal caso la oficina nacional competente podrá otorgar lns l i-

cencias que se le soliciten". 

l,;1 oportunidad dt' cst a n•glarncntac ión es i ndudahle ya que si la tónica de 1 a 

Ley de Im•enciones r ~L1rcas es colocar C'l interés púhl ico por C'ncinia de intcre· 

SCS particulares fiícilmentc ajenos al beneficio colcctÍ\'O, SClÍI improcedente pe.!:, 

mitir que un monopolio de explotación otorgado a un particular por el Estado, se 
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manejara sin tener en cuentn los intc·rcscs de la colectividad, principalmcntt• 

en los tcrn'nos de la salud púhl icn y de defensa nacional cuya trascl'ndcncia en 

la buena marcha del grupo, t's socinl y cconómicamt'ntc índiscutihk. 

La inclusión de t1 frase "cualquier otra de interés pt'1hl ico" incluida en el ci

tado Artículo 56, al referirse a las causas que pue<len motivar el otorgrnnicnto 

de una licencia obligatoria de utilidad púhl.ica, en adición a los conceptos pre

cisos de "salud pública" y "defensa nacional", puede sin embargo dar lugar n in

terpretaciones nrbi trarias al dejar en manos del Estado Ja 1 ibcrtad absoluta de 

dctc1111inar lo que puede entenderse por "interés púhl ico" en un momc'nto dado. 

Esta posibilidad cede sin embargo fácilmcntt\cn cuanto a su relativa negatividad, 

unte la necesidad de legislar aceleradamente en beneficio del interés colectivo 

a(m a riesgo <l<.' a fcctar i ntercscs pri vndos. 

El segundo concepto "revolucionario" introducido por la Ley comentada en su Ar

tículo h3 es el que determina la posihi l idad de que el Ejecutivo Federal expro

pie cualquier patC'nte de invenci6n "por causas de uti 1 idad pública de conformi

dad con lo quc establece al respecto la Ley ele Expropiación''. El misrno articulo 

t'stahlece en su segunda parte: "En el decreto correspondiente se establecerá si 

la patente pasa a ser propiedad del Estado Mexicano o si cae bajo el dominio pú

blico". 

Creernos sincermnente que es infundada la alanna que ésta disposición provocó, co

mo ht'ITIOS dicho, en algunos sectores interesados )' particulannente en las empresas 

transnacionalcs, ya que el mismo precepto se contenía en la antigua Ley de la 

Propiedad Industrial de 1942, Artículo 73 que estuvo vigente por 34 años sin que, 
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nosotros St'prunos, se haya cxprop1ndo patrntc a lgima. 

f:l referido Articulo 63 de la Ley dt' Invenciones y ~larcas introduce, sin embar

go una ligera mot!ificnción con relación a s11 antecesor, el t:unhién mcmcionado 

Articulo 73, t'n cuanto sciiala la posihi1 idad dl' que la patcllte expropiad;¡ "pnsa 

a ser propiedad del Estado ,\!cxicano o cae bajo el dominio púhl ico" mientras el 

antiguo 1\rtículo 73, sólo est:ihkcía como rc'sultado dr Ja expropinción que el 

invento respectivo cayera bajo el dominio piíhl ico. Considerarnos acertada la in 

corporación comentada ya que la expropiación de una piltcnte por causas de utill 

dad pública para que t'sta caiga al dominio ptíh l i co, no garant i ~a en modo a J guno 

que la consecuente 1 ibre explotación satisfaga los propósitos de "util i<lad pú

blica" que> originaron la expropiación. Suponemos que no succ>derfi lo mismo si el 

Est:ido tiene ln posibilidad de pasar n ser e1 titular de la patente c>xpropiadn 

tlirigicn<lo en consc>cucncia la adecuada explotación ele la misma c>n beneficio de 

1 a colee ti\' i da<l. 

\Ir) ANTECEDENTES D,'Tlli\i~JEnOS 

l..:1 l iccmcia ohl igatori11 otorg:11la ('11 pro del interés púh1 ico y la expropiaci6n de

rivada del mismo interés que en el área de patentes, parccon contrarins a la pro

piedad personal, no son nuevas en modo alguno y ¡xiclcmos encontrar ya justifica

ciones a las mismas en legislaciones que datan del siglo pasado. 

En efecto, la Comis.i6n del Reichstng redactora de la Ll')' Alenk1m1 de Patentes 

del 25 de mayo de 1877 señalaba en su exposición de fl10ti vos, al referirse pre

cisamente al establecimiento de 1 iccncias obligatorias que> "dichas licencias 

debían establecerse toda vez que el derecho exclusivo de patente perjudica

ría los intereses ccon6micos del país y conduciría a el establecimiento de 

lU1 monopolio dañino al bien común". "En el caso en el que se trata 
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de objetos patentados de una gran importancin para la prns¡H'ridad de la L'01111midad 

y del trabajo nacional, el principio de las 1 icencias obligatorias p11cdt' ofrecer 

un correctivo sa111dnhk contra la t•xplotación del país por 1111 monopolio" (:1!1). 

En forma semc.iantc la Ley del Hcino llniclo del 2S de ;1gostn dt· 1883, ('Stahleda 

que la ()fíe ina de l'atpntcs podía otorgar a sol ic i t11d de parte interesada, licen-

cías obligatorias para la explotación de patentes ('11 aquellos casos en q11c "la 

patente no es explotada en el Hcino Unido, o qttt' 111 irl\'cnción no puede satisía-

cer las exigencias legítimas del ptihlico o que alguno t•st:í impedido para explo-

tar la invención y de ponerla en obra cuando es el posccdcr de la fonna mfü; ven 

tajosa para hncerlo". (Art. 22). - IA1 misma l.t'}' llri t:ínica l'n ~u exposición de 

motivos justificaba este tipo de disposiciones seiialamlo que en ausencin de li-

cencias ob1 i¡::atorias de explotaciéin "conceder un monopolio, así sea tcmpornl, 

es desconccr el ínterfü; público, es no tener l'l\ cucnt<i las necesidades de la in-

<lustria ni 1;1s exigencias de los constmlidorc·s. l'C'nnitir a un in1lividuo que ex-

plote su descubrimiento de \1111 111ancra exclusiva r sin alguna oh! igaciiin es colo-

car a todo un pnís a la mPrce<l de un hombre; existe sin duda el genio de la in-

\'t•nción pero sus cualidades industriales dejan 1m1cho que desear; si éste no es 

más que un negociante mediocre)' un mal fabricante, no serií capaz de enviar a 

los tributarios dl' su invención sino un mal producto, muy caro o en cantidad 

insuficiente, y todo el mundo s11frirtí <le este esta<lo de cosas deplorahlcs sin 

que sea posible remediarlo". (40). 

Este cspíri tu de la Ley Inglesa continua teniendo influencia en las legisla-

(39) Cit. por llcnri Gcoffror- Des Brevets D' lnvention en Oroit lntcrnational -
Librairie Nouvclle de Droit et de .JurisprudC'nce.,\rthur Rousseau, Editeur - París 
1888, p. 149. 
(40)Cit. por llenri Geoffroy - ob. cit., p. 151 y 152. 
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ciones que> la han sucedido en est' J>;1ís, con la lógica ad:iptnción de los princi-

pios expuestos a el avancl' ternoléigico de nut'stra na )' piiedt' :ifi nnarse que <'ll 

la ¡;rnn Bretafi:i cont i1111an aun "t r:ih:i_iando li:i~:t:1 la f'cch;1 con leyes rC'clactnclas ('ll 

1623" (·11) y las cuales podemos :1i\;1,lir, C'lltr:irnn en \'i¡~or t'll l'1hl particulannl'n!c 

con relación a las inV('ncioncs industrialt'S, y precisarncnt(' cnn ocasión de la 

ahol ic ión gc1wral de los privi le¡: ios p:ira el PjC'tT icio de la nct ividad, ni surgir 

el estatuto ing.lé>s de los monopnl íos de .Jame~ St11art (·lZi. 

Pcjart'mos para estudios orientados específicamente a la patente industrial, c.l 

considerar las diversas clasc's de patentes rcfC'ridas por la doctrina v.g. "de 

mejoras o de ad.ici6n" "de introducci6n'' "de rc\';tl idaci6n o confinnación" "de ir1-

portación", etc., así como el aniíli5is de los requisitos de patentahilidnd y o-

t1'05 aspectos generales de dicha :írra para contirn1:1r el an:íl isis de los C'lemcn· 

tos comprendidos por la disciplina dC' los bienes inriatcrialcs a la cual continua 

remos llamamlo, como hemos dicho y por J¡¡s ra7.ones L'XJHlt'stas, "propiedad indus· 

trial". 

( 41) Edward Anni tage 1 %ielan~s Recientes )' Perspectivas Futuras de las Patentes 
en el Reino Unido", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, No. 
18. julio·dicicmbre <le 1971, p. 227. 
(42) Tullio Ascarclli, oh. cit., p. -189. 
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CAPITULO III 
LOS mDELOS y DlBllJOS INDlJSfRJALES y LOS mnt:LOS DE trrlLlDAD 

1) Los Modelos y los Dibujos Industriales; Semejanzas y 
Diferencias 

2) Relación con las Obras de Arte 

3) Relación con las Patentes y con las Marcas 

4) Su Tratamiento en la Ley de Invenciones y Marcas 

5) Los Modelos de Utilidad 
A) Antecedentes 
B) En el Derecho CQ'llparado 
C) Definición 
D) En la Convcnci6n de París 
E) Problemas de su No-Regulación en M6xico. 
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LO,<:; H111EWS Y DI Bl !.JOS INlltJSTIU ALES Y LOS }K)f)El.OS llE l íf'Jl. llli\ll 
··-··----··--~·--·----·---~·~----

1) !.OS mnaos y !.OS DIJ\!J.JOS 11\1l!JSTHl:\l.FS: SDIEJ,\;'\ZAS y lllFEHl::\Cl1\S: 

Siguiendo C'l orden que sl'iiala l'1 ;\rt ínilo l'ri11H'ro, Fracción Ira. dc'l Convenio 

de París qrn' emplearnos como guía en el 1)studio 1k•I contenido de la propiedad 

industrinl, nnali::arcmos ahora aquellas instituciones d1~nomi11:1das Hodclos, lli-

bujos Industriales y Modelos <k !Jt i 1 idad. Los modelos industria les de f(ihric:1 

u ornamentales como se les cnnncc en la:.; dircrsas lcgi~lacioncs, datan dL' l'l 11<.'-

rcxho (;cnnánko en el que se ll's conocía con Pl nombre de CFSCJl'l.'\CN'QISTI:R. l'a-

ra otros C'l antecedente' de estas instituciones Sl' encuentra c•n los pri\'ilegios 

concedidos en Franda con relación a In fabricación de los tejidos dC' sl'da dt' 

Lron (1). En Espaila el Artículo Primero de In Ley del in de c11C'ro de 187~1 y del 

Heglnmento del 3 de septiembre de 1880 de Ja l'ropic1Jnd Intcl cctual incoq)Qraba 

ya los "Dibujos y Modelos de Fábrica" (2). 

En Jtal ia la tutela del modC'lo r disvlio Je f;1hrica data de Ja 1.cy del 30 de ngos-

to Je 1868 (3). 

En t.énninos generales podemos consider;1r que el modelo industrinl es nqucl que 

tiende a dar a detenninado producto de la misma característka industrial, un 

ornnmento peculiar o una apariencia estética t~special hasac!os en Ja fonna especí-

fica del modelo. 

C..abe diferenciar entre el concepto de modelo de fábrica y el de dibujo industrial 

ya que rnicmtras el primero, como hemos señalado está basado en la forma cstét ica 

de un <letenninado producto, el segundo se constituye> "por líneas )' se aplica a un 

(1) Tullio Ascarelli, oh. cit. p. f)14. 
(2) P. Estas6n, ob. cit., p. 391. 
(3) M. Rotondi, ob. cit., p. 243. 
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objeto de tnl modo que l'l dibujo les importe a los artículos una fisonomía pro· 

pia di ferentc por la l íner1 o PI color" (·I). Tí'p.ico ejemplo de lo que JllH'clc CO!,l 

siclt•1-.1rsc co11~i dibujo industrial PS aquel rnnj1111to {le l i1wns o Cf"\mhinacioncs de 

colorcs qul' st• estampan o {'l\trl'tt•j0n en las telas (•lllplcad;¡s en la confección, 

en la dccoraci6n o en rnalqt1il'r otra íln'n, por los fahricantcs de textiles. 

En otras palabras los clisl'lios industrialt's se car:1ctcri rnn por "combinaciones ele 

linl'HS y colores o fonnas dirigidas a conseguir 1m rn1cvn aspPctn ost{·t ico de un 

producto, siguiendo las tlos dimensiones dt' 1111 plano", en contrapo~;icirín a los 

modelos dC' fábrica los cualrs "están dirigido~: a la ccinfi~uración exterior 1lel 

producto, siguiendo las tres dimcnsionl's dt' un sólido que cktc11ninan la mod i fi-

cae i6n de 11na fonn..1 plflst ica" (S). En los btad0s Unidos de ~ortcnrnfrica nmhos, 

(4) César Sq1ulvcda. 1;1 Siqema \1exkano de la l'ropic,Jad Jn,htstrial. lmprc· 
sioncs Modernas, S.A., ~1éxfro, 19SS. (tlnica ohm escrita hasta 1a frcha por un 
autor mexicano sobre la Propiedad Industrial t•n general y con an:ílisis part.icu· 
lar de la Ley Mrxicnna de Ja matl'ri:1 vigcntl' en la l'pnca d(' puhl icación de dicha 
obra. Con especial n•fcrenci:i al aspC'cto marcario, cabe citar también la obra 
<le llavid ltrngcl Medina, Tr:itllllo de Jlerech0 ~larcarío, MC-:dco, 1%0. 1\rnbns trata
do::. )' 1 as mene io110s sonK·ras que en tt·xtos ele lkrl'clin ~tercant i 1 , Civil y l'cna 1 se 
hac:cn dt' algunos as¡wctos de los "hi(•ne~; itmiaterialcs", l'<lr com1otados tr:ltildis
tas como Joaquín Eodrí¡:uc:: y Hndrígiw::, Holwrto l.. Mantilla ~k1l in:1, ri:ifad JC' Pi_ 
na Vara (actllal Director de la llirecdón de Jnvencion('S r ~breas)' Antonio dL' 1-
harrola, Mariano .J iménc:: llucrta }' .Jorge B:irrera <;raf (drntro ele las obras de ti -
po general, quien cm 11ucstrn opinión se rcfíNt· i.:nn mayor acuciosidad a la mate· 
ria), consti tuycn el r("t!ucido material bibl iogr:ífico dcsanol J;¡¡lo en nue~;tro 1':1-
ís en torno a tales aspectos. 11enci6n especial debe hacerse en el tc!'l'C'no de p~ 
hlicaciones periódicas a Ja Hevista ~lc>xicrna dv l.:t l'ropit>dad Industrial y :\rtís· 
ticH q1ic Jfrj¡:(' David Rangcl ~lcdinn , c¡uc· con~;tit:11ye a nh•el nacional, l:i rínka 
en su género¡ y que a nivel internacional, dc·sde 1%3 s0 enc1wntra a la altura 
de cualquier publ icaci6n extranjera cs¡x•cial izada en el tirca de la Propiedad In· 
dustrial e Intelectual. La referida escasez tic material bihl iogr:lficn nnc ional 1 

al alcance de los estudiosos en estas discip1 in,1s, aunada a las pocas traduccio
nes al español que pueden obtenerse de los textos ('Xtranj('ros, nos hace insistir 
en la necesidad de que se fomente entre los futuros abogados mexicanos el inte
rés, en lo que podemos identificar bajo el rubro genérico de "Derecho Industrial", 
a fin de que la producción bibl iogr<ific;i en ese renglón mu:icni-t' m:ordc con la il.1.!. 
portancía de tal especial ídad juridicn. 

(5) M. Rotondí, ob. cit., p. 224. 
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disciio!> r modelos de fábrica esttín dirigidos a una finalidad ePiincntcmcnte or-

namcntal. Por ornrunental debe L'lltl'ndersc todo aquello que es "ntractivo al gu~ 

to estético o artístico", indl'Jlt'rnlil'llll'mcntl' dL' q11c los c:unhios tengan una man.L 

festación tridimensional o sean sirnpl<'ml•ntt• dl' rnanifrst:1ción s11pcrficíal; de 

tal modo que en dicho país los modL•los o dísci1os se protegen a través de la ins 

tit11ci6n ele 1:1 patt'ntl' qUP se otorg;1 a "cualq11icr per~;nna <¡lll' haya ím•entado a.!_ 

gún diselio ornamt'ntnl llllC\'O y original, para un artíc11!0 dt' manufactura" (6). 

En torno a los mndc·Ins )' dibu,ios industria les ha cxist ido sicmprr una acentuada 

controversia tC'ndientc n detemi1wr si l'Stc tipo dt• creaciones pertenecen aJ 

campo del artt' o son dcfínitivamt'ntc de índole industrial. 

En c>fccto,cs ftídl notnr que existe un sentido artístico en la creación ya sea 

dc un modelo industrial (tridimensional) o en el d(• un disciio de índole indus-

trial (hi-dimcnsional); el punto es dctc•rn1inar si estP c11rticter artístico cae 

dentro de Jos alcances lk l 11 obra í ntch'ctual considerada como tal )', por 1 o 

tanto, dentro del terreno <le los derechos dt' autor o si l'Se sentido artístico se 

pierde para dar paso a una finalidad de tipo utilitario aplicahll' n las árcns in 

dustriales. 

Algunos autores afinnan que "es cddentc Ja asimilaci6n a las nhras de arte por 

parte de los diseños y los modelos, porque J;1 característica esencial de ellos 

es ser creaciones artísticas, tengan C'l dcst ino que tengan postcrionnent'c o sean 

o no valiosos artfsticamcntc considcr:1dos" (7). Esta tendencia ha sido asimila-

d¡¡ en algunos países en los que se regulan, Jos modelos de fábrica y los diseños 

(6) \1, Alexand(•r Sch0r. Patents, Trademarks ami l'opyrights. La Tipográfica. 
Brescia. Jtali:1, 1963, p. 29. 
(7) Antonio Arnor Ferntínde:.:. La Propiedad industrial en el Derecho Intcmacio
nal, Ediciones Nauta, SA., Barcelona, 1%5, p. 89. 
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de índole industrial -compnmdidos dC'ntro de éstos los dibujos del mismo ca

rácter- dentro dt' Ja Lq~islación tk'l nen'cho de :\utor. lln t'.icmplo de' CStt' ti

po de pníst•s L'S B6lgica qu(· en s11 J.ry del Z~l dl' cncr11 de 1!133 incorpora los 1110-

tklos n•frridos dentro •h• la Ley :\nnnat i\'a dt· la l'ropi<'dad lntC'lcct11al. ;\lg11nos 

otros países aceptan la inclusión dl' lns áreas estudiadas p sea dentro de la 

propiedad industrial o dt•ntro de la propiedad artística. Este tipo de protcc

ci6n actunulativu t'S car;ictC'J'ístico de 1:ranci;i. 

Podemos afinnar, sin embargo, que la mayoría de los países, con las l'Xcepcioncs 

irnlicadas, regulan los modelos de ftíhrica e institutos semejantes dentro de las 

leyes l'ncarninadas n la protección de la propiedad industrial. 

2. • IU:LACION CON LAS OBRAS DE ARTE 

Para algunos :iuton.'s (8) el prohh'mn dC' la ley aplicable, comentado en el inciso 

precedente parte dt' la conf11si611 que existe nl asemejar los modelos y los dise

ños indust rialcs, a la csculturn }' a la pinturn, ya que mientras estas artes no 

requieren del registro para s11 protección, los modelos o dibujos tic fábrica s.i 

debl'n recurrir al mismo en virtud lit' que la creación realmente artística, consj_ 

dera<la como tal, st• caracteriza sicmpn' por el sello o la "factura" del autor 

por lo que la ímítací6n es fácilmentt· comprobable, lo que no sucede con los re

feridos modelos o dihu_ios de fábricn Pn los cuales no puede descubrirse dicho 

sello o fo e tura peculiares, que const i tuycn la chispa de 1 genio }' por lo tanto 

solo mediante su registro específico, puede darse lugar a la prueba de una imit~ 

ci6n, mt•diantc el prc\'io dcpósi to de la que se considera obra original, para su 

cotrj o con la obra posterior o imita dora. 

(8) P. Estasén, ob. dt. p. 391. 
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Con la misma idl'a pero en otros ténninos, se indica qt1e "la obra de arte tic· 

ne como característica su autonomía y s11 i ndependcnc ia, las cual es no pc1111i ten 

excluirla del producto para npl icnrse a otro o en cualesquiera otra foma que 

su creador dctennine, mientras que los dibujos o nrnlclos industriales son ge· 

ncralmcntc intrínsecos al producto al cual se adicionnn y que es el que pro· 

piamcnte, existe" (9). Eclécticmncnte, se ha mencionado tmnhién que "los mo· 

delos vienen a ser el producto del arte aplicado a la industria" (10). 

3. - RELACION CON LAS PATI:NrES Y OON LAS MARCAS. 

Algwms otras tendencias doctrinales han entrado en controversia al intentar 

dctcnninar si los modelos o dibujos industriales pertenecen a el área de las 

patentes o si pueden cncasi llarse dentro de los capítulos legislativos dedica· 

dos a las marcas. 

Para la mayoría de las corrientes, el concepto tic modelo o de diseño industrial 

es un concepto híbrido, o sea intcnnedío al éle las marcas y al de las patentes 

de invenci6n. 11Sc avecina a 1 a marca por la pos ihil idud de que la nueva confi-

guraci6n del producto sirva para caracterizar a la hacienda productora; se 

asemeja a la patente porque, como la nueva invención patentada, presupone una 

actividad de invcnth·a dirigida a una transfonnací6n del producto aunque no sea 

fonnal, como la de dicha invención sino meramente estética; sin embargo es 

distinto a la marca porque esta es extrínseca y no intrínseca al producto y 

no se podrá confundir con la invención nueva porque esta debe conseguir una ma

terial transfonnación del producto en vista del logro de nuevas realizaciones de 

carácter industrial a través de la solución de un problema de índole técnica" 

(11). En apoyo a las diferenciaciones sefíaladas, debe maní fcstarse que la 

(9) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 617 
(10) M. Rotondi. Ob. Cit. P. 240 
(11) C. Scpúlvcda. Ob. Cit. P. 27 
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misnia n11turnlc:a intrínsecn al producto, de los modelos o de Jos dibujos illdlls· 

trinlcs pennite diferenciar a estos cl11rnmentc de las marcas ya que mientras 

estas son "los signos distint ivns del producto que pueden contraponerse nl 

mismo" los modelos o dibujos indt:st rialt•s son la "fo1111n externa del producto 

inscparabk <le él" ( 12). 

En nuestro país )' particulamcnte en la antigua Ley <le la Propiedad Tndustrial, 

se scñalabn en el J\rt ículo Cuarto, Fracc i6n V, el concepto de ·~nodclo i ndus

trinl" indicando que era "toda nucvn fonna de un producto industrial, pieza de 

maquinaria, hcrrmnienta, estatua, busto, alto o bajo relieve que ya por su 

nueva disposici6n artística o hien por la nueva disposición de la materia forme 

w1 producto industrial nuevo y original". 

A diferencia de este concepto de modelo industr.ial, por dibujo industrial, el 

mjsmo Artículo Cuarto, Fracción VT entendía "todo nuevo dibujo usado con fines 

<le 0111amcntaci6n industrial en cualquier substancia )' dispuesto en ella por 

impresión, pintura, bordado, tejido, cosido, modelado, fundición, grabado, mo

saico, incrustación, decoloramiento u otro medio mecánico o químico de tal ma

nera que dé a los productos industriales en que los dibujos se usen un aspecto 

peculiar y propio". 

Las antes citadas definiciones de modelo y de dibujo industrial estaban compren

diclas en la referida antigua Ley de la Propiedad Industrial, dentro del capítulo 

relativo a las patentes y particularmente dentro del Artículo Cuarto, en el que 

se señalaba lo que podía considerarse una invención patcntablc. 

Esta opci6n del Legislador del 42 es semejante a la mayoría de los países que 

(12) T. Ascar,elli. Ob. Cit. P. 617 
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incorporan, como habíamos antes mencionado, los modelos o <lisciíos industriales 

a el á1'<~a de las patentes. 

4 • - SU TRJ\ T AMIENTO EN LA LEY DE 1N\/ENC1 ONES Y ~~\RCAS 

l~t nueva Ley de Jnvcnc.ioncs )' ~k1rcas trata de anunliznr la controversia doctri

naria surgidn en torno a si los institutos de los modelos y <le los dibujos in

dustriales deben asimilarse a las patentes o a lns marcas, optando por una so

luci6n distinta que consideramos acertada; t'S decir inco1110rando estos institu

tos a un r.apítulo independiente, hnci6ndosc ceo en esta fonna de las opiniones 

doctrinales que hemos mencionado y que optan por considerar a los modelos y a los 

díbujos industriales como entes jurídicos híbridos que constituyen un paso in

tennedio entre las patentes y lns marcas }' por lo tanto de naturaleza aut6noma 

a las unas y a las otras. 

Es importante considerar los Artículos <le la nueva Ley en cuesti6n en que se 

regulan los modelos y dibujos industriales en virtud de que cada uno de estos 

da lugar a comentarios específicos con relaci6n a los apuntes doctrinarios 

esbozados. 

El Título Tercero de la Ley, in tí tulmlo ''Dibujos y ~bdelos Industriales" es el 

encargado de reglamentar los institutos del mismo nombre y lo hace a través de 

un Capítulo único dividido en los siguientes Artículos: 

Artículo 81.· Serán rcgistrablcs los nuevos dibujos o modelos in· 

dustriales. El registro concederá a su Titular el derecho de uso 

exclusivo por el té1mino de 5 años inprorrogahlcs contados a par

tir de la fecha de registro. 

'·"· 
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Puede notarse que en C'ste precepto se despoja a l'os institutos comentados clC' 

su ant.iguo carácter de "patcntl'S" pani conVL'l'tirlos en meros registros asemeján

dolos a las rnarcns, sin embargo, d:índoks una vigenci:1 inprorrogahlc en la mis

ma f01m1 que se les dá a las pat('ntC's. El ténnino de S años de dicha vigencia 

es tambi6n idéntico al ténnino de vigencia de las marcas con la salvedad de que 

el de éstas puede ser rcnovab.k indefinidamente con sujeción a ciertas condi

ciones de uso quL' serán objeto de l'studio en capítulos siguientL'S, 

Articulo 82. • Se cnth,nde por dibujo industrial toda combinaci6n 

de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto in· 

dustrial con fines de ornamentación y que le den un nspccto pecu-

1 iar y propio. 

Se omite en este Artículo el foncccsario desglosl~ de los medios de incnrpora

ci6n de los dibujos imlustrj¡1Jcs (imprC'si6n, pintura, cte.), que so intentaba 

determinar en fonna oqu ivoc:adamcntl' cxhaust íva, en c1 antiguo Artículo Cuarto, 

Fracci6n VI de la Ley de la Propiedad Industrial, consiguiéndose en consecuen· 

cía, una definición de mayor brevedad )' clari<lr1d. 

Artíc\110 83. • Se tmt:icnd(• por ncclclo industrial toda forma plásti

ca que sirva de tipo o molde para la fabricaci6n de un producto in

dustrial que le dé apariencia especial en cuanto no implique efec

tos técnicos. 

Resalta en la definici6n dC' modelo industrial dada por este Artículo 83, la 

frase final relativa a que la apariencia espccü1l que la forma plástica <lá a 

un producto industrial, no debe implicar efectos técnicos. Consideramos que 
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esta cspccificaci6n tiende a d ifprcnciar el modelo in<lustrial de la patente de 

invención en ln cual se llega a resultados eminentemente técnicos, dándole a 

dicho modelo una caracterización biísicamcntc ornamental. 

Artículo 84.· Las sol icitudcs de registro de dibujos o modelos in· 

<lustrinles deberán contener los mismos datos que las patentes y a 

las mismas se anexarán: 

1.- Una reproducción grtífica o fotográfica del objeto <le la 

solicitud y los dibujos o el isés correspondientes. 

11. • La indicación del género o de los géneros del producto 

para los cuales se utilizará el modelo o dibujo. 

Existe en estos requisitos una runalgarna de aquellos requerimientos comunes en 

las patentes de invención y de modelo de la antigua Ley y los necesarios para 

la solicitud o registro de marca contenidos en el mismo Documento. En efecto, 

se requiere por un lado la presentación de reproducciones gráficas o dibujos, 

caractcrícos de las solicitudes de patentes de invención, y por el otro se re· 

quiere también la presentación de clisés comunes a las solicitudes de registro 

de marcas. 

Consideramos que este tipo de requisitos es inherente a la naturaleza de re

gistro que se da a los dibujos y a los modelos industriales en la Ley comen· 

tada, toda vez que mientras las reproducciones gráficas o fotográficas son 

útiles para la consideración que el Examinador tiene que hacer del modelo o 
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del tU bujo, e 1 e lis6 será útil para imprimir e 1 Hcgi stro, una vez otorgudo, en 

la Gaceta Je Invenciones y Mnrcns (antiguruncntc de la Propiedad Industrial) 

correspoml i ente. 

Artículo 85. - Serán apl ic;1bks a los tlihujos y modelos industriales 

en lo conducente, las disposiciones sohn' patentes en relaci6n a la 

novedad, aplicaci6n industrial, im·c·ncioncs de trabajadores, des

cripci6n, t'Xamcn, publ icaci6n, dcrccho.s exclusivos, 1 iccncias, pngo 

de derechos, caducidad y protccci6n legal. Los solicitan tes gozarán 

del derecho de priorid:1d que establc~can los tratados internaciona

les de los que ~léxico sea purte, aplicándose en lo conducente las 

di s¡x:isicioncs del Artículo 3b de esta Ley. 

Este Artículo presenta la misma complejidad que los anteriores, originada prin· 

dpalmcnte en la amalgama de características rnarcarius y de aspectos pntcntables 

en el intc•nto <l<.' crear una insti tuc.i6n imlcpendicnte. 

C.onsidcramos que será necesario, en futuras legislaciones, regular específica· 

mente a los J'.bdelos y a los llibujos Industriales con verdadera independencia en 

virtud de que, en otra forma, el hibridismo de que se les caracteriza vendrá a 

crear crasos errores en el juicio, tanto de los cxanrirn1dores a quienes corres

ponda detenninar la procedencia de los registros correspondientes, como en las 

áreas conflictivus o de controversia que posterionncnte surjan en cuanto a la 

protección legal de tales registros. 

Por lo que toca al derecho de prioridad que caracterizará a estas instituciones 

y que el Artículo comentado remite al Artículo 36 de la misma Ley, el cual a 
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su vez lo hace a los Tratados Internacionales npl icablcs, bástenos npuntar 

que el tínico problema que ¡11cdc suscitar confus i6n será el de la corresponden - , 

cia entre solicitudes extranjeras de modelos de utilidad, que al servir de 

basc para tmn reclamación de prioridad en nuestro país, la cual no incluye ese 

tipo de modelos en su legislación, darán lugar a problemas específicos que 

considernremos en mayor detalle enseguida al analiznr la novedosa institución 

del modelo de utilidad. 

Artículo 86. • La protección que otorga esta ley a los dibujos y 

modelos industriales, serfí sin perjuicio de la que otras leyes pue

dan conceder a su autor. 

Este Artículo preve6 ya la incorporaci6n del régimen de los modelos industria

les o de los diselíos del mi:-;mo cariícter, a leyes rclncionadas con In Propiedad 

Intelectual o con los Derechos de Autor y a fin de evitar una controversia con 

dichas leyes señala la compatibilidad que existirá entre tales leyes y la de 

Invenciones y M,1rcas en caso de que concurra una doble protccci6n en cualquier 

controversia que se suscite. 

5. • LOS mDELOS DE lrrILIDAD. 

Entrando al terreno de los modelos de util i<lnd, nos cxtrafta realmente que no se 

haya incorporado, en el ya considerado Título Tercero de la Ley de Invenciones 

y Marcas, una reglamentación específica para regular dicha Institución, misma 

que se ha convertido en seria preocupací6n para los Legisladores de varios paí· 

ses extranjeros. 

A) • M1TECEOENTES 
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Existe, en l'fccto, un tipo de modelo que, guard:111Jo ciertn scmt'jan:a con los 

inJustriaks, deriva en su fonna no simplemente' una aparienciil estética espcci-

fica, agradahll' a la vista, sino q1w con hase en dicha forrn.1 dn lugar n unan-

plicaci6n práctica y títil del mismo modl'lo. Este tipo dt' modelos no puede ser 

considerado como verdaderas patentes en virtud de que no impl kan una trans-

fo111~1ci611 de carácter industrial o un resultado de la misma t6nica, encaminada 

a la producción o a la modi ficaci6n de un producto det:enninado, sino que ex-

clusi\•arnentc derivan una finalidad ut i 1 i tari a de su aspecto estético. 

A pesar de no r<.'conocer nl modelo de uti 1 idacl, expresamente como una variante 

de los modelos o diseños industriales, César Sept1Jvcda apuntaba ya su natura-

leza al. sefrnlar que "algunas veces el modelo posC'c una ftmcional idad útil en 

la industria, tal es el caso de las herramientas manuales o el diserio de las 

hélices, por no citar rnfü; que casos notables", apuntaba asímismo que en oca· 

siones "puede hahcr coexistencia entre los elementos de fonna agradables a ln 

vista y lo:> elementos intrínsecos de ftmcionalidad" (13). 

Remontándonos a los orígenes de la rcgu1aci6n legislativa de los modelos de u-

ti l ídad, podemos cnco11trar su primer antecedente en el Derecho Gennánico al 

cual se le atribuye la paternidad de la instituci6n y en el que se instituyeron 

con el nombre de "GlmRAllSGISHJSTEH" o sea como aquellos diseños o modelos des-

tinados a conseguir al producto una utilidad particular (14), en contraposición 

a los ya analizados GESOMACKl>n.JSTEI~ (diseños ornamcnt¡1les). 

(13) C. Scpúlveda Gb. Cit. P. 26 
(14) M. Rotondi. Ob. Cit. P. 241.- Misma idea en A. Amor Fernándcz. Oh. 

Cit. P. 162. Para T. Ascarelli la disciplina se instituyó en Alemania 
en 1891. Ob. Cit. P. 610. 

'-.-.--_ :..-·.,.' 
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La Ley Italiana de 1940 incorpora a Jos modelos de utilidnll y a los modelos 

industriales bajo el concepto tínico tk l!lodelos indnstriaks, solamente qm' los 

diferencia post('rionnt'ntc mediantt' definiciones, sefialando que existe' un tipo 

de modC'lo t¡Ul' tic'ndc a "conferir eficacia particular o comodidad en s11 ap1i-

cnción o 011 su uso c·n una máquina o parte dt' ln misma, y t,'ll instnu11011tos, utcn-

silios u objetos de uso general, dl'liido n confonn:H:iones particulares, dispo-

siciones, configuraciones o combinaciones de partes" (lS). 

En los Estados Unidos de Norteamérica se lllnnifcst6 una cierta oposici6n en 

cuanto a considerar que las hcrr:unientas o piezas de maquinaria, o sen lo que 

en otros países eran modelos de utilidad, pudiesen considerarse como artículos 

<le manufactura, "» por lo tanto carecían ck patcntahi 1 i<lad de acuerdo a la Ley" 

(16). Sin embargo, posterionnente se han concedido varias patentes precisamen-

te para tales productos por lo que consideramos que en dicho país se acepta la 

instituci6n de el modelo de utilidad, aún en el caso de que no se comprenda 

como una in~•tituci6n aut6noma sino,como un tipo de patente de modelo industrial 

en genernl. 

La conferencia de P;1rí~ <lel 20 <le Abril de 1960 en torno a (Hvcrsos prohlem.1s 

de la Propiedad Industrial, incorporó en una de sus conclusiones lo que podemos 

considerar un decidido apoyo a la inclusión de los modelos de utilidad en las 

diferentes legislaciones, en los siguientes ténninos "se sugiere: considerar 

como minimo de protccci6n los objetos que tonicndo un fin utilitario tengan por 

su fon11a o aspecto un carácter orn;unental" (17), 

(15) M. Hotondi. Ob. Cit. P. 243 
(16) V. Alcxandcr Schcr. Ob. Cit. P. 29 
(17) A. knor Fernández. Ob. Cit. P. 92 
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Dadus lns características de los modC'los <le utilidad, comprendidas en las ya 

expuestas dl'íinicioncs de los mismos, puede presentarse el caso de que un mo-

delo de utiliclml persiga, por un lado, Pn cuanto a su fonna, el llenar ciertos 

aspectos ele ind0le cmincntcm0ntc Pstética o de apariencia visual agrndahlc, 

mientras que por otro ludo dicha fonna esté di.rigida a campos de aplicaci6n 

utilitaria. Este tipo de circunstancias ha sido ya prel'isto por algunas de 

las leyes extranjeras en la mah'ria v.g. la Ley Ita! iann, que prcvec ya lapo-

sibilidad dl' qut' un modelo t.en¡¡a tanto un aspecto ornamental positivo como una 

utilidad derivada de dicho aspecto, en cuyo caso dá opción a que se soliciten 

dos patentes distintas, una independiente de la otra y protegicndo,por un lado, 

tal aspecto ornmncntnl )' por el otro dicho aspecto ornamental dirigido a la 

finalidad de aplicación utilitaria. 

Consideramos esta interpretación acertada, en virtud de que la estética de un 

producto, derivada de su confonnaci6n, está encmninada básicamente a resaltar 

la apariencia )' la imagen visual de dicho producto, aspectos protegibles in· 

dcpcndicntcmcntc de cualquier apl icnci6n que a la confonnací6n en cuesti6n pue· 

da darse en otros campos de utilidad técnica, diferentes¡¡ los estéticos. 

B) EN EL DEREO IO CCMlA!lAlX). 

En la actual id ad los paf ses principales que incorporan los modelos ele utilidad 

en sus legislaciones, que los n•gularon alguna vez o que lo harán en el futuro 

son los siguientes: (18) 

(18) Fuente de infonn..1ci6n: Manual for thc Handling of Applications for 
Patents, Dcsigns an<l Tradcmarks Throughout the World. Octrooibureau 
Los En Stigtcr - hnster<lmn, Holanda, excepto cuando se indica expresa
mente alguna fuente distinta. 
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Akmnni.a Federa 1 : (Crendora del 1 ns t i tu to) 

Se definen como "Jos modelos de herramientas u objetos de uso diario o partes 

tic los mismos. si In nueva fonna, arreglo o dh;posición sirve para focili.tar, 

simpl ificnr, ;icclerar o mejorar(') manejo o uso de los mismos". (Prot:ccci6n 

por tres años rl'novablcs). 

República Democrática Alemana: 

Se derog6 el 1 de agosto de 1963, la Ley de Modelos <le Utilidad por lo que ya 

no son rcgist1~bles. 

Austria: 

No se incorporan aún; sin anhargo, un proyecto de ley está siendo preparado des

de hace largo tiempo y se espera que se publique pronto. 

Brasil: 

La Ley <le llicicmbre 29 de 1969, confinna la abolición de las patentes de modelos 

de utilidad, las cuales vuelven a instaurarse mediante la Ley S. 772 del 21 de 

Diciembre M 1971 en los siguientes téminos: 

"Artículo 10. - Para os cfci tos deste Codigo, considera-se modelo 

de utilidade tod:1 disposic;ao m1 fonna nova obtida ou introduzida 

em ohjcto conhcci<los, desde que se prcstClll a um trnbalho ou uso 

práctico. 

1). - A expressao objeto comprende forramcntos, instnnnentos de 

trabalhos ou utensilios. 

2). • A prote~ao e concedida somcntc a forma ou a disposü;ao nova 
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que traga melhor utilizm;ao a fun)llO a que o objeto ou parte de 

maquina se <lcstina"(19). 

(Artículo 10.- Para los efectos de este C6digo se considera modelo 

de utilidad to<la <lisposici6n o fonna nueva obtenida o introducida 

en objetos conocidos siempre que se presten a un trabajo o uso 

práctico. 

1). - Los objetas señalados comprenden herramientas, instnunentos de 

trabajo o utensilios. 

2). - La protección se concc<le solamente a llllél fonna o disposición 

nuevas que permita mejor util izaci6n u la función a que se destina 

el objeto o parte de la mtíquina). 

Olina Nacional is ta. (Taiwan - Fonnosa) 

Se protegen en ténninos sl'111ejantes a las patentes por un período de diez años. 

España: 

Se protegen consider6ndolos como una quasi-patcnte por un ténnino de 20 años y 

para los siguientes aspectos: "instnunentos, herramientas, di sposi ti vos u oh-

jetos o partes <le los mi srnos capaces de una ventaja o de un nuevo efecto o de 

ahorro de tiempo, fuerza, trabajo, o una mejora en las condiciones higiénicas 

o psicofísiológicas de trabajo:' 

Filipinas: 

Se protege por 5 años; renovables por períodos semejantes hasta por dos perío-

(19) C6digo da Propíedade Industrial, Lei No. 5.772 de 21/12/1971. Ministerio da 
Industria do Comercio. - Instituto Nacional da Propiedade Industrial. Brasil. 
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dos más; bajo la definición de implementos o herramientas de cualquier producto 

industrial, o de una parte del mismo, que no posen la cualidad de invención, 

pero que es de ut i lidnd práctica por razón de su fonna, configuración, cons

tn1cci6n o composición, 

Grecia: 

No existe protección hnsta la fecha. Un proyecto de Ley que los incorpora se 

encuentra ¡mndiente de presentarse al Parlrunento desde hace largo tiempo. 

ltalin: 

SÍ los protege por un lapso de 4 años y los define como "los modelos capaces de 

conferir una eficiencia particular, utilidad, o facilitar su aplicación a llk'i

quinas, partes de maquinarias, instnnnentos o implementos tales corro modelos 

que consisten de una confomación peculiar, arreglo, configuración o combina

ci6n de partes" -(extensible a San ~~1ri11o y a la Ch1da<l del Vaticano). 

Japón: 

Los protege como: "Cualquier dispositivo novedoso relativo a la forma, cons

trucci6n o ensamblado de un artículo". Duración de la protección, 10 nflos a 

partir del otorgamiento. 

Polonia: 

Los protege por 10 años y los define como: "Cualquier fonna técnica nueva do 

un artículo aún no usado en Polonia, que se distingue por la forma, construcción 

o material del artículo y en el cual el objeto del aspecto novedoso es incremen· 

tn.r la uti 1 idad del artículo. 
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Portug1~: 

Los incorpora en su lrgislaci6n con cxtcnsi6n n las Islas Azores, Mndeira y a 

las provincias portuguesas mlis allli dc•l mar. 

U. R. S. S.: 

Se les <la el carácter ck "i nvcnciones de perfcccionruniento" lo que nos permite 

deducir que en este país Jos modelos de uti1i<lml son invenciones ele fonna aunque ~ 

no lo sean de fondo. 

C) DEFINlCION 

Por lo que toen a la definici6n de este tipo especial de bien inmaterial, hemos 

seleccionado por su acuciosidad y de entre las definiciones de modelo de utili

dad contenidas en las Legislaciones de los países antes referidos, aquella de 

la Legislaci6n Espai'\ola que define al modelo de utilidad en los siguientes tér-

minos: 

"Los instnuncntos, aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de 

los mismos en los que 111 forma sea reivindicable tanto en su aspecto exterior 

como en su funcionamiento y siempre que éste produzca una util ida<l, esto es, 

que aporte a la funci6n que son <lcst inado~, un beneficio o efecto nuevo o una 

economía de tiempo o energía, mano de obra o un mejoramiento en las condicio

nes higiénicas o psicofisio16gicas del trabajo". (Definición del Estatuto ele 

la Propiedad Industrial del Zú de .Julio de 1929, revisado por la Ordcm del 30 

de Abril de 1930) (20). 

D) EN LA cmNENCION DE PARIS 

C:Omo habíamos apuntado la Convención de París introduce ya este tipo de Moclclos 

(20) A. A. Fernández. Ob. Cit. P. 105. 



- 106 - . 

en sus preceptos )' así señala en su Articulo r.uarto- ¡\-J, "el que haya deposi

tado rl'gulnnnentC' una $O}icitud de patente de invcnci6n, de modelo de util idaJ, 

<le dibujo o modelo industrial, ... gozará pura C'fcctuar el depósito en los otros 

países de un derecho de prioridad Jurnntc los pla;:os fijados a continuación: 

2. - ..... .. 

R.- ...... . 

C. l.- Los plazos de prioridad arriba mencionados scr(m de 12 meses 

para las patentes de invenci6n y los modelos de utilidad y de 6 meses 

para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica 

de comercio". 

Es fácil notar <le la lectura de los nrt fculos de la C:onvenc i 6n antes referidos, 

que al no incorporarse a la Ley Mexicana de Invenciones y ~!arcas, el concepto 

de "modelo de utilidad" se originará cierta confusión en aquellas solicitudes 

presentados en el extranjero como "modelos de utilidad" }' cuya prioridad desee 

reivindicarse en México dentro del pln:o de 12 meses señalado para tales mode

los, tanto en la Convcnci6n como en las legislaciones locales que incorporan 

dicha institución. 

Este probl<..>ma ha sido ya previsto por la misma ümvenci6n de París la cual Jo 

soluciona, al mcnos parcialmente, en su mismo Artículo Cuarto E I al establecer 

"cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud 

de un derecho de prioridad basado sobre eJ depósito de un modelo de utilidad, 

el plazo de prioridad scr.'.i el fijado para los dibujos o modelos industriales". 

E) PRORLl~1A5 DE SU NO REGULACION EN MEXIill 

"'· 
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El problc1m de onlcn prúctico plrmtcado, q11c se origina, como hemos apuntado, al 

no haberse incluido el ''1-hlclo de lltilid:1d" L'll ln Ley dt' Invenciones y Marrns ra 

dica en que, un modelo dl' 11t i l id;lll registrado o patentado originalmente l·r~no !'al, 

puede ser registrahlc en el caso dL' ~léxico, y con apoyo en el tran~;crito i\rtículo 

4E (1) de la Convención de París, como 11n modelo industrial o como un diseiio de· 

la misma na tura lew, opción cqui vocacJa que se tr<!llucid primcrmncntc, l'll la redu~ 

ción del plazo de 12 meses para rct.:lrnnar los derechos ele prioridad a un plazo de 

(1 meses, que es el reservado para los modelos y disciios industriales; y en scgu!! 

do téimino redundará en 1.ma falta de protección a los .1spcctos de el modelo de -

utilidad original, relacionados con su funcionamiento 11 operación. Es fticil dedu 

cir que si en tm modelo de utilidad la fonna del mismo no está cncruni.nadn a darle 

a éste una aparicnc in estética i ndepündientcmcnte de su opcrac ión, la descri pe ión 

de esta operación característicn quedará fuera de toda protección a nivC'l de la -

Ley Mexicana, ya que las solicitudes Je rc~istro para modelos y diseños industria 

les, de ser este el renglón en que se incoq1ore algün modelo <le utilhlnd extranj~ 

ro, carecerán de tma descripción relativa a la finalidad de apl icnción de dicho -

modelo, con lo que este nspccto quedará, como hemos anotado, fuera de cualquier -

runparo legal. 

Creemos que de no incorpor~trsc, .11 futuro, el modelo de utilidad en nuestra le· 

¡!islndón, será preferible para la f>ráctica Mexicrn1a el encasillar las solicitu

des de tales modelos en el área de las solicitudes de patente, en concordancia 

con la doctrina intcrnacionn 1 que las califica ele "pequeñas patentes" a fin, • -

primeramente, de adoptar los plazos de prioridad señalados en las legislaciones 

extranjeras y en la misma Convención de Pads,pnra este tipo de Institutos y por 

otra parte a fin de pennitir que dentro de las descripciones características a 

1ma patente de mejoras, se incluyan los aspectos de operación del modelo de uti

lidad mismos que, c0010 ya scirnlamos, son detcnninantes de su naturaleza y de su 
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finul idad. La solución pl¡mtcada cncucntrn adecuado flmtl:uncnto, a nivel interna 

cional, en el mismo Artículo .ti; de las tantas veces mencionada, Convención de -

París, que en su inciso (2) establece: 

"(2) Además, está pennitido depositar en un país tm modelo de ut.ili-

dad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el dcpó-

si to <le una solicitud dC' patente y viceversa". 

Es curioso notnr que en los Proyectos prel iminarcs de la Ley de lnvcnc:loncs y -

Marcas que se prepararon en los meses finales del mio de 1975 y con hase en los 

niales se redactó el proyecto definitivo sometido por el Señor Presidente a las 

Cfünarns, se incorporaba la instituci6n del mcxlelo de utilidad. A guisa de eje!!)_ 

plo podemos citar, entre uno de tales proyectos, aquel preparado por el "CONJ\

CYr' (Consejo Nacional de Ciencia y Tccnologia) que en su Articulo 67 señntnha: 

"Artículo 67 .- Se otorgará patente de modelo de 11ti lidntl para pro· 

tegcr las modificaciones intrcxhK:idas en herr:unientas, instntnentos 

de trabajo o utensi 1 ios destinados a aumentar su eficiencia o mejo

rar su servicio o utilidad cmnhitmdo su fo1111a o estructura". 

Ignorafl\'.)S la causa por la nial este artículo dcsapnrcci6, tanto del Proyecto de 

Ley sometido en definitiva a el Congreso como de la Ley promulgada finalmente. 

Es cierto que el referido proyecto del "l'Q\IACYl'" adolecí.a de graves dcficien· 

cias que fueron corregidas, al menos en parte, en el citado proyecto definiti

vo, pero no pensamos que entre tales deficiencias pudiera encontrarse la inclu

sión de los modelos de utilidad. 

A mayor abundamiento cabe señalar que la Ley promulgada establece en e 1 2o. pá-
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rrafo del Articulo 2: "El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología será órgano 

<le consulta en los té1¡ninos de la ley que lo creó", de lo que, puede deducirse 

que a 1 menos en cicrt.1s IÍrcas tén1 kas, el Organismo en cuestión p11cdc aportar 

soluciones adecuadas a la problcnñ ti ca nadonal, como lo hizo en su Proyecto 

de Ley, al proponer la inclusión en la misma, de los modelos de utilidn1L 
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1. EL CERTIFICADCl DE INVE~ffOR 

AJ· ANTECEDFNfES 
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La búsqueda constante de una solw.:i6n que comhine a<lccundmnC'ntc los c\crC'chos 

del inventor sobre sus invenciones, con los beneficios sodalcs que de dicha 

invcnci6n deben derivarse, ha sido preocupación esencial de los juristas es-

pccinlizados en C'l estudio <le la propiedad industrial. 

Este problema se acentúa considcrahlcmcntc en los países en vfos de desarrollo, 

los cuales tienden generalmente a resolver sus problemas tecnol6gicos mediante 

la importación de fónnulas extrafías, con el consiguiente peligro de convertí rse 

en apéndices económicos <le sistemas capitalistas. 

Considerando la perspectiva <le beneficio social <.¡uc se busca en las soluciones 

adoptadas, no es cxtraflo que la institución del certificado de inventor, o de 

autor coJOO se le dominó originalmente, provenga de la IJRSS (Uni6n de Hepúhlicas 

Soviéticas Socialistas) en donde podemos encontrar los principios de el tema 

en estudio. 

La "Ley Sobre Inventos" constituye la primera acción legislativa soviética, a· 

probada por el Consejo de C'.omisarios del l\1eblo y suscrita por V. I. Lenin el 

30 de .,Junio de 1919, en la cual puede encontrarse el primer antecedente del 

certificado de los inventores. (1) 

La creación de esta Institución, obedeció a la consideraci6n de que, mediante 

(1) Mark M. Bom1slavsky, "La Nueva Legislac i6n Soviética sobre Descubrimien
tos, Proyectos e Inventos de Tnovaci6n" HMPIA No. 25 Enero-Die icmbrc 1975 
P. 95. (Trabajo leido por su autor en el Vigesimonono Congreso de la AIPPI 
celebrado en San Francisco (3-10 de Mayo de 1975). 
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el sistema introducido por la misma, se obtenía la má:dmn estimulaci6n dt>l fo-

mento de inventos nacionales así como la uti 1i znci6n, en marcos adecuados, de 

la tecnología cxtrru1jcrn. 

En opini6n de los trnta<listns contemporáneos, la implantaci6n del certificado 

de inventor puede ser conveniente para todos aquellos pa 'íses que se cncam i nan 

por la vín del desarrollo no capitalista, así como en países Cll)'OS gobiernos se 

orienten hacia ln crcnc.i6n de una economía nacional verdaderamente independiente. 

(2) 

La postura soviética ha sido reconocida como de efectos vcrda<lcrruncnte pos i ti -

vos a nivel internacional, en pnieha <le los cual, se ha incluido la institución 

<lel certificado de inventor, en la Ley Tipo pnm los Países en Vías de Desarrollo 

preparada por el BIRPI. 

B)1 OONCEPTO Y C'.ARACTERlSTICAS 

En ténninos generales el certificado de inventor o <le autor, consiste en una al

ternativa distinta n las patentes y está principalmente encaminado n la protección 

y c>.1)lotaci6n controlada de aspectos cuyo contenido invcnt ivo no se incoq1ora 

dentro de los aspectos protegidos por dichas patentes. I:l Artículo 25 de In 

Ley sobre Descubrimientos, Inventos y Proyectos de Innovac i6n aprobada por el 

Consejo de Minístros de la URSS el 21 <le Agosto de 1973 y que entr6 en \'lgor el 

lo. de Enero de 1974, conceptúa el certificado de inventor acorde a la siguiente 

tenninología: 

(2) I. Chcrviakov (auxiliado por G. Titskaya) "Algunos Problemas del Amparo 
Jurídico de Inventos en Países en Vías de Desarrollo" - AIPPI Revista del 
Grupo Nacional Soviético. Moscú - 1972 P. 25. 
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"Se concede un ccrt j ficudo de i nvcnc i6n pnra un invento, cuando su objeto es: 

- una sustancia obtenida químicamente; 

- tma sustancia que se obtiene mediante fisión nuclear, un aparato o método rela

cionado con la generación o empJco de la energía atómica; 

-una sustancia medicinal, condimento o nutrimento, un cosmético, un método parn 

prevenir, Jiagnostirnr o tratar las enfcnnc<ladcs Je los seres htnnnnos o <le los 

animales aprobado por la legislación en vigor; cepas de microorganbinos (3). 

Puede notarse de la enumeración de artkulos o aspectos principalmente protegi

dos por el certificado de .inventor, que éstos encuadran dentro de las caracterís

ticas de aquellos aspectos de interés btisico y vital para la comunidad, cuya 

explotación monop61 ica a través Je una patente-de acuerdo a las característ i -

cas de esta i ns ti tuc i6n- podría resultar perjudicial al desarrollo tecno16g ico 

y social del pais, sí dicha explotad6n no se hace en términos en consonancia 

con dicho desarrollo. 

La expedíci6n de un certificado de inventor significn la transferencia del de

recho exclusivo sobre el invento al Estado, lo cual, a su vez, supone su lihrc 

util i zaci6n en cualquier unidad productora del sector estatal. 

El Artículo 86 de la Ley Soviética comentada, indica en ténninos semejantes, que 

el certificado de inventor se expide a nombre de éste y certifica que se reconoce 

la proposición de un invento, su prioridad, la calidad del invento y el derecho 

(3) M. Boguslavsky Ob. Cit. P. 99. 
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oxclusivo del estado sohrc el mismo. 

El derecho exclusivo del estado con relación a un invento incorporado a un 

certificado de invenci6n, se traduce en el hecho dt• que el Estado Soviético, 

las organizaciones cooperativas y sociales, las empresas y las instituciones, 

pueden utilizar el invento en interés del Estado y de sus propios intereses, 

sin nt'cesidad de un penniso especial. 

Cualquier uso distinto al señalado solo podrá derivarse ele la autorización 

expresa del Comité Esta ta 1 de 1 nvcntos y Dcscuhrimi en tos del Consejo de IH -

nistros de la tmss (4). 

C)1 Vfüfl'AJAS Y DESVEl\'l'AJAS 

Oc los conceptos señalados, puede deducirse que las ventajas de la institu-

ción del certificado de inventor, radican en la combinaci6n armónica de los 

intereses Je dicho inventor con los sociales, pudiendo delimitarse tales ventajas 

en los siguientes ténninos: 

1. Po sibil idad de 1 ibre ut i1 izaci6n dC' inventos en cualquier unidad 

productora del sector estatal. 

2. Difusión de la información que permita utilizarlos en su escala 

más amplia. 

3. Establecimiento de un control estatal sobre la utilización del 

invento. 

(4) M. Boguslavsky Ob. Cit. P. 100. 
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4. Estimulaci6n de la activhlacl creadora de inventores mediante la 

conccsi6n de dt'tc11nina1los derechos y hcncficios (S). 

La misma legislación soviética en com0ntarin, cstahkcc la posibilidad de que 

el in\'cntor se acoja a las características del certificado de inventor, aún en 

aquellos casos en qtll' el ohjcto del mismo sean materias no reservadas para esta 

institución, en cuyo caso ccdcr:í al J;stado los derechos de invención, "lo cual 

lo incorpora a los derechos y bencficio5 de acucnlo con la lcr,islaci6n vigente" 

Estadísticamente hablando, es fácil llegar a la conclusión de que la institu· 

ci6n del certificado de invención se apega definitivamente al sistema ccon6m.ico 

soviético. En efecto, solamente en el año de 1972 se concedieron 46,800 ccrti· 

ficados de inventor y de hecho más de 37,800 inventos han sido puestos en prtíc-

tica. (7) 

Sin embargo, y sin estar a discusi6n los aspectos positivos de 1a implantación 

en nuestro medio del certificado de inventor, creemos oportuno señalar que no 

es conveniente para pa'is alguno en desarrollo, el adoptar r'igiclamcnte los prin· 

cipios de instHuciones ajenas a su medio. 

La copia exacta de un sistema implantado en países, como por ejemplo In llRSS, 

por parte de paíse-s en desarrollo,. puede ser negativa en medios poco familia-

(S) I. Chcrvfakov Ob. Cit. P. 27 
(6) M. Boguslavsk-y Ob. Cit. P. 100 
(7) Idcm 
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rizados con l'SC instituto. Es pcrti1wntc por lo t1mto C'studiar dct¡¡JJadamcntc 

las carnctcríst icas <lC'l C{'J't i ficado de invención, tcnit·ndo muy prest'ntcs las con-

<licioncs de los estados j6vcncs a fin lle decidir la mejor fo1111a lle impla11t;1r una 

institución corrt•lativa, t'n la legislución llc los mismos. 

i\l n•specto y n•ririéndosc pnrt icula1111ente a i\FRlC.1\ llené David scfü1laha ncnta1la-

mentc quL', "los países lle i\fríG1 son muy pohres, tienen pocos juristas capaces de 

estudinr a fondo la CllL'sti6n de cwíl es la legislacitin q11P convicnl' a uno u otro 

país. Por eso surge l'1 riesgo, no menor que antes 1le la independencia, dC' que si-

gan inconscientrmentc ejemplos <le los cunlcs deberían alcjarst'" (8). 

Es por lo tanto Lle vi tnl importancia quC' las legislaciones de los países en dcsa-

rrollo se basen en un estudio minucioso a cerca de sus necc!'>idadcs, a fin de que 

dichas legislaciones estén en plena consonancia con las particularidades del de· 

sarrollo social y económico dl'l país invol11cra1lo. lln estudio insuficiente, dehi-

do principalmc•ntc a la escasc;: de especialistas en llcrecho, puede afectar en fer-

ma nt>gnti\'a el proceso crrador jurídico. l~n algunas ocasiones los países en cucs-

tión, se ven en la necesidad d(' recurrir a la ayuda de especialistas extranjeros, 

procedentes, como reglo, "de las ex-metrópolis de donde se dt~r i va la pos i bi 1 idad 

de estructurar una legislación que no corresponda a los objetivos de su desarrollo 

económico social" (9). 

2. AJX)PCJON llE LA INSTITIJCION F..'\ MEXICO 

AZ) Su Reglamentación Legislativa 

Pensamos que las vcnt~1jas y desventajas cxpucstns con rclaci6n a el ccrtificn<lo 

(8) "Principales Sistemas Jurídicos dc la Actualidad", ~loscú, Editorial Progress, 
1%7, p. 492¡ cit. por 1. Chcrviakov, oh. cit., p. 22 

(9) l. Cherviakov, ob. cit., p. 24. 
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de :inventor fueron tomadas en cuentn por el l.egislaclor Mexicano al incorporar 

la Institución en Estudio, en el Título Segundo de la Ley de Invenciones y 

Marcas vigente, denominado "De los CcrtificrHlos de Invención". 

La incorporación en cuestión, tiene desde luego características sui-géncris 

que no corresponden al sistema soviético, ni tampoco estrictamente a los prin-

cipios fundruncntales de la Ley Tipo para los Países en Vías de Desarrollo pre

parada por el BIRPI (Oficinas Intcrnac.ionalcs Heunidas para la Protección de 

la Propiedad Intelectual). 

Así, el Certificado relatado, no parece estar reglruncntado en nuestro país, a 

fín de que 111s invenciones amparadas por dicho certificado, sean preferentemente 

explotadas por unidades productoras del sector estatal, si no por cualquier 

particular interesado, únicamente bajo ln supervisión de una autoridad técnica· 

mente capacitada para tal efecto. 

En resúmcn las características sobresalientes de que la Ley Mexicana en comen-

tnrio, ha dotado a la Institución en análisis, son las siguientes: 

a) Se refiere básicamente a un registro comprobable mediante la 

expedición del ccrt ificado correspondiente (Art. 65) . 

b) Las materias de registro serán aquellas comprendidas en las 

fracciones V, VI y VII del Artículo 1 O de la Ley de Invenciones y 

Marcas que se refieren ex1ffcsrnnente a los procedimientos de obten-
' 

ci6n de mezclas ele productos químicos, n los procedimientos indus-

triales de obtención de aleaciones y a los proccdiJnicntos indus-

. :.... 
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trialos de obtención, modificación o aplicación <le productos y mezclas 

antes referidas. Asimismo p1wden ser objeto <le w1 certifica<lo de in

ventor, las invenciones relacionadas con 1 a energía y la seguridad nu -

clear; los aparatos y t'quipos ant icontaminantes y los pron:-dímit'ntos 

de fabricación, mo<lificacicin, y aplicación de los mismos. (Aspectos 

considerados todos, en el referido Artículo 10, como no patcntables). 

c) La duración de los efectos del registro será de 10 años a partir 

de la fecha de su otorgrnniento (J\rtíc11lo (>7). 

d) La invención materia del certificado de invención, podrá ser ex

plota<lu por cualquier interesado previo el pago de una rcg11lía acorda

da con el Titular de dicho certificado, asf como estableciéndose en

tre las partes las condiciones inherentes a la explotación de la in

vención, condicionado dicho acuerdo a su registro ante el Registro -

i~acional de Transferencia de Tecnología (Artículos 67 y 68). 

e) Los contratos y las autorizaciones de explotación <lcr iva<las de un 

certificado <le invención, no tendrán el carácter de exclusivos y tam

poco po<lriÍn ser transferidos salvo pacto en contrario o a través de -

la autorización expresa de la Dirección General del Registro de Trans

ferencia de Tecnología (Artículo 70). 

f) La invención objeto de un certificado de invención podrá ser expl.2_ 

tada por el Titular del mismo (Artículo 71). (No se establece como -

requisito la autorización expresa para este efecto, por parte del Esta

do, no se serialan plazos obligatorios para la explotación, ni se re

quiere el pago de tasas anuales para conservar su vigencia). 
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g) El Titular del certificado de invención está ohlígado a prestar 

la asistencia técnica requerida para la adecuada explotación de su 

invención en los casos en que se concedan licencias de explotación 

sobre l;i misma. (Articulas 72 y 73). 

h) Los derechos derivados de un certi ficaclo de invención estartín 

sujetos a expropiación por c.;-:.11sas de utilidad pública así como a la 

obligación de mantenerse en secreto y en consecuente uso exclw;ivo 

del Ejecutivo cuando se trate de jnventos relacionados con nuevas 

annas, instrumentos de guerra, explosivos o en general de cualquier 

mejom en m.1tcriules de guerra, susceptibles de ser aplicada a la 

defensa nacional. (Artículo 79 con relación a los Artículos 63 y 

64). 

i) El certificado de inventor podrá, en vía opcional, adoptarse 

como tma medida de protección, en substitución de una patente Je 

invención por parte del titular de la misma aún cuando ésta no esté 

considerada Jcntro de aquellas calificadas de no patentables por el 

ya referido Artículo 10 de la Ley de Invenciones y Marcas. (Artí

culo 80). 

j) Serán rcclrun..1bles los derechos de prioridad relativos n la pre

sentación previa de solicitudes scmej antes en el extranjero, cor 

apego a las mismas condiciones estableddas para las patentes de 

invención. (Articulo 79). 

B2. LA RECLAMA.CION DE PRIORIDAD Y PROBLGIAS CONSEC.1JENfES 

Con relación a la reclamación de prioridad prevista por el ya mencionado Arti-
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culo 79 de la Ley de Invenciones y Marcas, surgirán segurrunentc serios proble

mas, debido a que como hemos apuntado, la Instituci6n del certificado de inven

tor en México no es, l'n muchos aspectos, igual a 111 misma Institución adoptada 

por países extranjeros. Esto rc.•dundarti l'n dificul tadcs interpretativas rela

cionadas con las reclamacionl's de prioriclacl de certificados c!L' inventor basados 

en materias que en nuestro país no se consideran invenciones de acuerdo al 

Artículo 9 de la Ley de Invenciones y Marcas v.g., los programas de computa

ci6n. 

La Revisi6n de la C,onvenci6n de París efectuada en Estocolmo en 1967 y que ha 

sido ya ratificada por nuestro país, estando únicamente pendiente la promulga

ci6n subsecuente, facilitará la interpretaci6n de las incongn1encias que surjan 

en torno a los certificados de invenci6n y particulannente en cuanto a las re

clamaciones de prioridad correlativas, debido a que la experiencia internacional 

en torno a esta novedosa materia ha sido ya, al menos en parte, asimilada por 

la Revisj6n referida, 

En efecto la Convención de París, y particulannentc el apuntado texto de la 

misma, aprobado en Estocolmo, establece en su Artículo Cuarto lo siguiente: 

1) Las solicitudes para certificados, de inventor presentadas en un 

país en el cual los solicitantes tienen el derecho de solicitar a su 

propia opción tanto una patente como un certificado de inventor darán 

lugar al derecho de prioridad previsto por este artículo, bajo las 

mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de 

patente. 
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2) En un país en el cual Jos solicitantes tienen el derecho de soli· 

citar a su propia opción, tanto una solicitud de patente como un cer· 

tificado de inventor, un solicitante de un certificado tlc inventor 

disfmtará, de confonnidad con las provisiones de este artículo en 

lo relativo a fas solicitudes de patente, de un derecho ele prioridad 

basado en una solicitud de patente, de modelo de utilidad, o de cer· 

tificmlo de inventor. 

En ténninos generales podemos sefialar que los nspectos prácticos de la implan· 

taci6n de los certificados de inventor en nuestro país, constituyen aún una 

inc6gnita, dadas 1 as carncterí s ticas prlict: icamcmte inexploradas de esta Inst i · 

tuci6n a nivel de los países en vías de desarrollo. 

La problem.-'ítica interpretativa que seguramente se enfrentará en el futuro en 

nuestro país, no es sin embargo, niz6n suficiente corno para negar la positividad 

del experimento legislativo comentado }' el cuál pronosticamos, no desaparecerá 

en futuras refonnas legislativas si no que, se sujetará exclusivamente a las 

modific:1ciones que la experiencia práctica dicte a los estudiosos de la materia. 

3. LAS INVENCIONES DE LOS 'ITu\BAJAfXJRES 

Dicífil es incursionar en el tema de los certificados de inventor o de autor, 

que nacieron realmente como un premio, consistente en un verdadero título hono· 

rífico concedido al trabajador al servicio del Estado por las invenciones con· 

cebidas durante su actividad, sin pisar los terrenos de un problema de gran im· 

portancin dentro del contenido de la propiedad industrial: las invenciones de 

los trabajadores. 
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Por lo tanto, )' a fin de redondear nuestro intento de bosquejar el panornrna ge-

ncral d0l contenido de 1a prnpicdad industrinl, considcran'mos brevemente los nn-

tecedcntcs que nos stuninistra c1 ncn'cho con rP!aci6n al problema en cuestión, con 

cluyemlo con las pcrspcct ivas que éste enfrenta en nul'stro país. 

A3) EL SISTiii'lA 11.DRTEAMEJUC.1\NO 

A través de la historia <le 1os E.U.A., las Cortes encargadas de impartir j11sti-

cia, han hecho especial hincapié en proteger los derechos individuales con la 

excepci6n <le lo que se refiere a los derechos del inventor asalariado. 

La mayoría de los inventores runcricnnos asalariados, están obligados a ceder 

generalmente desde el inicio de su labor subordinada, todos los derechos rela-

ti vos a las invenciones que logren concebir clurante dicha labor. 

Hasta la fecha, el inventor asalariado no tiene, en el vecino país del norte, 

ninguna iKci6n administrativa o judicial para obtener compcnsncioncs por los in-

ventos que concibe durante su trabajo, a no ser el simple salario acordado dentro 

de su contrato de trabajo. !.o más que llega n percibir la mayoría de las veces, 

es alguna dádiva o compcnsaci6n simh61 icn a cambio de los beneficios que para 

su patrón traen las invenciones o ideas que ven la lu: bajo tutela de éste. 

Neal Orkin, estudiante <le la Escuela de Leyes de la Universidad de Temple ha 

efectuado un estudio concienzudo (10) de posibles acercamientos o aspectos de 

análisis de este problema, a fin de detenninar o aproximar soluciones al mismo, 

(10) "Thc Legal Ri¡.:hts of the FJnployed Inventor: Ncw Approachcs to Ol<l Pro
blems", Part I, Journal of the Patent Off ice Society, Volumen 56, No. 10, 
octubre 1974, p. 648. 
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ya sea que el análisis se efectúe (a) a trnvés de la Ley Común (costtnnhrc), la 

cual se aplica en ausencia ut' un contrato de cesión entre el pntr6n y s11 emple

ado; {h) mediante un contrato en t'l cual el empleado cede todos los derechos 

de sus futun1s patt•ntcs a su patrón; (e} la solución basa<la en la interpretación 

legislativa o constitucional que otorga compensaciones a los empleados, mediante 

la aplicaci6n de csqm'mas tkcretados estatutariamente. 

a) 1.A cosmmRE 

El primero de los acercamientos, esta hasado en las reglas de derecho dcrivndas 

de la costumbre y particulannente de la actuaci6n <le la Corte que examina nor

malmente la relación entro el patr6n y el empleado. 

r.on esta base se ha dctcnninado que si un empleado ha sido contrat11do especial

mente para realizar una labor dentro de la cual crea o concibe una invención 

dctenninada, estará en la oblignci6n de ce<ler la totalidad de los derechos de 

dicha invención a su patr6n. Si por lo contrario, la creación o el acto de con

cepción de su invcnci6n ha sido efectuada por el empleado, en áreas o espcciali

cladcs fuera de las concretamente contratadas, no existirá paru dicho crnplemlo 

obligación alguna en el sentido de ceder los derechos de sus inventos, sobre todo 

cuando no ha utilizado en sus investigaciones patrimonio alguno de la Empresa. 

En los casos en que la invención se concede con base en una acción conjtmta del 

ingenio del empleado, en combinación con los medios proporcionados por el patrón, 

la patente pertenecerá al empleado sujetándola a un derecho de venta ("Shop

Right" en el derecho sajón) a favor del patr6n, el cual consiste en una licencia 

no exclusiva, no cc<lible y libre de l·egalías, a favor de éste para que use la 

invenci6n por el término de vida de la patente. 
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El encasillado concreto y estricto de las únicas 3 posibles situaciones de que 

se deriva la propiedad de 11na invcnci6n, cn t'ste tipo de accrcmnicnto basado en 

la interpretación de las Cortes, da lugar a ;1pl.icaciones injustas de los prin

cipios establecidos. i\s1 por ej('mplo, Pl dl'recho de venta a favor dd patrón 

no está <letenninado, en cuanto a sus alcances, en relación directa con el monto 

o importancia dt' 111 contribución de dicho patr6n a la actividad creativa <lel 

inventor, sino que independientemente del monto de dicha a¡xirtación, el patrón 

recibirá siempre un derecho <le venta igtml. 

b) LA RELACION CONTRAcnJAL 

r.on relación al segundo acercamiento o punto <le vista bajo el cual se analiza el 

problema, o sea el relativo a la relación contractual existente entre el patrón 

y el inventor asalariado, podemos establecer que los criterios deri vatios e.le las 

interpretaciones de las Cortes han venido siendo sustituidos por los acuerdos 

bilaterales de carácter contractual que evitan, ele este modo y en cierta fonna, 

que el patrón quede en situación desvrntnjosn debido a la posibilidad, que el 

empleado tiene, de transferir a volunta<l los derechos de sus inventos a la com· 

petcncia de su patrón, debido a la no existencia de pactos expresos a este res

pecto. En tal virtud es ya usual que In rclaci6n contractual entre el empleado 

y su patrón detennine que todos los inventos creados por éste, durante el de

sempefto de su labor, pasen a propiedad de dicho patrón o se cedan definitiva

mente a éste. 

Dada la actuación particular que tienen las instituciones norteamericanas al 

determinar su política interna, cabe diferenciar tres grupos importantes de 

patrones a saber, en cuanto a la política que estos observan en materia de pa-
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tentes; la Industria, el \JObicrno y las lfnivers idades. 

rh, EN LA INDUSTRIA 

Las corporaciones norterunericanas usualmente requieren de sus empleados lo si

guicnte: 

1. La cesi6n de todos los derechos de sus patentes con base en la 

simple relación laboral. 

2. Un rápido y completo desarrollo de sus ideas inventivas. 

3. Que pennitan la asistencia del patrón en la preparaci6n de todo 

el trabajo de escritorio necesario y¡ 

4. El mantenimiento de registros adecuados (11). 

Este tipo de acuerdos y supuestos obligatorios se aplican generalmente a emplea

dos con antecedentes técnicos, sin anbargo en algunas empresas se incluye dentro 

de este tipo de acuerdos también a rnipleados corporativos como conserjes y se· 

cretarias. 

En este último caso puede notarse con claridnd hasta donde y cquivocadrunentc, 

llegan las corporaciones norteamericanas en su afán de proteger sus intereses, 

ya que es improcedente encarcelar la libertad individual de un asalariado hasta 

el grado de apropiarse contractualmente de cualquier producto de su creatividad, 

dependa ésta o no de su actividad dentro de la empresa o más aCin, independiente

mente de que dicha creatividad esté o no en relaci6n directa con las califica

ciones consideradas por la Empresa, al seleccion:n- al empleado para un puesto 

(11) Neal Orkín, Ob. Cit. P. 650·651. 
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detcnninado. Tal es el caso señalado de las secretarias o conserjes 1 quie

nes hnn sido elegidos para sus puestos por sus ;intccedcntcs o cualidad<Js ad 

ministrntivns )' no por su capacidad en áreas técnicas distintas, Es muy 119. 

sible que un empleado administrativo desarrolle alguna mejora o innovación 

en tcrr0nos técnicos que le sean afines, por simple pasatiempo o diversi6n, 

sin que esto pueda significar que tales mejoras y sus aspectos pntcntables, 

pasen automáticamente a poder del patr6n debido a una absurda interpreta

ción de la relación contractual de trabajo, 

Por otra parte, estrunos de acuerdo en que el salario sea suficiente retri· 

bución. independientemente de los incentivos, en los casos en que el tra

bajador concibe innovaciones técnicas derivadas directamente de la labor 

especializada para la cual fue seleccionado por sus cal ificadoncs y sobre 

todo, en los casos en que el patrón suministra los implementos necesarios 

para la experimentación y desarrollo <le didrn concepci6n. Legítimo nos Pf!. 

rece, en tal supuesto, que el patr6n pnsc a ser el titular de las innova

ciones así dcri vadns. 

Corro datos informativos en este aspecto cuhc considerar ln política de al

gunas transnacionales notables que van desde la "Bcll Tclcphone Laborato

ries" que no establece recompensa o estímulo alguno a lu creatividad, hns-

ta la "l.B.M." que ha creado premios considerables y estin11la notablemen-

te la actividad de sus asalariados. Otras <.'lltprcsas como la AT&T, conside

rarán contrario a una política de cooperación o de trabajo en equipo, el 

hecho de asignar premios en efectivo 11 sus empleados ya que estos crean 

división entre los inventores y propician la tendencia de estos al secre-

to (12). Creemos que estas tendencias tan parcas en cuanto a la retri-

(12) Irvíng H. Siegcl 1'Thc Employec Inventor: An Economist's View:, Joumal 
of the Patent Office Society, Vol. XLVII, 1965, p. 498., refiriendo da
tos estadísticos apor.tados por el Dr. John R. Pierce en "Joumal of Re
search and Education" (IDFAJ, No. de la Conferencia de 1963, p. 73. 
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bución del esfuerzo htnnano, tienden pmtlatinamcntc a desaparecer sohn• todo en 

el terrt•no industrial, dchido 11 que la mayoría de las patentes deben adjudicarse 

en definitiva a la crt'atividad individual. Ln ahora dcroglllla, Ley Mexicana de 

la Propiedad Industrial, así lo consideraba al estahlccer en sus i\rtíc.:ulos 3 y 15 

lo siguiente: 

11 Artículo 3. - La persona físicn que hayn hecho una invenci6n del 

carácter establecido por el Artículo 4 ºde esta Ley, o su causahab ien

tc, tiene el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por sí 

o por otros con su penniso, de acuerdo con las disposiciones conte

nidas en esta Ley y su reglamento. Ese derecho se adquiere mediante 

la obtenci6n de la patente respectiva." 

11Artículo 15. - La solicitud puede ser presentada por toda persona 

física que afinne ser el verdadero y primer autor de una invención, 

ya sea que obre sola o conjuntamente con otra personri física. Puede 

ser presentada tcmbién por la persona física o ooral que acredite su 

cariícter de causahabiente del inventor". 

En los mismos ténninos, con simples variantes de rc<lacci6n,sc pronuncia la Ley 

de Invenciones y Marcas en vigor, en los artículos de idéntica numeración. 

Los preceptos legales transcritos penni ten deducir que el legislador solo con

sideró capacidad para ser autores de una invcnci6n a las personas físicas, mien

tras que las personas morales o colectivas solo pueden adquirir derechos sobre 

las invenciones en fonna derivada o sea mediante una cesión de derechos con el 

carácter de causahabientes de dicha persona física. 
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En ln actualidac.l y debido nl extraordinario a11gc de la cihcrnética, se ha 

puesto en tela c.IC' dutl11 1 a pns t1trn jurídica que cons idcra al ser htun:mo como el 

único centro de imputnci6n de impulsos c-rcativos, considerando que las compu-

tmloras al rcsolvt'r los prohlt'111as técnicos q1tc Sl· les someten dan lugar n solu-

ciones "creativas" que no son imput.1bles a persona física alguna. 

Conshlero, sin embargo, dicha postura demasiado audaz y sin fundamento efectivo 

ya que, hasta c.lornlc• mi conocimiento y fuent.eg dC' infonnaci6n alcanzan, no ex is-

te fonna de que una computadora opere sin un s1.unlnistro de elatos organizndo y 

progrrunado por el ser humano (13). En otras palabras tales implementos mecánicos 

no pucxlcn considerarse sino co100 verdaderas "herramientas" de trabajo, en la 

mi !'111a fonna que lo son, en n.iveles más simples, los tornos o los taladros. 

Jib. EN EL C.OBIEIOO 

Interesante }' muy pccul iar resulta el análí sis de ln re 1 ación empleado-patrón 

sobre todo cuando dicho patrón es el Estado a trnvés del C.obierno legalmente esta

blecido en un País determinndo. 

Particularmente en los E.U.A., las clcpcndencüis gubernamentales se regulan por 

la política de patentes contmida en la Ordc~n Ejecutiva 10096 de el año de 1950 

("Proveyendo una Política IJnifotmc en ~~1tcria de Patentes para el Co0hicmo con 

respecto n Invenciones hechas por l~plcados Gubernamentales y para la Administra-

ci6n de dicha Politica") y por el mt'!llOrán<lum Kenncdy de octubre 10 ele 1963 

(''Memorándum Presidencial y 0t'Claraci6n de la Política Gubernamental de Patentes") 

(14) La primera de las reglamentaciones sci1aladas sigue los lineamientos del 

. (13) 

(14) 

En capítulos posteriores haremos una breve incursión en el campo de los 
programas de computaci6n con particular relación a su posible protccci6n 
a través de la propiedad industrial o intelectual. 
Neal Orkin Ob. Cit. P. 652. 
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Derecho (',omún y establece en la misma fonna que éste, un "Derecho de Venta" a 

favor <le el patr6n, en este cnso "El Ciohiorno'', con rclac ión a las invenciones 

conc0hidas durante su tutela. 

E.xíste una intcrpretac i6n particular de este rengl6n por lo que respecta a las 

invenciones concebidas bajo la tutela de contratos federales. En tal situación 

los derechos del cont rat is ta se afectan en dos fonnas principales: 

1) El Gobierno retiene los derechos sobre la invención. 

2) El Contratista se rcsN·va los derechos de s11 invento Slljeto a 

un ''derecho de venta" establccído a favor del ('.ohicrno. (El 

''Contratista" se define en el Mcmorámhnn l\ennedy como cualquier 

individuo, sociedad, co11)oraci6n pública o privada, asociación 

:instituci6n u otra entidad que sea parte en el contrato con el 

(C.obicrno) ( 1 !i ). 

Los anpleados del \.ontrntista no son, de acuerdo con esta clefinici6n, parte 

en el contrato, por 1 o que las patentes concebidas por éstos, se regulan por la 

política interna <lcl Contrntista con la consecuente apl icncí6n limitada del 

Mcmorandum Kcnncdy. 

Las Corporaciones que tienen, tanto divisiones gubernrunentalcs corro comerciales, 

están en posibilidad de transferir sus creaciones de la <livísi6n gubernamental 

a la comercial o descartarlas. A guisa de estadística, para ejemplificar este 

tipo de transferencias puede citarse v.g., que una Divisi6n de la NASA report6en 

sus operaciones, cuatro invenciones en un programa de cinco riños, mientras en 

su división comercial presentó de 30 a 50 solicitudes de patente por año en el 

(15) Neumeyer "The Bnployed lnventor in thc United States", MIT Press 1971, 
P. 41-43, Cit. por Orkin, Ob. Cit. P. 653. 
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mismo peri6do de S años (16). 

1 Ilb. EN IJ\ llNIVERSII1\ll 

La política tm.ivcrsitaria dC' los E.ll.J\., c-n mat(~ria dC' patC'ntcs, es muy varinhlc 

)' vn dcsdL' la no-interferencia total C'n los derechos clcl inventor asalariado, co-

rno en el caso d0 la llnivcrsülml d0 llarvanl, hasta el otorgmnil•nto de importantes 

honifkaciones corno incentivos, a los C'Jllpleaclos creativos, después de que estos 

han suscrito una cesión preliminar obligntoría. 

La Escuela de Leyes Rutgers Cunden v.g., requiere que todos sus :11tunnos se so-

metan a su política de pat0ntcs, independientemente de que sean graduados o 

cstén por graduarse. 

Dicha política consiste en que tales alumnos cedan a lu Universidad todas las 

invenciones derivadas de la invcstignci6n a nívcl llnivorsitario. [)ichn cesi6n 

se considera requisito sine-qua-non para la ndmisi6n del altunno. En recompensa 

el alunmo recibe el 1 si de cualquier ingreso bruto derivado de la patente (17). 

Sin embargo, es común que las Universidades tC'ngnn contratos fodcrales de expe

rimc.>ntnci6n e investigación con el Cobiorno )' que este estipule en tales contr!!_ 

tos su titularidad sobre las invenciones originadas en los mismos, limit::mdo 

consíckrablcmentc las posibilidades <le que, lnstitucíoncs con importantes con

tratos federales Je investigación, Jctenuincm su propia política de patentes. 

(16) Rines ",\ Plea for a Propcr Balance of Proprictary Rights" IEEE Spectnun, 
abril 1970, p. 45. Idem. 

(17) Hutgcrs Camclcn Law School Bulletin, 1973, p. 42, Idem. 
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IVb. LA ll.N.J\.M. 

Es difíc i 1 para el estudiante universitario mexicano el entender este tipo du 

política o sistema, debido primeramente a que la autonomía universitaria pcr· 

mite a la ll.N.J\.M. detc11ninar con toda libertad su política de gobierno interno, 

y en segundo t6nnino, a que la investigación es tan reducida en monto e impor· 

tanda, que no se ha pensado en establecer una política de patentes con rebci6n 

a la crcativitlad de nquellos investigadores de tiempo completo que reciben cmo

llunentos de dicha casa de estudios. 

Creemos que con el crecimiento paulatino en importancia, de la investigación que 

se efectúa a nivel universitario en nuestro país -debido a los munentos presu· 

puestales en tal renglón- pronto scrñ necesario establecer una política univer· 

sitaria y en general aplicnble a todos los Institutos Técnicos de Educad6n Su

perior, en cuanto a la titularidad de las invenciones que puedan concebirse bajo 

tal tutela. De vi tal importancia será considerar, al determinar dicha política, 

que la educación superior en México es practicamentc gratuita y que, cada vez por 

esa rnz6n, es más crítico el renglón presupuestario de las instituciones educa· 

tivas, quienes con todo derecho podrán condicionar las utilidades que puedan 

percibirse por invenciones de sus miembros, a fin de destinarlas a cubrir gastos 

internos y para crear becas o incentivos para las futuras poblaciones estudian· 

tiles. De diferente consideración tendrá que ser desde luego, la creatividad de 

los maestros o investigadores asignados a los Institutos de Enseñanza, en calidad 

de asalariados. 

Desde luego que no concordamos con posturas radicales como la de la mencionada 

Escueia de Leyes Rutgers Carndcn que pueden llegar al extremo de condicionar la 
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creatividad de sus miembros. 

Para el lllt'dio n:icional, hahrfn que considernr también por separado, la crcati

vi<lad der.i\•mla del el apoyo financiero de la llniversidad y aquella producto de 

financirunientos ajenos al presupuesto universitario, independientemente de 

tratarse ele invcncionrs de alumnos o investigadores incluidos en las listas o 

nóminas de tales Escuelas o Institutos. 

e) EL ANALJSIS LEGISLATIVO 

Algunos países europeos corno Italia, llolan<la, Austria, Suecia, Alemania del 

Oeste y Suizu, así corno Jap6n en el Oriente, han decidido que es indispensable 

señalar alguna rcmuncraci6n, diferente al salario, para que aquel trabajador 

cuya capacidad inventiva ha dado lugar a alguna creación de índole patcntablc, 

reciba tm al icientc que en el futuro lo instigue u continuar en actividades 

similares. 

Desde luego )'a fin de evitar un¡¡ decisi6n arbitrarin, con respecto a este 

tipo de retribuciones se ha establecido en fonna <lcfinida, }' generalmente a 

nivel legislativo, una tabla o forma de aplicaci6n <le la misma dividida en tres 

posibilidades, en dependencia del tipo de invenciones de que se trate: 

1. - Las invenciones de servicio; son aquellas hechas por el empleado 

tanto dentro del alcance de su empleo como dentro del campo de la actividad del 

negocio del empleador. 

2. - Las invenciones dependientes; son aquellas efectuadas por el 

empleado fuera de los alcances de su empleo pero dentro de la actividad de ne-
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godos de su parrón. 

3. Las invenciones libres; son aquellas hechas por un empleado fuera del 

alcance de su empleo y fuera tamhit>n del alcance de la actividad <le negocios de 

su empleador. 

Es 16gico considerar que lns invenciones <lepen<l icntes y las invenciones de ser-

vicio, pertenezcan nl cmpka<lor, con el establecimiento de una compensacján pa-

ra el empleado debido a su actividad y en proporción a la magnitud o importan· 

cia del apoyo económico recibido <lel empleador. 

En algunas legislaciones se establece <le m1tcmano la posibilidad de que las in-

\rendones del tipo libre o sea aquellas realizadas por el empleado, fuera de los 

alcances Je su empleo y fuera del campo de actividad comercial del cnq>lcador, · 

puedan ser adquiridas por <lic:ho empleador a través de negociaciones que lleven 

a un acuerdo compensatorio. 

d) LA LEGISLACION E."l EL OEREOIO COMPARADJ 

Id) ALB>IAi\JlA: 

En el sistema alemán y partic:ulannentc el establecido en Alemania del Oeste, se 

toman especialmente en cuenta, el tipo de actividad y obligaciones del inventor 

dentro de la empresa, la participación de ésta en la concepd6n de la invención 

y el uso de <liclw invención, a fin de determinar el monto de la compensación a 

que el empresario se obliga, cuando se suscita una creación inventiva (18). 

Esto es, en dependencia de la actividad desarrollada por el inventor, su derecho 

(18) Tilc Hncyclopedia of Patent Practice and Invcntion Management. Editada por 
Robert Calvcrt. 'ílle Borden Company N.Y. y por l~inhold Publishing Corp. 
N. Y. y Chapman S. llall Ltd. London. 1964 p. 242. Muy acucioso es el cap.1 
tulo correspondiente a los derechos del inventor asalariaclo que, en esta 
Enciclopedia, suscribe Burt.on P. Beatty, sobre todo en el análisis de los 
sistemas legislativos internacionales que regulan tales derechos. 
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a rcntuneraci6n varín matemáticamente en fonna di recta. Así, se considera que 

un trabajador no perito en el arte de la invenci6n desarrollada, tiene derecho 

a una cal ificac i6n mfü; alta que nque 1 trahnj aclor por ej cmplo, especializado en 

inves t igaci6n. 

La misma calificación matemática se establece considerando la amplitud de la 

ayuda del empleador en el desarrollo de la inv(mción. 

lid) LA URSS: 

La Ley Soviética sobre Descubrimientos, Inventos y Proyectos de Invención del 

lo. <le Enero de 1974 (ya citada en antecedentes). y su predecesora de Invenciones 

y Patentes.aprobada el 24 de abril de 1959 y en vigor desde Mayo 1 del mismo 

afio, establecen un tipo de rctribuci6n para el inventor asalariado, a través del 

"Certificado de Autor o de Inventor". Este tipo de certificado, que hemos con

siderado ya con mayor amplitud en un apartado anterior considera la contr.ihuci6n 

del inventor y lo capacita para recibir una compensación basada en las percepcio

nes y ahorros logrados mediante t'l uso de la patente y que se calculan en un 

porcentaje derivado de los ahorros o percepciones m.1s al tas, logrados durante 

un período <le S años. 

No es ésta la única retribución que la Ley scfiala para el inventor, sino que 

además, y considerando que el Estado asume un monopolio completo de todas las 

invenciones, se otorgan al inventor otros privilegios tales como exenciones de 

impuestos en sus percepciones y lugares de habi taci6n de mejor calidad, con 

relación a aquellas de los que no participan en este tipo de actividad. (19) 

(19) "Soviet Law on lnventions and Patents" Journal of the Patent Office 
Society, Vol. 43 No. 5, 1961. N. Orkin, oh. cit., p. 653. 
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lllcl) LOS E.lJ.A. 

En los E.U.A. y particulunncntc en el Octagésimo Octavo Congreso, Primera Sesión, 

el Congresista George Rrown de California introdujo por primera vez una propues

ta de legislación destinada a mo<li ficar c1 Título 3º de el ,\eta para el Manejo 

<le Relaciones Laborales de el afio de 1947 en los siguientes términos: 

"Será ilegal para un patrón o empleador el requerir como conclici6n 

de empleo, que cualquier empleado prospecto, acuerde ceder cualquier 

patente o invención patentable a dicho empleador o mantener u ohligar 

a cualquier acuerdo con cualquiera de sus empleados, para ceder 

cualquier patente o invcnci6n patentable a el patrón, siempre y 

cuando dicho acuerdo se tome como con<lid6n para el empleo". 

Este primer intento es desde luego unilateral ra que establece únicamente dere· 

chos para el empleado sin tomar en cuenta la participación del empleador o la 

coopcraci6n de éste para el desarrollo de la invención. 

La apl icaci6n de una disposición similar podría traer desde luego, cierta abs

tenci6n por parte de los empleadores en cuanto a su interés en participar en 

fonna activa en el desarrollo de las invenciones, con el consecuente deterioro 

de el progreso industrial. 

Intentos posteriores y sobre todo destacando el del Congresista ~foss de Cali

fornia, señalan la intención de los Legi:;ladores de solucionar con mayor cla

ridad el problema de las invenciones de asalariados, dcfíniendo con mayor pre

cisión lo que debe considerarse como invenci6n de servicio y lo que debe consi • 
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derarsc como invención librn e intentnndo bloquear la posihil ida{! de que el 

cmplcatlo pueda ofrecer su capacübd inventiva nl servicio de la competencia 

mediante el estnbl eci mi cnto Je una especie de "derecho de tanto" para descri -

birlo con analogín al derecho civi 1, y que consiste en la obligaci6n que tiene 

el empleado de ofrecer su invcnci6n, primerrunentc y nntcs que a cualquier ter· 

cero interesado, a su ernpl cador, para que éste en un período ele dos meses de-

termine su aceptación en cuanto a adquirir los derechos de esta patente. 

Desafortunadamente este proyecto legislativo del Congresista Moss no provee 

la posibilidad de. que una vez que el empleador ha adqui ricio los derechos de 

la invenci6n, se abstenga de patentarla o de explotarla lo cual redunda, desde 

luego en perj u i c.io dt•l empleado inventor. 

En la actualidad y durante la Primera Sesión de el 93°Congreso se han propuesto 

proyectos que otorgan al empleado derechos 1 imitados a sus invenciones. 

Estas propuestas consisten hásicrunente en cstahlccer una obligaci6n para el 

patr6n de pagar un 2t sobre las utilidades derivadas de la explotaci6n de una 

invenci6n a su inventor asalariado, so pena de no considerar válida cesi6n al

guna hecha por el 0mpleado a favor de su patrón que no contenga una claúsula 

expresa estableciendo éste mínimo de retribuci6n. 

Es sabido que en la actualidad la mayoría de las empresas aún fil1llando cesiones 

bajo éste tipo de clausulado no otorgan a sus trabajadores inventores ni siquiera 

ese 2t establecido por la enmienda propuesta (20). 

(20) Infonnaci6n acerca de corrientes legislativas de los E .U .A. tomada de 
Neal Orkin, Ob. Cit., pp. 654·662. 
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Q.1edu por definirse ndem,'Ís In situnci6n de el inventor asalariado que por cuul

quier circtmstancia dl'je de prestar sus servicios a las 6rdencs de su empleador, 

poniendo por lo tanto en una situaci6n de diLícil íntcrprctnci6n legal el con· 

trato <ll' cesi6n que ohl iga a dicho cmpll'ador, a pagarle a tal inventor el zi de 

los beneficios obtenidos de una invl'nci6n. En otras pnlnhras, si este tipo de 

contratos ha siuo fi rrrrnlo por las partes ni ;unparo de una relaci6n de cnriíctcr 

lnhoral y considcranuo a el inventor un inventor asalariado, surge la duda de 

dctenninnr si en el momento en que uno de los finnantes, en este caso el empleado, 

deja de nwntencr su relaci6n laboral con el empleador, éste seguirá pagando la 

regalía pactada o si el trabajador mencionado puede exigir la recisi6n ele su 

contrato de ces i6n origi nnl para sustituirlo por una ccsi6n de derechos, en la 

cual se le tome en cuenta como un sujeto jurídico distinto al del inventor 

asalariado, pactándose por tanto prestaciones distintas a las originales. 

Es posible que la interpretaci6n adecuada de este problema radique en considerar 

que en el momento t•n que se mani fcst6 el acuerdo de voluntades tendiente a es

tablecer tuw ccsi6n Je derechos a favor de un empleador por parte de su emple

ado, es 6stc carácter el que debe nonnar la re Iaci6n jurídica durante la 

vigencia del contrato, indcpcndientemc>ntc tk• que el estatus de cualquiera de 

las partes se modifique por situaciones posteriores a lns existentes en el mo

mento de la finna, por lo que el patr6n continuará obligado al pago de la 

rcgalfa acordada durante toda la vicia legal de la invenci6n, según esté o no 

patentada ésta. 

Es también problemático y dependerá de la interpretación judicial, el deter

minar si en el momento en que un empleador o patrón se niegue a cumplir con lo 
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pactado en su contrato de cesión, t•ntrcgando el zi a el inventor asalariado, y 

6stt• somete este innn1q1I imicnto al juicío dC' los trih11nalcs y la decisión corre:: 

pondiente k es fa\'orahk, sNá ésta t>ll los ténninos de obligar a el patrón a c~ 

bri r e 1 2~. fa! tan te o en los de cons ülL•ra r que dicho inc1nnpl imiento, da lugar a 

una rec is i6n de carácter cont ract11al que penni ta al enq1 leado conservar los dere

chos totales sobre su patente. 

Creemos que es te caso debe resol verse en la fol1Tla ulteriormente apuntada, es d~ 

cir si 1m contrato rallica t'n un acuerdo de voluntades mediante el cual las par

tes se oh ligan a una serie de pres tac iones ba lancendas con contrnpresentac iones 

que no se cunpkn, o no se llevan a cabo en 101 momento detel1Tlinado, por Lma de 

las partes, siendo inqmtable a ésta parte la violación contractual, se perder1í 

en su perjuicio el derecho que ésta parte tenia a la contraprestación de el o

tro contratante. En otras palabras, el inventor asalariado que no es retribui

do en la fonna pactada en un contrato de ccsi6n con relación a los derechos de 

su patente, está l'll la perfecta posición de conservar tales derechos sobre su 

p:itcntc a fin de poder cederlos a cu:ilquier tercero interesado en adquirirlos 

en cualquier condición que k sea favorable. Coindde Ascarelli en nuestra o

pinión seilalando que, si la retribución debida a el trabajador no se paga a su 

vencimiento, debe reconocerse a éste la posibi U dad de reivindicar los derechos 

de su invención. (Situación prcvistn en el Art. 24 de el Real Decreto Italiano 

sobre Patentes del 29 de Junio de 1939). 

IV<l) m'RAS TENDf}JClAS INJ'EIHfü:lOt\;\LE~ 

El tratamiento reservado a las invenciones de los trabajadores ha sido general· 

mente un problema incluido en la misma Ley de Patentes en la mayoría de los pal 

ses de economía capitalista (Austria, Brasil, Egipto, r:inlandia, Gran Bretai\a, 

Grecia, Portugal, Sud-Africa e Israel). Existe otro grupo de países o naciones 

que reglamentan este problema por medio de preceptos incluidos en leyes espe

ciales sobre las invenciones de empleados v.g. , la República Federal Alemana, 
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Dinamarca, Finlandia y Suecia. lln tt•rccr grupo de naciones, incluye el análisis 

de este problema rn códigos ajenos nl ;1spccto ele patC'ntcs o a la materia tic 

invenciones de asalal'iados, para regularla C'n c6digos de contenido general. 

Entre estos paises se cu0ntan Sui::a, (Código de las Obligaciones), Espaiia (Ley 

tlel Contrato de Trabajo), Panamá (C6digo de Trahajo) y México (Ley Fcdcnil del 

Trahajo pubUcada en el lliario Oficial del lo. de ahril de 1970). (21) 

El si stcma ya considerado del "ccrt i ficado de autor", se sigue, por ejemplo, en 

la República Dernoc5tica Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Hungría, Po-

lonin, Rumanía y en Yugocslavia, países de reconocida postura sol ialista. (22) 

Algunas legislaciones de alcances internacionales, se han ocupado también de 

reglamentar las invenciones de Jos trabajadores. l'or su interés en el tema 

destaca la "Le)' Tipo sobre lnvencioncs para los Paises mi Desarrollo'' cla-

horada por las Oficinas lntcrnadonnlcs Reunhhls para la Protccci6n de la Pro-. 

piedad Intelectual (IHRPI) un cuyo Artículo 1 O se establece: 

(21) 

(22) 

1. - "Bajo reserva de las tlispos.iciones legales que rigen el contrato 

de mandato o de trabajo y salvo cstipulnciones contractuales en 

contrario, el derecho a la patente por una invención hecha en ctun-

plimiento del contrato, pertenece al mandante o al empleador. 

2. - La misma disposición se apl icaró cuando un contrato de trabajo 

no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva si di-

David Rangel Medina, "Los Derechos del Inventor Asalariado'', Revista 
Mexicana de la Propiedad lndustrial y Artística. Enero a Diciembre de 
1970, pp. 30-32. 
Ihídcm P. 35 
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cho emploado ha hecho la invención untilizando datos o medios puC'sros 

a su dispos ici 611 por s1i cmp ll'ador. 

3.- En las cirrnnqancíns a las que se refiere el párrafo (2) el cm-

plcado inventor tcndrfi derecho a unn rcmuncrarión en la que se tenga 

en ruenta la cuant \'a de su salario y In importancia de la invención -

patentada y, a no ser que haya acuerdo cnt re 1 as partes, esa rC'munen1-

ción ser1i fijada por los trihunalcs. F.n las circunstancias previstas 

en el párrafo (1), el <.•mpleado inventor tcndrú un derecho similar; -

cu;indo la invención sea de importancia vcrdadermncnt.e excepcional. 

4. - Los derechos que se conceden al empleado inventor en e 1 ptírra fo 

precedente son irrenw1ciables por contrato (23). 

Otros anteproyectos han intentado establecer preceptos tmifonnes para regular es-

tos aspectos y entre ellos y a guisa de simple infonnación, mencionamos el Ante

proyecto de una Le)' llnifonne en Materia <le Patentes e Invenciones y el Convenio -

para un Sistcm.1 Europeo de Concesión de Patentes. También ha estado abocada a e:?_ 

te cstudio la Asociaci6n Internacional para J.a Protección de la Propiedad Indus-

trial (AIPPI), Agrup:tci6n que ha presentado como tema de discusión y con particu

lar preponderancia en los diferentes Congresos que ha cclcbrudo, el tema de las -

invenciones <le cmp 1 c;Jdos. 

B3) EL SI~IBL\ MEXICAl-0: 

(23) Oficinas Intcrn.adona les Reunidas para la Protección de la Propiedad Intele~ 
tual "Ley Tipo sobre invenciones en los paises en desarrollo" Ginebra, 1965, 
p. 29, Cit. por lbidem p. 39. 

t ' 
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Particularmente c•n Méxirn, c•I tema dí' las invcndotws de asalaridado ha sirio t$t11-

diado por tratadistas de n·nc11nhrL•, romo L:t:·sar S(•pi'llv('da, Carlos Durtín Salazar, .Jo~ 

ge Barrera Graf, Mario dL' la C11t•va, llnvid Hangl'! ~ledinil y otros. E<;tos tratadis

tas no obstan te haber apuntado sol uc i í.llll'S ;ti tema, 110 han logrado que es tas se t9 

mcn como una base lo suficientemente sólida, como para infl11i1· en la creación de 

nonnas rcgulndoras aplicablt>s. 

En c.:onsecucnda, ln Ley de la Propiedad Industrial, presentaba una marcada defi

ciencia en lo relativo a las invenciones de asalariados. En otras palabras, no -

se establecía en dicho texto legislativo, precepto alguno que regulara la relación 

l'111plcador-cmpleado cuando 6ste último rcalirnha tma actividad de carácter inventi

vo. 

i-Jo es sino hasta el afio de 1%8, y en materia laboral que el Presidente Gustavo 

Día~ Ordaz propone a la Clúnnrn de Diputados, una Iniciativa de Ley Federal del -

Trabajo para Slt<;tituir lo anterior del 18 de Agosto de 1931. 

Dicha iniciativa contiene en el Artículo 163, el primor intento legislativo for

mal interesado en resolver la relación entre el patrón y :;u asalariado, cuando -

éste se convierte en i nvcntor. 

Dicho Articulo 163 en su proyecto original leía como sigue: 

"La Atribución Je los derechos al nombre >' a la propiedad y explota

ción de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las 

normas s iguientcs: 
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1. El inventor tendrá derecho a que su nombro figure como autor do la invcn 

ción. 

11. Cuando el trabnja<lor se dedique n trabajos do irwcstigación o de pcrfc~_ 

cionamicnto de los proccdimicnt:os ut:i li :rndos en ln cmprcsn, por cuenta de 

ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la ('Xplotadón <le la p~~ 

tente corrcspomlcnín al patrón, pero el inventor independientemente del 

salario que hubiese percibido, t<'rnlrá dl'rccho a una compensación suplemc.!!_ 

taria, que se fijará por convenio de las partes o por la .Junta de Conci

liación y Arbitraje tomando en consúleraci6n la importancia de la inven-

ci6n y los beneficios que pueda reportar al patrón. 

111. En cualquier otro caso la propiedad ,Je ln invención corresponded a la pe!_ 

sana o pcrson.1s que la reali::aron, pero el patrón tendrá un derecho profe-

rente, en igualdad <le circtmstancias, al uso exclusivo o a la adquisición 

de la invención y de las correspondientes patentes (24). 

Como se puede notar. la Fracción 111 <lel antes citado proyecto del Artículo 163, 

con-;crva las tendencias del derecho sajón, en lo que se refiere al "derecho de 

venta" que hemos mencionado en el análisis introductorio de este estudio, con la 

diferencia de que no rc¡:ula cs¡wcíficmncnte dicho derecho, ni establece la impo-

sibi lidad de t rans fcn•ncia de los derechos adquiridos por el patrón, a terceros 

no involucrados en la rclaci6n laboral. 

(24) Iniciativa de la Nueva L('y del Trabajo, Confederación Patronal de la RcpH 
hlica Mexicana Za. Edición, México 1969, p. 155, Cit. por Ibidem p. 53. -
(Interesante es la redacción del Artículo SO de el Proyecto de Reformas al 
Códi r.o de Comercio Italiano preparado por M. Rotondi con la idea de uni f!_ 
car el DcrL'cho Industrial y C'l Dcn•cho del Trabajo, regulando, dicho arti
culo las in\'cncioncs de los trabajadores en los si~uientcs ténninos: "Pa
ra los efectos del artículo precedente, se considera realizada durante el 
ejercicio del contrato, o de la relación del trabajo o de empleo, la in
vención industrial para la cual se ha solicitado la patente en un plazo 
de lU1 año, contado a partir de la fecha en que el inventor abandonó la h~ 
cicnda pri valla o pública, en cuyo campo <le actividad, se comprende la mis 
ma invención"). 
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En la tliscusi6n en las Cfm1aras,C'stC' Artículo fue aprobado en su texto íntegro 

incorporándose en {' l Capitulo !\' denomi nndo "Dcn'chos y Oh 1 ignc iones ele los 

Trabajadores ~·de los Patrorws", con cxccpci6n de la Fracci6n rr que fue mo-

diricacla para leer como sigut• l'll su p:írrafo final: (25) 

"El inventor irnk¡wndicntc~ncntc del .salario que hubiese percibido 

tendrft dC'rccho a una com¡wnsaci6n cornp1c111cnt:1rin que se fijará por 

convenio de las partes o por la .Junt:i de Concilinci6n y Arhitraje 

cuando la importnncia de la in\'(·nción y los beneficios que su explo-

taci6n pued.111 reportar a 1 patr6n, no guartlen proporción con el sa-

lario percibido por el inventor" (26), 

Consideramos, haciéndonos eco lle una objeción manifestncla por el fliputado G6mez 

~brín durante ln Jiscusi6n del referido ¡\rt·ículo 163, p;rrticulanncnte en la 

Cámara <le Diputados, que no existe cut'rpo h'gislatiro m:ís adecuado parn contener 

un análisis t'Xhaustivo y seiial:tr las rutas interprctntivas de estC' problema, que 

la Ley lle la Propiedad Industrial (hoy de' Invenciones )'Harcas) en virtud de los 

aspt>etos eminentemente tfrnicos que dicho prohlc11~1 incorpora (2i). 

(25) J\\1eva Ley FNcral d!.'l Trabajo !(('fonnmla, Editorial Porrua, México, 1973, 
P. 95. Es intcrc~santc el comentario quC' en esta edición se hace al Ar
ticulo 163, índícanJo que dcsdl• 01 28 de Diciembre de 1916 en que el 
niputaclo M;1cías habló, en su disrnrso al Congreso Constituyente, de 
los invcntorc::;, pasaron 53 aiios nnt('s de qut• la Ley reglamentaria to
mara en cut•nta la relación faboral entre el inventor y quien aprovecha 
el invento. 

(26) La amplitud interpretativa que plll'de derivarse de la pretendida 
proporción entre la ünport:mcia <le la ínvcnci6n, los beneficios ob
tenidos y el salario del in\'cntor, rc<lumlará seguramente en perjui
cio para el más débil de la relación, o sea para el trabajador. Re
comendable sería planear en futuras refonnas al precepto considerando, 
la inclusión de participaciones o l'stímulos para el mencionndo traba
jmlor, aún en los casos previstos por el P;írrafo fil del Artículo 
163. 

(27) Cit. por IJ. fümgcl Mcdína. Oh. Cit. P. SS. 
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No entendemos t'll cft'cto, como im organisnn, 1'.g., Ln .Junt.n de Conciliación y 

Arbitraje, con C'minente preparación legal }'no técnica, podría dctcnninar la 

importm1cin de Ja intl'rVPnci6n de uw l'lllprcsa C'll Ja crcaci6n de 11na invcnci6n 

dctenninada, ni los alcances e import:uKía tle dicha inrención, ni la propor-

ci6n qu(• pueda existir entre el salario pl'rcihído y Ja actividad inventiva 

desarrollada por el emplPado. 

Este tipo de análisis s6Io puede competer, con posihil idades de éxito n un 

cuerpo dictmni natlor capa e i tmlo para comprender, tanto 1 os aspectos legales de 

la relación lnboral, como las pccul iarid;idt'S tfrnicas de la actividad im•cntiva. 

Siempre ¡wnsamos que 111 refonnarsc la Ley de la f'ropicd::id Jndustrinl o al ser 

substituida ésta por una Ley n11cva, podría incorporarse una soluci6n positiva 

a la problemiítica del inventor asnlariado. 

Sin cmb:irgo, y qui zas debido a ln complejidad dl' los diversos prohlcmns cnfrcn· 

tados por los Legisladores, en la nueva Ll')' uc ln\'encioncs y ~·!;n·cns se omitió 

entrar a un :m{iljsi1:, concirn:udo <le tan ;msiada solución opt:indo5c por remitir 

al comentado Artículo líl3 de la Le)' F('d<•ral del Trahajo toda posible intcrprc· 

tación dt• la problcm.'Ít i..:a en cons idcr;n:i6n. Asf el i\rtículo U de la mcncion.1da 

Ley de• lnVt'ncioncs y ~hrcas estahleci6: 

"Las invenciones real i :adns por quienes presten sus scrvic íos en 

virtud de un contrato o relaci6n de trabajo se regirán en los 

ténninos del Artículo 163 de la Le}' Federal del Trabajo, por lo 

di spucsto en ese ordenamiento". 

Ojalá que futuras legislaciones relacionadas con las invenciones y las marcas, 
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enfrenten el problema y lo regulen con mayor prccisi6n, que lo que puede ha· 

ccrlo una legislación cstrictmnente laboral. (28) 

(28) P.ecomcndamos a los interesados en el tema, la lectura <le la 2a. parte 
del estudio de Ncal Orkin, referido bibliográficrunentc en antecedentes, 
que contiene interesantes cundros estadísticos de las experiencias norte· 
americanas, japonesas, etc., en cuanto a los titulares de las invenciones, 
número de patentes otorgadas anualmente y características de los incenti
vos o compensaciones establecidas, a favor de los inventores asalariados. 
(Journal of the Patent Office Socicty, Vol. 56, No. 11, Noviembre 1974, 
pp. 719-745). 
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1) llEFINICIDN 

Oc los elementos que integrnn !11 llamada "propicdnd industrial" es la mnrcn, 

sin duda algunn, t'l que ofrece mayor rl'll'vancia en cunnto a la trascendencia 

que, para los sistC'mas c·conómicos de cualquier país, revi stc la implantación 

dt' un sistema jurídico ntlccuado para su rl'gulación. 

Cadn Vt':'. SC' tiende con maror decisión a suprimir los intentos de definición 

en institutos Jurídicos cuya naturnlcw y observancia, se regulan mediante 

instnunentos legislativos. La institución de la nia1·cn no constituye una ex-

c0pci6n a C'sta tendencia y es cadn vez mas raro encontrar leyes que, antes de 

regular dicha institución, proporcionen una definición conceptual <le la misma. 

Ya notables ,Jurhconsul tos mexicanos de la década de los aiios cuarenta, se 

pronunciaban en favor de la tendt'ncia en cuestión, señalando que la tarea y 

fines de la Jcy consisten en establecer, facultados, derechos y obligaciones, 

pero no en hacer su claslficaci6n científica. Esta rarea inctunhe a la doctrina 

y las Jisposiciont•s legales en nada la limitan (1). 

a) EN LA OOCTR 1 N/I 

Es reahnt•nte la doctrina, la que tiende 11 definir los conceptos jurídicos y en 

el área marc:iria, ha orientado a :-;us intentos <le dcfinici6n conccntrúnclolos en 

tres corrientes principales cnc:1bczadns por las teorías que consideran a la 

marca como un signo indicador de la hacienda productora. Otra tendencia con-

sidera que la marca no es sino un signo que identifica al producto en si mismo 

{1) Alberto Viízquez del Mercado - Concesión Minera y Derechos Healcs - Pornia 
Hnos y Cfo., México 1946 P. 98.· Cit. por D. R:mgcl ~!cdina.'llerecho ~rarcario 
P. 159. 
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y no a la hacienda productora, tcndjcndo hásiciunentc a índividuali znr dicho 

producto uifcrencitíndolo de otros ele su misma especie o clase. (Stephen P. 

Ladas) (2). 

Evitando el compromiso, como lo hacen la mayoría de las tésis eclécticas, 

existe un tercer movimiento denominmlo ·~nixto" que considera a la marca tanto 

indicadora de procedencia con'O individual i;:.adora <lel producto (J\gustín 

Rmnelfa). 

Con un fuerte carácter inovador, 1 a cscue la italiana contemporánea encabezada 

por 1\111 io Ascarel1 i enfoca la esencia de la marca en funci6n de la clientela 

)' considera que 1 a razón de ser de la misma, radica en la di fcrenciaci6n que se 

logra a través de su empleo )' con relación a los consiunidores. La protección 

de la marca no constituye-afirma esta doctrina- "ni un premio a un esfuerzo de 

creación intelectual que pue,Ja ser protegida por si misma, ni un prC'11lio por las 

inversiones en publicidad, es un instnunento para una difcrenciaci6n concurren· 

cial que tiene como último fumlmncnto la protección de los consumidores y por 

tanto, sus limites en la función distintiva que cumple" (3). 

(2) Es practicamente imposibk hablar de Propicda<l Industrial o Intelectual, 
sin tener en mente a este notable jurisconsulto incansable defensor de 
tales sistemas de propiedad. Nacido en Grcvena provincia de Macedonia, 
Grecia, el 11 de .Julio dt:> 1898 )' recientemente fallecido, es autor de tma 
prolí.fica obra que comprende cerca de 100 obras entre libros, ensayos y 
artículos publicados. De el dice lloward I. Fonnan (Journal of the 
Patent Office Socict)', Noviembre de 1975, Vol. 57 :\o. 11 P. 736) al co
mentar su último libro Patents, Trademarks ami Helatcd Hights. "En la 
.Jurisprudencia 1'\mericana existen muchos autores cuyos trabajos han siclo 
tan monumentales que sus nombres son sinónimos de las materias de sus 
tratados mas notables. "Contratos" tiene a su Willinston, "Evidencias" 
tiene a su ll'igmore, etc., y ahora puede decirse que la Propiedad Intelec
tual tiene a su Ladas 11

• 

(3) T. Ascarelli.- Ob. CH. P. 438. 

l . 
-.~ .. 
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b) EN LAS LEYES MEXICANAS DE !J\ M/\TERTA 

Las leyes mexicanas de la materia, entendiendo corno tales, la derogada <le 

Propiedad lndustrial y la vigente de lnvcnciones y Hircas, no intentan, por las 

ra::.ones expuestas, elaborar un vcnladero concepto de marca y se concretan a 

señalar que: "pueden constituir una marca ... y en general cualquier medio mate-

rial, que sea, succptihle, por sus caracteres especiales, dt' hacer distinguir 

los objetos a que se aplique o trate de apl icarsc de los de su misma especie 

o clase" (4). r..on la misma tónica se indica, asimismo, que las marcas de 

productos "se constituyen por los signos que ciistinguen a los artfculos o 

productos de otros de su misma especie o clase" (5), 

De las consideraciones expuestas puc..>tle dcducfrse que nuestra legislación se 

prommcin, sin intentar definiciones propiamente dichas, por considerar a la 

marca como un signo individualizmlor del producto, en concordancia con ln 

segunda <le las tésis doctrinurias antes consideradas. (6) 

2) ANTEOiDENTES llISTORICOS 

a) INTERNACIONALES 

La a<lopci6n <le un signo distintivo para la idcntificaci6n de su mcrcanc.ía es 

en el comerciante un aspecto que se remonta prácticamente a los orígenes de la 

(4) Art. 97 de la Ley de la Propiedad Industrial. 
(5) Art. 87 de la Le)' de Invenciones y Marcas. 
(6) Por su semejanza con el enfoque que de la marca hace nuestra legislación, 

es interesante la definici6n que de este instituto apunta ~l. Rotondi en 
los siguientes t6nninos: "La marca es una contraseña gráfica impresa 
(signos en nuestra ley) o aplicada al producto con el fin de distinguirlo 
de todos los otros productos siJnilarcs (de otros de su misma especie o 
clase, en nuestra ley) que existen en el comercio y que provienen ele otra 
hacienda". (esbozo de la tésis de identificación de procedencia). Oh. 
Cit. P. 84. 
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lnunanida<l. Al situar históricamcntl> el nacimiento del hombre comerciante, enrnn 

traremos sin duda alguna c.l origen de .la marca. 

En cfrcto es la marca como insti tttci6n, la primera que aparece en la antiguedacl 

con relación a las demás instituciones de la "propiedad industrial". 

Podemos afinnar asímismo que, mientras cn las patentes dc invención, cn los f11Q 

delos <le fábrica·in<lustrialcs o de uti lidml- y en los dibujos in<ltL<>triales o 

artfsticos - n los que hemos hccllO rcfcrencia en nuestro capítulo anterior -

es la cread6n la razón primordial <le su existencia, en el lirea de las marcas 

no es esto lo bfisicnmcntc importante, ni lo que dñ nacimiento al instituto, si_ 

no que lo es, la necesidad de cvi tar en una forma objetiva y ostcntihle ln com 

pctencia desleal y la confusi6n consecuente en el conslUllidor. 

Así .Jack (7) scñala,que en materia de marcas "es más importante establecer~ 

dios eficaces contra la conqlctencia desleal que principios jurídicos rigurosos". 

Comparte esta opinión Stephcn P. Ladas al apuntar c¡ue "histórica y naturalmc!!_ 

te la protección de las marcas entra en el dominio de ln protección contra la 

competencia desleal, la cual t~stti basada en la honorabilidad y la rectitud, o 

sea en la prohibicí6n de perjudicar ilícitamente la actividad ajena" (8). 

La antigUcdad, tanto del uso de la marca coroo de su rcgulací6n jurídica, con

trasta con la de las invenciones. En efecto, Kohler afirma que ya en la anti-

guedad y particularmente en el Antiguo Derecho Romano, se reg11lal>a el uso de 

(7) Cit. por Antonio' Amor Fcrnández.· Cb. Cit. p. 115. 
(8) 111e Intcrnational Protection of lndus trinl Property. - Cambridg(' • Harvard 

Univcrsi ty Prcss 1930 (Cit. por Antonio Amor Fernández. - Idem). 
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la propil•dad de las 11•1rcas sanci.onanJo la imitación a través de la "Actio lnju-

Tinnnn" o dL~ b "Ac ti o llnlí" es t ab lec idas por la Lex Corne 1 i.a. En es ta 1 cg is l~!. 

ción, se castigaba al 11surpaLlor de un signo marcario o de 1m nombre, sin que se 

precise si la musa Je la sanción era la adopción dL• signos distintivos con fi-

ncs fraudulentos o si el castigo se estableda por violación Lle actos distint..L 

vos ya que se causaba una confusión entre los productos y Sl' hada di.fí.ci l el -

reconocimiento de la propiedad respecto de las marcas de fábrica particulares, 

o si bien la esencia jurídica de la sam:ión estaba basada en la represión de la 

concurrencia desleal que se traducía en la usuqrnción de la clientela (9). 

Los estatutos de Mercaderes de lo Ciudad de Crcmona prohibían ya "el uso de la 

marca <le otro mercader .... , sin su especial licencia", o bien "que se hiciera -

marca semejante a la marca <le otro cancrciante ... ocupándose de condenar y h~ 

ccr efectuar que ning(m otro use Je u1l marca ... y tocio mercader contraventor 

incurre ''n la pena de 25 libras ín1pcriales, la mitad de la cual multa, ingresa-

ré en la mercadería de Cremona y la otra mitad será para el acusador" (10). 

Por otra parte se piensa que "las primeras Leyes en materia de inventos se en

cucnt ran (caracteres fundnmcntales de ln disciplina pennanecen constantes desde 

su orig<•n), en la Venecia del Renacimiento y la "Parte Veneciana de 1474" pue-

de considerars!." como la primera ley en materia de patentes, rnyos ejemplos sis-

temliticos son los que, incluso en los primeros afias de 1400, fueron expedidos -

(9) Agustín Ramelln. Tratado de Propiedad Industrial. Tomo II, p. 3 Cit. por 
Sonia Mcndieta R. "faro lución Histórica de las Marcas". Revista Mexicana 
de la Propiedad ln<lustrial y Artística. Enero-Junio de 1963 pp. 68-69. 

(10) A. Ramella, Ob. Cit. pp. 3- 11. Cit. por S. Mcn<licta ob. cit. p. 70. 
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por la Rcpúhl ic:a Véneta (un pn•ccdcntc mfü; lejano y aislado es el concedido en 

el Siglo XIV por Eduanlo IlT de Inglaterra a un tejedor flamenco) (11), 

Desde 1 a más remota an t iguedatl pasto res, ganaderos y gafianes ti san nmrcas para 

dj st ingu ir 1 as n'scs y cahC'zas dC' sus rchailos, J:ntre los pueblos y pastores 

de ln Arabia Sl' habla dl' la marca "corno de una institución di\'ina transmitida 

a los hijos dd desierto por su padre comíin Ismael" (12). 

En el Museo Pompeyano de Nápolcs hay un gran número de ánforas que llevan ln 

marca, usándose corno tal l'l nombre de aquel licorista de la nntigucclad Marcos 

Molusus inventor dC' un licor muy apreciable en aquellos t.iempos, "Licurunen 

Optimum M. Molusi" (13). 

b) EN MEXICO 

En cuanto a los antecedentes históricos de la marca en nuestro país, puede in-

dicnrsc que• por lo que toca a la época prccortesiana, a pesar de 111 avanzada 

cultura de los purh1os del Antíluwc y de los importantes avances q11c introdujeron 

en algunas rwnas de la ciencia del derecho, no se tienen antecedentes que pcr-

mi tan concluir a ciencia cic•rtu la existencia dt> instituciones reguladoras del 

dcrl'cho sobre las marcas (J.1). En la época colonial y debido al monopolio co-

mcrcial estricto que España establecía con relación a sus colonias, y que 

derivaba rn un comercio pnícticamentc doméstico en éstas, 110 se requería de el 

uso de signos distintivos ni de instituciones j11rídicas reguladoras de dicho uso. 

(11) Tul ío Ascarell i, oh. cit., p. 489. 
(12) P<.'c.lro Estasen, ob. cit., p. 158. 
(13) Ihideom p. 159. 
(14) D. Rmigcl MC'dina, ob. cit., p. S. 
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l'ropia.s di:' la cpoi:a son sin embargo, las mnrcas empleadas en objetos ck metales 

preciosos que "tcn<linn a controlar l'1 pago de los derechos reales fijados a la 

explotación de los minerales" (lS). 

En el México indcpcn<li.cntc se incorporaron a lns legislaciones generales de la 

época, algunos prt'ccptos que put'\len considerarse precursores de las legisla-

dones marcarias actuak~. (f.6digo de Comt>rcio dt' 1854, Código Civil 1870-in

corpora antecedentes d(• protecci6n marcaria con mloptación a los Derechos (\e 

Autor-Código Penal de 1871, Código de Comercio 1884, Ley del 11 de Diciembre 

<le 1885 y Código de Comercio de 1889). 

Es hasta el período presidencial de don Porf i río Dfoz cuando se promulga el 28 

de Noviembre <le 1889, la Ley de Marcas <le Fábrica considerada como el primer 

ordcnrunicnto especial en la materia, antecedente verdadero, de las actuales 

legislaciones autónomas (16). 

Tom:mdo en cuenta los somrros antecedcntcs históricos dd nacimiento de los sig· 

nos distintivos )'de su protección .Jmídka, puede notarse que, ln razón lógica 

de que la marca tenga orig<'nes mfü; antiguos que la invención, deriva de que es 

jndiscutihlcmcntc más fácil el ocupar materialmente, que el crear, Es más sen-

cilla señalar un objeto ya existentt~, que el inventar otro nuevo. 

El invento realmente como "propiedad industrial'' corresponde a la época moderna 

debido a que "en la antiguedad el trabajo industrial se hallaba organizado en 

gremios y corporaciones por lo que no había en rcalid<id actividad individual 

(15) Ihi<!cr.i, ob.cit., pp 6-7. 
(16) Ibídem pp. 12-22 
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sino colect Í\'a y cuando algo se invental'n, solía beneficiar cxclusivamL'ntc al 

gremio" (17). Esto nos pennitl' deducir que el origen de la mrirca radica en Ja 

pos0si6n de u11 símbolo, dt• un signo o ele 1111:1 idcntificaci6n; de allí que mu-

chas de las marcas mtís antiguas)' partic11lanni:•nt0 "aquel las prOVC'l1il'ntcs de la 

alfarería }' que han sido l'ncontradas en las ruinas de /\mpurias en Cat:1luña, se• 

idcntificahan mL'tliante una descripción dt'l nomhrc d0J artífiCl' o d0 Ja r:íhrica 

inscrita t!0ntro de la ri¡:urn de un píe. Para algunos autores antiguos comq !'ella 

)' Forgas es posible que dicho pié significara L'l :icto de post•sión q11C' sobre los 

símbolos querían significar los antiguos artesanos (18). "Ya Paulo estnhlccía 

el "pC'<lis scdibus" o sea la implnntaci6n del pié sohrc algún objeto, como la 

base para definir ln irn;tit11ci6n de ln posesión" (19). 

fiemos hecho hincapié en que el origen del derecho a la marca radica en un pri-

mitivo derecho de posesión sobre un signo o un símbolo, en virtud de que el 

objeto primordial de cstP estudio es concluir si los derechos inmateriales o 

los bienes del mismo nombre, pucdrn adquirirse mediante Ja "usucapi6n" ya que 

esta institución, como hemos asentado en el Capítulo introductorio de este 

trabajo, tlcriva ele la posesión. Ut.il será en el desarrollo de los capítulos 

subsiguientes, el recordar los f1mt!amentos de la propiedad de las marcns antes 

apuntados a fin de dctcnninar Ja procctlcncia o 110 del mencionado instituto tic 

la "11sucapi6n" con aplicación prccis:uncntc a tales signos distintivos. 

3) NA'ílJRALEZA JURIDICA 

(17) Ibídem P. 163. 
(18) Pella y Forgas - Patentes de Invención y llercchos del Inventor P. 12 

Cit. por Pedro Estasén. Ob. Cit. P. 164. 
(19) Digesto, Libro XLI DIT. 2.- Ley Primera (Cit. por P. Estasén. Ob. Cit. 

P. 164). 
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:-\o existe autor conotado, que al inc11rsionnr ('11 el tema dt• las marcas, haya 

omitido proporcil1nar su idc~a particular con res1wctn a la natur;1lcza jurídica 

de tales signos. 

RepC'tir las tésis correspondiC'ntcs )' las críticas hechas a las mismas es, en 

nuestra opinión, tarea irrl'lcvantc ya que, adcm:ís, las mismas tésis y las 

mismas críticas, se rnnticncn en c:1;:i todos los trabajos que se hnn hecho 

ptíbl icos ('ll nucstm país t•n torno a la materia en t'st11dio (20). 

La importancia radica, 011 conscct1l'ncia, en dctenninar para el objeto de este 

cstudio, cual es la naturaleza jurídica que en nuestra opinión, caracteriza a 

la marca. Ln conc1us.i6n a que lleguemos scrfi la hase sobre la cual clahornrernos 

nuestras consideraciones principales, al dctcnninnr la posihil idad de adquisi-

ci6n cid signo distintivo en cucst ión, n través dC' la insti tuci6n de la usu-

capión. 

No obstante lo indicado en los párrafos intro<luctorios de este apartado, con 

fines meramente estructurales, y n fin de situnr nuestro concepto personal 

accrca de la naturaleza jurídica de la mnn::i, 1 istarcmos las corrientes prin-

cipales que se han elaborado a la fecha en torno n dicha interrognntc. 

a) TEORIAS DE LOS DEREOIOS HEALES Y DE IDS DEHEOKJS ACCESORIOS 

Las más <mtiguas concepciones <le 111 naturaleza jurídica de las marcas ihan 

desde aquellas que consideraban a estos signos d ist inti vos verdaderos derechos 

(20) En el mismo sentido se pronunciaba lk'scle 1941, M. llotondi al señalar con 
respecto al dcr('cho a la marca: "Non possiamo riprodure qui con runpiczza 
la cuestione relativa a la Natura giuridica de qucsto diritto, pcr che, 
non dovrenuno se non ripctcre l'\omi, tcsi, nrgtuncnti e critichc esposte giá 
a proposHo della dítta. Acccneremo solo alle conclusioni".Ob. Cit. P. 89. 

.. 
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reales, hasta las que veínn implícito en el dcre..:ho a la marca, un auténtico 

derecho ti,, propiedad dirl'Cto, absoluto y cxcl11si\'O, 

También dt'ntro de lns conccpciont's nrigin:ilcs de la naturaleza jurídica en cucs-

t ión, cabe citnr aquel las que nsevcrah:m que el titular de una marcn tenía de-

rccho a ésta como consectic·ncia dc la propicdrnl que tenía sohre los productos 

(21). 

~l. Rotondí (22) critica estas teorías scfialando que el derecho al uso exclusivo 

uc la marca no es autónomo o sen que no tiene como objeto a ln marca en cuánto 

tal , ni pucd(• cons idcrnrsc un acccsor io del dt•rccho al producto. La prncha 

dl' la 110 autonomía del dl'l'•'<.:ho en estudio raclic:1 -afi im1- en que dicho derecho 

no puede transmitirse indc1wrnlicntcmcnte tlc la hacienda y en que la trnnsmisi6n 

de ésta inq1l ica tarnhién la de la ~narca (23). 1\ccptar por otra parte -sciiala

quc el dC'recho a la marca sen un :iccC'sorio Jc1 llcrci.:ho al producto, seria tanto 

como aclmi tir que la venta de cualquier producto, al que se adiciona la marca, 

lleva implícitn la transmisión dt' di<.:ha marca. 

Es la que, por primera ve:, contc1npla la necesidad de cnc11:1drar el derecho a 

la marca C'll una clasificación sui-gcncris distinta a la cl6sica <le derechos 

reales y derechos personales. Así considera como derechos intelectuales aquellos 

cuyo objeto es propiamente la creación o, en otras palabras, el producto de la 

(21) Sonfa Mcnclieta. "Naturaleza Jurídica del Derecho de Marcas" R.M.P. I.I\.. 
:m. 7 - Enero-Junio l96ü l'. 14. 

(22) M. Rotondi- Ob. Cit. P. 89 
(23) En el apartado de este ('Studio en que se comenta la circulación restrin

gida de las marcas, se runpl ía el planteamiento de esta postura. 
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intel igem.:ia del hombre. 

liemos apuntado en nntecC'<lentcs que, en llllt>stra opini6n, en Ja selección de• una 

marca no hay rrt•aci6n sino adopción o e1ccci6n de tlll signo distintivo (2·1), 

Edmond l'icquanl, intenta d0svinuar esta afinnación y sn~;t il'llC' la trorí:i en 

considt•raci6n, <I<.' la cual es el principal n•prest•ntanft', S('fialamlo qllc a pC's:1r 

de que "c·l t>sfuerzo intrlt•cttwl de· crt'ac i6n rst:í rvd11c ido a un míniPlO y hast:i 

puede lkgar a SC'r un trnhajo dt• simple 0lecció11, esa pcq11cl1isir111 apl icnción 

personal del C'spíritu bastaría para incluirlos entre los derechos intclectua-

les (25). 

Esta tendencia propugna por (•stahlecrr que la importancin de una institución 

Jurídica no radica en 1;1 forma tlc· s11 creación, sino en In conveniencia social 

que pnrn 1ma comuni d:1d rcprc sC'nt a, t'll 1m molllento dado, el proteger y s:i.ncionnr 

1111 1krecho. 

La c\'olución de la sociedad trae aparejada lUlil const:inte transfon11ación de los 

d<:rcchos por lo qttl' al Indo de los d1.•rcchos cl:ískos, se protegen act1mlmente, 

por :;u valor soci:1l :· cc<Jnómicn los dNcchos industri<ilc~ y por su \'alor ccon<1-

mico y moral los dl'rccho~ literarios)' artísticos (26). 

---------------
(24) En contra Jorge Banrra (;r;if, siguiendo a 1;rcco, Ferrara y Cuglielmcti 

en Tratado dt> !\·rccho ~krcantil, Editorial l'orrna, S,,\., ~lt'xico 1957, 
p.~fl8, al ;1fi111J:ir qtic• l'I derecho al uso de !:1 m;1n·a nac<' dt• la creación 
dd signo en uJJ1_i1mción con l'l uso y re¡.;io·.tro del misn~l.(;\utt1rcs corrK) 1!. 
Hoton<ii considt'ran q11t· !:1 condici6n de' wo nn eos indispC'nsahle para que 
c>l derecho C'Xista, incJu,;iV(' C'Il f\mn:i ¡Jc·rpt·tua, ya q11c a difen•m:ia del 
monopolio que ~e· otnrgn <nl>rv J;1!' ¡':lt.c!ltl's, <•l no 11:;0 carece de efectos 
:'ociaks, oh. c.it., p. 1·12. 

(25) CH. por S .. ~lendicta ~., oh. cit. p. l·l2. 
(26) Kohler cit. por S. Memli('ta ~ .• uh. cit., p. f.14. 
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Tanto los dcrl'chos industrialc:l; como los literarios)' artísticos tienen como 

ob,icto cosas intangibles )' can:ntes dl' matC'ria por lo que se califican, de acuerdo 

n la teoría t'SPllL'sta, como <lcrechos irnnH!C'riales. 

u) TEORJ A DE LOS DERECI JOS l t.1HV IDUALI:S 

Ilific.ilmenlC' dcsligahlc dt• la tcorfo dc los derechos de personalidad n los que 

realmente se rcrit'rc, es aquella teoría que considt'ra que conjuntamente con los 

hicnt's inherl'ntes al individuo, como el derecho a la salud, a la 1 ihcrtad, al 

honor)' al nombre prop.io, se encuentra el derc•cho a la 11u1rca. 

Para acC'ptarla, serla m01wstcr conc0der que la marca identifica realmente a la 

h.'.lci0nda productor:1 )' no al producto en si, lo qut' es in:iceptahle en un mundo 

altamente industrializado y comC'rcializado como el act'ual en que las mnrcas 

tienden a tener vida autónoma con independencia a tal o cual empresa. 

De la esencia de l'Sta misma tt'orfa deriva, aqudla que lwmos comentado en 

apartados distintos de este mismo estudio,)' que considera íntimamente ligadas 

a la lu1cíenda y a la marca, oponiéndose a In libre transferencia de una sin la 

otra. M. Hotondi reprcscntantl' de cst:i postura, corn.:luyc de t;Il suerte, que 

el derecho al uso de la nurca es "un diritto acccssorio al diritto del titolarc 

sulli-azicnda" (27) )'que en const'Ct1C'11cin solo sigue la suerte de éstn como un 

particular coeficiente <le su valor o de una parte o rruiu1 de <'.'sta (28). 

(27) M. Hotondi Ob. Cit. P. 89. 
(28) ;\parcntcmcntc partidarios de esta teoría en aparrados de este estudio rc

lac ]onado con la circulación restringida de las 1rarcas, no fundamos nuestra 
postllr:i en urw asimi 1ación del derecho a la marca con el derecho de perso· 
mliJad, sino en la propucqa de i¡u<· la circulación restringida de la marca 
tiende a evitar la confusión c>n el constonidor. •.risr':O control se pued<' 
lograr, a pesar de la inevitable libre transmisión de las marcas, resul
tante del al to grado d(• comercial i zaci6n de nuestra época, mediante la 
supenrisi6n de dicha transrni sión por autoridades como 1 a Di rece i6n de 
Transferencia <le Tecnología en nuestro paf s. 



e) TEORIA llE LOS l\JEl\~3S T~!ATEfUi\LES 

Es t•sw la tésis que podC'mos conshlernr de mayor actualidad, no sol:unt'ntc C'n 

los intentos orientados a dC'tcnninar la naturaleza juríclica lk' las marcas, 

sino t'n aquellos encaminados a estructurar la propiedad industrial en gc•ncr:tl. 

Sin negar los méritos que otras teorías tienen, tomando en cuenta los n~)mcntos 

históricos qUl' les dieron vida, pensarnos q11e l;i teoría de los bienes irun;itt'ria-

les es la que.' mas lm stuninistra en cutinto 11 ln naturaleza de las creaciones 

íntc!cctualcs y ln que mejor 1ic1mi te tomar conclusiones en nimonía con las con· 

diciones económicas, sociales y técnicas ele nuestro tiempo y de nuestro país. 

Por bien inrn11tcrial entendemos, aquel externo al sujeto en el que se indivi-

dualiza la creación intelectual tutelable )'como tal, se convierte en punto de 

referencia de derechos absolutos (29). 

Otrns tendencias identifican ;il bien inmaterial como sinónimo de creaci6n in· 

telectual mientras algunas n:iís lo conciben en contraposici6n a cosns corpornlcs 

")' se habla entonces de cosa inco1·poral" (30). Hcconlemo!-'. en este aspecto, el 

;mál isis efectuado en e>l primer capítulo dt• este estudio, del concepto rom;ino 

de cosas corpora lr~ corno nqucl 1 ns perceptibles por los scnt idos y de cosas 

incorpornlcs, o SC'<l las que :.t contrario scnsu no son perceptible:; inmediata-

mente por los sentidos. 

Independientemente de que el concepto de bien inmaterial se apegue a la doctrina 

clásica o a los planteamientos <le la doctrina italiana contcmporanea, us lri<lis-

(29) T. A.c;carclli Ob. Cit. P. 283 
(30) Ibídem P. 286 
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cutible que el <lt•rc•cho actual 1'l'Co110cc dcfinitiv:unente la n<)ccsidad de tutelar 

este tipo de hícnC's entre los que SC' induycn las marcns, las patcntl's, los 

nombres comen:iaks, cte. etc., imputfmdoks derechos absolutos. El problema 

radica en 1ktenninar, cual es rrecisamentc el interés tutelado por el Estfülo 

en su tt'ndcnci;1 protl'ccioni sta, cunndo esta se relaciona con los bienes inma-

tcrialcs antes sefialados. 

La doctrina se pronuncia generalmente en pro de dos corrientes principales; 

aquella que ve la justifkaci6n última tic la disciplina en su funci6n para el 

progreso cultural y técnico y la que la estima como un premio al trabajo (de

recho premial). Dentro de esta última tendencia se agrupan aquellos que 

propugnan por la libre circulnci6n de la marca o sea por la superación <lcl 

principio <l<~ la especialidad y por cquiparur en el terreno de protección a 

las marcas registradas)' a las que no lo están (31). 

i\símismo ril reconocer al hicn inmatcdal (en el cual se individualiza la crea· 

ci6n intelectual) como un punto de refcrcncin de derechos absolutos, se da 

pié a que algunos autores asemejen el interés tutelado con un verdadero de-

rccho de propi c<lnd. 

Carnelutti, por C'jcmplo, considera que dentro de los derechos absolutos o pri-

marios se incorporan los derechos de personalidad, (o sea aquellos inherentes 

a la persona por su caracter de tal) y los derechos de propiedad que se divi· 

den en derechos de propiedad material y en derechos de propiedad inmaterial 

(32). 

(30) lbidcm P. 286. 
(31) lhidcm P. 279. 
(32) F. Carnelutti, Ob. Cit. P. 66 
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El híen inmaterial tutelado por J;1 prnpi1'dad Lk'I mismo nnrnhn' es para cstl' 

autor, la misma haciC'nda entendida co11K> la organi::ación dl' Jos factores de 

ln producci6n con una final ida,! L'conlimica; organi:ación (k•hidamcntt• m'i;1da, 

o sea iJ11buida de la cncrgi;1 o idea dc·I ;111tor dL' J;1 hacienda. Carrwl11tti v:1 

aún m:is all;i al cnnsidcr:ir que, en conscrncncia, el bien inmaterial t11tl'lado 

por 11n;1 marca o una patente es prl'ci.s:uncntc la idea, inventiva, en el caso 

de la patente y "t'l avi:uniento", q11e también se resut'lvt' en fucr:a psiq11ica 

actu11ulada t'll la hac.icnda, en d caso dt• 1:1 marca. En otras palahrns .si no 

hay hacienda, (:;:;) )' COll.SCCllt'ntl'Jílentc si no hay aviamiento, fj4) JlO hay 

marca, In cual viene a ser consecuentemente no un bien en si, sino un int<'rés 

o sea, una mejor posici611 parn disfrutar el bien, en cuánto nscgurn la exclu-

sividnd del goce. 

Esta elemental estructuración de la tf'Oría de Carnclutt i, cons idcrnndo C'l 

avimnicnto corno el íntcr6s directamC'nte tutelado por el derecho a la marca 

(35), st'r:í nnqil i~1da y disc11tida en capítulos suhsiguientC's en los q11c cnfren-

taremos un análisis más detallado de los cor1ccptos de hacit'nda, aviamiento y 

dC'l complejo de fenómenos int imamente relacionados con ambos conceptos que 

se conoce como concurrencia ilícita o compctcnci:1 desleal. 

f) THmENl.I AS llF!U\'Al1AS 

Contrariamente a la tésis, tendiente a considerar el aviamiento como bien in-

(33) El haber puesto el acento sobre la hacienda corno punto de referencia de 
las diversas instituciones no ha contribuido a un progreso general de 
la disciplina; el concepto, de la idea or¡:anizadora corno bien inmaterial 
<lírectamcnte tutelado, tradun' ma!; bien una tendencia a unn mayor rigicle;: 
en Ja econo111 fo . 
(l. Ascarell i Oh. Cit P. 7 .) 

(34) "La hacienda aviada es corno un reloj al cual se la ha tlado cuerda" F. 
f..arnelutti Ibidcm P. 5~. 

(35) Teoría califica<la de Nihilista por F. Ferrara Ob. Cit. P. 178. 
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material dircctnmente tutelado, la mismn escuela Italiana ,:ontcmporanen ba di-

vcrsific;1do sus po~;turas orirntando dicha tutela ;1 ;hcas difcrrntcs. 

i;n~co, v.g., sl'parn la conl'xión existente vntrl' bienes irn1~atcrialcs y hncicnda, 

viendo un bien inmaterial, y por lo tanto, tutelado directamente, en la clicn-

tela. (36) 

Casanova, considera por otra parte que el hilo condut.:tor se encuentra en el 

concepto de monopolio. (j7) 

Franccschcllí, recurre a la teoría del monopolio o de In clientela para expli

car las instituciones relacionadas con los bienes inmatcrinles 1 lo que en opi -

nión de Ascnrelli (38) es un volver atriis al planteamiento de estas institu-

dones propio de las leyes inglesas, desconociendo el progreso realizado en 

el den'cho <le la Europa cont i rwn ta 1 . 

Aseare! 1 i, dt'rivando su postura del concepto de bienes inmateriales, expuesto 

en la introducci6n del presrntc ap¡ntado, llega a la conclusi6n <le que el intc-

rés tutclndo, en la disciplina 1lc fas instituciones relativas a las invenciones, a 

las obras del ingenio y en general n los bienes inmateriales, es la concurren-

cía y particulannente la probabilidad de ganancia deriv;1da del ejercicio del 

derecho absoluto relativo al bien inmaterial externo al sujeto, y considerado 

como la individualizaci6n de la creaci6n intelectual. En otras palabras, el 

interés tutelado en los bienes inmateriales, no es, para este autor, el que 

(36) 
(37) 
(38) 

Cit. por T. Ascarelli Ob. Cit. P. 8 
Jdem. 
Ibidem P. 9 
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tiene por objeto el goce de la cosa material, cn la qut' la cn'ación intclC'c· 

tual se exterioriza, sino el de la probabilidad dL• ganancia rcprest'ntada por 

la posihil idad dC' ut i 1 izar la creación intl'lcctual en una act ividatl frente a 

terceros. (39) 

g) [;!, INrEHES ·nm:LAOO EN LAS R~:soLUCI~l'iJ:S ,JlJ()lCIAl.ES 

Sin basarse específicamente cn alguna de las posturas expuestas, pero tom:indo 

en cuenta sus presupuestos, la activitlad judicial, al decidir los casos concrt'· 

tos en que se involucran v.iolnciones al derecho a la marca, tiende a proteger 

generalmente dos valores específicos, consider:lndolos como el interés tutelado 

directrunente por el derecho a la marca en cuestión. Por un lado protege el 

fraude o engaño al consumidor y por otro la desviación de la el icntela y la 

expectativa de utilidad legítima del titular del derecho. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso nu Pont Cellophanc, Co. vs. 

Wax<:tl Products CD. (1936) SSF (2d) 75; 26 'JM Rcportcr s 13 (40),cl Tribunal 

de Apelaciones-al revocar el fallo del Juzgado de Distrito que había consi • 

dcrado que la marca es independiente de lo que está en 1n mente del consumidor, 

cu~·a interpretación del significado de una pnlabra usadn como marca es irunate· 

rial -aseveró: "Dicha teoría está en desacuerdo con la naturaleza del derecho 

<le marcas. Los derechos del rcclmnantc tlchen ser basndos en una lesión que 

el demandado le ha ocasionado al engaliar a los consumidores acerca del origen 

de las mercancías vendidas, desviando así su el ientela. Tales derechos no 

están fundados en una simple autorización sobre una palabra o un símbolo sino 

(39) lbidcrn P. 280 
(40) Cit. por S,P. Ladas "fransfonnaci6n de una Marca en Ténnino Genérico" 

R.M.P.I. y A. No. 4 Julio-Diciembre 1964. P. 258. 
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en una acción para impedir e1 cngafio". 

En la Gran Bretaña, la idl'a de .impt'dir el fraudl' al titular del registro, como 

interés dircctmncntc tutelado, puede constal'S(' en la parte rekvantc de la 

rcsoluci6n dictada en el caso Fonl vs. Foster (1872 1 .. n. 7ch. 35·1 relacionado 

con la marca Eurcka) (41), que seiíala: "el dt'n'clm a la marca indentificaclo como 

dt•reclm de un comerciante a que no se le defraude por la venta de otros artículos 

que al usar su marca se venden como si fueran los suyos:' 

h) l..A MAHC'A CXNO UN DEREOIO llE PHOPTEDAf) 

Es fácil notar que d común denominador de las principales tesis expuestas, para 

explicar ln naturaleza del derecho a la marrn y el consecuente interés tutelado 

por dicho derecho, esta constituido por el concepto de "propiedad". 

Particulanncnte Carnelutti cm su teoría de ln propiedad inmaterial, y Ascarelli 

con su doctrina de los bienes inmateriales y de los derechos absolutos relacio· 

nadas con éstos, concluyen aceptando la t'Xistcncia de 1111 tipo sui·generis de 

propiedad en Ja naturaleza Je los derechos relacionados con los signos distin-

ti vos. 

Ferrara es aun más definitivo en su postura y como resultado de su "rica in

vestigación" (42), afinna que la marca es en sí un auténtico derecho de propie

dad ya que por W1 lado existe una entidad económica y por la otra la vinculación 

(41) S. P. Ladas. Art. Cit. P. 263-
(42) C.1lificaci6n mencionada por T. Ascarelli Oh. Cit. P. 8. 
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de dicha ~·ntidad, al señorío exclusivo de un sujt'to al cuul le es dado usarlo 

mientras qm' a<l<·m!Ís, la tutela concedida sobre este bien, se di fcrcncín cla-

ramcntc a virtud de not~1s t'Spt'cíficas e inconfundihlt•s, tic aquella otra que 

garnnti::a íl1 sujeto <.'l goce de los otros bienes. (43) 

Con la mbma t6nica se afinna en el medio latinomnc.•ricano que "el derecho a 

la marca no es mfü:; que un derecho de propiedad quc se ejerce mcd.iante el uso 

de la marca". (44) 

i) CRITICA 

A pesar de la aparente contundencia de estas posturas, no podemos aceptarlas, 

particul:.nmentc con relación a los pníscs cn desarrollo cuyas condiciones evo-

lutivas, social y economicamentc h:iblando, requieren de una legislación que 

cstale:ca un derecho ideal, o sea no un conjunto de norm.1s arcaicas y rígidas 

sino de un mimetismo acorde a las épocas y a las neccsidmlcs que el desarrollo 

involucra. 

l\\1cstro momento hist6rico no puede dar cahida ya, n la existencia de propie

dades absolutas legitimadas por el derecho. La última justificación <le ese 

tipo de propil'dades solo se encuentra en el interés público y éste excluye de· 

finitivruncnte en nuestro medio, el reconocimiento de cualquier derecho absoluto 

o primario, como lo llmnn Carnclutti, sobre creaciones intelectuales, clientela, 

aviamiento y otros derechos similares. Lo contrario claría como resultado una 

estructura económica peligrosamente rígida, paralizando el progreso cultural y 

técnico. (45) 

(43) F. Ferrara Oh. Cit. P. 225 
(44) Sonia Mcndíeta R. Ob. Cit. P. 258. 
(45) En el mismo sentido T. Ascarclli Ob. Cit. P. 303. 



• 16ó • 

Tildar esta postura de radical, afinn:indo qll(' el dcn'cho a 1;1 propi('d:td es 

absoluto)' cal ificnndo tmla tendencia contraria, (v.g. el Proyecto dt' LL')' Ce-

nernl de AsC'ntamicntos lhunanos que prop11g11;1 por ('I C'Stahledmiento de n•odal idmles 

a In propiedad privad:1 aconles a el interés píihlico) de• marxista-leninista, es 

desconocer la t'SC'ncia misma Lkl dC'rC'chn de propiedad que atín en las doctrinas 

miis conservadoras, ¡xll' c_ícmplo la doctrina social de la Tglesia Cat61 ica, depen-

de del bienestar de la connmidad. Es notabll' la Lil-fcnsa de estos principios 

hecha por l'io XI, León XIII, Pio XII, .Juan XXIII, P;111lo VI y el Concilio Vati· 

cano 11, quienes han concluido clarmncntc que "JU derecho y C'I uso de 1a pro-

piedad privada son secundarios y deben subordinarse al destino común de todos 

los bienes, lo que necesariamente lleva al propietario a la comunicación de sus 

bi1:mes con el prójimo necesitado y n las límitncioncs inexorables que sobre su 

uso impone el carácter social de la propiedad privada". También Pio XII-La 

Solcmnitá 12- desarrolla este punto fundamental: "Los bienes creados ¡x:ir Dios 

para todos los hombres deben llegar con cqu idad a todos, seg(m los principios 

de la justida". En similar sentido cabe citar "el derecho de propiedad pri-

\'ada es inferior y secundario a la justa distribución de los bienes, al destino 

universal de los bienes, }' al uso general de los bienes, que son derechos pri· 

marias" (Quadragésimo Anno, 56; (;auditun et Spes 69; La Solenmit:í, 13, ~fatcr 

et Magistra, 43). (·16) 

No somos pues, drásticos ni radicales al considerar que las marcas y en ge· 

neral, la propiedad industrial, no deben ser objeto de derechos absolutos y 

que además las legislaciones correspondientes, deben evitar en sus preceptos 

la tendencia al abuso de los derechos relativos que se> consignan en los mismos 

( 46) Enrique Maza "Abusos de Propiedad, Propiedad de Abusos" Pcri6dico 
Excelsior, 31 de Marzo 1976. P. 6. 
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textos legales . 

.i) 1~\ ~t\RCA cor-o UN OERECJ 1() DE llS(l EXCJ.llSIVO 

Los ra:onmnicntos cx1)t1Cstos, aunados a In idea lle que el fondo de nuestras <les-

quisicioncs no consist<.' en llegar a sorprcmlcr, como atinntlarncnte señala Asca-

relli (47), "la oculta naturalc:a de los bienes inmateriales sino en intlividua-

lizar un s11pucsto de hecho)' fonnular una disdpl ina", nos pennitc avcnturnr 

una conclusión a este apartado de la nat11rak::a de las marcas, aseverando, 

acorde a la kgislaci6n vigmte de la materia, q11e l'l derecho a la marca, 

como ya lo hosq11ejamos antes, no es sino un derecho al uso exclusivo Je un 

signo distintivo, (Artículos 88 )' 89), sujeto :1 condiciones de uso virtual 

(Art. 115), de uso efectivo (Arts. 117, 118, 139, 140) y a los demás rcq11isi-

tos seiialados con relación a las características primarias de las marcas, tales 

como, novedad, 1 ic i tud, vcrac i dad, e te. Preservar 1 a func i 6n social de 1 uso 

otorgado, es por otra parte, la finalidml de los art.ículos 116, 125, y 132; 

así como evitar el abuso del derecho por parte de titulares (k• registros mar-

carios extranjeros destinados a usarse en México, para artículos fabricados en 

el país, constituye uno de los objetivos de los artículos 127 y 128. (48) 

Nos encontramos pues, al menos en nuestro país, frente a un verdadero derecho 

de uso exclusivo por lo que a la naturaleza del derecho a la marca se refiere, 

solamente que tal uso, depende, cm los requisitos que lo noman, de las neccsi-

(47) Ob. Cit. P. 288. 
(48) DcsafortW1adamente tan atinada estructura legislativa, se ve obscurecida 

en nuestra opinión, por la inclusión tlel ya comentado en antecedentes, 
Artículo 99, que hace nugatoria, cualquier planeación orientada a obligar 
el uso de las marcas registradas en beneficio de la economía nacional, 
abriendo por el contrario la puerta a la vigencia indefinida de marcas 
en desuso. 
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dadcs socia le:>)' económicas del país que.lo otor¡.:<1; situación que darii pié, s~ 

gurrunentc, a c:onsidcracioncs muy particulares al contcn~1lar, en capítulos post"L'-

riores, la posibilillad dl' 11stKapión de 101 derecho de uso tal. 

Para que un signo dctc1111inado pueda cinnplir con sus funciones de idcntiíicaci6n 

de productos o de indicación de la proccJcncia de éstos y constituir, en conse-

cucncia, 1uia marca, de acuerdo con el concepto que de este signo hemos apunta-

do en antecedentes, deberá reunir 1.ma serie de características entre las que la 

doctrina ha destacado principalmente las siguientes: 

A. La marca Llebe ser distintiva; 

B. Debe ser especial; 

c. Debe de ser novedosa; 

D. Debe de ser lícita; 

E. Debe de ser veráz. 

;\.- Dentro de las características enunciadas, es la esencia distintiva de las 

m.1rcas, trunhién llamada originalidad (49), la que imali zaremos brevemente en 

primer término, in<licando que dicho carácter distintivo significa que la marca 

debe ser efic<l7. cm su misión de individualizar e identificar a los productos y 

a los servicios con los que se relaciona. Esto impide que puedan tener el ca

rácter de marcas, desde el ptmto ele vista legal, aquellas que describen el pr2_ 

dueto a que se refieren, así como aquellas que relacionan cualidades intrinse· 

cas del mismo o que indican la procedencia del producto correspondiente. (SO) 

{49) J. Barrera Graf Ob. Cit. P .. 287. 
(SO) T. Ascarelli Ob. Cit. P. 407 (En el mismo sentido C. Sepúlveda Ob. Cit. 

p. 65). 
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Para algunos autores las denominaciones genéricas pw:•Jen ser, sin cmhar!:o, 

marcas válidas, si se a\lopt:rn no scglÍn s11 signiricado 11s11al sino con uno 

especial y <liíc..'rmte, aunque dicha interpretación puede resultar injusta al 

cstnhkccr In posihil idatl de que alguien seapropic del nombre correspondiente 

a un producto o n una cualidad de 1 mismo. ( 51) 

Esta caractcr1!'tica distintiva de 1a mnn:a se encuentra íntimamente ligada a 

la especialidad y a la novedad, cualidades también esenciales de tales signos 

distintivos, que consideraremos más adcl<lntc tomando en considcraci6n que es 

difícil distinguir cualquiera Je estas características sin hacer mención a la 

otrn. 

Por distintividad debe entenderse entonces, la capacidad que ti.ene una marca 

para identificar o individualizar, como antes sci\alrunos, un producto o un ser-

vicio, pero en una fonna objetiva, es decir con rclac.i6n a otro producto u otro 

servicio de naturaleza semejante (52). Se afinna asimismo que el carácter 

distintivo ti<.> la marca recae sobre los productos "pero no respecto <l<.> cual-

quier producto, si no que el ctúio propio y preciso que dchc rcvest ir la marca 

para hacer fácil su reconocimiento y darle razgos inconfundibles con otras, se 

rcfif.ffl' únicamente a la marca aplicada a productos o mercancías i¡:uales o simi-

lares de distinta procedencia". (53) 

ll. - La especialidad de la marca o "el catácter limitado del signo" como la ex-

(51) f. ferrara Oh. Cit. pp. 228-229, coml'ntantlo 1:-i opini6n en pro de T. 
Ascarelli en nota a la sentencia de la Corte lle Apelación de Roma el 
13 de Agosto de 1924 (Foro ltal. 192•1, I, 114) 

(52) JI marchio "csso sará piú dficace e piu garantí to quanto maggiore e 
il suo carattere di originalitá" M. Rotomli, Oh. Cit. P. 94. 

{53) D. Rangel Medina Ob. CH. P. 186. 
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pl icm1 a lgw1os autores (54), es una caractcrís t ica que puede entenderse con una 

tloblc pro}'L'Cción. FJ1 efecto, es especial una marca que cstii s11jeta, en cuanto 

:1 su funbito de ¡noten:ión, a 1111 lL'ITitorio dctC'nninmlo )'lo es también aquella -

que St' reficrr a una clase csprcífica de artírnlos encuadrada dentro de las clas.L 

ficacioncs oficiales de las lt'gislacioncs vigentes, en los paises que regulan es-

te tipo de matcri as. 

En otros tt'nninos, <le especial, se califka aquella marca "que tiene w1 carácter 

propio que pennite reconocerla fácilmente)' que será así distinta <le otras mar· 

cns pan1 no ser confundida con ellas".(55) 

Se mencfona asimismo que esta característica tiende a obligar a que, para que un 

signo sea considerado rnmo marca, éste Jebe tener carnctcristicas tales que pueda 

"llamar la ;1tcnci6n tic los ronsumidorns". (56) 

Esto significa que aquellas marcas que son de naturalc::a simple o elemental )'que 

por lo tanto no pueden ser consideradas por un constuniclor corno aptas para difcrc_!l 

ciar a un producto Je otro, carecen de la posibilidad de ser considcrn<las como • 

marcas v.g. , las figuras gcanétrk;1s scncil las cono la línea recta o dos rectas • 

paralelas, los n(JlllCros, etc. 

Es fácil notar que las marcas super-notorias (término usado por Ascarelli para -

las marcas de al to renombre) al ser consideradas cstricto·sensu, carecen de -· 

(54) J. Barrera Graf. Ob. Cit. p. 294. 
(55) Maurice !Jufourmantelle, Code ~!anucl de Droit In<lustriel • V. Giard a E. • 

Bricre, Paris 1894. p. 64. 
(56) D. Rangel Medina p. 190. 



• 171 -

esta elemental curactcrística de la c:;pcciali<lHd, para constituir verdaderos 

signos marcnrios. 

En efecto, el hecho de que una marca rebase las fronteras del lugar en donde 

ha sido originalmente pcpulari zada a través de la venta y promoción ele produc-

tos que la ostentan (57) plwde provocar una intcrfcnmcia con esferas jurídicas 

ajenas que, <le acuerdo ;1 legislaciones locales tienen la opción n adoptar un 

signo marcario que dentro <le su localidad sea pt>rfcctmncnt:l' ''especial" y que 

sin embargo resulte conflictivo con la marca extra-territorial referida. 

Mayores comentarios en tomo a este problema ser/in incluidos en este mismo 

estudio, al referirnos cspccinlmcntc a las marcas de alto renombre. 

La Ley de Invenciones y Mnrcas reconoce esta cnrnctcrística o principio <le 

especialidad, al establecer en sus Artículos 87 y 90 el reconocimiento expreso 

a las marcas <le productos y a las marcas de servicios, considerándolas coll'O 

aquellas constituidas por los signos que distinguen n los productos o u los 

servicios "de otros de su misma especie o clase", as'í como estableciendo que 

una marca puL'tia ser constituída por rnalquicr medio, dcnorninací6n o signo vi· 

siblc, susceptíblc de indentificnr los productos o servicios a que tales medios 

se apliquen o traten de aplicarse, "frente n los de su misma esp~ie o clase". 

El Artículo 91Fracciones1, II, III, IV, V, VI, XIV, X'V, :X'VII, :\'VIII, y XIX, 

(57) "Si es verdad que el derecho a la marca está 1 imí tado en principio al 
territorio del Estado, tiene no obstante una vocaci6n a la universal ídn<l" 
P. Roubier Cit. por J. Barrera Graf. Ibídem P. 296. 
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adopta indirectamente y en sentido negativo, el tequisito \le cspccialitlad al 

establecer lu no rcgistrab.i 1 i<lad como marca de signos Cltr(•ntes de <l icha cnractc-

rístkn. (SS) 

C.· El rcquisi to de novedad inherente a toda marca que pretenda tener carne-

tcrísticns tic verdadero signo distintivo, no puede definirse sin confundir ge-

1wralmcntL' estn característica con 1n de especial idml, al establecerse que para 

ser nueva, una marca debe ser distinta o diferente a las dcmiis ya registradas. 

Solamente que dicha dlfcrcnciu, debe clc~dvnrse al comparar marcas relacionadas 

con nrtículos o productos pertenecientes a clasificaciones oficiales semejantes. 

Puede dnrse el caso en consecuencia, sin violar esta característica de novedad, 

de que existan en el mercado de un mismo país mnrcas iguales dirigidas a pro-

tcgcr artículos en escnda distjntos. 

En la misma fol11la que lo hacen con rc1aci6n nl requisito de cspecinl ida<l (59) 

algunos autores de la escuela italiana contemporánea, entre ellos Ascarclli 

(60) afinn.an que "1a novedad debe ser local, o sea sin tomar en cuenta marcas 

extranjt>r:ls scmcjanH•s". 

SUscítn esta intcnJ?"ctación, el mismo problema ya antes considerado, de las 

(58) 

(59) 

(60) 

Misma consíderaci6n con relación a la antigua Ley de la Propiedad Indus
trial establecía J. Rodríguez Rodríguez; Curso de Derecho ~lcrcantil; Edi
torial Prorrua, S.A. México 1960, P. 427. 
"La condición de novedad es la consecuencia <le la condición ele cspeclalí
dad; ya que la marca debe ser diferente de las otras marcas r no confun
dirse con ellas" M. Dufou1111nntellc Ob. Cit. P. 65. 
Ob. Cit. P. 416. 
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marcas notol'las o fmnosas que escapan n el rcquisi to ele novedad, al destinar 

la legislación intcrnnc.ional preceptos especiales para protegerlas no obstante 

que en pa.ises a,ienos al del registro original, se encuentren registradas marcas 

iguales o semt•jantcs en grado de confusión a dichas 111:1rrns notorias. 

El mismo carácter relativo, de este requisito de novedad, pennite que una marca 

cancelada o extinguida por cualquier raz6n legal, rcndquicrn su novedad a fin 

de poder ser considcrn<la apta para ser registrada por un tercero distinto al 

titular orig.inal y a quien fué .imputable la causa de cancelación. (61j 

Este principio de readquisici6n de In novedad de las marcas canceladas, consti· 

tuyc uno de los principales obstáculos a la teoría de la usucapi6n de los bienes 

inmateriales y particulanncnte de los signos distintivos. 

En capítulos posteriores considC'raremos este aspecto con mayor detenimiento 

y por ahora bástenos apuntar que de acuerdo a la Le)' de la Propiedad Industrial, 

ahora derogada, este principio de rcadquisici6n de la no\'C'dad en las marcas can-

celadas o extinguidas, opC'raba, partirnla1mente con relación a estas últimas, 

cuando el motivo de la extinción se hasaba en el no uso de la marca, con apoyo 

en la solicitud do cxtinci6n prt'SC'ntada por un tercero interesado. 

(61) Roubier sciwla que la anterioridad, o sea aquella marca con base en la 
cual la marca posterior so reputa carente de novedad, "esta limitada 
de un modo tr.iplc: n) profesionalmente, porque se requiere que la marca 
se refiera a la misma industria o n una similar; h) en el tiem~o, en 
cuanto la marca anterior no debe ser una marca abandonada; y c en el 
es~acio porque la marca m1terior debe ser usada o registrada en el m1 smo 
pa1s, con excepción de las marcas notoriamente conocidas". Cit. por J. 
Barrera Graf Ob. Cit. P. 230. 
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Dicho tercero, fundaba prrc i srnncntc su interés jurídico en la intención de 

n<lquirír el dl'rC'cho exclusivo n l'l uso de Ja marca en desuso. 

La Ley de Jm•0ncioncs y ~!arcas t'll vigor incorpora el rcq11isito de novedad a 

lo largo de 11na gran parte del capítulo relacionado con las marcas y p<lrticu

lanncnt:e hace hincapi0 en dicho requisito en las fracciones 17, 18 )' 19 del 

1\rtículo 91, así como en los 1\rtíc11los lílS y 106 <l01 mismo ordenamiento. 

fl. - Con relación <J la licH11d que debe obsenrar todo signo distintivo que 

pretenda ser reconocido legalmente, es necesario indicar que por lícito debe 

entender.se "lo que no est:í prohibido por las leyes". (<i2) 

Con este fundamento, la Ley <le Invenciones y ~!arcas establece en su Artículo 

91 Fracción XXllquc no puede considcrnrse como marca "todo lo que sea contrario 

a la moral, a las buenas costumhres, al ór<lcn público y a aquello que tienda 

a ridiculizar ideas o personas". 

C;1be notar, de acuerdo con c5tc artículo, que lo legal trasciende su esfera 

cst.rkta para incursionar en lo moral y en las buenas cost1m1bres o sea en los 

usos generalmente aceptados como tales. 

Coincidimos con Ferrara en que la licitud de los signos distintivos obedece 

al principio general de que el derecho al uso ha de ser compatible con el 

derecho de los demás, así como a la imposible coexistencia de derechos sobre 

el 1~iS1110 objeto en virtud de títulos que se excluyan mt1tuamcnte. (63) 

(62) P. Escrichc Oh. Cit. P. 937, 
(63) Cit. por D. Rangcl Medina Ob. Cit. P. 197. 
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El mismo Ferrnrn sc'iínln q11c por i1 íci to debe entenderse tnmhi6n lo q11c es 

contrario a las buenas rnsttnnhrcs, ¡x1r Jo que rC'sulta v:ílicla In prohihici611 

d(' "adoptar como marcas r i guras o denominaciones obscenas, porq11e repugna al 

orden juríJico tutelar tale~·. contraseñas reprobadas por la conciencia social 

y quc son mot iro de rsdmda!Cl. Esto es apl icahlc no solo a los signos con-

trnrios a la moral sexual sino también a los que of('rnkn al sentimiento re-

1 igioso". (().!) l.ahc notar, qul' d concepto "sc>ntimi<.'nto religioso'' es va-

riahlP atín rn ¡mises de acentuada tradición cat6lica. La prueba de ello es 

que como lo manifiesta llagcns (CiS), rn la misma Ttalia, sC'lle gcográficn del 

Vaticano, se ha negado el registro n las marcns "Dominus Vobisctun" y ''Madonna 

S. Marimma", admi tiéndase por otra parte, el registro como marca de la deno-

rninaci6n "Lacrimae Christi". Pt•nswnos que este problema se reduce en impar-

tanda en los paises que corno México, mantienen inalterable su determinaci6n 

do separar Jos intereses t•clcsiástkos de los del Estado. 

Con mayor mnpl i tuJ puede scíialnrse que parn que un signo distintivo sea lícito 

no debe "contener indícacio1ws fals11s sobre el origen o localidad de los productos, 

ni en general indicacio1ws aptas para producir engalío en el público". (6ti) 

En torno a este rcqui s ]to dl' 1 ici tud, es ü1tcrcsante apuntar las condiciones 

que puedt•n presentarse en los casos de lns marcas de hecho o de uso, o sea de 

aquellas que no ''stlín registradas. Fn otras palabras es muy posible que un co

merciante, un inclustri<:1l o un prestador de servicios adopte como una marca de 

hecho, un signo que pueda ser contrnrio a las buenas costumbres o a la moral, 

ya que al no h:iberse presentado solicitud de rc~:istro sobre dicho signo, existe 

imposibill<lad m:itcrial de decidir en cuanto a su ilicitud, 

(64) F. Ferrara Ob. Cit. P. 250 
(65) Cit. por Ibidcm P. 251 
(66) T. Ascarclli Ob. Cit. P. 418 
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Consideramos que este tipo de signos i 1 íci tos, puede regularse con apego a 

ordenamientos <listintos n la Ley dP ln\'encioncs y~hrcas, p.c., por el C6<ligo 

Penal, cuando el uso dC' tales marcas tk hecho, plll'da tipificarse comr1 un delito. 

Sin embargo, la misma Ley rcl"t'rida ha previsto ya 1~sta situaci<in, considerando 

el uso de marcas no registradas de car:íctcr ilícito, como una inrracción de tipo 

aJ.nünistrntivo (Artículo 210 Frncción VIII). El monto <le las sanciones esta

bkcidas por el i\rtículo 225 de la Ley en cuestión, para castigar dicho ilícito 

- (l.- ~lulta ¡\e 100 11 1000,000 pesos; JI.- Clausura temporal hasta por 60 días; 

111,- Claurura definitiva¡ IV.- J\nesto administrativo hasta por 36 horas.) con

tribuirá seguramente a impedir el uso de marcas con las características comenta

das. 

E. - Como veracidad de las marcas dehe entenderse, la aptitud de estas para con

tener exclusivamente datos ciertos sobre su naturaleza, orígen, calidad, cte., 

a fin de cvítar el engaño en el público conslmtidor. 

Creemos que existe cierta confllsi6n entre este requisito de veracidad y el de 

licitud debido a que, si por lícito entendemos todo aquello aprobado por la ley 

y a contrario-sensu, por ilícito entenclc1nos todo aquello prohibido por la ley, 

al estar el rcquisi to de Vc.'racidad íncorpora<lo particulannente en las Fracciones 

XIII, XIV, y XX <le la Ley de Invenciones y Marcas, la sei\nlada característica de 

veracidad está im¡iícita en el concepto m.1s amplio de 1 icitud. 

Este requisito de veracidad está orientado principalmente a proteger los vale· 

res esccncfalcs <le la vida de todo bien iru11aterial y que son la represión de la 

competencia desleal y el evitar la confusión en el público consumidor. 
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Evitar el engaña es ptws, en ot.rns palabras, t'l propósito principal de vigilar 

la ohscrvancin de cstc requisito tic vcracidnd como uno de las qllt', sine qua non, 

signo distintivo al¡~uno puede ser considcrndo lcgítimnmcnte como una verdadera 

marca. 

5) CAR/\CTERISTICJ\S SEC1JN!lARI/\S DE LA ~IJ\RCA 

Existen de acuerdo a la doctrina, (CJ7) otras características de índole secunda· 

ria que pue<len considerarse i nhcrcntcs a cualquier signo que pretenda ser ut i · 

liza<lo como una verdadera rn:irca, y que solamente enunciaremos dentro <le este 

estudio en la fonna siguiente: 

a) La adopción de una marca es facultativa o potestativa, es decir el indus-

trial o el comerciante tienen opci6n a poner en sus productos una marca y de 

registrar ésta para obtener el uso exclusivo de la misma, si así lo deciden 

voluntariamente, pero 110 están ohl igados a actuar en esta forma. Puede, en 

tal virtud, e 1 comerciante "no marcar rnercnncí'as <lcf cctuosas para no dcsacred i-

tar el signo". (68) 

La doctrina no se pronuncia, sin anbargo, en forma uniforme en pro de este 

carácter facultativo de las marcas y algunos autores como 13osio (69) propugnan 

por la implantad6n de preceptos que establezcan la obligatoriedad del uso 

de las marcas en cualquier artículo de cons1.uno, mientras otros como M. Rotondi 

(67) D. Rangel Medina Ob. Cit. P. 184. 
(68) Vivantc, Cit. por F. Ferrara. Ob. Cit. P. 225 
(69) Cit. por F. Ferrara. Ibidem. 



- 178 -

(70) mantienen el carí1ctcr facultativo de las marcas que imposibilita, en s1.1 opi-

nión, a los rcvcmkdorcs del producto, de fijar al mismo contraseñas in<licativas 

de su origen, cuando esto no ha sido hecho por L' l pnxluctor. 

b) La marca puede no ser necesariamente adherida al producto. !lada la natura le-

za de algunos productos y part icula miente de los servicios que en la nctualidad -

son protcgiblcs e identificables a trav(~s de marrns, Ja marca puede existir h1dc-

pendientcmcntc de que sea o no adherida al producto (71). 

Es ta caractcríst ica de la marca es i dcnt if icada por algunos autores como "inde-

pendencia de la mnrcn", la cunl cxplicru1 aseverando que el monopolio derivado del 

uso exclusivo concedido sobre un signo, se concreta a éste y no a los productos -

en sí, respecto de los cuales "no cahc 1m monopolio limitado sino mcrruncntc tcmp2_ 

ral, a través de una patente de invención" (72). 

Es claro q11c aceptar en contra de este rnráctN independiente de la marca, que el 

signo distintivo es un accesorio o una cualidad del producto. llevaría al absurdo 

de admitir que, al adquiriente de un producto identificado rnn tn1a marca, adquie

re no sol:uncntc dicho producto, sino t¡unoién un derecho a la mnrca en sí (73). 

e) La marca debe Je ser aparente; a contrario scnSll la marca no debe ser ocul-

ta, es decir para ser considerada como tal debe pc11nitir al compru<lor o adqui-

(70) 

(71) 

(72) 
(73) 

"Inutilc dirc che l 'uso del marchio non é pcró obbligatol'io; se il pro<lutto 
re non ha voluto contrassegnarc la propia merce (pcr es perché scadente), -
non si puo per6 trnrrc scnz' altro del carattcre focoltativo del marchio -
i1 di victo pci succcssi vi rivcnditori di apporrc tm contrasscgno che indichi 
! 'origine quando manchi il marchio <lcl produttorc". Ob. cit., p. 85. 
"Tal es el caso de las agujas o <le los líquidos en los que la marca no pue· 
de identificarse corporalmente al producto''. M. Dufounnantcllc; ob. cit., 
pp. 64-65 . 
. J. Barrera Graf, ob. cit. p. 293. 
Infatti il marchi, se é apllicato al prodotto, non e configurable come un 
accesorio o una qualita di qucsto, il che portcrcbbc all'assurdo di amrrctt~ 
re l 'acquisto del diritto al marchio pcr i1 scmplicc fatto che si e acquis
tato un pro<lotto recante qucl marchio. M. Rotondi, ob. cit., p. 85. 
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riente dt' un producto o al lls11ar i o tlL' un st'rv i e i o dctl'11n i na<lo el i dcnt i ri car, m~ 

diantc un signo 0hjctivo, t•l S('l'Vicio o el producto qu(' 1e cstil siC'ndo prestad0 

o (jlll' le estfi sit'rnlo vcndidP. Esta apariencia de la marca identificada por al-

gunos autores cnmo "cnrlictcr exterior o extrínseco dC' la 11u1n:a", no C's sin cm-

hargo absoluta, ya que no pm'dC' desconocerse la existencia 1r{il ida de marcas ocu.!_ 

tas v.g., aqul'llas impresas t•n los corchos de las botellas de vino (74). 

Así para al!:unos autores (75) "~o es necesario que la marca sea aparcntl•; la mar_ 

ca oculta, como aquella Je los fahricnntes de• \'ino de Champagnc, consiste en po-

ncrla t•n la bnst" o interior Je sus tapones, que se encnentran en el cuello de la 

botella)' no es menos valiosa por ello. El público consumidor no la podrá cono· 

ccr, es verdad, pero no hay que olvidar quC' ln protccci6n de las marcas tiene lu 

gar más en favor Jc lo~ fahricnntcs qul' de Jos conswnidores". 

d) La marca debe ser individunl; (76) hemos ya apuntado esta carancrísticn de 

lns 1ll.1rcas nl refrrimos a la circulación restringida ele las mismas y al manifc§. 

tarnos en pro lle que la marc;1 solo <khc identificar a un solo producto o porten~ 

ccr a un mismo propietario a fin de cvi tar la confusión dl'l público consrnnülor; es 

capan a este alcanct• 13~ marcas colcctiv<Js (77) y las marcas de origen, mismas 

que sin embargo, continuan identificando indiddualmcntc un solo lugar de procc-

dencia o una misma asociación. Con la misma característica de exccpci6n a este 

princip)o, cahc considerar el registro de usu:trio autori::aJo, regulado por la Ley 

de lm•encioncs )'Marcas, Artículos 134 y 138 y que pcnnite a un tercero ajeno al 

titular de un registro Je la marca, el uso legítimo de dicha marca. Las restric-

(74) F. Ferrara, oh. cit., p. 241. 
(iS) M. Dufou1111antcllc, ob. cit., p. M. 
(76) "No puede runp<lrar a la \'Ci. los productos <le diYcrsas personas" C. Sepúlve

da, oh. cit., p. 65. 
(77) Algunos autores corno V1vante, Rmnella, Braun y Capltane, niegan el carácter 

de verdaderas marcas a las colectivas, por considerar que van precisamente 
en contra de Ja función individualizadora de tales signos distintivos ~l. 
Rotondi, ob. cit., p. 90). 



- 180 -

clones impuestas a tal es registros de nsuar íos alltori zados, a través del control 

a cargo del Registro Nacionnl dt' Tranfcrencia de Tecnología pc11nitc, dC' todas fo!_ 

mas, cumplir con C>1 requisito dl• individual idatl de la marca al unificar, n\{'lliantc 

dkho control, la cnl idad y características esenciales del producto amparado por 

la marca, t:mto C>n el producto vendido por el titular orignal como en aquel puc!!_ 

to en circulación por C'l usuario autorizado. 

6 • - FUNC TON DE LA H·\RCA 

Concluyendo cstt' análisis de las caractC'rísticas esenciales y sec11ndarías de la 

marca, puede afinnarse quc éstas constituyen la cstnictura de su función, misma 

que puede definirse, en ténninos gC'nerales, como la aptitud de un signo distinti_ 

vo para distinguir, proteger, indicar la procedencia, gnrnntizar la calidad y 

promover el consumo de un producto o el uso de un servicio (78). 

l\1cde afladirsc que la finalidad <le ln marca radica, asimismo, en su capacidnd 

tanto para fonn..-ir una clientela a través de la fácil identificación <le los pro· 

duetos en el mercado, como en su aptitud para constituir un medio de acaparnmic!}_ 

to de dicho mercado al polarizar la atención <lcl cons1Unidor hacia un producto 

que satisfaCl' un:1 necesidad indepcndicntc1nente de su composici6n, eliminando 

virtualmente la competencia de otros productos. Estas funciones penni ten que, 

en cierta fonna, las marcas substituyan a las patentes cuando éstas han caduca-

do extendiendo los monopolios de la explotación de las invenciones v.g., de las 

composicjoncs químícas, más allá de ln vida legal de tales patentes, ya que el 

consumidor continuará oricntiíndo5e por la marca del producto, sin importar que 

los competidores fabriquen libremente éste }' lo expendan al amparo de otras mar-

cas (79). 

(78) Definición derivada de la cnunciaci6n tic las funciones }' finalidades de 
la marca señaladas por !l. Rungc1 Mc<lina, ob. cit., p. 171. 

(79) F. Ferrara, ob. cit., p. 220. 
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CAPITULO VI 

CLl\SlFIO\ClON DE LAS MARC1\S 

1) Marcas de Fábrica y ~larc.1s de Comercio 
a) En la Doctrina 
b) En la Lcgis lnci6n ~lexicana 

2) Marcns J\gricolas 

3) Marcas Figurativas Nominativas y Mixtas 

4) Marcas Ligadas y Circulación Restringida de las Marcas 
a) Legislación Extranjera 
b) Legislación Mexicana 

5) Marcas Vinculadas 

6) Marcas De fon si vas o de Protección 
a) Deficiencias l.cgislativas en su Tratamiento 
b) Moralidad de la Atlopc ión de Marcas Extranjeras en 

Desuso 

7) Marcas de Reserva 

8) Marcas Colectivas )' Marcas de Origen 
a) Semejanzas y Diferencias 
b) Tratamiento de las Mare<lr:; de Origen en la Legislación 

Mexicana 

9) Marcas en Copropiedad 

10) Marcas Notorias o de Alto Renombre 

11) Las Marcas de Servicio 
a) Concepto 
b) Definición en la Ley Norteamericana 
e) En la Ley l nternac ional 
d) Implantación de las Marcas de Servicio en México 

I) Criterio Administrativo Previo 
II) Antecedentes Judiciales 
Il I) Demmcia de Contradice ión de Tes is 
IV) Intentos de Clasificación de los Servicios 
V) lncorporaci6n a la Ley de Invenciones y 

Marcas 
e) Criterio Internacional en la Clasificación de Servi· 

cios. 
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1) MARCAS DE FABRICA Y MAHCAS DE CO.\!f:RCIO 

a) En la doctrina muchas clasi ficacion<:>s se han hecho lle las marcas con rcla-

ción a su nat\trall'::a y a sus caractNísticas intrínsecas. La clasi ficaci6n 

más clcmcntnl, t¡lll' constitll)'l' la hase pnra la mayoría de las tlisquisiciones 

en torno a la finalidad d0 la marca, es aquella que las divide en marcas de 

comercio y en marcas <le fábrica, según que 0stén destinadas a hknti ficar al 

fabricante o productor <le los artículos protegidos por el símbolo comercial 

distintivo o que i<lcnti.fiqucn a aquel que iínicamcnte entra al juego comercial 

poniendo en venta los artíclllos pro<luc hlos por un tercero. ( 1) 

Esta clasificación nos pcnnite hacer una hrcve incursión en la doctrina, a 

fin de determinar si la finalidnd esencial de la marca es identificar la proce-

dcncia de un producto, o si por <:>l contrario radica en individual izar a dicho 

producto, con relación al cons1nni<lor, 

Para Ferrara v.~~·, 13 misi6n de la marca de producto no es definitivamente 

certificar la procedencia de dicho producto con relación a una hacienda deter~ 

minada, lo cual pue<le acat>Cer, pero no n•sulta indispensable. En realidad, 

para este autor, la finalidad c-scncial de la marca es fonnar una clientela 

para el producto, proporcionando a to<los In posihíliclad de identificar en 

el mercado, mediante la contrnsefia, las mercancías deseadas (2). La escuela 

Italiana contemporánea hace girar los conceptos derivados de su doctrina, en 

tomo a esta idea de que la marca es en realidad una fonnadora de el íentela. 

(1) 

(2) 

Francisco Ferrara. Teoría Jurídíca de la llacicnda Mercantil. Editorial 
Revista de Derecho PriYado, Madrid, 1950. P. 218. 
'11ay pues, dos clases principales de marcas: 11111rcas de fábrica y marcas 
de comercio; las primeras indican )' distinguen al productor de la mercan
cia, >' las segundas, a los que con ella comercian" Alfredo Rocco, Prin-
cipios de Derecho Mercantil, Editora Nacioruil, ~léxico 1966, P. 238. 
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La rnísma opini6n emite Ghi rón al ca 1 ificar la marca de "colector de el icntela". 

(3) 

No existe, para esta escuela italiana,ohjt'ción alguna que impida que en un 

migino producto se incorporen los dos tipos de marca que hemos venido refiriendo. 

Es decir, cabe adicionar a un producto con fines de idontificación, tanto la marca 

que idcntifiqu0 a aquella hacienda productorri del artículo, como la que identi· 

fica al producto en sí mismo. 

Para Aulcta (4), la marca que identifka la procedencia hacendaría del producto, 

puede denominarse como marca gcnfrica mientras la segunda, o sea aquella que 

individualiza al producto en sí mismo, se conoce con el nombre de marca espc-

cial. Ln utilidad de la marca especial no es solmncnte el distinguir un artí-

culo o producto de aquellos fahricantcs distintos o competidores, sino que su 

finalidad individualizndora va aún más allá al identificar o diferenciar pro

ductos del mismo fabricante, en re laci6n unos con los otros. 

Para el mismo Ferrara (5). la marca puede cxíst.ir independientemente a una 

hacienda dctcnninoda que le dé orígcn, ya que es una entidad ideal diferente 

a dicha h:icicndn r que goza por lo tanto de una especial protccci6n que la 

constituye en un bien en sí misma, lo que significa que la protección de la 

marca no puede confundirse con la protecd6n de la hacienda. (6) 

(3) Cit. por F. Ferrara Oh. Cit. P. 219. 
(4) Ibídem pp. 219 y 220. 
{S) Oh. Cit. P. 178. 
(6) Opini6n en el mismo sentido de que la marca es, en si misma, un centro 

de imputación de derechos y de obligaciones, indepcn<licntemcntc de la 
hacienda que le da origen, puede constatarse en r.arnelutti .- Usucapión ... 
de la Propiedad Industrial. Edit. Porrua, S.A. México pp. 23 y 2•1. 
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El mismo Ferrarn en conjunción con Anuir y Bocio (7) so opone definitivamente 

a la división que hemos \'cnido anal izando de las rmrcas, en marcas de comercio 

y marcas de ftíbrica, apoyando en la id0a de que al existir marcas de cr0aci6n 

o adopción fantasfosa a las cuales no se adiciona ninguna indicnci6n de la 

procedencia del producto, ni quien lo f:-ibric6, la naturaleza de la marca con 

respecto a su origen, desaparece de su identificación. Esta postura nos 

parece acertada en virtud de que cfcctiva1110nte existen en el mercado un sin 

n(!lllero de mercancías que el fnbrkante transfiere como "producto en masa" o 

"en conjunto" a un comerciante deteminado quien se encarga de fniccionarlo y 

prepararlo pura el constuno, así como del mercadeo ele dicho producto, frente a 

lo cual sería problanático detenninar si estmnos frente a una marca de fábrica 

o de comercio. 

b) EN LA LEGISl..J\CION MEXICANA 

En términos ge1wrales nuestro país se hace ceo de esta doctrina, al menos así 
• 

lo considcrnmos al analizar nuestros textos legislativos antiguos y vigentes. 

En efecto el' Artículo 141 de la antigua Ley de la Propiedad Industrial sefü1laba 

la necesidad de que las marcas registradas indicaran, al adicionarse a cleter-

minado producto, la uhicaci6n de la fábrica o clcl establecimiento comercial de 

donde procc<lia dicho producto. La parte final de el artículo en cucsti6n indi-

caba a su vez e>qiresarncntc: "La omisión de estos requisitos, incluyendo los 

de adicionar una indicaci6n de que la marca se encuentra registrada, no afee· 

tará la validéz de la marca, pero privará al propietario de las acciones civi-

les y penal es que concede el Título Octavo de esta Ley". Esto significa que 

al no indicarse en una marca que se pone en círculaci6n, la procedencia de la 

(7) F. Ferrara Ob. Cit. P. 226. 
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misma, no ha)' opción para el constuni<lor de analizar si se trata d(' una marca 

de comercio o lk una marca de f{Jhrirn, lo que no mncri ta que la marca en 

cuestión pierda, por ese hecho, su naturaleza de signo distintivo )' sin que 

afecte, por otra parte, la vi¡wncia del registro corn's¡xmdicnte. (8) 

Acertado nos parece, sin embargo, t'l principio adoptado por la legislación 

COmt'ntaJa, en el citado artículo 141, al privar al omi tente de las leyendas 

enunci:1das, <le las acciones civiles o penales que les serían propias, para 

perseguí r a los i nfractorcs de sus derechos, de haber ctnnpl ido con los requi

sitos de publicidad sefialados. Este impedimento obedece secundariamente, 

crec111os, a un intento de protccci6n al público constnnidor, quien se encuentra 

en pleno derecho de conocer la procedencia de los productos que adquiere, así 

como a fin de P''nni tirlt> la posibilidad de que identifique plenamente al 

conH:rciante que expende los productos rclnt ivos, ya que de cxi st ir anteceden

tes ele transacciones comNciales relacionadas con dicha marca, seguramente 

el consumidor habrfi establ ce ido ya sus prefercnc ias por productos, cuya 

calidad depende de un fabricante dctcnninado o cura autent iciclacl, en cuanto 

a 1 eycndas relativas a calidad, etc. , puede haberse 1 igaclo ya, idcnlmcntc, con 

la éUca de un comerciante en particular. 

No es sin cmbarno, la omisi6n tle esta inclicaci6n de procedencia, lu causa 

principal de la sanci6n privativa de las acciones civiles o penales procc· 

dentes, establecida por el legislador, sino que dicha causa estriba básica

mente en la omi si6n <le la Leyenda '%irca Registrada'' o ele sus abreviaturas 

equivalentes ya que, al no existir t'n nuestra legislación presupuestos ~:.:pre-

(8) Misma opini6n puede encontrarse en Barrera Graf. Oh. Cit. P. 296. 
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sos para protC'ger a las marcas de hecho o de uso, in<lcpendicntcrncnte de su 

registro, solrunentC' aqiwllas n~Hcas <¡llC' ostensihlc1110nte indican su carácter 

de r0gistradas, tiC'm'n opción a ser coactivamentL' respetadas, por parte <le 

tl'rccros involucrados en los actos comerciales n'lm:ionaclos con los productos 

que ostrntan dicha marca. 

CrC'cmos asímismo quC' el Legislador l'stahleció equivocadamente en el comentado 

Artículo 141 una misma sanción para omisiones de distinta naturaleza, confun

diendo la "ratio" del precepto, qu<-', como sciíalamos, se encontraba orientada 

básicamente a la omisión de las leyendas "Marca Registrada" o de sus abrevia

turas, de confonnidad con la parte introductoria del comentado precepto que a 

la letra indicaba: 

Artículo 141. - "Las marcas registradas en México deberán llevar 

en forma ostensible, al aplicarse a los productos que amparen o 

distingan, la leyenda •iw~CJ\. REGISTRADA" o la siguiente abrevia

tura '%\RCA RE(;," No scr(i admisible otra leyenda, traducción ni 

abreviatura alguna diferente a la sefi¡Jlada, salvo la "MARCA IND. 

REG." si se prefiere y si la marca fue registrada durante la 

vigencia de la leyes anteriores a la de 1928". 

Es por tanto, en cuanto a esta omi si6n principal que se justifica el estable

cimiento de una sanción consistente en la privación, al propietario de la 

marca, de "las acciones civiles y penales que concede el Titulo Octavo de 

esta Ley", si tonuunos en cuenta que al aparecer una marca en el mercado., sin 

las leyendas "Marca Registrnda" y considerando la falta de protección efectiva 

que existe en México, para las marcas <le hecho, resulta imposible para un 
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presunto infractor, el dctenn inar que carnet<.' un acto dclictuoso ya que ignora 

la c:dstC'ncia de un dcrccho legalmente tutelado. Esta ignorancia no sería 

excusable en el caso de que la c;acNa de Invenciones y ~~1rcas que constituye 

el Organo lnfornmt .ivo de la llirecci6n dC'l mismo nombre, se encont:nira nl día 

en sus publicaciones. Tomando en cuenta el atniso que enfrenta dicha publi· 

caci6n (Octubre de 1971 a la fecha), y nl cual hacemos referencia en otras 

partes de este estudio, es obsoleta la funci6n qllt' dicho 6rgano de difusión 

real iza. lle regularizarse la puhl icaci6n de la gaceta rcfcri<ln, consideramos 

que aún la omisión de las leyendas "M:irca Hegistrada" o sus equivalentes, no 

constituiría 6bice alguno para la procedencia de las acciones civiles o pena· 

lt's derivadas del registro de una marca, ya que la aparici6n de una inserción 

relacionada con dicho registro en la gaceta correspondiente, presupone el 

conocimiento, por parte de 1 os presuntos infractores, de la existencia <lcl de

recho violado. 

El Artículo 119 de la Ley de Tnvencioncs y Marcas consenrn la misma sanción 

referente a la omisión de las leyendas comentadas, consistente en privar al 

titular de la mnrca del derecho n ejercitar acci6n penal o civil alguna. En 

este aspecto surge 111 duda ele a que acciones penales o ci v i1 es se refiere el 

Artículo 119, pues mientras el antiguo Artículo 141 señala expresamente como 

tales :1 las acciones penales o civiles "que concede el Título Octavo de ésta 

Ley" el mcncío11.1elo Artículo 119, a causa ele una redacción deficiente del párrafo 

conducente, abre la puerta a una interpretación de tal amplitud, que comprende 

cualquier acci6n civil o penal que pueda pensarse por un litigante y que tenga 

como base la existencia de una marca registrada. 

Es conveniente resaltar que estando vigente el Reglrunento de la Ley de la 
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. Propiedad Industrial, por no haberse promulgado uno nuevo, relacionado direc

tamente con la Ley de Invenciones y ~tareas, (Artículo Cuarto Transitorio de 

esta Ley) el 1\rtículo 76 de dicho RC'glrnnento establece la posibilidad de 

subsanar la omisi6n de las leyendas de ''Marca Registrada" o sus equivalentes, 

en los productos puestos en circulación al amparo de una marca registrada, 

mediante "tm aviso al piíblico por medio del "Diario Oficial" y de la "Gaceta 

de In l'ropiedml lmlustria1", a costa del interesado, para que puedan ejerci

tarse n los treinta días siguientes a la puhl icaci6n, las acciones civiles 

y penales que del registro se deriven, siempre y cuando a partir de esa fecha 

se ctunpla cfcctiv;uncnte con las disposiciones relativas". 

La conjunci6n copulativa "y" en la fruse "del" "Diario Oficial" y de la 

"Gaceta de la Propiedad Industrial", hace inoperante este artículo debido a 

las ya apuntadas deficiencias <le publicación de la "Gaceta de la Propiedad 

Industrial" (hoy de "Invenciones y Marcas). Ojalá que el Reglamento, que 

probablemente se promulgará en breve, nk1ntenga la e sene ia de este precepto, 

solamente que substituyendo la conjunci6n copulativa en cuesti6n, por la con

junci6n disyuntiva "o" lo qu<~ pcnnitiría utilizar únicamente el "Diario Ofi

cial" para los fines indicados, de no contarse con la puhlicaci6n puntual de 

las tantas veces referida Gaceta. 

Aún en torno a la subdivisi6n <le las marcas en "de fábrica" y "de comercio", 

puede indicarse que la actual Ley de Invenciones y Marcas se pronuncia aparen· 

tcmente en pro de suprimir dicha subdivisi6n para efectos legales, al estable· 

cer en su Artículo 87: 

Artículo 87. - "Esta Ley reconoce a las marcas de productos y las 
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marcas de servicios; las primeras se constituyen por los signos que 

distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie 

o clase; las segundas por los signos qut' distingurn un servicio de 

otros ele su misma clase o especie. 

Sin embargo, posterionnente en el Artículo 89 de 1 a misma ley, se descubre aún 

entre llneas, la divisi6n criticada al asentarse: 

Artículo 89.- ''Toda persona que esté usando o quiera usar una marca 

para <l i stingui r los artículos que fabrique o produzca, podrá adqu i -

rir el derecho exclusivo a su uso satisfaciendo las formal iclacles y 

requisitos que establecen esta ley y su reglamento. fgual dere-

cho tendrán los comerciantes y prestadores de scrvic los dcbidmncntc 

establecidos respecto a los artículos que vendan o los servicios que 

presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar 

su procedencia; los comen: ia11tes podrán usar su marca por si sola 

o agregada a la de qui en fabrique los productos con el consent i

miento expreso de 6stc•". 

Se establece adcm.'is, cxi1rcsrunentc en este Artículo, la posíbil idnd, que apun

tamos ya doctdnari:ll11cnte, de que en un producto aparezcan <los marcas distintas 

a saber: la de 1 fabricante r la del comcrc iante o expendedor directo del pro-

ducto. Misma posibilidad creemos, debe presentarse en cuanto a las marcas 

genéricas y a las marcas especiales siendo, como hernos dicho, las primeras las 

que identifican a la empresa en fonna general y las especiales las que i<lenti· 

f ican a 1 producto en sí, distinguiéndolo aún de otros productos similares de 

la misma empresa. 
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Aún más, y como ya lo ht'mos esbozado 1 pensarnos que 1 a marca no ncccsnriamcntc 

indica ln hacícncln de la mal Sl' origina ('! producto, por lo que puedl' l~xis

tír indcpPndicntt'ml'ntc a ésta, si0ndo, conxi lo es, una entidad ideal dife· 

rente a dicha hacienda y gorn por lo tanto de iuia cspec ial protecc i6n que Ia 

constituye en un bien en sí misma. (9) 

2) MARCAS AGHlCOIAS 

Dentro de la enunciada clasi ficaci6n de marcas de fábrica o industriales y marcas 

de comercio, algunos autores han pretendido incluir ln suhclasificaci6n de las 

marcas agrícolas. Estas son aquellas que identifican o d istingucn a los pro· 

duetos del campo en las transacciones comerciales en que dichos productos se 

involucran. 

Esta subdivisi6n se presuponía en la l.ey de la Propiedad Industrial, cuyo Artí· 

culo 96 indicaba en su párrafo segundo, al referirse a el derecho nl uso de 

una marca obtenido mc:.,'<li::mtc su registro en la Secretaría <le la Economía Na· 

cional (hoy de In<lustria }' C.omcrcio), que el mismo derecho a el uso en cuest i6n 

"tendrán los comerciantes con respecto a los artículos que vendan y de los 

cuales quieran indicar la procC'dcncia, usando su marca por sí sola o agregada 

a la del industrial o agricultor que los produjo". 

De acuerdo con el párrafo transcito, el legislador del 42 concebía la existen

cia de las marcas agrícolas diferenciándolas de las marcas de comercio, esto 

es, considerándolas com:> verdaderas marcas de industria. Así, cstablecfa 

que los productos del suelo podían considerarse, en cierta fonna, corno 

"producidos" por el agricultor que los cultivaba. 

(9) Francisco Ferrara. Ob. Cit. P. 226. 
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Atendiendo al estricto concepto 1 inguíst ico lle ln palabra "producir" esta 

actividad consiste en "engendrar, procrear, criar. Dícese propiamente de las 

ohrns de la naturalern y por l'xtvnsí6n de las del entendimiento. Dar, llevar, 

rendir fruto los terrenos, tírholcs, etc." (10) 

Atendiendo al significado expuesto, In palabra producir puede asemejarse a 

cultivar, por lo que se refieren los productos del suelo. Asímismo, la acción 

de producir puede definirse como "la stunn de los productos del suelo o de la 

industria" (11), lo que nos permite deducir que dicha palabra es aplicable, 

no sohunente al cultivo de los productos agrícolas, sino a la transfomaci6n 

de cualquier otro tipo de productos. 

Ahora bien, en nuestra particular opinión el legislador de 1942 y los autores 

que propugnan por el estahlccimicnto de las marcas agrícolas como tmn categoría 

indepenclfrntc a las m,1rcas de industria y las marcas de comercio, parten de 

premisas falsas para establecer sus conclusiones. En efecto, debemos distin-

guir definitivamente las diferencias que existen entre la actividad agrícola 

en cuanto se refiere al cultivo del suelo con fines de consLD110 en beneficio 

propio agricultor, de aquella actividad que se orienta a poner en circula

ci6n comercial dichos productos con fines especulativos. 

La primera actividad, o sea la actividad ajena a fines especulativos, no puede 

considerarse como una producci6n de 1ndole industrial y por lo tanto no es 

(10) Diccionario de la Lenglla Espaf1ola. 16a. Edici6n. Real Academia Española. 
Madrid, México 1941. P. 1034. 

(11) Ob. Cit. P. 1034. 
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identificable con un signo clist.intivo propio. 

Por el contrario, la activitbd tk' transfonnncion que un distribuidor o un 

comerciante real izan en los productos agrícolas a fin de empacarlos o acondi-

cionarlos para su transporte, tlistribuci6n y venta al ptíhl ico, si puede tipi-

ficarse como una act ivid:1d de índole industrial, digna de individualizarse a 

través del uso de un signo distintivo. Mn dentro dL~ este terreno de acti-

vidacl mercantil, puede presentarse una dohle situnción derivada, en primer 

ténnino, de una simple actividad cncnminatla a rmpacar los productos agrícolas 

n fin de transportarlos )' venderlos sin alterar sus candi e iones naturales 

t'senciales, de aquella otra actividad que puede conducir a la al temci6n del 

producto mediante su trans fonnaci6n en purés, jugos, adicionándole vitaminas 

o nitrogenándolo o en fin, cualesquier otra forma que signifique una alteración 

de lns condiciones naturales en las que dicho producto se cultiva. En los 

casos en qut' no exista transfonnación del proclucto, l~l trlÍfico especulativo 

del mismo deberá considerarse dentro del área comercial y por lo tanto, el 

signo d]stintivo que identifique la actividad respectiva, dehcrá considerarse 

como una marca de comercio. 

Por el contrario, la actividad que s) implica la transfonnaci6n esencial del 

producto será considerada como unn actividad eminentemente industrial y por 

lo tanto la marca que identifique el producto correspondiente será del mismo 

carácter industrial. (12) 

(12) En sentido contrario se pronuncia David Rangcl Medina. Ob. Cit. P. 249 
al considerar que el embalaje o empacado de los productos agrícolas 
para su puesta en el mercado puede considerarse como una actividad de 
índole eminentemente industrial. 
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En cuanto a la Le)' de lnvcnci onl~S y Marcas, los Artículos 87 y 89, cuyo conte· 

nido hemos ya enunciado en páginas precedentes, omiten toda menci6n expresa a 

las marcas agrícolas, rt'Íiriéndosc cxdusivumcnt<' a las marcas de productos y 

n lns marcas dt' servicios indicando, asimismo, la posihilidacl de distinción, que 

para sus prcxluctos, ti ene toda aque 11 a persona que los fabrique o produzca. 

Creemos qui.' el actual Legislador tom6 en cuenta las teorías que se oponen a la 

crcaci6n de las nnrcas agrícolas como una catc•goría independiente y suprimió 

unn referencia expresa a éstas, cncuadrtíndolas incli rectamente en el área 

comercial cuando se trate, como hemos expuesto, de un simple tráfico mercantil 

de productos del suelo, o en el área industrial, al hablarse <le productos del 

suelo que implican transfonnaci6n en su esencia. Para los efectos de nuestro 

argwncnto consideranx:is que el vocablo "fabricar" puede asemejarse a "producir 

indus tr in lmcntc''. 

3) MARCAS FIGUHATlVAS, l'n'lINATI\IAS Y MIXTAS 

Siguiendo el anterior análisis global de la principal clasificaci6n aplicable 

a los signos distintivos, pnrticulannentc a las marcas y el cual nos ha llevado 

a considerar a grandes rasgos las marcas de empresa y de producto, así como las 

marcas de fábrica y de comercio, considermros precedente revisar brevemente 

algunos otros criterios de clasificación, que sin guardar la importancia de 

los antes expuestos, son de interés para detenninar las variantes más comunes 

de marcas utilizadas. 

Atendiendo básicamente a su fonna, las marcas pueden dividirse en "figurati

vas" o "nominativas", siendo las pdmermnentc mencionadas, aquellas que con

sisten exclusivamente, coJOO su nombre lo indica, en una figura o en un diseño 
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o, en otros términos, en un conjunto de 1 incas dispuestas en fo11na especial. 

L1s marcas nominativas son aqul'llas también, que como su nombre lo indica, es· 

tlin constituidas por una denominación o un nombre. 

Existe otro tipo de marcas que incorpora a las dos variantes indicadas. Es 

decir son marcas que involucran tanto una dcnominnci6n como una figura consti-

tuicla por un di sefio, un logotipo o cualesquier otro metHo de iclenti ficac i6n 

visual o de naturaleza figurativa. (13) 

4) MARCAS LIGADAS Y CIRaJLACION RESmTNGIDA DE LAS ~~\RC.AS 

Se conoce también un tipo <le marcas denominado "marcas ligadas" que son aquellas 

que pertenecen a un mismo titular, que son semejantes entre sí, y que además 

runparan productos de índole similar. La 1 iga entre las marcas así registradas 

tendrá cxclusivamcntt~ efectos en la transmisión de tales registros, de modo 

que se elimine la posibilidad de que un mismo titular, siendo dueño <le diversas 

marcas iguales o semejantes y protegiendo artículos tamhién similares, pueda 

transmH ir la titularidad de uno de tales registros a un tercero, quién al 

comerciallzar productos al amparo de la marca adquirida, inducirá seguramente 

al público consumidor a confusi6n, toda vez que dicho público constunidor se 

encuentra familiarizado con un producto, de marca igual o semejante, que pro· 

cede de otra empresa y que por lo tanto tiene caractcrist icas de prestigio y 

calídad muy particulares. En nuestro país, ya la legislación de 1942 establecía 

en su Artículo 166 este tipo <le marcas ligadas sefialan<lo: 

(13) "Nicnte vieta-e il caso e anzi frequcntc-che il contrasscgno clcpositato 
come marcllio sía in parte constituí to <la un emblema e in parte de denomi
nazioni". M. Rotondi· Ob. Cit. P. 88. 
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Artículo 166,- "Si un nuevo registrn idéntico a otro anterior es 

solicitado para artl'culos divt'r.sos pero similares a los que éste 

ampara, por el mismo propic-tario tic la marca anterior, el registro 

será concedido, pc·rn 1a Secretaría ptxlní declarar ligadas las Jl'larcas, 

si estima que d0 no hahcr 111 teriornwnte diversidad de propietarios, 

puede originarse alguna confusi6n entre el público", 

liste precepto complementa lo establecido ¡xw c1 Artículo 105,Fracción XTV, In

ciso b) ele la misma ley que establece que no se ndmi tirá a registro como marca ... 

"b) ,· Aquella que sen semejante a otra ya registrada y vigente, apli· 

cada u los mismos artículos, en grado tal que pueda confundirse con 

la anterior. También en este caso la negativa se dictará de plano, 

- salvo que la marcn sea sol icitnda precisamente por el propietario 

de la marca anterior, con la cual puede confun<li rse, caso en el que 

el registro será concedido y las marcas se considerarán ligadas para 

el solo efecto de su transmisión". 

La misma esencia de los artículos comentados fué adoptada por la Ley de Inven

ciones y Marcas solamente que estableciendo algunas variantes importantes. Por 

ejemplo, el Artículo 91 que rmunera todo aquello que no será registrahle como 

marca, establece en su Fracci6n >.'VII que no lo será "una marca que sea idéntica 

a otra anteriormente registrada y vigente para runparar los mismos productos o 

servicios, aún cuándo sea solicitada por el titular <le la registrada con el 

consentimiento expreso de éste". 

En otras palabras, se está limitando la posibilidad de que una misma persona 
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sea t1tular de difercnt:t>s rC'gistros m:ircarios idénticos que protegan los mis

mos productos o sl'fvicios, con ln mism.1 finalidad que la lc.'gislac16n precedente• 

o sea, intentando evitar rnalquil'r posible conf11si611 en d púhlico consumidor, 

Puede notarse también que el consentimiento del titular de 1111 registro no serli 

suficiente para que la autoridad otorgue otro registro idéntico a persona distinta 

a dicho primer titular, lo que sucedía frccuentcrncntt> al mnparo de Ja ley 

antigua, cunmlo se consideraba sufic.ientc C'l consentimiento expreso del dueilo 

de una marca anterior, para que otra marca semejante o idéntica a ésta y 

amparando artículos semejantes fuera también registrada, rt>quiriéndose única

mente qut' SC' estableciera al¡,•tma distinción cntrC' los artículos específicos 

amparados por ambas marcas. Esto es, que tales artículos, a(m siendo de la 

misma clase, mantuvieran entre sí esencias distintivas. Esto se lograba 

generalmente mcd iante llmi taciones o exclusiones voluntarias en las listas 

de artículos runparados por las marcas en cuestión. ComplC'11entando el conte-

nido del referido Artículo 91 de la l,cy de Invenciones )'Marcas, el Artículo 

96 de la.misma ley conS('t"\'a el propósito legislativo precedente ele impedir la 

Ubre transmisión de marcas semejantes o idénticas cunndo éstas pertenecen 

a un mismo titular )' amparan artkulos también idénticos o SCJnejantes en 

grado de confusión, reservando a la Autoridad el derecho de declarar ligados 

dichos signos distintivos para "efectos de su t rnnsmis i6n". 

Las considt>rac iones expuestas en torno :1 las llrunadas ''marcas ligadas" nos 

llevan a hacer una breve incursión en la doctrina en lo que se refiere parti

culannente a la círculaci6n de la!; marcas. Es, en efecto, una preocupación 

constante por parte de los legisladores de los diferentes países, el detenninar 

si las características de la marca, considerada ésta como un bien, penniten 
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que<liclm marca pueda ser libremente trnnstnithla o si por el contrario, tratán· 

<lose de un bkn cuya l'X i stenc i a dl'prndL' de un uso apropiado del mismo, con la 

i<lcn de ~mlvaguardar un valor de mayor jerarquía, constituido por el interés 

del constunhlor, debe restringi.rse legislativamcnte la circulaci6n de el bien 

en cuesti6n. 

Sin entrar en mayores consideraciones, nos pronunciamos por la idea <le que la 

marca, que basa la ra:6n preponderante de su existencia, y consecuentemente el 

derecho al uso exclusivo del símbolo, en el interés del público consumidor, no 

puede ni debe ser objeto de libre transmisi6n. IÁ) contrario tiende a crear 

confusi6n en la el ientcla al perderse los aspectos distintivos individualiza· 

dores e indicadores de procedencia de la marca, mismos que caracterizan la ca

lidad y el prestigio dados por una empresa a sus productos. 

!..as restricciones impuestas a la 1 ihre circulaci6n de la marca, a pesar de que 

afectan indudablemente la cnracteri ::aci6n de ésta como un bien absoluto, son 

indispensables dacias las condiciones en que la titularidad de un registro mar

cario debe desarrollarse con relación al bien común. Con esta conciencia lns 

legislaciones modernas, entre las cuales se encuentran v.g. la legislación 

italiana y la mexicana, establecen sef\aladas taxativas a la libre circulación 

de las marcas independientemente aatluellas impuestas en el caso de las marcas 

ligadas. 

a) LEGISLACION EXTRANJEHA 

f:1 Artículo 2573 del Có<ligo de Comercio Italiano dispone, por un lado, que el 

derecho exclusivo al uso de una marca registrada no puede ser transmitido (ni 
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siquiera mortis causa), sino con 111 empresa "o una pnrticular rama ele la mis

ma" y, por otro laclo, prostm1c que dicho uso exclusivo se transmite junto 

con la empresa cuando ésta se transfiere sin pacto expreso relacionado con 

las marcas propiedaJ de dicha l'111presa. (14) 

La frase "o una particular r:una de la misma", contenida en el antes transcri

to Artículo 2573 del Código de Com0rcio ltaliano, ha venido siendo utilizada 

por diversas empresas transnacionalcs, a fin de dar validez a las cesiones que 

hacen de sus marcas a favor tic sus fillalcs extranjeras. 

De este modo se acepta generalmente la posibilidad de transmitir la marca, a 

quien se conceda el derecho de fabricar siempre que se le facilite maquinaria, 

f6nnulns, pa tcntcs, procesos, etc. , lo cua 1 sucede generalmente entre empresas 

matrices y sus subsidi::rias. 

Ps la mísm.:1 Convención de Paris la que ha dado pié u la intcrprct11ción nn 

cuc~t i6n, nl cstnb1 cccr en su Artículo 6 quarter, 1: 

"Cuando, confonne a la lcgislaci6n ele un pa'.ís de la Unión ln cesi6n 

de una marca no sea ·;fil ida sino cuanc!1• ha tenido lug~r al mismo 

tiempo que la transferencia <le la 1..'I11p:csa o del establecimiento e.le 

comercio al cual la mnrca pertenece, será suficiente~ para quL' estn 

validéz sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio 

situada en este pais sea transmitida al cesionario con el clnecho 

exclusivo de fabricar o de vender ahí los productos que llevan la marca 

cedida". 

(14) T. Ascarelli, Ob. Ci~ •• P. 430. 
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b) LEGlSlACION ~IEXICANA 

1\lgunos aspectos de las idcns L~xpucstas se contenían ya en la Ley Mexicana de la 

Propiedad Imlustrinl, al estahlcé·ersc cm el Artíc11lo 160 de la misma, las condi

ciones para <:onsidcrar autorizado, legalmente, al 11s11ario de una marca distinto al 

ti tu lar lle la misma, en los siguientes ténuinos: 

Artículo 160. - "Cu1111do existan entre personas fí.sicas o morales 

distintas, convenciones que aseguren, por el empico de los mismos 

procedimientos y fónnulas técnicas, la equivalencia de los pro

ductos fabricados, se permitirá a los diversos afiliados el em

pleo de 11so simul t_.1neo de la misma marca, a título de usuarios 

autorizados o registrados de la misma. Los productos que se ve!l 

dan en éstas condiciones deberán SlW fabricados seg(m los mismos 

procedimientos y fónnulas técnicas, en tal fonna que su aspecto 

y su natur11leza sean c·quiv:1lcntcs; además, esos productos deberán 

ostentar t'l nombn: del usuario registrado de Ja marca, con la indi 

caci6n <lel lug:ir en donde son f:ibricados o producidos". 

Estos requisitos de registro, no eran controlados durante la vigencia de la ley 

caucntada, s.ino a través de establecer en el Articulo 164, la necesidad de ac:om

pafiar a la solid tud respectiva, los datos c:ontrac:tualcs que las partes sucribían, 

garanti:::ando principalmente el mantenimiento de las mismas condiciones de fabric!!_ 

ci6n, entre el titular del registro y el usuario autorizado de la marca amparada 

por este. 

Con la prooiulgaci6n, el 30 de Diciembre de 1972, tic la Ley de Transferencia de -

Tccnolog fo (nanbre abreviado impucs to por la cos tlUllbre en subs ti tuci6n del - · - -
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orig i n:1l de "Ley sobre el Registro de 1 n Trans fe rene i a de Tecnología y el Uso 

y Explotación dC' Patentes y Marcas) se acrecienta notablemente el control 

estatal sobre todos "los actos, contratos r convenios de cualquier naturaleza 

que dch<m surtir efectos en el tcrri torio nacional y que se real icen o celebren 

con motivo de: "U1 concesión del uso o nutoriznción de explotación de marcas 

(Artículo 2)". 

Dicho control se busca a través de la obligatoriedad de inscripción en el Re

gistro Nacional de Transferencia de Tecnología, creado por la misma ley, Je 

los <locumentos en que se contengan los actos, contratos y convenios antes re

feridos (mismo Artículo 2). 

Entre los prop6si tos de esta Ley ele Trnnsfcrencia, no creemos que destaque pre· 

dominrmt<.'111entc, el restringir la libre circulación de las marcas como protec

ción del constnnidor, sino que tiende cspccialnwnte a controlar las condiciones 

contractuales que en el caso espcdfico de autorizaciones de uso de marcas, 

habfon venido lesionando gravemente los intereses de los usuarios mexicanos de 

marcas extranjeras. 

Como sucede la mayoría de las veces en que se crean nuevos ordenamientos le· 

gislativos, pronto se husc6 la fonna de eluuir el control de el Registro Na

cional de Transferencia de Tecnología, sobre los contratos de uso de IMrcas, 

substituyendo dichos contni.tos de uso por verdaderas cesiones de marca que al 

no estar sometidas a la obligación de registro ante el citado Registro Nacional, 

creaban una puerta falsa a través <le la que se propiciaba el fraude a la ley. 

Esta deficiencia legislativa se agudizaba debido a que la LE:y de Propiedad In-
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dustrlal no señalaba requisitos ele fondo a las cesiones de marcas registradas, 

estableciendo e.amo Ítnicn condición para su val idc: frente n terceros, adcm.'ís 

<le no tratarse dr marcas lig;idas, etc., la dL' registrar lns cesiones en cues-

ti6n ante la llirccci6n l~cncral de la l'n.1picdad lmh1stria1 (i\rtfculo 172). (15) 

Al proyectarse la Ley de Invenciones y ~tareas se pensó en 1 lcnar las conK'ntndas 

lngtmas legislativas, tanto de la Ley de la Propiedad Industrial como de la 

Ley de Transferencia de Tecnología, incluyéndose finalmente en la ley tlefiniti· 

vmncnte promulgada, el 10 de febrero de 1976, una restricción expresa a la libre 

transmisi6n de las marcas registradas en los siguientes términos: 

Artículo 141. - "Con las limitaciones que esta ley previene, las 

marcas registradas pfü'<.lcn transmitirse por los medios y con las 

fonnal idades que cstahlccr la 11.'gislnción común, pero su transmi-

si6n no producirá efectos sino se inscribe en el Registro Nacional 

de Transferencia de Tecnología." 

Complancntari:unente a dicho Articulo 141, el Artículo 142 establece: 

Artículo 142. · "La transmisión de las marcas registradas no surtirá 

efectos contra terceros si no se registra en la Dirección r:eneral 

de I nvencioncs y Mnrcas .... " 

Gran inquietud ha provocado desde luego la restricci6n comentada, entre los li

tigantes mexicanos de la especialidad, quienes han insistido particularmente a 

(15) "Con las limitaciones que esta ley previene, las marcas registradas pueden 
transmití rse o enajenarse por los medios y con las formalidades que esta
bl cce la legislación civil, pero su transmisi6n no producirá efecto en con
tra de tercero, entre tanto no se registre en la Secretaría ele la Economía 
Nacional" (hoy de Industria y Comercio). 
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el Lic. Jaime> Alvarez Sobcranis, llircctor d0l Hcgistro ~adonal de Transfercn-

cia lle T0cnología, el que se aclare cual sed d critl'rio qut' esa llcpendencia 

aplicará para jtq:ar c•l contC'nido dl' las Cl'siorws de derC'chos transmitiendo 

la titularidad del dcn•rho al uso exclusivo de una marca. 

Entre las respuestas que• se han dado a dicha inquietud, (16) el Lic. i\lvarcz 

Sober::mis mani fC'stó a grandes ra:gos que el criterio de la Dependencia a su 

cargo será anal iwr los convenios, mejor dl'tmmi.nados, cesiones de derechos 

de marcas registradas, a la luz de tres criterios principales n saber: d 

jurídico, el ccon6mico y el técnico, Posterio1111ente, (17) el mismo Lic. 

Soberanis señnl6 que consideraba como finalidad principal del establecimiento 

de la inscripción obligatoria de las cesiones de marcas, previamente al re

gistro de éstas, ante la Direcci6n <lt' 1 nvencioncs y Marcas, la ya antes 

considerada, de llenar las lagunas características de las leyes de Invencio-

nes y Marcas y de Transferencia de Tecnología, en esta tiren y evitar en con· 

secuencia el fraude de la ley. 

Por nuestra parte pensanos que el pro¡xSsito del legislador al incorporar las 

disposiciones relativas en el nuevo ordcnmnicnto, se orienta también a la ya 

considerada necesidad, de restringir la 1 ibre circulación de las mnrcas en he-

neficio del público consumidor, toda vez que es notorio que, un fabricante o 

un comerciante que durante un gran n(unero de afios ha prestigiado un detcnninado 

(16) 

(17) 

Ia. Mesa Redonda celebrada en la Barra Mexicana del Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados, el 6 de Marzo de 1976, con la comparecencia trunbién 
de el Lic. Rafael de Pina Vara, Di rector Gem:ral de Invenciones y Marcas, 
y en torno a di fcrcntes aspectos de la Ley de rnvenciones y ~!arcas. 
IIa. Mesa Redonda verificada el 31 de mnr;:o de 1976, en torno a los mismos 
aspectos y con las mismas comparecencias oficiales indicadas en la ante
rior nota de pie de página. 
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signo distintivo a hase de poner especial cuidado en la cal iclad de sus produc-

tos, no puede asC'gurar en modo alguno al constunidor, quo al transferir dicho 

signo distintivo a un tercero, se manttmgan los mismos niveles de calidad que 

aquellos característicos dC'l producto original. La labor entonces, del Rcgis-

tro !'iacional de Transferencia de Tecnología, debe c>ncaminnrsc, al revisar un 

contrato de cesión de dcrC'chos de una marca rcgistnida, no sólo a cvi tar lcsio· 

ncs a los intereses <lcl cesionario mexicano y a la economfa de nuestro país, 

sino también a obligar la incorporación de condiciones contractuales que 

garantict:'n los intereses de los consumidores. 

En torno al mismo problema de la circulación restringida de las marcas es im-

portante <letenninar, si tales signos distintivos pueden ser objetos autónol'los 

de ejecución forzada, de expropiación, ele embargo, de secuestro o de prenda 

sin violar los intereses <le los conswnidorcs. (18) 

De igual importancia resulta definir con prccisi6n, la situnci6n jurídica del 

poseedor, con fines de reventa, de productos amparados por una marca, si tales 

productos fueron adquiridos con fecha anterior a ln <le la cesión de dicha marca 

a un tercero. En otras palabras, ¿po<lrtí el nuevo titulnr clel registro marcario, 

obstaculizar en alguna fonna 1:1 venta de productos al amparo de dicha marca, por 

parte <le terceros que 1 os adquí rieron con anterioridad a la cesión del signo <lis-

tinti vo? No sería remoto pensar en la posibilidad de que el R.N. T, obligue la 

inclusión de cláusulas contractuales especificas que prevean este problema. 

(18) No debe confundirse el embargo <lel signo marcario en sí mismo, con el em
bargo de productos a los que se adiciona dicho signo. La Convención de 
París regula especialmente la pos ibi 1 i<lnd de embargo de productos intro
ducidos en un país de la Convención y que lleven ilícitrunentc una marca 
protegida en el mismo país. (Artículo 9 (4). 
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110 aquí algunos probkmas de índok t0cnico-kgnl que pueden ser objeto dl' es

tudios profundos por pnrtc de aquellos, que como nosotros, se interesen en pro

fundizar en los problemas inherentes a la propiedad industrial y que por razones 

dC' tcJna y extensión ohviarcmos en esta oportunidad. 

S) ~L'\HCAS VI NCllLAlli\S 

Dentro de la misma t6nica <le circulaci6n restringida, de los signos distintivos, 

puede encuadrarse un tipo de nmrc;is que aparece part iculannente en nucst ra Ley 

de Invenciones y Marc;is y que se conoce ya con el nombre <le "marcns vincul11das", 

En un intento <le dcfinici6n, podemos apuntar que estos signos distintivos son 

aquellos cuyo uso legítimo en un tcrri torio dctcrniina<lo, depende de que al pro

ducto correspondiente se apliquen, además de dicho signo distintivo, cuando 

éste es de índole cxtranjeni, una marca de carlictcr nncional.' 

Al respecto el Artículo 127 <le ln Ley de Invenciones y a1rcas cstnhlccc: 

Artículo 127.- "Toda marca de origen extranjero o cuya titul11ri

dad corresponda u una pcrsonn física o moral, cxtranjern, que esté 

destinada a amparar nrt:ículos fabricnclos o producidos en territorio 

nacional, dchcr5 usarse vinculada a una marca originariamente rcgis

trnda en México". 

mbas marcas deberán usarse de manC>rn igualmente ostensible. Será 

aplicable a la marca originnriamentc registrada o por registrarse 

en México, lo dispuesto en el Artículo 91 Fracci6n XfII de esta Ley". 
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(Este Al'tículo )' Fracd6n se refieren expresamente a la prohibición 

de re¡:istrar como marca "las palabras simples o compuestas de len

guas vivas l~xtranjcras y las construidas artificiosamente de modo 

que por su grafismn o fonC-t ica p;irczcan voces extranjeras, cuando 

la marca Sl' solicite para apl icarsc a artículos o servicios que el 

solicit;mtc produzca o preste exclusivamente en el país o en cual· 

quier otro país de hahl:1 l'spaííoln". 

r.omplementando el citado Artículo 127, el Artículo 128 de la misma ley señala: 

Artículo 128.- "los actos, convenios o contratos que se realicen 

o celebren con motivo de la concesión dt•l uso oneroso o gratuito 

de unu marca registrada originariamente en el extranjero o CU}'O 

titular sea una ¡X'rsona física o moral t'Xtranjera deberán contener 

la obligación <le que clicha m;1rca se use \•inculada a una marca ori

ginarimnentc rC'gistrada en México y que sea propiednd del licencia

tario. El uso de la marca 11llcional para dichos efectos deberá rea

lizarse en forma igualmente ostensible¡¡ el de la marca extrnnjera". 

No existe mejor justificaci6n para la inclusi6n de los preceptos enunciados, 

que la misma exposición de motivos del sistema legal en el cual fueron incor

porados y que textualmente expuso: 

"El sistema de dependencia a que ha dado origen la concesión de licencias de 

explotación o e.le autorización de uso de marcas extranjeras, ha traído consigo 

esquemas mentales de colonialismo que debernos rechazar por el impacto negativo 
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l[UL' tienen en rniestro proceso dl' desarrollo. En mmicrosas ocasiones el liccn-

ciatario mexicano de una marca (•xtranjera fortalec0 con su csfucr:o c1nprc::;arinl 

)' la publicidad que· n•al i::n, a ln marca tlel t•XIL'rior y 01 mismo contril11v0 a 

hacL'r n{ls l'Strechos los laws de su deprndcncia. Su propia actividad le hará 

cada \'C: m!is difícil)' miís gr;1vo::;o lihrars¡• de la marca proveniente del C'Xte· 

rior y 6sta cohrnr;I mfis fuerza dentro del llll'l"Callo interno para competir con las 

marcas dt.> otros l'lllJ)J"C'sarios 11l(•xicanos". 

La plnusihk n1otivaci611 del k¡:islador enfrenta ya, sin embargo, en la práctica, 

obstáculos imprevistos; por ejemplo, corno marca nacional puede emplearse, en 

cumplimiento del scflalmlo Art1culo 126, una marca menunente figurativa o sea 

que no contenga denominaci6n alguna, sino que esté formada exclusivamente por 

lfneas o <liscfios. 

En consultas directas (19) qtw se han efectuado al Sr. Lic. Rafael de Pina Vara, 

Director lk la Dirección de Invenciones y lbrcas, éste afinnó que no existía 

ohstáculo legal alguno para que se usaran en CLonplimicnto del precepto comen-

tado, marcas mexicanas compue:;tns exclusivamente por elementos figurativos. 

Creemos sinccramc·ntc que de aceptarse defini tivamcntc, esta forma de soluci6n 

al contenido de el Artículo 126, se estaría haciendo nugatorio el interés y 

prop6sito del Legislndor al í1;1plantar la disposición correspondiente. Comhinar 

una mnrca de denominación)' de origen extranjt~ro, al usarse en productos mexi

canos, con una marca figurativa de origen nacional, carente ele denominación y 

basada cxclusivarnrntc en su apariencia visual, colocaría indiscutiblemente en 

(19) Misma :·lesa Redonda celebrada en la Bnna Mexicana del Ilustre y Nacional 
Colegio de Abogados el 4 de marzo de 1976 en torno a les problemas rela
cionados con los criterios de interpretación de la Ley de Invenciones y 
~L1rcas. 
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llesventaja a l'Stn última, frente a la itll'nt i firnción que de los productos puJic· 

ra hacer el p(d)lico consunidor L'n el f11turo. En efecto, es comím en nuestro me· 

dio qul' el titular tic 11na marca L'Xtranjera que autori:a a un fabricante o comer· 

ciantc mexicano a usar dicha marca, aproV('clw la labor <k~ L'stc, para introducir y 

populari:ar Jicho signo llistintivo rn el mercado mexicano para, postcrionnentc, • 

en el momento en que el contrato colTL'spondicntc termina, negarse a renovar el · 

mismo, buscando mejores rnndiciotit's contractuales a través ele otros fabricantes o 

distribuidores mexicanos. En ese momento el esfuerzo e inver:.ión efectuados por 

el autori::ado originalmcntL' al uso de la marca, se pierden t'n el vacío y el benc· 

ficio de dichos esfuer:os rcdití1a exclusivamente nl titular de la marca extranjc· 

ra, quién aprovechando la popularidad en cuest i6n, podrá segura.mente conseguí r • 

condiciones de contratación futura, de mayor envergadura que las originales o al 

menos establecer, al autorizado originalmente, condiciones de justicia dudosa en 

la renovación del contrato respectivo. 

Es nuestra opinión, qLw el fahrirnnte mexicano debe sacrificar, si así puede lla· 

marse, <il¡.:o de In imag<.'n mancntanca <le los pro<luctos que expende con marcas extra!!. 

jeras, a fin de vincularlas, en estricto cunplimiento a la Ley de Invenciones y -

\!arcas, a tma m;1rca verdadcrament e mexicana, con características, no simplemente 

figurativas, sino denominativas (*). lle este modo se aprovechará la importancia 

inicial de la marca extranjera, a fin de popularizar esa marca mexicana, <le modo 

4ue en el futuro, dt~ desaparecer Ja autorización de uso de la marca extranjera dp_ 

bido a si tuacioncs contractuales, el fabricante mexicano pueda continuar en el -

mercado con únicamente su marca nacional, la cual tendrá para ese momento, un pre~. 

tigio derivado que facilitará la creación futura <le w1 prestigio eminentemente -

autónomo. (v.g. Dina·Rcnault). 

(*) En los manentos en que este estudio se tennina, es irunincnte la promulgación 
:le un "Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transfcren 
da de Tccnologfo y Vinculación de Marcas", que intenta dislucidar los pro--
blemas <le interpretación suscitados por el Art. 127 de la LIM. 
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Estas marcas vinrnl;:ulas ciarán, en d dl'rt'cho mexicano, lugar a controversias 

futuras sin fin, debido hlísicamPnte a qu<' se trata dt• una disposición pionera 

que can'Cl' de· antcccllcntcs com'l"L'tos en legislaciones :;l'l'1rjantcs o en i'.11lpos 

legislativos que, se supone, han scr\'ido de in'.;piración al Legislador nacional 

(p. e. el /\cuerdo de Cartagt•na). Otro problema surgirá, y de hecho emnieza ya 

a prcscntarst', en la interprctnci6n que las Direcciones de Transferencia y ele 

Invenciones y Marcas, ddicdn dar a d carácter rncx icano o extranjero de los 

registros COJT(•spondícntcs, a ))Csar de que la 1.c•y de InvC'nciones y Marcas re-

mite la solución del problema al Artículo ni y éste a la l.ey para Promover 

la 1nvcrsi6n Mexicana )' Regular la Inversión Extranjera, misma que se pronuncia 

en los siguientes ténninos: 

"Artículo 2. - Para los efectos de esta ley se considera inversi6n 

extranjera la que se real ice por: 

l. Personas morales extranjeras; 

JI. Personas físicas cxtrnnjeras; 

JI 1. Unidades económicas extranjcnis sin personalidad jurídica¡ 

TV. Unprcsas J11cxicnnas en las que participe mayoritariamente capital 

extranjero o en las que los extranjc~os tengan, por cualquier 

título, la facultad de determinar el manejo de la empresa. 

Se sujeta a las disposiciones de esta ley, la inversión extranjera 

que se real ice en el capital de las empresas, en la adquisición de 

b . 1 . 1 . 1 f' 11 
los icncs y en as operaciones a que a propia cy se re ·1ere. 

Las autoridades antes referidas, han manifestado la posibilidad de que, v.g. las 
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subsidiarias Je emprC'sns extranjeras, rnd icadas rn ~léxico y qw.' por Ja f onTiación 

de• s11 capital y dL' acuerdo a la indicada Ley de ln\'crsioncs, tienen el carácter 

de extranjeras, den a sus rc¡:ístros m:irc:irios el car:ícter d<:' "originnri:uncnte 

registradas L'n México" para los ('rectos de vinculación oh1 igatoria estable

cidos por .los anal i:ados Artículos 128 )' 127. 

Pllt'lle notars<:' quC' si bien tales munerales no especifican clarnmcntc si l:is 

marcas registradas originariamC'nte en México, tendrán d cartíct·er dC' nacionales, 

a pesar de que su titular pueda ser una empresa o persona física extranjera, a 

contrario scnsu cstahlccen·-partic11larmente la parte introductoria del Artícu

lo 127-quc las marcas sujetas a vinculación obligatoria con marcas nacionales 

son aquellas, además de las de origen extranjero, "cura titularidad correspon

da a una persona física o moral extranjera". Lo anterior pennitC' deducir que 

la aplicaci6n <lel articular.lo que nos ocupa, no se hará por la uut.ori<lad con un 

criterio estricto sino con una iunplitud basada en interpretaciones casuísticas. 

A pesar de la problemática a enfrentar, no ponemos en duda Ja positividad, que 

al futuro derivará de la obsenrancia de los artículos en comentario, lo que 

debe alentar a los encarg:1dos de interprct:nr y aplicar la ley, a afinar los 

detalles del ejercicio práctico del derecho establecido, cumpliendo de tal modo, 

con los motivos que animaron a el Legislador a incorporar la regulaci6n consi

derada. 

El anterior análisis de las marcas ligadas y de las marcas vinculadas y aún en 

fonna tn.:'is particular, las consideraciones efectuadas en torno a la restricción 

de la libre circulación de la marca, nos invitan a reflexionar, como ya lo hemos 
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venido haciendo, y lo hart'nxls con mayor acuciosidad en los capítulos finales del 

prrsrnte trabajo, acl'!'c:i de Ja validez que' pucdl' trncr In usucapión de una mar-

ca rcgistradn, rn un sistl'ma kgnl en el cual, una marca no puede c:unhiar de 

titular C'll fo11na nhsolut:uncnte 1 ihrc, sino q1w l'l Estado tiende a controlar la 

circulnci6n de dicho signo distintivo, a modn de' rvitar ln confusión en el 

púhl ico constunidor. i\ccptar, en los países que s0 npcgan a esta doctrina, la 

posibilidad de :idquirir el derecho al uso exclusivo de una marca o la titulari-

dad de un registro rnarcario, mediante d transcurso del tiempo y el uso conti-

nuado de ln misma, ante la imlifcrcncia del titular original, nos conduciría 

seguramente a resultados incongruentes. 

Efectivanwntc, al menos en países como el nuestro, que tienden a estnicturar sus 

principios de propiedad industrial o a reglmncntar la titularidad y uso de los 

bienes inmateriales, con apego a las necesidades comumles, toda propiedad o 

todo derecho de uso exclusivo, que se derive de autorizaciones concedidas por 

ln misma entidad estatal, s6lo puede cambiar de titular, sí el mismo organismo 

estatal que conc<.>di6 el privilegio, nsí lo autoriza. Es conveniente, desde 

luego, no malintt'rpretar esta ¡>0s tura con la posi hiliclad de trans fcrcncia 

canicterística de los signos distintivos que se encuentran en pleno vigor y 

por la libre voluntad de las partes, sino que al establecer la conclusi6n apun· 

tada, nos rcfrrimos únicamente ;ll caso en que se pretenda adquirir el derecho 

al uso exclusivo de unn marca, simplemente por su uso continuado y en contra de 

la inactividad del titular original del registro o de la marca de hecho. (20) 

(20) Dícese de la marca, c¡uc, a cont rario-scnsu de la muren de llcrecho o reg is
tra<la, debe su existencia a la adopción y uso del signo distintivo efcc· 
tuados por cualquier persona física o moral, sin acudir a la autoridnd 
registra! a perfeccionar el derecho exclusivo a dicho uso. 
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Pensamos, a reserva de profllndiznr en las carnctcrísticas de esta idea, que 

todo signo d ist int ivo en dcsitso, cuyo dcn'cho al uso exclusi\'o se picrdn por 

su titular, dL'hido ¡irL'Cisarncnt<' ;1 dicho desuso, dchc SL'guir un proccdi111icnto 

definido ant(•s dL' la adq11isici6n de 1m drrccho scmrjantc por p:irtc de un tcr

c0ro involucrado en r1 uso rf<'ctivo o rn la intención de uso, del mismo ~;igno; 

sugc-ririamos, y de hcd10 es ln tl•ndcncia dL' la legislación actual, que csr 

signo <listintÍ\'O pasara nuevamente al control estatal, al cancl'larse o ext in

gu.irsc t'l derecho a su uso exclusivo, por el tantas \'cccs rcfC'rido dcsltso, a 

fin dt' que el mismo Estado pueda d(•tenninar las condiciones para volwr a otor

gar el mi!"l:10 derecho de uso exclusivo a un titular distinto al original, l.:i 

lógica dt' esta consideración radica, en que, üe otra manera, al coexistir un 

derecho mnrcario inactivo, por parte del titular original y un uso efectivo 

del signo 1.llstintivo por parte <le un tercero, existiría la posibilidad de que, 

legítimamente, concurrieran en un mercado de constuno, dos signos distintivos 

i.gu<ilcs identificando productos de proccdt'nci;ts distintas y muy prohalcmcntc 

también de cal hlatlcs <li sí'mho1 as. 

En rcstuncn, es posible que desde un punto de vista estrictamente doctrinario 

exista la posibilidad de ;1tlquirir el derecho al uso de un registro marcario 

por el uso <lel mismo, a pesar <le la existencia de un derecho registra! previo 

al uso en cuestión, s6lanu.•ntc qul' desde un punto <le vista legislativo }' c-mincn

tctnentc prfict ico, se estar fa 1.'.onculca11do un derecho de Jerarquía preferente, 

como lo es el del público consumidor a no sufrir engaños ni fraudes, en cuanto 

a la calidad y procedencia de los artículos que se le venden. 

ú) ~L\RC\S DEFENSIVAS O DE PLlaIT:ffl.2~ 

Siguiendo la linea elemental de clasifkaci6n que hemos venido considerando, 
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en torno a los diferentes tipos de marcas protcgih1cs lcgislativamcntc, dchc 

hacerse menci6n de aquel las m:1rcas cuyo ol,jet ivo principal, no rndica en ser 

utili::illlas por su titu1ar, sino 1ínicamcntc en evitar que un tNcrro las utili

et' en perjuicio dC' los plnncs rcon6micos y comerciales de <licho titular. 

Es común qul' una nmYa registrada, que adquiere c.icrta popularidad en una cle

tcnni nada área de productos, por cj cmpl o, cosrnét icos, vestuario, etc. , sen 

utilizada por compre iante>s especial i ::ados en ;íreas distintas a lns protegidas, 

a fin Je usufructuar 111 idN1 de> prestigio y cal i<lad que dicha marca sugiere, 

en 1 a mentC' dr los consumi dorC's, 

/\sí es común, que una marca v.g., "Cadillac" notable o al menos conocida en 

núcleos de poblaci6n cspccHicos, con rclnci6n a la idcntificaci6n de un tipo 

de autom6vi 1 de i ndudablc calidad, sea ut i li 2ada e i nclusivc regí strada por 

otro comcrciar1te, parn hlcntificar p.c., cal:ado, trnnsmiticndo de este modo 

la idea original de cal idml, lujo, cte., relacionnda con un tipo de nutom6vil 

n artículos secundarios o <lC'riv;idos, corno el calzado. 

Esto es desde luego factible tomando en cuenta que la mayoría de las legisla

ciones internacionales establecen clnsHicacioncs definidas de artículos y 

pennitcn el registro de marcas iguales, siempre> y cuando los artículos amparados 

por las mismas sean en esencia diferentes. (principio de esrecial idad de la 

marca). 

Se creía que la tendencia lcgislntiva vigente en torno a invenciones y marcas, 

detenninaría la suprcsi6n de este tipo de registros, considerando ilegítimo 

el bloqueo de árC'as comerciales originado en el otorgruaicnto de registros de 

marcas no destinadas a usarse efectivamente, en consecuente detrimento de la 
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economía nacional. 

lk• hecho, la tendencia dt'1 cuerpo kgi~lntivo actual se orienta, aparentemente, 

a evitar que existan derechos exclusivos que no se usen efcct ivamente. J\l 

menos esto parece deducirse del Artículo Décimoprimero Transitorio, dc> la ley 

comentada qlll' 0stahlccc: 

''Se concede un ténni no de tres nfios, contados a partir de la fecha 

en que rntre en vigor esta ley, para que los ti tularcs de los re

gistros de marcas dcnn.1cstrcn en la Sccrctarfa de Industria }' Comer

cio el uso efectivo de las mismas en los té11ninos de esta ley. 

De no demostrarse dicho uso en tal lapso se considerarán extin

&itiidos de pleno derecho los registros corr0spondicntes y se anotará 

esta ci rcunstancin en el cxpcdi ente rcspcct i vo y se puh1 icarií en 

la gaceta de invenciones y marcas". 

a) flEFICIENCIAS LEGISLATIVAS EI'\ SlJ TRATJ\\llf:NTO 

lle interpretarse estrictamente el antes transcrito Artículo l1ccimoprimero 

Transitorio Je la Ley <le l nvcncíones y l·larrns, todas aquellas marcas rcgi stra -

das con f incs crninentcm0ntc defcns ivos, estarían dcst i nn<lns a ser' canceladas 

debido a la irnposibil í<lad de demostrar el uso efectivo <le las mismas, 

Sin cmbar¡::o, cre(.'mos, el Legislador actu6 con tibieza al contemporizar con 

los intereses J<~ los titulares de marcas en desuso estableciendo en el 1\rtí

culo 99 de la L. l.M. lo siguirntc: 

"Las marcas que hayan caducado por falta de explotaci6n podrán 
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ser solicitadas ¡:or cualquier persona, trnn:::currido un a!)o 11 p:irtir 

de la fecha de caducidad o <le extinción. El plazo a que se rcl'icrc 

este J\rt ículo no sn(J apl icablc al ti tul ar de Ja riarca caduca o 

extinguida quien podrlí solicitnrla de nuevo en cnalc¡uicr tícrnpo''. 

No hace falta ser perito en la materia pnra darst' cuenta de que mcdim1tc el co-

mentado /\rtículo !19 se abre una puerta falsa a través de 1:t cual, cualquier 

marca que se encuentre en desuso, podrá continuar vigente de por vida, siempre 

y cuando se utilice el subterfugio de estarla solicitando para su registro nueva

mente y dentro del año siguiente al momento en que 1n misma sea cancelada. 

Entendemos la actitud mediadora del le¡:islador, tendiente a crear áreas de se-

gurhlad jurídica para los titulares de marcas de cierta notoriedad, sin cf!lhar-

go, crC't'lTIOS que es improcedente el hnher amplindo ese tmrco de seguridad jurí

dica hasta el grado de perpetuar el derecho a reg_istro marcarios en desuso. 

U1 incorpor:1ci6n del tantas VL'Ces mencionado Artículo 99, dcspoj6 de todo su 

. valor a. Ja dccisi6n lcgislat.iva de suprimír las renovaciones por no uso contc-

nídns en la Ley de Propiedad lmlustrial, y a las cuale:: referimos espC<:ifica-

mente en p(igülas suhsíguicntcs; carece de validé: ¡wra justifkar t'stn falta 

legislativa, el argum<'nto expuesto por la autoridad encargada de aplicar la 

ley en ciwsti6n (21) en el sentido lle que "al menos de acuerdo a lo dispuesto 

en el Artículo 99, los gastos de.' los titulares de marcas en desuso para con· 

servar ~stas, se <'levarán al obl igárselcs a presentar nuevas solicitudes de 

registro al vencimiento de cada plazo". 

{21) Mesa l~edondn, ya referida en antecedentes, convocada por la Barra Mcxica· 
na del Ilustre y Nacional Colegio de /\bogados y celebrada el 31 de marzo 
de 1976. 
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Esta situaci6n se agrava en nuestro país, debido, adcmlís, a que la renovaci6n 

peri6dica de las marcas que el artículo 140 de la L. I.M., hace depender de que 

se demuestre el uso cfrct ivo y continuo de las mismas, se autoriza sin dicha 

condk i6n )' dentro del mi ~1110 artículo, en aquellos casos en que una misma mar-

ca se encuentre registrada en dos o mfis clases de productos y servicios, y "se 

demuestre el uso efectivo e ininternunpido por lo menos en tma de dichas clases". 

Estamos ciertos de que la tendencia futura de los legisladores en el área de la 

propiedad industrial debe ser la de obligar al comerciante y al industrial mexi

cano a que desarrollen su creatividad, adoptando signos distintivos originales 

para sus productos, pero no podemos ignorar la si tuaci6n real de nuestro país en 

el que, 1 a mayoría de los industriales y comerciantes, carecen aún de los medios 

económicos suficientes, para emprender campafias de cretividad encaminadas a 

la adopci6n de signos distintivos de impacto comercial trascedi.:ntal. La misma 

carencia se manifiesta en el área de la pro100ci6n publicitaria de productos 

una ve:: adoptado un signo distintivo determinado. Pensruoos entonces firmemente 

que, aún µ riesgo de ser criticados por propugnar por una aparente piratería 

de los signos distintivos adoptados a nivel internacional por empresas indus

triales poderosas, debe insistirse en la necesidad de que se deje al empresario 

mexicano en libertad de adoptar signos distintivos que no benefician a nadie 

por estar concedidos en uso exclusivo a empresas o particulares que, precisa

mente no cumplen con dicho uso. t'-b es nuestra postura el producto de una menta

lidad subdesarrollada, como muchos pretenderán, sino que aún en contra de los 

intereses de quienes nos dcdic:unos activamente a esta área particular del De

recho y que seguramente veríamos disminuido nuestro volumen de trabajo al 

desaparecer los registros de marcas defensivas que constituyen un alto por

centaje de los registros que presentan anualmente las empresas internacionales 
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insistimos en la necesidad de que l'l1 beneficio del indttstrial 1:1C'Xicano, no se 

coJ\Cl'Ün cternn protl'cción a r0¡'.istros m;1n:arios lJlle s<' cnct1l'ntran en <les11sr, 

Una pr6rroga ra:mmhlc a Pl desuso en que inc11rrl'll estos registros es ,iustifi

cahlc en cualquier !l'gislacit'in, no así el estahlccimil'ntn de preceptos 011c hagan 

dicha protc.'ccitín indeCinida. 

La moralülad, que se pronuncia l'n pro de la legítima a<lopci6n <le signos extran

jeros en desuso en m1cstro pnís, podríi ser criticable, pero no considerarnos q11e 

sea c.•xclusiva Je los países t~n desarrollo sino que aún connotndos ahogados in

tcrnacionulcs se han pronunci:tdo 011 el misnn sentido. Así Peter \\'C'iss, dis

tinguido abogado 11C'Oyorqui110 rn:mi ficstn: "ha llegado la hora de q11c los 

propietarios <le marcas abandonen In idea, que tan frcn1t•ntcmcntc se ohservn, 

de que los países s11hdesarrol lados tienen un nivc.I mornl inferior al de los 

dcsarrol ::dos en las cucst inrws de marcas )' dC' compctcnc ia desJ0;1l. 

El origen Je esta creencia rnnpl iamt•ntt' extendida radica sin duda en la ex1)e

ricncia que muchos C'Xportadnrcs hnn tenido con los piratas latinos o asiáticos 

poco ingeniosos, que se apropian para su propio uso de 11na marca americana e> 

europea bien conocida y c•ntonces la ofrl'ccn en venta a su propiC'tario original". 

"Que ello n·1•c1C' ww 1:1oral iJaJ inferior t's una cuestión discutible; el derecho 

110 realiza l'!1 todas las ocasiones 11na función <le ética. Fn regiones donde el 

derecho natural -si alguno ex i stc- no establece 1101111:1~ di rcct i vas, la relnción 

puede ser a la inn:rsa y la moral ida<l podd medirse simplcrncntc por el grado 

de sumisión ¡¡una lcgislaci6n míÍ!' o menos arbitraria. Así muchos países de 
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dcrc•cho escrito dl' 1:11\lnérica Latina que dan 111aynr importancia a In ri¡;ídl'~ 

kgal qm' a un sistema m5.s flexible de equidad, pom•n énfasis en el hecho del 

registr<' en npos]ciéin al uso", 

"Por otra parte· países que cstlín .sit11ados 1•11 todos Jos ni\'l'l(•s dPI des;1rrnl lo 

ccon6mico plK'dcn inspirarse.' en el método porn costn:-:o )' C'fíc ientc 1111(' ~ifxico 

ha ndoptmlo para el imi11.1r C'] rt•gistro dl' martas que· no son usadas. ' 1ientras 

tanto el n'ristro tk tan ad<'lantados pafsl's L:omo ,\Jcmani:1, ¡wnnanc'l'.C <:Pn¡~<'S· 

t ionado con marcas de reserva o abandonadas q1J(' no ctunp kn i.:on ni ng1.ín fin <'l'O-

nómico. (22) (El autor se n•fiere seguramente en Pste último párrafo, al ya 

nK'ncionado antiguo sistema de la rcnovnción por no uso de la extinción por el 

mismo concepto, que la Ley Mexicnna de Ja l'ropit'<lad Industrial establecía con 

npoyo en e 1 Ar t ícu ! o 171 ) . 

Este tipo dl· sii:nos distintivos es aquel qut• com(trnnentt~ cr.ip1c:111 las empresas 

<l<' solidez cconóm.ica preponderante a fin dc fonllilr lo que se conoce con el 

nomhrc de "banco <le marcas", es d(•cü un conjunto de marcas que a pesar de no 

<'star destinadas a su uso actuttl, pu<•dcn ser ut:i l i :ad:is en l'l futuro de confor· 

mi dad con la cvoluc ión de los planes comerciales }' publicitarios de dicha crn· 

presa. 

Parn no redundar en lo ya apuntado nnte.s, nos rcmi timos a nuestros comentarios 

(22) "El J'.1pel de los 1\rtículos con~!arca en el Comcn.:io Intcrnacinnal". Tra· 
b:1jo leído por !'U autor en la Sesión del Grupo de l'rotccci6n Intt'rnac. ional 
de Ja Propied:i<l Industrial, del C.oni;rcso de la Cámara lntcrnac:ion:1l cck
bra<lo en la Ciudad de ~léxico el 25 de Abril de 1963.- Hevista ~kxi.c:tna 
de la Propjctlad Industrial.-~. 1 -Enero a .Junio- 1963. pp. tí3-65. 
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expuestos en torno o las marcns dC'ícnsivns c¡uc consideramos tamhién nplicabks 

11 lns rnnrc¡is dC' reserva. Convicnr, :iin embargo, a¡mnt.nr c~nc, mientras en las 

marcas lle defensa existl' un fondo dC' j11sticia en su tutela _iurídica-dcsdL' 

l11c~o ,:e vnlor jer:írc:uico inferior al <le las nect's iclmlcs económicas de Jos 

países en dcsnrrollo-en las marcas de reservn no existe tnl fundamento de 

.i11sticia sino qut' el admitir su conservnci6n, a pt~snr de qtrt' no se encuentran 

en uso, sería tanto como mbnitir un monopolio indebido que bloc:11earía paula

tinaJnente las iíre;1s de creación aptas para que, empresas Je escasas posihi -

lidadcs econ6micas, puedan desarrollar sus signos distintivos corresf'onJien

tcs. Es ohvio que las empresas lk gran capacidad económica puedan constan· 

tcnentc concebir en sus dcpartamt-ntos creativos nuevas ideas en tomo a mar

cas o a signos distintivos para identificar sus productos }' que puedan darse 

el lujo de registrar un sinn(nnero tic ideas a ese respecto, aún sin el propó

sito inmediato de usarlos y con la dohk finalidad tic utilizarlos probable· 

mente en campañas futuras o de bloquci1r el uso )' registro consecuente dc 

tales signos a empresas competidorns. 

Esta t'.il tima eventualidad es In que nos parece, atcntoria del lihrc desnrrollo 

de la economía en los pníses econ6micamentc débiles por lo q11c propugn:mt0s 

ror unn rep1laci6n adecuada de este tipo de m11rcas, la cual, si bien puede 

pen:iitir ~11 existencia, dd)e impedir el abuso del derecho, señalnmlo plazos 

justos para 1~ue se inicie el uso efectivo <le tales signos distintivos so pena 

de canccla'-i6n. 

!!) flAR\.AS COLECrIVAS Y MARCAS DE ORIGEN 

Se ídcntHicnn como "colectivas" a aquell<ls marcas que se conceden a entidades 



- 219 • 

o asociaciones y que tienen como CinalidnJ garantizar el origen, la naturaleza 

o la calidad 1k' dctc1111in:idos productos o mcn.::mcfos, contnntlo dichas asocia· 

dones con la fncul tad de conceder C'I uso de las propias marcas a los c111prc· 

snrios (productores o comerciantes) q11e pcrtcnc:can 11 ln l'ilt i1laLl o a la 

nsociac ión. ( 2~ ¡ 

Estc tipo de 111:ircas se constituyen pnr aquC'llos signos distintivos cofl'luncs a 

agrupaciones de comerciantes quienes las adoptan a fin <le unifonnar In indi-

caci6n dt' procedencia y características ele sus productos. Los derechos dPri · 

vados de este tipo de 111.1rcas pueden ser ejcrcítados por la ngrupnci6n que las 

adopta o individualmente por cada tmo de los miemhros <le dicha asociación. (24) 

Algunos autores son de In opinión de que las solicitudes de registro de 

m:ircas ..:olccti\'il!-' dchcrían ir ~cncra1mentc acompafiadas de los estatutos de In 

a:;r11pación que las solicita, toda Vl': q11e dichas marcas tientlen a garnnti:ar 

uni íonnidad en los criterios de fabricación y por lo tant0 en las nonnas <le 

:1ctuaci6n ,{¡, tal agrupación. (25) 

Hxistc tcn<lencia en la doctrina a asemejar las marcas colectivas con las t!cno-

minacionC's de orii;cn, con lo cual nos pronunciamos en descuerdo en ví·rt11d dt' 

que, en real i<la<l, la c.lcnominaci6n de origen indica gcncralr.icn te proccdenc ia 

con r('lación a una local i<lad determinada o sen en cuanto a un origen geográfico 

( 23) 
(2~) 

( 25) 

T. :\scarclli. Oh. Cit. P. 478. 
Thomas Br:iun, Prccis dC' marques de fabrioue et de convncrce. 
l!J3(í, Cit. por D. Rangel ~~cdina Oh. Cit. 'p, 238. 
T. ,\scarcll i Oh. Cit. I'. 478. 

Rruxe 1 lcs, 
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de los productos amparados pnr Jn marca correspondiente, mientras que ln marca 

cokcti\'a puc<ll' indicar procedencia, Jll'ro no ncccsarímnentc relacionada con 

una 1 nca_l id ad, si no qtw pucde !'t'l' Jo con rt'l ac i 6n a una a¡.:rupac i 611 de prodttcto-

res c:uit'lll'!' idt•1H i i'iq11cn a sus :1rtírnlos con una denominación ca!'richosa indc-

pendiente del lugar en qut• los prodttctos St' fabriquen. (2(1) 

La Ley actual, o sea, la l.c)' de lnvC'ncioncs }' llarcas, se manifiesta en pro de 

considt'rar n las marcas rnlect ivas comprC'mlidas dentro de las denominaciones de 

origen)' nsí, suprime ln mención específica que de dichas marcas colectivas se 

hacía C'n los Artí.culos 113, 155 y 2M de la precedente Ley de la Propiedad 

Industrial, p:irn incorporar C'l C1pítulo llnico del Título V titulado: ''Denomi-

naciones lk nrirrn" en P1 que se confunden ambas clases de marcas. 

En Ja k¡:islación intcrnacionnl se apllnta por el contrario, un intento de clife-

rcnciación rmtre las 1:iarcas de ori¡:en }' las colectivas, regulando particular-

mente la Convención de París, en su i\rt.kulo 7 bis, las marcas colectivas en 

los siguientes ténninos: 

"1) Los paÍS(!S de la Uni6n se comprometen a admitir el dep6sito y 

a prntegcr las rnarcas colectivas pertenecientes a colectividades 

cura existencia no sen contraria al país de origen, incluso si 

estas colccti\'idadcs no poseen un establecimiento industrial o 

comcrci al''. 

(20) En contra !l. J(angcl ~·edina (¡uicn afinna que tales marcas, o sean lasco
lecth"as1sólo pucdr.•n existir si comprenden en realidad una denominación 
de 01·igen, o sea, supon0mos, una tk'nominaci6n que indique procedencia con 
relación a una lotalidad de índole gcogrfifíca. Ob. Cit. P. 238. 
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A uiforcnciu de estas marcas cokcti\'ns en las c¡ll(', co111(1 )'a com('ntnmos, no 1w· 

cesariamcnte tlchl' incluirse referencia a un origt'n geográfico o territorial, 

se rcfh,rc la misr1:1 Coll\'l'nción a l:1s inclicacinncs de prm:cdt'ncia, al sancio

nar 111 falsc<lml de las 1;iism;1s en su Art írnlo 10, rn los siguientes ténninos: 

"(1) Las disposiciones dC'l artírnlo pn.'C'('dcntt' serán apl irad:1s en 

caso de utíli::nción dirrct:1 o indirrcta d0 rnw indicación faJ:-;;1 

concctnirntr a la procedencia del producto o a 1;1 idcnt idnd del 

productor, fabric:mtt' o comcrci:1ntc. (El "art írnlo preccdcnh'" 

que> se r.icnciona en esta (r:iu:ión es el Artíwlo 9 que se refierr a 

1 ns pos i hi l id:tdcs de embargo de aquel los productos que os ten ten 

i 1 í ci tamcnt e unn marea rcg i s t rada a.i <.'na) • 

(2) Será l'll todo caso reconoddo como parte intcrC'snda, bien sea 

1111n persona física o mor;1I , rodo prod11ctor, f:ih r i cant<.' o co1~Prc i:m

tc dedicado a lt1 ¡;rod11cci6n, a Ja f:lhricación o al cor•ercln rll' 

este producto )' cstnhlecido, hien sea en la localidad falsm•1t~11te 

indicada como lugar dt' ;iroccdencia, hicn st''I en la n'gi6n donde 

t'St;1 Joralid:1d c'st(• situ:1da, hil'n sea C'll el país fals!lll'cnt.c indi· 

c;ido, hie11 sea cm el país donde la falsa indicación dt' proce<ll'ncia 

se C'm}'len". 

Con apoyo en lo!: cl<..'ll:entos difcn'ndatorios considerados y si~uicndo a 1\scard 1 i 

(2i) cabe concluir, en cuanto a la confusión tc1minol6gica co11siderada, que 

solo t'lmcionalmcntc, las marcas colectivas v las dcnominac.ioncs de ori¡:('ll 11:w1· 

(27) Oh. Cit. P. ·IR3, 
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tienen algún grado <le scmcj¡uiw, ya que mientras las cokctivas son lihrcmt'ntc 

elegidas, reconociéndost' fn·ntc a las mismas 1111 lk.,recho de asociación, las 

marcns de origt'n son realmente indicaciones que la f.cy 1'C5l'l'Va directamente' 

a una categoría d¡•tcnninadn de cnq11·¡•s:n·ios. 

Asímismo, l'll las marcas cokctivas In discipl inn jurídica tutelada es la de 

los signos elegidos por l'tlticbdes part icularcs com un medio de di fcrc•ncinción 

en la libn• concurrencia, mientras que en el caso de las denominaciones de 

origen se.• trata dl' signos distintivos reservados por ln da lcgislati\"1 dchido 

a una prt'Ocupnción 0rientada n la tutela del púhlico constuniclor. 

A mayor abundamiento puede sciialnrse c~uc las marcas coll'ctivas constituyen 

una categoría especial de marcas, dentro de la cual las marcas de origen cons-

tituycn un género conjuntamente con las marc;1s de calidad (empicadas en artí-

culos sometidos a control por partl' de organismos p!Íblicos o privados), mar· 

c;1s <le acompaliamiento (cmplc,1<las en productos en cuya clabornci6n se cmple¡¡ 

una 111ntcria pdma o un proccdimit•nto csrecífico), marcos de "holdinp.'' (aquellas 

cuyos titulares están unidos orgánicamente), marcas rlc sindicato (aquellas que 

runparan artículos producidos de acuerdo a las reglas recomendadas ror simli-

catos u organi z.aciones industriales o comerciales semejantes) y rmrcas colee-

tivas en sentido estricto (at¡uclla utiliz11da por mil'mhros de 11na asociación o 

de una entidad que es t j tul:1r de una marca pero que no Ja usa di rcctwncnl'e). 

(28) 

(28) Rcmno Franccschelli. "Las ~l..1rcas C.olcct i vas'', Revista 'lc:dcana de la 
Propiedad Industrial y Artística. N. 4, .J111io-IHciC1'lhrc de 1964. P.288. 
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C'.on un criterio mfü; concreto, el ordt'n jurídico americano y particularmente 

la Ley Lanham M 1!H6 distingue c·n C'1 (ln:hi to dC' la c¡¡tcgoría las marcas en 

estudio, las ''r.larcas dt' ccrt i Cicac i6n" ¡• 1 as marcas colectivas propiam<'nte 

dichas. IA1s pri1110ras s0 d('fincn (!-;eccí611 •15), como ar¡ucl las mw se' usan en 

conexión con los productos o servicios de una o más personas distintas <lel 

titulnr "parn ccrt i ficar caractL'rÍst irn:-:: regionales o de otro origen, de ma-

terial, de tipo de manufactllra, de calidad, precisión y otras características 

Je tales hfrlK's o snvicios o que el trabajo o labor en los bienes o servi-

cios fue lll'vado a cabo por miembros ele una unión u otra organización". La~; 

segundas, se conceptúan como aqucl 1 as que son "usadas por los miembros de urn 

cooperativa, asociación u otro gnipo colectivo 11 organización'' además de 

aquellas que son usadas para indicar r.emhresía en una 11ni6n, asociaci6n u 

otra organiznci6n. (29) 

Con referencia ¡'articular :1 las r1arcas de origen puede :u"ladirse que tales 

marcas conoddas t:u1bíén como "indicaciones <le procedencia" o "denominaciones 

ck orí,:en" se refieren a la cara.::teri:aci6n del producto e~•trcchWlK'nte vincu-

}¡ida al orígrn ¡:engrlíf1co del mismo. 

Es de reconocida doctrínn el considerar coroo un claro acto de competencia des

leal el adoptar falsas indicaciones que tiendan a confundir al público consu

midor en cunnto al verdadero ori¡;en geográfico de un artículo o producto. (30) 

(29) En opini6n de R. Franceschclli, Oh. Cit. P. 290 el artículo correntndo 
contiene la difcrenciaci6n más clara r aguda que desde el punto de \'Ísta 
legislativo se ha estructurado en torno a las marcas colectivas en con
traste con las marcas de fáhrica. 

(30) Artículo 10 de la Convenci6n de París ya analizado en antecedentes. 
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El prccctlcntc lcgislntivo m:is notable de este tipo de denominaciones se en· 

cucntra en l'1 Com·enin clc Lisboa de l~JS8 sobre las denominaciones de origen, 

en el qul' !'L' <.•stnbleci6 quC' después ¡)c un registro internacional, las denomi

nac.iont'S qut' iripl ican conexión entre el origen del producto y determinadas 

características dc• éste, ligadas pr"cis<lfll<'lltc al origen, "cuando sean ¡irotc

hi<las en un país lo serán también en los demás países signatarios". 

).'.¡ rcglrunentnci6n de estas marcas, además dC' proteger al productor contra la 

COl'ljl\'tcncia llt•sl<.'al )'evitar la cnnfusión del público consumidor en cu;mto a 

la procedencia ele los artículos marcados, tiende 11 impedir que un producto 

identificado mediante un signo distintivo que denota procedencia geográfica, 

al popularizarse en un país deteni1i11ado, U egue a convertí rsc en una denomina

ci6n genérica para identHicar pro<luctos <le su misr:ia especie. 

La doctrina italiana apoya, como uno de• los elementos principales a que se 

tlestfoa una <lcnominaci6n de origen, el edtar precisamC'ntc dicha conversión 

de 1;1 m.uca en término genérico, (vulgarización de la marca como denominan a 

<l itha COtlVC'l"S ión). (31) 

Ya el 1\rtículo 4 del Arreglo ele Madrid excluye, por ejemplo, la posibilidad 

de que las indicacíoncs dC' procedencia vinícolas se conviertan en ténninos 

genéricos par:J identificar a tales productos. 

En cuanto a la persona física o moral abocada a iniciar las acciones tendien

tes a perseguir l:i infracci6n a una marca <le origen, consideramos que el dere-

(31) T. Ascarelli, Ob. Cit. P. 479. 
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cho correspondP, no solrnncnte a la entidad colectiva qul' solicitó el registro, 

sino a cada 1nrn dP 10s l'mpresarios miembros de dicha entidad, ya que éstos -

t il'lll'll, 1 n'nt l' a l't1alq11icr tcrcc'ro q1w sL' involw.-rc' en la íabricadón de 

art kulns 111arc;1dos C'Oll dich;1 denonin:Kión de origl'll, 11n verdadero dercd10 

sub.il'li\'o a qt1l' d1chn tc'rcero st• abqcn¡:a de usar Ja dcnaninadón de origc'n 

inl'ol11crada. 

Coinci1hmos con i\scan·l 1 i (32) al considerar que, las dcncrninaciones de ori-

gen no constituyen en sí signos distintivos que puedan calificarse de bic'l1cs 

inmateriales, sino que son en realidad verdaderos monopolios debido a quc es 

precisamente la autoridad otorgante del registro, quien dctcnninará cuales 

son al íinal dl' cuentas los signos distintivos tutelados. El monopolio en -

rncst iíin se' conC'cdc asimismo en forma solidaria a todos los empresarios pro-

duct,orc·s dl' los artículos dcst inados a ser :unparndos por la denominación ohji; 

to ,¡<' dicho monopolio. 

b) llv\Ti\MlENro DE LAS MAHCAS DE ORIGl~'J EN Lt\ LEGISLJ\CION MEXICANA 

Considerando la importancia de estas denominaciones, nuestro país, que se había 

venido viendo afectado por la imitación de marcas de productos que ya empcza-

han a exportarse y a popularizarse en el extranjero, se vió en la necesidad -

Je rrcar, en la lcgislad6n de invenciones y marc¡¡s, el ya referido Capítulo -

Unfro relacionado especi:ilmcntc con las denominaciones de origen (.B), bus-

(3:) 
( :):; 1 

Oh. Cit. p. <l!G. 
La Ley de la Propiedad Industrial había ya sido refonnada y adicionada 
(artículos 208 "A" a 208 "Z") mediante publicación en el lliario Oficial 
de la Federación del .t dc Enero de 1973, a fin de incorporar las dü;posl 
dones re lat i va.5 a las mi snias mareas de origen. 
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camio un trato recíproco por parte de los pníscs con los cualC's México inicia 

yn un intl'nso intercambio comercial r a los cuales exporta ya vados ele sus 

artículos. 

En t.'l nrt iculado corrl'Spondicntc (Artículos 152 a 173) SC' establece en tén:iínos 

generales la fornia JC' tramitar el registro de una denominaci6n de origen (34) 

sciwlanJo n aquellas personas físicas o moralC's que consideren tener intcrés 

jurídico ¡x1ra hncL'l'lo y reconociendo dicho interés n quienes directamente se de-

diqucn n la c.xt r;icci6n, produce ión o clahorad6n de o de los productos m1c se 

prctC'ndcn amparar con la tlcnominnci6n de origen. F.1 mismo interés s<.' reconoce a 

las cámaras o asociaciones ele fabricantes o productores y a las entidades o de-

pen<lencí:ls del Cohicrno Fcdcnil y de los Gobi.ernos de los Estados. 

Coincidiendo con m1cstra idea de que este tipo de denominaciones no const i tu}'Cn 

verdaderos himes inmateriales, sino que consisten al final de cuentas, en nutén-

ticos monopolios, el Artículo 162 del onltmnmicnto analizado, cstnhlecc que, 

scr:í C'l Cohlerno de los Estados Unidos ~'0xicanos el titular de la denominación 

d<' nr i¡,<'11, misma <1\lt' sólo podrá usarse r.icdiante autori:aci6n que expida la Se-

crctaría de Industria y Comercio. 

En arioyo n nuestra pos tura debe seiíalarsc as fmismo que, en realidad, ln sol ici • 

tud qlle se ¡wcst'nta ante la Secretaría de Industria y Comercio en torno n una 

denominación de origen, no se refiere a unn solicitud de registro dc la lllisma, 

sino a una solicitud de tlcclaraci6n de protección que dictará la autorida<l re

querida. En virtud de dicha drcunstam::in, el misn\O Cobícrno de los Estados 

(~4) füxomcnd:u:t0s consultar los ant ecc<lcntes <le la solicitud <le otorgrun iento de 
1:1 dcclaraci6n de protección a la marca de origen "Tequila" en la Re\'istn 
\k•xícana tic la PropiC>dad Industrial )'Artística. Nos. 23-24, Fnero- lli
cícmhrc 1974. pp. 297-300. 
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Unidos Mexicanos se abrogarií el tkn'cho de trrunitm el rcg.istro de las dcnomi-

naciones tic origen sobre las que haya dictado dcc..:1aracioncs gcnera1cs de pro-

tccci6n a fin de ohtcnn su protección internacional conforme a los trat;1dos 

sobre la materia (Artículo lh~). U organismo illltorizado para dicha gestión 

' 0n nombre dt..'.l mencionado gobierno, scrií la Secretaria de Industria y Comercio 

por conducto de la SccrctnrÍél de Relaciones Exteriores. 

lntcrpn'tarnlo ana1ógicam0ntc.' este 1\rtículo 163, pensamos que ln facultad de 

combatir las infracciones que sufra la marca de origen, competerá, a la misma 

SPcretaría de Industria y Comercio, en contra de nuestra opinión, expuesta en 

ant('CcJcntes, de que dicha facultad debe corresponder a cada uno de los nutori-

;:;idos ;11 uso de la marca infrfogida. 

La vigC'ncia de una dC'claración 1lc protccci6n, a una dcnominaci6n de origen, 

cJictmla ro1· Ja Srxrctaría de Tndustria y Comercio, dependerá de que la misma 

drpendencia no $t1Spcnda, tmnhién por declaración expresa, los efectos de dicha 

dcclaraci6n de protección previa, en aquellas circunstancias en que dejen de 

existir las condiciones <lctcnninantes que motivaron dicha declaraci6n de 

protccci6n. (Artículo 160). 

El uso de la <lenominaci6n de origen por parte de los interesados será regula-

do mediante autorizaciones expedidas por la misma autoridad que declnr6 la pro

tección y tendrán derecho a tales nutori zacioncs todos aquellos que di rectamente 

se dediquen a la extracción, producci6n o elaboración de, o de los productos 

protegidos por la denominación¡ que dicha actividad se cfcctüc dentro del tc-

ni torio Jcteminauo en la declarnci6n correspondiente, cumpliendo con las nor

mas oficiales estabkcidas por la autoridad declarante, confonne a las leyes apli-
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cables con relación n los productos de que se trnte )' aquellas otras normas que 

en ronna cxpn'sa se seiiakn en la dcclarndón n•fcrida. l;t declaración en cues

tión podd sl'l°ia1ar cualquier requisito que conshlcre útil para la mejor ap1ica

ción dC' las nonnas contenidas en el mismo. (Artículo 16'1). 

Los l'fcctos del registro dl'l dt'rccho a usar una denominación de origen dur~trán 

S años, com¡n1tabks a ¡x11·tir tk Ja fedw de la solicitud de registro corrcs¡xm

\lirntc ante la ~:ccrctnría lle lndustrin y Comercfo. Picho pla:o de 5 niíos podrá 

renovnrsc por períodos iguales, sujeto tnnto al pago de los derechos correspon

dkntcs, como a la comprobaci6n de que lns condiciones y requisitos tomados en 

cuenta para conceder el registro, continuan cumpliéndose. (Artículo 167) 

,.\;1ali::ando <'stc numeral, así como aquellos qur establecen la posibilidad de 

transfcrir,dc acllt'rdo a Jos medios cstahlccidos por la legislación común, el 

1krcchn a usar una <lrnominaci6n de origen, con el (mico requisito de que se 

re¡:ist re dicha transmisión ante la Secretaría de Industrin y Comercio, previa 

comprohaci6n de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y rcquisi tos 

cstnblccidos por la ley para otorgar C'l derecho a el uso <le una denominación 

t:il (1\n írnlo Hi!l), surge la idea de que posiblC111cntc, los avances incorporn

<los en e 1 resto <le 1 a Lcg i slnc i6n de Invenciones y Marcas, no se hicieron al 

Capítulo relativo a las denominaciones de origen. La razón de esta orlisi6n 

puede <ler3var <le que el Capítulo en cucsti6n, había sido ya introducido a la 

Ley de Propiedad Industrial mediante la Refonna, )'a comentada, el 4 de Enero 

de 1973, por lo <~U(.' consi<lcrfindose actualízntlo en su contenido, se transcrihi6 

pr:kt icar:wnt e sin cambios básicos en la Le)' <le Invenciones )' ~1nrcas. 

En cfccto,Jcscontan<lo la suprcsjón de la definición de dcnominaci6n de origen 
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contcniJa en l'l artículo 208-.·\ (35) d" la Reforn1a de 1973 y la adición, nl 

i\rtículo 155, dt· la !.(')' dt• Jm·rnciorK'S y ~~1rca:-; de la posihi I idad establecida 

en fa\'or de l:J S('cretaría dl' Industria y Comercio, para que ésta put>tln "conti-

11uar lk oficio, la tramitnción del rx¡wdientc, si lo cst i111a peri incmtc", en 

aqul'.llos 1.:asos <.'ll qut> Pl :;olicitantc nriginnl de la dccJaraci6n de origen ha 

abandonado la tramitación corrcspondkntc. el resto de los preceptos incorpo-

rados c•n la Ley de 1 nvcncioncs y ~fa reas corresponden salvo cnmb ios someros de 

rcdacc i6n y onlt>n_, a los artículos 208 "A" - "Z",dc ln referida Refonna. 

Esto d ió pié, corno indicamos, a que se conservaran principios que rcsu ltnriin 

probablemente unacr6nicos a la luz de la tónica general de ln ley de la materia 

v.g. , e>l no ohl ígnr el regí stro pre\' io ante la flirccci6n de Transferencia de 

T<.'cnol ogfo, de las trnnsmi siones de los derechos de uso de una denominac i6n 

de ori,(~cn. Prohahkmcntc al referirse los preceptos conducentes, a la ~;ecrc-

tarí:t de Industria y Comercio como la autorid<HI ahoc.:1da a analizar las con<li· 

~'.ionl's de tale~ transmisiones, esté~ pr0viemlo la intervención de cualquiera de 

las llircccioncs bajo su dependencia en los antílisis referidos. 

l\msa111os igualmcnt e que, <le acuerdo a la prlict ica mex icimn, es ir.iproct:'dente 

computar la vigencia de registro del derecho de uso de una denominaci6n de ori-

(~S) "Denomin.aci6n de odgen es la denominación geográfica de una regi6n o de 
una localidad que sinre para designnr un producto originario <le los mis· 
mos y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio 
geográfico comprendidos los factores naturales y los factores hwnanos. 
Para los efectos de este capítulo se considera denominación de origen 
aquella que sin hacer referencia al nombre de un lugar dctcnninado, se 
encuentra estrechrunentc vinculada a éste en virtud de factores gcográ· 
ficos, ~ociales, l inguisticos o culturales <le tal manera que sus caruc· 
tcrí st icas o prest i¡:io se deban exclus ivament:e a dichos factores". 
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gen, a partir de la fecha de solic:itnd dL' dicho n~gistro. La dilndón que. 

este trámite puede enfrentar, pennite que, por lo menos 11no de los cinco años 

de la vigencia en rnestión transcurra para el solidtantc en una mera cxpccta·· 

tiv:i de dcrcd10 que impide a l;ste anivid;1dcs comerciales definidas, con base 

en t'l registro c•s1wrado. Mejor sol11ción sería en nuestra opinión, computar la 

rncndonada vigc·1Kia a partir drl otorgami0nto del r0gistro respectivo. La -

misma consideración l'S aplicnblt', a reserva de rnnpliarla en mejor oportunidad, 

a las marcas de f;íbrica o de comcrdo, que, de arnerdo al Artículo 112 de la 

lt>f, L'Omputan su vigencia de igual manera a los registros del derecho de uso 

dL' las dcnomi na dones de origen ( 3h) . 

9) ~~\RCAS EN COPHOPIEDAD ·--.. ----··-_,_,_ ...... _ 

Es ra el ase de marcas son aquc llas que pcrten<Xen pro· incl íviso a dos o m1ís per-

sonas, y su uso es autorizado por la Convención de París, separadamente por 

rada uno Je Jos copropietarios, a menos que su atq}leo induzca al público a -

error, o sea contrario al interés público (37). 

(36) La soludón sugerida ha sido ya adoptada por el Legislador en el área de 
patentes (Artículo ilfi) con mayor justificación qui zas, que en el área de 
marcas, debido a la excesiva duración de la etapa de solicitud de las pa
tentes, sin que esto signifique que tal solución no sea benéfica, aWlque 
en menor esculu, en dicha área de marcas. De hecho el no haber rnodifi
cado la redacción del Articulo 112 de la LIM en la misma fonna que se hi 
zo con el referido Articulo 46 a fin de fijar como fecha de iniciación Cfe 
la vigencia de un regís tro de marcas, la fecha de su otorgamiento, empie
za a acarrear serios problemas de interpretación. Hay marcas cuyo perio
do de tramitación se ha alargado hasta 8 afias o más debido a problemas -
litigiosos involucrados. Esta situaci6n aunada a que la Vigencia de las 
mnrcas es de acuerdo a la LIM, de cinco afias, Ja lugar al absurdo legal 
<le que las referidas marcas con largo tiempo de tramitación puedan nacer 
a la vida jurídica con vicios <lifíciles de eliminar. 

(37) (;c11mín Cavcl icr "La ConJ'cm: i6n de París para la Protección de la Propie
dad Industrial". Poncnci;:i presentada en el Congreso Latinorunericano de 
Propiedad Jndustrial en Bogotá, Colombia 196.1. p. 39. 
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Li t<'l'almcntc la r0fcricla Conv0nci6n sefü1ln en su i\rtículo S, C (3): 

"El L'mplco sim1il tf111co de la 11tisma marca sohrl' prothKtos idénticos 

o similares. por es tab lcc im it~ntos industria les o concrc ialcs cons i 

tk•rados <0tno copropiC'tarins de la marcn según las disposiciones de 

la ky nnci11nal dl'l país donde la protecd6n se reclama, no impc'dl 

rti t~l registro ni disminuiní en manera alguna la protección conce

dida a dicha m:irca en rualquier país de la Unión, en tanto que <li

cho empko no tenga por efecto inducir al p(1blico a error y que no 

si.':i contrario al interés púhl ico". 

l.;1 dcrop.ad;1 Ley Mexicana de la Propiedad Industrial regulaba este tipo de mar

l';1s autori::ando en su Artículo 158 la ¡'JOsibi.lida<l de que una marca se rcgistr'! 

ra a nombre de dos o m:ís copropietarios, cuando las relaciones comerciales o -

inJustrialcs existentes entre estos "sean tales que ninguno pueda utilizarla -

pol' separado, sino a nanbre de esas personas, o en un producto con el cual todas 

l'l la~ tengan relación". 

Solamente con est;1 salvedad se penni tir:i el registro de una marca a favor de • 

propietarios diversos, obstaculizando definitivamente el que dos o más personas 

ajena:-; a tales circunstancias, utilicen o pretendan utilizar, "una misma marca 

indepC'ndientcmentc la 1ma de la otra". (Articulo 159). 

Inexplicablemente, ésta rcgulaci6n desapareció en la Ley de Invenciones y Mar· 

cas con lo que se abre la puerta a registros de marcas en copropiedad, en vio· 

!ación d<.' los intereses del p(1blico consumidor, que de este modo podrá ser in· 

duddo a confusión, en cuanto a la procedencia y naturaleza de los productos • 
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que se vendan, indistintamente, por uno u otro propietario cuando no medie entre 

ellos la ob1igaci6n, y11 sea de observar técnicas de fahricnci6n idénticas o 

de usar solamente la marca en fonna conjunta. 

Los mismos razonamientos se aplican a la transmi.si6n do un registro de marca 

a favor de dos o más copropietarios en violación del principio, que hemos ve

nido sosteniendo, de la ci rculaci6n restringida de la marca. Interesante ser1i 

la actuac i6n de 1 a Dirección de Transfcrenc ia, al considerar este tipo de 

cesiones para su inscripción, ahora que está en la posibilidad legal de juzgar

las desde ptmtos de vista ccon6micos, técnicos y juridicos. 

10) MARCAS l'lITT.)RlAS O DE ALTO REI-n!BRE 

Este tipo de marcas son aquellas que, debido a el runplio campo de difusión que 

su promoción )' venta continuada consiguen, rebasan en cuanto a su fama y popu

laridad, no solamente las fronteras tcrri toriales del pais en el cual se en

cuentran registradas, sino el (unbito de los productos específicos para los 

cuales han sido reseniadas, de tal modo que su ndopcj6n por cualquier tercero, 

en países ajenos al de registro, puede considerarse como un intento encaminado 

a inducir al público consumidor n error o confusi6n. 

Los principios teóricos }' legislativos establecidos en tomo a este tipo de 

marcas derivan de la C.Onvenci6n de París y particularmente del Artículo 6 bis 

de la misma, adoptado desde los orígenes de tal C.Onvcnciéin en 1883. 

Dicho Artículo 6 bis establece en su Fracción Primera lo siguiente: 

"Los Países de la Uni6n se obligan, bien de oficio, si la legisla-
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ci6n del país lo pe1111ite, bien a instancia del interesado, a rehusar 

o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica 

o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traduc

ci6n, susceptibles de crear una confusi6n, de una marca que la 

autoridad competente del pais de registro o de uso estimara ser allí 

notoriamente conocida ya CClllO marca de una persona que pueda bene

ficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos 

o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca 

constituya la reproducci6n de una marca notoriamente conocida o 

una imi taci6n susceptible de crear confusión con ésta". 

A pesar de este planteamiento legislativo y de que la mayoría de los países con 

cierto o gran desarrollo iD'.lustrial, se incluyen corno signatarios del Convenio, 

la doctrina no se manifesta en fonna l.Dliforme en pro de la protecci6n de estos 

signos distintivos. 

En efecto, puede fácilmente notarse que la protección buscada a través del Ar

tículo 6 bis de la Convenci6n de París tiende a hacer desaparecer, por lo menos 

en cuanto a este tipo de marcas, los principios de especialidad y territoriali

dad de la marca. 

Por especialidad entendCl'OOs, c0010 ya lo hemos manifestado, el concepto más am

pliamente difundido de dicha característica, que es aquel que establece que 

las marcas s6lo pueden ser registradas para w1 tipo específico de artículos y 

que su campo de protección se encuentra reducido a el área comercial relativa 

a trales productos. 
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Por principio de territorialidad entendemos el hecho de que la marca s6lo pue

de considerarse protegida dentro de los lúni tes geográficos del país de regis-

tro pudiendo en consecuencia, ser adoptada válidamente como registro marcario 

fuera de tales fronteras. 

Desde luego que la inobservancia de estas características esenciales de los 

signos distintivos y particularmente de los marcarios, se justifica si se es-

tablecc como bien jurfdicamente protegido el de la confusión en el público con

sumidor, consecuencia 16gica de la adopción en una zona territorial determina

da de marcas cuya fama ha rebasado las fronteras de origen para ser conocida 

también dentro de tales zonas de adopción. 

Es claro, que además de no apegarse a la especialidad característica de los 

signos distintivos en estudio, la protección de las marcas de alto renombre 

enfrenta una seria barrera constitufda por los elementos de juicio que deben 

tenerse en cuenta a fin de detenninar si una marca puede calificarse de "noto

ria". Esto es, la calificaci6n referida, es de índole eminentemente presun· 

cional y carece de la caracteristica absoluta necesaria para llegar a conclu

siones positivas de intención fraudulenta por parte del sujeto que adopta la 

marca fuera de su ámbito distintivo (38). En otras palabras, el juicio de si 

una marca es o no de alto renombre es de naturaleza eminentanente subjetivo, 

por lo que es necesario que en cada caso concreto se demuestre que la persona 

que utiliza el signo distintivo considerado como notorio, está plenamente cons

ciente de dicha notoriedad (39). Debe existir, asúnismo, un momento coincidente 

(38) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 440 
(39) Ibídem P. 440. 

:.• ~ ... 
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entre aquel en que lu profus.i6n o desarrollo comcrc ial de una marca ¡Xlnni ten la 

calificación de ésta como notoria, con aquel en que el signo es adoptado por 

un ui.1.1ario fut•ra de los límites de especialidad de ln marca. 

Podemos nfü1d.ir que <.~stn aprcciaci6n, de índole subjetiva, se encuentra prácti-

cruncntc en manos del juzgador quien deberá tomar en cuenta todos los elementos 

a su alcance, con el fin de dctcnninar si una marca puede considerarse de nl-

to renombre o no. 

Tales elementos han váriado acorde al ritmo de la evolución industrial y co-

mcrcial de las épocas, pues mientras en la antigucdad cualquier empresa inde

pendientemente de su cnvcrgadura,cstaba en posición de popularizar una marca 

al grado de convertirla en notoria, en la actualidad y dada la ampliaci6n 

de las fronteras comerciales que los medios de comunicnci6n han conseguido, 

solamcnt~· una cnq1resn apta para la producción en masa )' 1n publicidad masiva 

puede ser titular de una marca supemotori a. ( 40) 

La misma situad6n se enfrenta en cuanto a que, en otros tiempos, el crite-

rio de antiguctlad era básico para deteminar la notoriedad de una marca. Esto 

desaparcci6 en la actualidad en la que '\m producto lanzado con una publicidad 

estnicndosa, con numernsos sitios de venta, con una importante red de agentes 

podrá, de m:mera bastante rápida, imponerse al público". (41) 

(40) 

(41) 

Albert Qiavmmc. "Las Marcas Notoriamente f..onoci<las o de Al to Renombre". 
Revista Mexicana de ln Propiedad Industrial y Artística. No. 8 Julio
Diciemhre de 1966. P. 341. 
A. Chavannc. Ob. Ci.t. P. 341. 

' 
''·• 
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A pesar de la dificultad que la aprecinci6n subjetiva considerada, ofrece n 

los ju::gadores, al enfrentar contt'ncioncs relacionadas con este tipo ele mar· 

cas, pC'nsamos que dC'l1C' tcndcr~:t' a s11 protccci6n, rc¡¡ulfü1<lolns a través de la 

legislación interna dt~ cada país, <le modo tal que se establezcan principios 

claros que paulatinmnentc objctivicen los juicios que se emiten en tomo al 

problema. 

Propugnamos por una legi slaci6n de t.111 naturaleza, en virtud ele que los valo

res violados en el caso de la posibilidad de ndopci6n irrcstictn de las marcas 

de alto renombre, serian j erlirquicamcntc importantes. P.n otras palabras 

y sin entrar en discusiones de índole dogmática, podemos sel'lalnr entre tales 

valores a la regulación de la competencia desleal, al <lisfnite indebido de es

fuerzos publicitarios ajenos, n las actividades rniinentcmentc parasitarias, a 

los abusos de el derecho a la lihertad de co~rcio, al enriquecimiento ilegí • 

timo, y el valor que consideramos <le mayor jerarquía entre los sefialados, que 

es la prntecci6n del público consumidor a fin de evitar el fraude á éste. 

Una protección adecuada en tomo a este tipo de marcas evitada, además, la 

vulgarizaci6n o la conversión de una m..1rca en genérica, contra la voluntad m..1-

nifiesta de su popularizador. 

Señalamos contra la voluntad manifiesta de su titular, ya que no consideramos 

que una marca pueda convertírsc en ténnino genérico, o utilizando el lenguaje 

de la escuela contemporánea italiana, vulgarizarse, si su mencionado titular 

original ha tenido cuidado de util iz.arla precisamente como signo distintivo 

y no como concepto gen6rico y ha propugnado, además, por evitar la degenera

ción paulatina de la capacidad distintiva del signo a base do combatir a los 
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infractores del nusmo y orientando al público c0nsunidor a través de los medios 

publicitarios en cuanto n ln naturaleza marcaria de la denoorlnaci6n involucra-

da. 

Es pertinente añadir, que de acuerdo a nuestra particular opinión, una marca -

para ser considerada notoria, debe rebasar no solamente los ámbitos originales 

de la nüsma y el área de productos a los cuales ampar6 originalmente, sino que 

desde un pl.Ulto de vista socioccon6mico debe rebasar también la esfera de la -

clientela cspccializnda a la cual se dirigió también en sus principios. Así, 

no podemos considerar que una marca famosa de vestuario para tenistas v.g., -

"La Coste", cuyo costo la hace inacces iblc, como fuente de consuno, a detenni

nados sectores ecomnicos, pueda considerarse notoria cuando para una gran área 

de poblaci6n es prácticamente desconocida. Variando los términos, es notoria 

una marca que rebasa los estratos sociales o de determinado poder adquisitivo 

entre los cuales es 16gicamente conocida, para convertirse en un signo identi

ficador de los productos a los que se adiciona, en cualquier esfera de consl.lllo 

ajena a aquella a la cual se orienta btisicamcnte la venta de tales productos. 

La propuesta de incluir legislativamente, protecci6n adecuada para las marcas 

notorias en nuestro derecho vigente es, además, indispensable en virtud de que 

tanto la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial (42) cano la Ley de Inven·· 

cienes y Marcas (43), solamente en una fonna eminentemente subjetiva saneten -

a criterio de los examinadores de la novedad de las marcas, lo posihil 1dncl d~ · 

(42) Artículo 105 Fracci6n 14, 106, 129, 200 Fracciones 2a., 3a. y 5a., 201, 
184 y 188. 

(43) Artículo 91 Fracciones 17, 18 y 20, 105, 106, 147 Fracciones 2a., 3a. y 
6a. 
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oponer a una solicitud de registro la existencia de lU\!1 marca de alto renom

bre, dejando a el arbitrio de dicho examinador el considerar si existe seme

janza entre las marcas, si los nrtkulos protegidos pueden considerarse en e

sencia similares y, lo más difícil aún, si ln marca de procedencia internacio

nal, aún sin estar registrada en nuestro país, puede considerarse notoria. 

La difícil interpretación subjetiva en toTIX> a la cual h(Jfl()s venido bordando, 

ha dado lugar a que connotados autores se pronuncien en contra de la regula

ción de las marcas de alto renombre a trav~s de las legislaciones de invencio

nes y marcas, o de propiedad iooustrial en su caso, reservando para la legis

laci6n común cualquier intento de protecci6n en torno a tales marcas. En 

otras palabras, considerando que las disciplinas de las marcas y de la concu

rrencia desleal, dependen de exrunenes de requisitos subjetivos, solamente 

frente al derecho común podria castigarse a quien adopta Wl signo distintivo 

fuera de su ámbito de protecci6n para aprovecharse, para sus propios productos,· 

de la fama propia de los productos de los demAs. (44) 

11) LAS MARCAS DE SERVICIO 

a) CONCEPTO 

La aceptaci6n de este tipo de marcas por las Legislaciones internacionales, 

ha enfrentado serios problemas que obedecen normalmente al concepto que, de 

marca, se tiene en la doctrina generalmente aceptada con respecto a lo que 

puede consideTarse corro un signo distintivo tal. 

(44) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 440. 
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Básicnmcntc l'l concepto de marca se liga a productos materiales, naturales o 

fabricados, a los cuales dicho signo distintivo Sl' aplica con In finalidad de 

in<livid11ali::arlos y diqi11¡~11irlos de otros de su misma especie o de aquellos 

proCl'<kntcs de fabrl cantc·s o comerciantes di st in tos. 

La evolución nat11r:1l de los tiempos y el desarrollo ccon6mico de Jos pueblos, 

ha hecho necesaria la implantnci6n de una nueva categoría de marcas que distin

ga no solamente productos de fahricaci6n, sino que identifique aquel tipo de 

actividadC's relacionadas con la prestación <le servicios, distinguiendo éstas 

de otras de su misnm t'spccic. 

b) DEFINICJON EN LA LEY OORTEAMERIC'ANA 

JU proceder a un intento de definición de ln marca de servicio, coincidimos con 

Pierre JC'an Pointct, quien siguiendo las conclusiones tomadas por la Asocia-

ción Int0rnacional para In Protección de la Propiedad Industrial (AIPPl), con-

sidera que d(•finir "es limítar y limitar es impedir la cvoluci6n" (45). Sin 

embargo, d0 los intentos de dcfinici6n a nuestro alcance y por considerarla 

de sumo 1ntNés, nos pcnnitimos transcribir el concepto que de marca <le ser-

\'icio se incluye en la Ley Americana conocida como I.anhrun Act, del 5 de julio 

de 1946 q11c entr6 en vigor el 5 de julio de 1947 (46) en los siguientes ténninos: 

Art ]culo 4 5, Párrafo 11 : (Sub-Capítulo TJ I, Provi sienes Generales 

1127) "La marca de servicio designa una marca uti.lizada para la 

( 4 5) "La ~brea de Serví cio". Revista Hexicnna de la Propiedad Industrial y 
¡\rtistica No, 9, enero-junio 1967, p. 88, 

(46) Publíc L:Jw ~89, 79th. Congrt~ss, Chapter 540¡ 60 Stat. 427 (Trademark 
Rules of Practice of the Patent Officc with Forms and Statutcs) U.S. 
Dcpartment of Corrrnerce 1972. P. 72. 
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prestación de un servicio o para la publicidad relativa a él, con 

el objeto de identificar el servicio prestado por una persona o de 

distinguirlo de los scnricios prestados por otros; el ténnino com

premk' sin limitaciones lns marcas, nombres, símbolos, títulos, 

denominaciones, lrn1t'ls (slognns), palabras típicas y rasgos caracte

rísticos utilizados en el comercio por la radio y por otros medios 

de publicidad". (47) 

La Asociación InteTilacional para la protecci6n de la Propiedad Industrial AIPPI 

propuso en 1955 el recoger, como definici6n, la antes transcrita de la Ley Ame

ricana, solamente que adicionándole la siguiente frase: "Utilizada en el co

mercio especialmente por la radio, la televisión o por otros medios de publici

dad (48). La misma subclnsificaci6n de marcas, en marcas de servicio,acepta, 

de acuerdo a la mayoría de los autores que se ocupan de la materia, una ulterior 

subdivisi6n con hase en la materialidad o inmaterialidad del objeto de tales 

marcas. 

c) SUBDIVISIONES EN LA LEY IITTERNACIONAL 

Con fundamento en un ensayo de distinci6n aportado por el grupo francés de 

la AIPPI, las marcas de servicios pueden aún subdividirse en las siguientes 

categorías: 

a) Aquellas que se aplican sobre los productos o los acompaf\an 

estrechamente para indicar al autor de un servicio del cual esos 

(47) ~lenci6n a esta definici6n y comentarios sobre la misma pueden constatarse 
en artículos publicados en torno a el tema de las marcas de servicio por 
Raymond I:Usolier, Pierre Jcan Pointet y David Rangel Medina en la Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica Nos. 6 p.284¡ 9 p.89; y 
18 p. 170, respectivamente. 

(48) Annuaire AIPPI 1955, No. 1 P. 236, Cit. por P.J. R.i.ntet Ob. Cit. P. 89. 
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productos han sido objeto. (Utilizadas por las empresas que ofrecen 

a sus clientes el uso temporal de ciertas cosas (alquiler) o que 

ejecutan un trabajo que da una calidad nueva a los productos que se 

les confían (acabados, reparación, conservaci6n, limpieza, etc.) 

Este tipo de marcas a pesar de aplicarse a el producto no lo designan, sino 

que s6lo son indicadoras de la prestación de un servicio y tienden a atesti

guar que los productos que las ostentan, fueron objeto de dicho servicio. 

b) Las marcas de servicios que se emplean por empresas sin que 

exista liga alguna entre la actividad de éstas y algún producto 

(transportes, seguros, bancos, etc.). Este tipo de marcas puede 

considerarse coroci ejC!llplo típico de dicha clasificaci6n dada la 

pureza del servicio sobre el que se aplican. (49) 

Coincidimos con fuvid Rangel Medina, en cuanto a su opini6n de que esta cla

sificación de las marcas de servicio generalmente aceptada por la doctrina, 

"no tiene trascendencia en cuanto a la protección del signo y atañe, más bien, 

a la fonna en la cual se podrá hacer uso de la marca". (SO) 

La legislaci6n intel11acional ha adoptado ya la protecci6n a las marcas de ser

vicio y particulannente la Convenci6n de París en su revisión de Lisboa inclu

yó en su Artículo No. 1 (2) las marcas de servicio como un objeto más del cam

po de protecci6n que es objeto de la propiedad industrial. El mismo cuerpo le· 

(49) 

(SO) 

Coinciden en esta clasificaci6n doctrinaria R. Dusolier, Pierre Jean 
Pointet y D. Rangel Medina en los Artículos ya citados, con relaci6n a mar-
cas de servicio pp. 287, 87, 172 respectivamente. · 
"Marcas de Servicio", Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artís
tica. No. 18, Julio-Diciembre de 1971, p. 173. 
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gislativo estableció en su Artículo 6 Sexics el compromiso de los Países de 

la Unión de proteger las marcas de servicio, en los siguientes t6nninos: ''Los 

Países de la Uni6n se comprometen a proteger las marcas de servicio. No est«n 

obligados a prevcer el registro de estas marcas". 

La obligación o compromiso de protecci6n a las marcas de servicio introducida 

por la Convención de París en los ténninos apuntados, trajo como consecuencia 

disímbolas actitudes de los países signatarios. Varios de tales países tomaron 

literalmente el precepto y no incluyeron en sus legislaciones internas el re· 

gistro de las marcas de servicio. 

Otros por el contrario estipularon dicha posibilidad de registro en sus legis· 

laciones, a fin de preparar el terreno para una protección adecuada a tales 

signos distintivos. 

En Italia por "jcmplo, las mucas de servicio no fueron incorporadas al siste· 

ma legislativo local sino hasta el 24 de diciembre de 1959 mediante la Ley No. 

1·178. Antes de esta legislación ya se apuntaba en Italia la necesidad de las 

mismas pero "después de una conveniente (y deseable, pero mediatada), roodifi· 

caci6n de la legislación interna, en relación con la cual no resultaría feliz 

una importación de las nonnas americanas, ya que la legislación italiana se 

inspira en la premisa de la conexión entre marca y producto". (51) 

(51) T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 392 (Puede notarse en esta postura, el problema 
intrínseco relacionado con la adopción de la marca de servicio, problema 
que se funda, como apuntruocis, en la incorporación del inciso relativo a 
este tipo de marcas de servicio, en sistanas legislativos basados en la 
relación clásica existente entre marca y productos de consumo.) 
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d) IMPLAITTACION DE l.AS MARCAS DE SERVICIO EN MEXIOO 

I. OUTERIO AlJ.lINISfRATIVO PREVIO 

En el medio nacional, se suscitaron diversas controversias en torno a la fonna 

en que se iba a adaptar, a nuestra legislaci6n, el contenido del Artículo 6 

' Sexies de la comentada Convcnci6n de París, en virtud de que México era signa- ~ 

tario de dicho Convenio. 

Asf, en alguna época, la Direcci6n General de la Propiedad Industrial admitió, 

sin modificar la legislación vigente, algunos registros de marcas de servicios 

(1 en el ano de 1952 y 60 entre el af\o de 1961 y 1965). (52) Esta práctica 

se descontinuó posteriormente por considerar, los funcionarios de la Depen

dencia identificada, que carecta en realidad de un fundamento legal, adecuado 

y debidamente incorporado en la legislación de la materia. 

· Con posterioridad a esa época, la actitud de la autoridad fue la de negar toda 

solicitud de registro fundada en marcas de servicio. 

l I. A.~fECEDEl\l'JT:S .TIIDICIALES 

l.i>s afectados con las resoluciones administrativas negando la registrabilidad 

de las marcas de servicio, o sea aquellas empresas cuya actividad principal 

radicaba precisamente en la prestación de servicios, optaron por recurrir las 

resoluciones correspondientes en la via de Ñllparo ante los Jueces de Distrito, 

y en 1 a vfa .de Revisión, ante los Tribunales Colegiados del Primer Ci rc11i to 

en Materia Administrativa. 

(52) Estadísticas Cit. por D. Rangel Medina. Ob. Cit. P. 179. 
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Los Juzgados de Distrito fallaron generalmente en favor de los perjudicados, 

no así los Tribunales Colegiados quienes se dividieron en sus opiniones. En 

el Primer TriblUWl C.olegiado, por ejemplo, se optó con considerar a las marcas 

de servicio no registrablcs, con hase en la consideraci6n de que la Ley de 

la Propiedad Industrial no establecía sino un derecho al uso de marcas sobre 

articulos y productos como bienes tangibles, sin incluir clase alguna de ser

vicios (tendencia semejante a la italiana). 

Esta postura negativa se hns6 asímismo en el segundo párrafo del Articulo VI 

Sexies de la Convenci6n de Paris, que relevaba a los países signatarios de la 

obligación de preveer el registro de las marcas de servicios. 

Por el contrario el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Atbninistrativa del 

Primer Circuito, sostuvo la rcgistrabil idad de las marcas de servido en vir-

tud de que, consider6, que la Ley de la Propiedad Industrial "si bien no pre

veé la registrabHidad de tales marcas, no establece precepto alguno que se 

oponga a dicho registro''. La resolución correspondiente se basó, asúnismo, 

en la consideración de que los servicios tienen a pesar de su naturaleza in

tangible tm igual derecho 11 ser materia de marcas que los objetos corporeos 

como los pro<lt1ctos. 

También, en apoyo a su postura, este Tribwuil considero que, de no ser a tra • 

vés del registro de las marcas de servicios, la protección obligada por el 

tantas veces referido Art!culo VI Sexies de la Convenci6n de Par!s, resultaba 

verdaderamente inoperante, 

1 . 
\ 
'• 
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IIl. DENUNCIA DE CONI'RADICCION DE TESIS 

En vistn de la contradicci6n derivada de las resoluciones comentadas y con ba

se en el Artículo 195 bis de la Ley de Amparo, que establece que cuando los 

Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tésis contradictorias en los jui

cios de amparo, materia de su competencia, "los Ministros de la Suprema Corte 

de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados Tribunales, 

o las partes que intervienen en el juicio en que tales tésis fueron susten

tadas, podrán dentmd ar la contradicci6n ante la sala correspondiente de la 

Suprema Corte de Justicia, la que decidirá que t6sis debe prevalecer", la 

Secretaria ele Industria y Comercio fonnul6 ante la Sala Administrativa de la 

Suprema Corte de Justicia, la denuncin <le tésis contradictorias correspondiente. 

(Oficio de 14 de Octubre de 1971) (53) La denuncia de contradicci6n de tésis 

mencionadn, fue resulta en el Toca 319/71, el día 15 de marzo de 1973 por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, siendo Ministro 

Ponente el Lic. AJberto Jiménei. Castro y fungiendo crnoo su Secretario, la Lic. 

Gcrrma de la Llata Valenzuela. (54) La resoluci6n correspondiente se dictó en 

el sentido de que las marcas ele servicio son definitivnmente registrables, con 

base en que, siendo México signatario del Convenio de París para la Protec

ción de la Propiedad Industrial, si bien no estlí obligado a prcveer el re

gistro de las marcas de scn•icio en los términos del Artículo 6 Sexics de 

dicho convenio, si lo está en cambio, a proteger tales marcas, para lo cual es 

(53) D. Rangcl Medina. Ob. Cit. P. 189. (Detalles precisos con relación al 
contenido de las resoluciones dictadas tanto por los Juzgados de Distrito 
como por los Tribunales Colegiados del Primer Circuito, pueden consultar-
se en el mismo artículo identificado en esta nota, en las páginas 181 a 187). 

(54) Junto con el Lic. Vicente Aguinaco Alemán, ex-Juez del D.F. en Materia Ad
ministrativa, forma parte del gnipo de los contados miembros de Poder Ju
dicial Mexicano, que han incursionndo doctrinariamente en el área de la 
Propiedad Industrial, a través de diversos artículos 1~1blicados en revistas 
especializadas. 
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indi spcnsablc el rC'gi stro. La ncces idad de dicho registro como base de pro

tección, fue concluida después de diversas consideraciones en torno a los re

quisitos qu<' la misma LC'y de la Propiedad Ind11strial establecía, para pcnnit.ir 

el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la imitaci6n, 

falsificación o el uso ilegal de una marca, situaciones todas ellas que de

pendím1 de que la marca violada se encontrara definitivamente rC'gistrada, ex

cluyéndose la posibilidad real de reprimir la competencia desleal cuando esta 

afecta a marc.as no registradas. A mayor ahtmdamiento se concluyó que el de

recho a el uso exclusivo de una marca dependí~ de acuerdo con la ley comentada, 

de su registro, ya que la leg.i slaci6n marcada mexicana, solo protege a las 

marcas registradas y no así a las marcas de hecho o de uso. 

IV. IN'I'El\'TOS DE CLASIFIGACION DE LC6 SERVICIOS 

Con base en esta Ejecutoria, la Dirección General de la Propiedad Industrial 

se vi6 en la necesidad de detcnninar la fonna de acatar la misma, enfrentando, 

coioo primer problema, el dC' no contar con una clasificaci6n específica para 

las marcas de servicios, optándose primeramente por incluir tales 111.'.lrcas dentro 

de la Clase SO de la Clasificación Oficial, identificada bajo el rubro de 

''Artículos no Clasificados". 

Posteriormente, el Lic .• José Sandovnl Ulloa, Director de la Dependencia en 

cuesti6n, proce<li6 a preparar un proyecto de clasificaci6n interna para encua

drar los diferentes servicios posibles de ser protegidos, incluyéndose en di

cho proyecto los siguientes renglones: 

Clase 50 

A. Artículos no clasificados. 
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B. Servicios 

B1. Servicios de ndministrnci6n y/o asesoría y/o cxplotnci6n de empresas co

merciales o industriales. 

B2. Servicios publicitarios y de c~nunicaci6n al público a través de los me

dios de difusi6n, incluyendo aquellos servicios que penniten la comunica

ci6n entre personas, ya sea por medio de mensaje o en fontUl oral y visual. 

B3. Servicios prcst~dos en asuntos financieros y bancarios y de otras insitu

ciones auxiliares de crédito, ast como con relación a toda clase de contra

tos de seguros. 

B4. Servicios prestados en obras de constn.icci6n, comprendiendo el alquiler de 

herramientas, equipo y de material de constn.icción. 

BS. Servicios de reparación y mantenimiento de toda clase de equipo y maqui

naria (mecánica y eléctrica). 

B6. Servicios prestados para el transporte de personas o mercancías de un lu

gar a otro por cualquier medio idóneo, los servicios conexos, (empaque y 

entrega de mercancías), así como lo relativo a almacenaje o depósito de 

mercancias. 

B7. Servicios prestados por medio de la transfon1Ulci6n de sustancias o artí

culos de nuevos productos o articulas semi-elaborados. (Este grupo de 

servicios de dividi6 en clases: Quúnica, Textil, Electricidad, Electr6-

nica, etc., o sen una división por áreas técnicas o industriales). 

B8. Los servicios de contenido comercial prestados en la educación. 

B9. Los servicios prestados en el cntrctcni.Jnicnto, diversi6n y recreo o en las 

actividades deportivas de los individuos. 

B10. Servicios de Agencias <le Viajes. 

B11. Servicios de hoteleria, bares, restaurantes, centros nocturnos o similares. 

B12. Servicios prestados para satisfacer necesidades individuales tales como 
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Salones de Belleza, Peluquería y Centros <le Est~tica Personal, 

B13. Servicios prestados en establecimientos funerarios y/o crematorios. 

Bl 4. Alquiler de bienes muchlcs o irunueblcs no considcra<lus en una clasifica-

ci6n anterior. 

B1 S. Servicios M&licos o de Diagn6stico (con contenido o i!tfonnaci6n mercantil). 

B16. Servicios de limpieza y mantenimiento de prendas de vestir. 

B17. Servicios de limpieza y mantenimiento de lln.lebles e interiores. 

BlB. Servicios de fumigación, fcrtilizaci6n y extenninio de plagas e insectos. 

Dicha clasificaci6n no fué, sin embargo, aplicada ya en la práctica, optándose 

por agrupar la totalidad de las solicitudes de registro de marcas, de servi· 

cios en la Clase 50, sin distinguir la naturaleza de los servicios correspon· 

dientes. 

V. INCORroRACION A LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS 

La Ley de Invenciones y Marcas incluye ya, orientada por la dedsi6n de nuestro 

Tribunal Máxiloo, la posibilidad expresa de registro para las marcas de estu

d]o, incluyendo dicha protección en los siguientes Artículos: 87 (en la que 

las define como las que se constituyen por los signos que distinguen un ser· 

vicio de otros de su misma clase o especie), 89, 90, 93, 94 (en este artículo 

se habla de una clasificaci6n renit6ndola al Reglamento que hasta la fecha 

no ha sido publicado), 95, 96, 97 (en este articulo parece haberse omitido la 

mención de servicios especificándose exclusivamente productos con relación a 

la posibilidad de solicitar la disoluci6n de la liga que existe entre marcas 

semejantes, cuando se considere que dicha disoluci6n no producirá. confusión 

en el público consumidor), 101, 106, 107, 116, 118, 119, 125, 127, 128 (en 
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estos artkulos '127 y 128 existe, aparentemente, una laguna en cuanto a deter

minar si trunbién las marcas de servicios de procedencia o de naturaleza extran

jera dehen vincularse en su uso a marcas mexicanas), 133, 134, 135, 137 (se 

omite regular, en nuestra opinión, en este precepto la posibilidad <le registrar 

usuarios autorizados en las marcas de servicio asf como 111 fonna en que podrá 

controlarse la calidad y naturaleza de los servicios equivalentes), 140, 147, 

F.II y IV y 149. 

Creemos que no se aclara en nuestra legislaci6n si una marca de servicios, para 

ser registrnble en México, debe de corresponder a wt titular que tenga el es· 

tablecimiento donde presta los servicios, radicado en nuestro pa!s. En la prác

tica, se está exigiendo aparentemente este requisito, con pretendido funda· 

mento en el Segundo Párrafo del Art!culo 89 que establece el derecho al uso 

exclusivo de las marcas de servi.cios para los prestadores de servidos debida· 

mente establecidos respecto a los servicios que presten en el territorio na· 

cional. 

Pensamos finalmente, que el Rcglronento do la referida Ley de Invenciones y ~1ar· 

cas que suponemos pr6ximo a pUblicarse, establecerá Ullll clasificación de las 

marcas de servicio en W\El forma mas concreta que los proyectos mencionados en 

antecedentes. 

e) OUTERIO lNJ'ERNACIONAL F.N LA CtASIFICACION DE SERVICIOS 

En nuestra opini6n y en la de la mayor!a de los profesionales do la materia, 

la mejor soluci6n a los problemas de clnsificaci6n do los servicios aptos 

para ser identificados marcariamcntc, sería la de adoptar la Clasificación 
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Internacional establecida por el Arreglo de Niza (SS) del lS de .Junio de 

19S7 y revismlo en Estocolmo el 14 de .Julio de 1967; clasificación que com

prende 42 clases de las cuales 34 (las primeras), se refieren a productos y 

las 8 últunas a senricios en los siguientes ténninos: (56) 

Clase 3S.- Publicidad y Negocios 

Clase 36.- Seguros y Fianzas 

Clase 37.- Construcciones y Reparaciones 

Clase 38.- Comunicaciones 

Clase 39. - Transporte y Almacenaje 

Clase 40. - Tratamiento de Materiales 

Clase 41. - Educaci6n y Esparcimiento 

Clase 42. - Varios. 

Los comentarios incorporados a el Arreglo de Niza, al adicionarse en 1962 

las 8 categorfos de servidos referidas, indican que dentro de la Clase 42 

"varios o diversos" se incorporan los servicios de alojamiento, hoteles, ca-

sas de descanso, campos turísticos, restaurantes, salas de belleza, de pei-

nados, establecimientos funerarios o crematorios, ingenieros, servicios de 

reservación de hoteles (las agencias de viajes entran en la Clase 39) (S7) 

La interpretaci6n de los preceptos legislativos reguladores de las marcas de 

servicios en las diversas partes del mundo que las incluyen, comienza a pre· 

(SS) Menci6n, mas runplia a este Arreglo incluiremos en el apartado de este es
tudio relacionado con las Convenciones Internacionales vigentes en llk1.
teria de propiedad industrial. 

(S6) Katzarov' s Manual-Directory on Indu~trial Property all Over the ll'orld 
lmpr.imerie Corbaz, S.A.MontreuxSuiza, 1970, P. 117. 

(S7) R. Dusoliere . "La Marca de Servicio". Revista Mexicana de la Propiedad 
Industrial y Artística No. 6 P. 295. 

L 
:.:..¡ 
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sentar problemas derivados de la evoluci6n natural de los medios de comunica· 

ci6n etc. Así se planten ya ln posibilidad de considerar el registro de iden

tificaciones no visuales pnra algunos senricios como los de radio-difusi6n. 

En efecto, diversas empresas dedica<lns a esta actividad suelen idcnti ncar su 

operación mediante sonidos en lugar de a través de signos visuales. (58) Es 

indiscutible que el empleo de tnlcs identificaciones sonoras por empresarios 

ajenos a su usuario original, se convierte en una clara fonna de competencia 

desleal y de fraude al consumidor. Es entonces aconsejable planear el mejor 

modo de proteger este tipo ele señales dc idcntíficaci6n sonora en nuestro 

país, considerando que el medio 111<1s adecuado, que sería a través de la repre· 

si6n de la competencia desleal, no ha sido considerado adaptado a nuestro me

dio, en virtud de la opini6n de nuestro Tribunal Supremo l'n el sentido de 

que nuestro país no está en posibilidad de proteger más marcas que aquellas 

que se encuentran debidamente registradas. 

(58} T. Ascarelli. Ob. Cit. P. 394 
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C'APIWLO VII 

NUbVO mm'ENIOO DE LA PROPIFJJAD INDUSI'RIAL 

1) Antecedentes 

2) Los Programas de Ccxnputaci6n 
a) Definición 
b) Sistema de Protecci6n Aplicable en el Derecho Canp! 

rado 
c) Propuesta de la AIPPI 
d) Criterio de la Legislación Mexicana 

3) Las Nuevas Variedades Vegetales 
a) Antecedentes Internacionales 
b) Propuesta de la AIPPI 
c) Aclaración del Concepto. 
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1) AITTECEDENTE..S 

La evolución técnico de la er:i moderna, origina el nacimiento de cenccpcio

nes, crencioncs o dcsruhrimicntos de cáractcr intelectual, que al individua

lizarse, utilizando el lenguaje de Ascarclli, y convertirse en bienes inma

teriales, const i tuycn nuevos puntos de referencia para el derecho. 

Las características de estas nuevns concepciones, al alejar se de aquellas 

comunes a las instituciones que la doctrina ha encuadrado desde la antigue· 

dad en la propiedad industrial, y particulnnncnte en el renglón de las in· 

venciones, confonnan un área de inquietud para los estudiosos del derecho, 

ya que no puede negarse la necesidad de incorporar, dichas concepciones, en 

el campo <le protecci6n de la mencionada propiedad industrial. 

En la situaci6n en estudio, se encuentran principalmente, los programas de 

computaci6n, las nuevas variedmlcs vegetales y los nuevos cultivos o cepas 

de microorganismos. 

~ pucdt• desconocerse el hecho de que los tres campos relatados son producto 

de la actividad creativa del ser !u.imano, que involucran un intenso trabajo 

de invcstigaci6n digno <le ser protegido y que la c.xplotaci6n de los resulta

dos, puede estar rcscn•ada por 1n ley n el inovador. 

Desde luego que los avances tecnológicos en consideraci6n, se involucran, 

cada vez en mayor escala, con el bienestar colectivo y el progreso de las 

nnciones, por lo que, si bien la protección al genio creador es inegable en 

tales avances, no lo es menos la necesidad <le regularlos en estricta coordi-
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nación con los valores sociales mencionados. 

2) LOS PRcx;rw.IAS DE ca.n1trfACION 

a) DEFINIC!ON 

A pesar de la dificultad que entraña el conceptuar claramente lo que debe en

tenderse por un programa de comput11ci6n y de que a(m no se ha llegado inter

nacionalmente a un acuerdo en cufmto a la definición de dicho concepto, con-

viene adoptar, para fines de este estudio, la definición propuesta por el 

grupo de la República Federal Alemana a el Congreso de la Asociación Inter

nacional para la Protección de la Propiedad Industrial, {AIPPI) celebrado 

en San francisco del 3 al 10 de Mayo de 1975, en torno a el tema 57 "Protec

ción de Programas de Computación" en los siguientes ténninos: 

"Un programa de computaci6n es una manifestación completa, 

(Instrucciones de operaci6n), en cualquier idioma, conjunta-

mente con todas las dcclaruciones necesarias, para la solu-

ción de un problema por medio de una computadora digital, sin 

importar en que fonna se estructure dicha manifestación". 

(Esta definici6n corresponde al concepto Alem.1.n de ''Infonnations

verarbeitung"- Procesamiento de Infonnación-) (1) 

En aclaración a esta def inici6n debe afiadirse que el material preparatorio perte

neciente a un programa <le computaci6n, debe ser generalmente atribuido a éste 

y por lo tanto debe ser considerado en la discusi6n de las alternativas de 

(1) AIPPI Anuario 1975/JZ9 Congreso San Francisco (3-JO de Mayo de 1975) Re
portes de los Grupos. 
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protccci6n legal para los progmmas m general. En los materiales prepara

torios deben incluirse las etapas preliminan•s de los diagramas de los 

progrrn1111s y de los datos de flujo, como prc$cntacioncs grlificas de caracterís

ticas cstn1cturaks que consisten cscncinlmcnt<' de símbolos con textos anexos 

y líneas de ori entaci6n también conexas. 

Los elementos del concepto definido involucran-lo que constituye la princi -

pal raz6n de su complejidad-varias áreas protegibles a saber: a) Procesa-

' miento de datos y concepciones intelectuales; b) Progranv1s de computación 

operativos y mecánicamente interpretables; e) Diseño y Fonrulaci6n de Progra

mas; d) Inversión de trabajo y capital. 

Esta variedad de conceptos protcgibles hace que la doctrina se vea aún impo

tente para decidir si la protccci6n correspond.; •. ente y su regulación deben 

encuadrarse en el campo de las Leyes de Patentes, en el de los Derechos de 

Autor, en el de la Competencia Desleal o en un Sistma Sui-generis. 

b) SIS'IDIA DE l'ROTECCTON APLICABLE EN EL DEREOIO Cil!PARAOO 

~<; países participantes en el mencionado Congreso de San Francisco propu

sieron di ver :~as soluciones a el referido problema del sistema de protección 

ap1icable a los programas de computaci6n, mismas que referÍIOC>s, en resúnen, 

a continuaci6n: 

a) Alemania Federal. "No debe adoptarse un sistema independien

diente de protecci6n ya que una apl icnci6n unifonne de las leyes 

existentes en el área de patentes y en la de los dc!"echos de autor 

proporcionará una protecci6n satisfactoria. 
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b) Argentina: "Lns leyes existentes en los crunpos de las paten

tes, durechos· de autor, secretos comerc in les, y competencia dos leal, 

son inapropiadas para proteger los programas de computación, por 

lo que se propone w1 sistema de protección sui-gencris que podría 

titularse "certificado de util ida<l". 

c) Canadá: "Se sugiere la protección a través de las leyes del 

derecho de autor solo que mo<lifica a fin de adaptarlas a los aspec

tos espedficos de la modalidad. lln banco internacional de pro

grWMs de computaci6n contribuiría a la protecci6n'.'. 

d) Estados Unidos: Se pronuncia por adherirse a los trabajos de 

la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (CNPI) que en 

ténninos generales propugna por considerar l.Ula posible protección 

a través de los derechos de autor con base en un registro sin exá

men y considerando los principios de los conceptos tradicionales 

de tales derechos, como la identificación de autor, duración, 

publicación, depósito y el campo de protección. 

e) Inglaterra: Sugiere la aproximación al problema a través de 

los conceptos de los derechos de autor, considerando separada

mente los programas de computación involucrados directamente en 

aplicaciones industriales. 

f) Italia: El sistema de protecci6n más adecuado es el de las 

patentes de invención y en el caso de optarse por un sistema co

lateral de protección orientado por los derechos de autor, éste 
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debe mantenerse congnwnte a los sistemas de patentes, 

g) .Jap6n: En la práctica japonesa se contemplan ya tn.•s posibilidades de 

protccci6n: a) Patentes, h) Derechos d<.> /\utor y c) Un nuevo sistema de r~ 

gistro. Estas posibi1 idades se hacen depender de C'l tipo específico de pro· 

grama de computación involucrado. Se sugiere en consecuencia considerar 

cuidadosamente cada caso particular para decidir el tipo de reglamentación 

adecuado, 

h) Rusia: La protección legal efectiva, de los progrruna.s se considera posi

ble a través de la creación de un sistema lc¡.-:al de protecci6n especial, es ti 

pul ando el uso y pues ta en práctica de tales programas, 

lJn sistema tal debe tomar en consideración los aspectos positivos de protec

ción a través de las leyes de patentes y de los derechos de autor así como 

la experiencia positiva de un sistema de n 1gistro internacional, que ftmja 

como intennediar.io entre <'1 usuario potencial o comprador y el propietario 

o titular del program;L 

e) PROPlfüSTA DE LA AJPPI 

Después de considerar las posturas antes restunidas, así coJOO las de otros par ses 

participantes, la AIPPI resolvió en el Congreso en comentario, lo siguiente: 

1) A las invenciones que satisfacen los criterios de patcntahHidnd de ncuer· 

do a las leyes nacionales no debe negárseles protección de patentes o certifi

cados de inventor, únicamente porque se encuentran involucrados programns de 

computac i6n o porque la materia se real iza, o se intenta que lo sea, emplean

do o programando equipo de procesmniento de datos. Esta consideraci6n no es 

contradictoria a las provisiones en las leyes nacionales y en las convcncio· 

nes internacionales que excluyen e:;pecíficamente los programas ele computación 
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de la protccci6n de patentes (2). 

2)- l.os programas de computnc16n, en cualquier forma que se incorporen así 

como el material concomitante perteneciente a tales programas, deberá ser ap-

to para su protl'cc i6n a través del derecho <le autor y disfrutar de el i cha pro-

tecci6n, en donde sea necesario mediante interpretaciones liberales y no es -

trictas de las condiciones y requisitos de las legislaciones nacionaks exis-

tentes. 

3)- El Comí té de trabajo en el Tema 57, deberá continuar sesionando para 

estudiar la necesidad de ctras formas de protecci6n de material de computa-

ci6n, incluyendo sistemas sui-gencris y si se confinna la necesidad, para 

recomendar definiciones de "programas de computaci6n" y la forma de protec-

(2) Para los interesados en profundizar en los conceptos <le programas de compu
tación, computadoras digitales, etc; desde el punto de vista legal y tomando en 
cuenta la opini6n de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, recomen
damos ten<'r en cuenta la Resolución de dicha r.orte dictada el 20 de noviembre de 
1972 en el caso de Robert Gottschalk vs. Gary R. Benson and Arthur C. Tahbot, 
con el No. 71-485 y obtenible del Relator de Sesiones de la Suprema Corte de Jus
t ida de los Estados Unidos, Washington, 11. C. 20543. Resumimos 111 conclusión so
bres:iliente de dicha nesoluci6n: 
"Existe duda actualmente en cuanto a si el estatuto pcnnite que se otorgue una pa
tente válida para programas de computac i6n. 
!.os intentos dir<-'ctos ele patentar proRramas hnn sido rechazados con base en que 
se trata de materia no estatutaria. Los intentos indirectos de obtener patentes 
y evitar un rechazo, redactando las cláusulas como un preceso, o como una máquina 
o componentes de la misma progrrunados en una foma determinada, en lugar de como 
un programa en si mismo, han confundido la gestión a(m más y no deberán pcnni tir
sc'.' 
"La Oficina de Patentes no puede ahora cxami nar solicitudes para programas debido 
a la falta de una técnica de clasificación y de los registros requeridos para una 
búsqueda. Alín si estos estuvieren disponibles, no habrfa posibilidad de efectuar 
búsquedas confiables efectivas y económicas debido al gran volumen de arte previo 
que se estaría generando. Sin esta búsqueda, el patentar programas sería tanto 
coroo un simple registro y no cxistirfa sino una prcstmci6n de una validez inexis
tente". 
"Es de notarse que la creaci6n de programas ha mantenido un crecimiento substan
cial y satisfactorio en ausencia de protecci6n a través de patentes y que actual
mente está al alcance una protecci6n para los programas a través de los Derechos 
de Autor". 
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ción que deht' St'r provista. El Comité tlC' Trabajo continuará 

también con el l'studio constnntc> de la O\IP!, con relación a el po-

sih1c l'Stablecimiento de un sistema 1k registro de material ele corn-

pu tac i611 11
(:\). 

d) CHITERTO m~ LA u:mSLJ\C.~"lN MEXICANA 

Por lo qm· toca i1 llllC'Stro país, ln l.C'y de invenciones r Marcas ha considerado 

dt'f"initi\':Ullt'ntc q11t' los programas ck• comput:tci6n no son invc.'nciont'S y q11c por 

lo tanto no pueden patentarse 0 prote¡;ersc en fot1n.:1 alguna a través de la 

mcncion.Hla ley. :\1 resp0cto, el Artículo(] Fracci6n III de el ordenamiento 

en cuestión cstahkce: 

Artículo 9. • No son invenciones para los efectos de esta ley: 

l. ... .. 

TI. ... .. 

Tll. Los sistemas y pJ~ncs rnmercialcs, contnhlcs, financieros, 

educativos y de puhlicidml, caracteres tipográficos; las 

reglas <le juegos; la prcs(•ntaci6n de inform.1ci6n y los pro· 

gram:is de computaci6n. 

En tal virtud y sin mencionarse cxprcsruncnte, se está remitiendo cualquier 

protección posible para los programas en estudio, a la Ley Federal sobre 

el llC'recho Je ,\utor que en su Artículo 7o. indica: "La protccci6n a los 

derechos de at1tor se confiere con respecto <le sus obras, cuy.-1s cnrncterísti • 

cas correspondan a cualquiera Je las ramas siguientes: 

(3) All'PI 1\nuario 1975·fll. Resoluciones del Congreso d0 Snn Francisco 3·10 
de: mayo de 1975, p. 10ú (mism;1 fuente <le infonn.1ción en los res(tmcnes de 
las propt1l'Stas de los países participantes ci ta<los previamente). 
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a) 

b) Científicas, técnicas y jurídicas. 

Sin c1;1hargo, ni aún con rumlmn0nto en el muncral transcrito se encuentra una 

clara solución a ln controversia, ya que llcntro de la misma ley del Derecho 

tic i\utor se establece: 

Artículo 18.- El derecho ele autor no runpnra los sjguicntcs casM: 

a) El aprovechamiento industr.lal de ideas contenidas en sus obras. 

Consecuentemente, siendo indudable que los sistcrias de computaci6n tienen una 

grnn aplicación en la industria, carece nuestro ¡mís, en igual fonna que ln 

mayoría de los países del gloho, de un adecuado plantamiento legislativo que 

incorpore alguna protecci6n para tnlcs si.strnms. 

En caso de adoptarse una ley sui-~;cncris o un registro a nivel internacio

nal, para regular esta nullil específica ele la propic<lad Industrial o intelec

tual, en su caso, sería aconsejable que néxico adaptara los lincrunicntos gene

rales de dicha ley a la realidad nncional y estableciera vias de protccci6n 

tanto para los elementos de creación intelectual como para las posibilidades 

de aplicaci6n industrial, compcndidos en los referidos programas de compu

taci6n. 

3) LAS l\'JEVAS VAHIEDN)ES VEGETAJ.ES 

!la sido una preocupación de las legislaciones internacionales, el dctcnninnr 
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la mejor fonna de proteger aquellas ohtcncio1ws vcgl'tnles o cspccialcs hotá

nicas que son prollucto de arduos cx¡wr imcnt os y que mncri tan defi ni tivamt'ntc, 

su incorporación a la propiedad industrial. 

nadan]¡¡ naturale::a sui-gcncris de l'Ste Upo de d('SCllhrimicntos o inovac.:ioncs, 

es YcrtlnJcramC'nte problcmtihco det:m1nin;ir si la protccci6n corrcspornlicntc clch0 

obtenerse a trnvés d<..• los sistemas de patentes o <le los sistemas de marcas. 

a) ,\\TECEllENTES INTERNACIONALJ~'.i 

Ya desde el Congreso celebrado por .la Asocinci6n Internacional para la Protec

ción de la Propiedad Industrial (AIPPI) en México, del 12 al 18 de novirnibre 

<le 1973, se había sometido a considcraci6n de los participantes y con el tema 

Slh, la forma <le aplicaci6n de la Convención Internacional para la Protccci6n 

de l\'ucvas Variedades de Plantas finnnda en París el 2 de llicicmhre de 1961, y 

cuya finalidad como su nombre lo indirn, radica en establecer los medios mas 

adecuados de protccci6n para salvagwmlar los derechos de los creadores de tal 

tipo <le cultivos. 

El cspi'ritu de la Convención mencionada radica especialmente en asegurar un 

minimo de protección, en la fonna de un derecho exclusivo, ya sea mediante 

una patente o mediante el titulo especial conocido con el nombre de certificado 

de "producción" o en mejor castellano, de "cultivo". 

Los requisitos fijados por la Convención en cuestión, para nsegurar la protec

ción buscada, son los s igu icntcs: 

Los aspectos de variación deben ser nuevos; la variedad debe ser homogénea y 
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debe ser además estable. (4) 

En 111 tercera Sl'si6n de trabajo del mencionado Congreso, celebrada el 17 de 

Noviembre d(' 1972 y particulanncntc con relaci6n a la cuestión o tema Slb, ya 

idcnt ifi cada en nntccl'dcntC's, e 1 Comí t 6 SC' nhocó a 1 estudio de tres aspectos 

principales con rC'lación a las nuevas variedades de plantas, 

1. El establecimiento de guías provisionales paro la denominación 

<le las diversas variedades de plantas. 

2. La relación entre la <lcnominaci6n <le la variedad y la marca. 

3. El Comité recomendó a los grupos nacionales que invitaran a 

sus gobiernos a fin de afiliarse a la Convención Internacional 

para la Protección ele 1\\1evas Variedades de Plantas. 

r.on relación a la primera cuestión examinada, se considera que el prop6sito 

de la denominaci6n de una variedad de planta, es identificar dicha variedad 

}' dchc por lo tanto cumplir con detcnninados requisitos: 

a) Deber ser suficientemente <lifcrenciatoria )' no estar elaborada 

únicamente a hase <le n(1mcros. 

h) Debe ser diferente no s6lo con relaci6n a las otras denomina-

ciones de variedadt~s ya existentes en los pafscs r.1icrnbros de la 

C.onvenci6n, sino además distinta a la marca. 

c) Debe ser la misma c·n todos Jos Estados miembros. 

(·1) AmJ.1rio 197 3-1 Asociación Internacional para 1 a Protccc ión de la Propie
dad Industrial (AlPPI) ''Hesoluciones del r.on~rcso de Hé..xico'' (12 a 18 
<le Noviembre de 1972) P. 148. 
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Con rcladón al punto 2, ('11 la Sl'Si6n dP trnb:ijo corrcspornlicnte se mencionó 

que en aquel los paises qtH' no son min mil'mbros de la Convrnci6n pnra la Pro

tccci6n Je 1\'ucvas V;iricdnde~; de !'!antas, terceros interesados pueden pres<mtnr 

:1 un rcr.i;..tru, m:1rcas idént iras :1 aqul'l las l'mplcacbs en la dcnominnción ele 

la \'aricdatl de planta, mil'ntras l'I propil'tario dl~ dicha denominación no p11crlc 

pn'scntar en su propio país, ln drnominación de la variedad en cuestión, como 

una marca impidiC-n."oscll' en consec1w1Kia ohtcncr protrcción ¡Je una marca corre

lativa, l'll los J'l1Íses qnt' req11if'rt'n el C<'rtificado de n•gistro dt~l país de 

ori&l'll. 1~1 si tu:i1.:i6n se cnr:K•ntó como l'spccialml'ntc ineq11itilti\'il, toda ve:: q11e 

penni t0 a aquellos terceros intt'!"l'sndo.s ya r0fcddos, el impedir In importa

ción de la nueva variedad de plilnta, hajo la clcnominaci6n rcgjstrnda por el 

productor o rnl tivador o uno de .sus l iccnciatarios, en 1111 cstfülo ¡rdembro <le 

la Convcnc í cín. 

Cnnsisticndo ,.J ]'llnto tercero en una mera rccomen<laci6n no se manifestaron ce· 

i•ientarios específicos en torno a dicha rccomcn<lncí6n. 

llna ve:: cons idc•rados Jos puntos comC'ntado.s y una vez c.scuchndns las opiniones 

de los representantes de los diferentes países mici•1bros, asistentes a dicha 

sesión de trabajo, la resolución definitiva del Comité adoptada por una ver

dmlcra mayoría, se dictó en los siguientes té1111inos: 

1. Que l:i adopci6n de reglas comunes para detcnninar las drnor.ii

naciones Je las varjC'dadcs de plantas, es deseable, con \'Ístas a 

amonizar la aplicación del Artículo 13 de la Convención t>n todos 

los estados miembros, pero que, los nctuales lincmni.cntos son de-

¡ . 
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masiado ajustados en 1 as cond icioncs qu(' imponen con re laci6n a 

las denominaciones de 1as variedades vegetales y que dcbcdan ser 

por In tanto dctc1minados en ronna mas l'lrist ica; part irnlannentc 

en cuánto a que no debería ser necesario q1K· la denominación de 

la varkdatl consista tínkarnl'ntc de una palabra o palabras o de 

una combinación de una palabra con letras y/o figuras, sino que 

debería ser suficiente que la denominación consi:ita de una o más 

sílilbas opcional111entc• comhinmlas con unn o más figuras y/o letras; 

2. Que no dchcriÍ imponNsc ninguna obligación con relación al. uso 

de la marca en adición a lu dcnominací6n de variedad, ndef!lfü; de 

aquella provisión que establece la nC'cesiclad de que la denomina· 

ci6n de la variedad debe usarse, <le tal modo, que sea siempre 

visible y legible, a fin de que el comprador no se confunda con 

rclaci6n a la i<lcntificaci6n de la variedad. (5) 

e) i\CLARACJON DEL CONCEPTO 

Un <tnál isis <le los comentarios expuestos en la rc>ferida Sesión de Trabajo, 

no pcnnite deducir una idea clara de lo que debemos considerar como va· 

riedades vegetales, nuevas espcci es botánicas, o variedades tlcplantas. A 

fin de aclarar dícha laguna creemos que una variedad vegetal, es aquella 

planta que indercndientcmentc de- su género o especie botánica se diferen· 

cia de otras ~·a existentes y presenta condiciones de homogeneidad y esta· 

bilidad, siendo nueva, "no pudiendo considerarse como nueva la variedad 

que, haya sido ya co11~crcial i:wdn u ofrecida en venta en un país detcnninndo, 

(5) AlPPI Ob. Cit. P. 150. 
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con autorizaci6n del produt..:tor o de sus causahabientes, o en cualqui0r 

país extranjero con una :rntl'lación de cw1tro años, o que !w sido oh.ic'to 

de publicidad suficiente para poder s0r cxplotacln o descrita ya en rnrn 

solicitud prioritaria". (b) 

d) LEY F.Sl'MOLA llE PROTE\.CION llE IJ\S OBTENCTOr'·H':S vaa:TAI.ES 

Algunos países, a pesar de no ser a(m miembros de Ja antes ~1encionada 

Convcndón para la Protección de Ohtenc iones Vcg0t:ilcs, han establecido 

ya instn.1111cntos legislativos cspcc.i;iles encaminados a la rcglamcnt:ici0n 

de una forma especial de dl'Íensa a favor tk las variedades botánicas o 

vegetales. 

Este es el caso de Espaf\a t'n donde se promulgó la ley 12/1975 el 12 de 

mar:o del aíio scilala<lo y que se denomina Ley de Protección de lns Ohtcn-

ciones \'C'¡:etales y la cual modifica el artículo 48 del Estatuto Espnriol 

sohrc Propiedad Industrial precepto en el que se regulan los aspectos no 

patentahks en dicho pnís nrindíenclole un nuevo inciso, el séptin10, para 

detcnninar que en el futuro no scrlin patcntablcs "las obcencioncs vegeta-

les que se beneficien di:l régimen de protección instituido por la Ley de 

Protección de Obtenciones Vegetales", (7) 

La apl ícaci6n de la Ley comenta.fa conduce a la concesión de un título ele 

obtención vegetal, que otorga al productor u obtcntor de unn variedad 

(6) Alberto D. El z.ahuru - "Protccc ión de Obtenciones Vegctn les" R~IPIA 
~. 25 Encro·Jlicil'rnbrc 1975 1'. 92. 

(7) A. D. El::abuni Ob Cit. P. 91 
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\'t'gt'tal, el derecho exc:lw;ivo a producir, importar, vender u ofrecer 

en \'rnta o explotar los Plc111C'ntos de rcproducci6n sexual o multiplica· 

ci6n \'l'~t't:1t ivn de la l'ariC'dnd y, adcmfls, las plantas o partC's d<' <'st;1;; 

qt1t' nonn:ilmC'ntt' de comcrriali~an con fint'S distintos :1 los de 11ntlti¡'I i· 

c11: i6n (l'art ict1l:m11C'ntt' par:i orn:unt•ntac ión), cxc:luyt'ndo d0 dicho derC'cho 

t'xd us i vo, t' l 11so de 1 a nueva va r i<'<bd para la ohtenc i ón d0 va r i edaclC's 

d) 1.u;1s1.Ar.JON r.IEXJC:J\NJ\ 

En nuestro país se ha considC'rado JefinitivamentC' improcedente, la inclu· 

si6n <le las variedades vegetales como un concepto patentnhle. Así el 

,\rtículo 10 dC' la Ley de Tnvl'ncionc.'s y ~!arcas cstahlccc en s11 Fracción 

Art. 10. No son patcntnhles: 

1. Las vnriC'dndcs vegC'tnles y las razas anir•:ilcs nsí cnrro los 

procedimientos biológicos ¡xm1 obtenerlas. 

Fsta disposici6n nacional es l'n nuestrn opinión ac.:C'1·tada, en \'Írtud de lo 

delicado que n.•sulta para un país en dcsm·rollo, el crear privilegios o 

monopolios de explotación en torno a nlementos indispensables en el mejo· 

ramicnto dc su medio ambiente o que pueden contribuir dc alguna l'onna al 

mejoramiento de los planes nutricionalcs del Estado. !\o sucede lo misJT10 

considerarnos, en los países al tamentc industrializados en los (]lle• la 

creatividad no se orienta :spcdficmncntc al bienestar col'tlin, sino p;1rti· 

··-------------
(8) lhidcm P. !12. 

'! .. 
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culanncntc a el lucro comcrcinl. FJ1 tnlcs países es justificada la 

adopción 1lc sistemas cspedficos de protccci6n para las \'nrit•dades 

botánicas, con las finalidades prl'JIOndt:'rantl'S dl' c\'it\lr la cornpctcm.:ia 

<lcskal C' incrementar el interés rn la invcrsi6n dirif.ida a impulsar 

1 as l nvcst igacioncs en el :ír''ª corrcspond icntt'. 

4) l..·\ M!CHOJIIOLl"X~lA 

a) 1\NTl:t.TllE:-.'rES 

La evolución actual de la propiedad industrial }' sobre todo de lM caM;'0s 

específicos a que la misma se circunscribía originalmente, se muestra clara· 

1~entC' en esta nucvn área de interés legislativo denominada "microbiologín'' 

o 'i:licroorgani sinos". 

fü: bien sahhb la extraordinaria util idacl que nlgunas cepas de cultivo micro· 

or¡;:inico han tenido en el desarrollo de la humanidad, sohrc todo en el comha· 

te entablado en contra de lns infecciones, cnfcnncdadcs hlol6p,icas y en nl· 

¡::unas área!\ alimenticias. 

Se ha pensado en la necesidad de evitar el uso indebido de este tipo de 

microorganismos o de cultivos, a través de disposiciones especiales semejantes 

n las patentes, a fin de proteger al cicntHico o investigador que ha 

dC'sarrollndo el cultivo correspondiente, en contra del uso indebido del mismo 

por parte de terceros. 

h) .PROYECTOS DE JU:GLA\U:NTACIO:-J It\'fERNACJONAI. 

Ya la Organización Mundial de l::i Propiedad Industrial (CMPI) fonnuló un 

proyecto para tm acuerdo internacional incluyendo reglas, relativas al depó· 
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sito Lle microorganismos para prop6sitos <le pntcntabilidad. 

EstC' proyecto de acuerdo internacional fué sometido a la consideración de 

los participantes en el ya referido Congreso, celchrado por la Asociaci6n 

Internacional dC' Protecci6n de la Propicda<l Industrial (AIPPI) C'n San 

Francisco del .)-10 de ~lay0 de 1975. Particulanncntc en la Sa. Sesión de 

Trab;1jo cckhrada el 8 de ~hyo, bajo el tema o cuestión 56, "Protección <lC' 

la Propiedad Industrial en el Campo de la Microbiología", se manifestó que 

el Comité Ejecutivo de la AIPPI reunhlo, con anterioridad al Congreso en 

cuestión, en ~lelbourne, Australia, hahia nprobado en principio, el mencionado 

proyecto de acuerdo internacional. 

De acuerdo a dic:llJ proy(•cto, el depósito de la cepa de un ll'icroor~ani!mlo no 

ohtcnihle por el pl'iblico, ante una Autoridad Depositaria, internacionalmente 

r<-'conoci<la, será ~11ficicntc para satisfnccr los requisitos de dep6síto que 

darán lugar a la presentación de rol ícltudcs de patente relativas nl Mismo, 

en todos los estados contratantes. 

1..a i\lPPI fué de la opinión de que dicho dcp6sito deberá hacerse lo más tnr· 

<le, c-n d r.iomento de pr<:'scntaci6n de la solicitud de patente o en la fecha 

de prioridad si alguna se rcclruna. (9) 

• No obstante la aprobación <le los principios contenidos en el referido acuerdo 

de la O~lPl, surgieron en la ya citada Sa. Sesi6n de Trahnjo, serias dudas en 

(9) AIPPI Con¡;rcso de San Francisco - Resoluciones Anuario 1975/3, J.l. 131í. 
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torno a aspectos que creemos trasccdentales en la legislaci6n protectora de 

los microorganismos. En ef('cto se plantc6 ln disyuntiva de si los micro

organismos deben ser protegidos per-se o si lo serán exclusivamente aquellos 

procedimientos en que tales microorganismos se utilizan. 

Se discuti6 as1'mismo el sistema de protecci6n llk1s adecuado ya sea referido 

a las patentes o mediante el establecimiento de un sistrnia sui-generis. 

Con respecto a la primera disyuntiva, se apunt6 que el comit~ consideraba 

la imposibilidad de hecho, de reproducir microorganismos nuevos y más aún 

de microorganismos salvajes que son de mayor importancia que los microorga· 

nisrnos "fabricados". Aparentemente en opini6n de dicho Comité, los micro

organismos "salvajes" no son adecuados para ser protegidos o no son ele

gibles para la protccci6n planeada. 

Estas dudas planteadas no fueron resueltas por el Comité en la Sesi6n de 

Trabajo que nos ocupa y creemos que aún serán objeto de al teriores discu

siones nntes de que se llegue a una conclusi6n positiva en tema tán árido 

y técnico. 

En consecuencia las únicas decisiones adoptadas fueron las relativas a la 

disponibilidad, para terceros interesados, de los microorganism:>s en dep6-

sito y las consiguientes garantías que deben ser otorgadas a los depositan

tes, en contra de los riesgos de una divulgaci6n abusiva. - (1 O) 

(10) AIPPI Ob. Cit. P. 111 
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A tal n'spe>cto, la AIPPI mnnifost6 su opinión, en el sentido de que los mino

organismos dC'pos i taJos. no delwn ser facilitados a tcrrnros interesados has ta 

que se haya iniciado alguna fomia de protección parn los mismos a través de • 

una patente. Se propuso adem{ts, que ninlquicr acuerdo entre las partes debe • 

contener reglas unifonncs t'Stahlecicndo un mínimo de condiciones para asegurar 

que no se incurrir{¡ en un mal uso de los microorganismos, correspondiendo a la 

autoridad internacional deposita ria, el faci 1 i tar la cepa depositada a cualquier 

tercero, únicamente medilmtc la obscrvru1cia estricta de las condiciones mínimas 

referidas. 

Cualquier acuerdo tendiente en consecuencia, a facilitar a un tercero interesa· 

do, la cepa de microorganismos depositada ante la autoridad internacional depo

sitaría, debe contener por parte ele dicho tercero interesado, una obligación O! 

presa de que la cepa en cuesti6n no ser{1 usad:1 con prop6sitos de explotación Í!! 

dustrial o comercial, los males se mantendrán dentro de los alcances de la in· 

vcnci6n cubierta en la solicitud de patente o en la patente respectiva. 

llcbcr:i canpranetcrsc además, al tercer autorizado, a que el microorganismo no 

sea t ransfori do o facilitado a personas aj cnas a dicho tercero y que cualquier 

disputa que surja con rclad6n a su canprcxniso de no explotaci6n in<lustrial o 

crnJercial, deberá ser resuelta corriendo la carga de la prueba en contra de el 

usuario del microorganismo quien deberá deJnostrar que no ha violado su compro· 

miso. 

c) LA SITUACIQ~ EN MEXICO 

Creemos que lo poco preciso que ha sido el desarrollo de este tema, así ·•· 
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como lo aún nchulosas que son las disposiciones o acuerdos internacionales 

adoptados nl respecto, instnron al Jegi slndor mexicano a abstenerse de 

considerar la inclusión dt' algün precepto relativo a la protección de los 

nuevos cu] ti vos o cepas ele microorganismos en la Ley de Invendoncs y 

r!arcas en vi¡-,or. 

No dudrunos (!lle al futuro la adopción de alguna medida a ese respecto se 

haga indispensable y creemos que cuando esa oportunidad se presente, dchcrii 

tomarse en cuenta el destino espedfico, que ya se apunt6 en el Congreso co

mentado de la AIPPI, de diferenciar con toda claridad el uso de las cepas o 

de los microorganismos que puedan identificarse como novedosos. En efecto, 

de modo alguno deberá afoctarse la libre disponibilidad de dichos descubri

mientos, con fines de in\'cstigaci6n o de identificación. 

De adoptarse alguna disposici6n relativa a conceder el uso exclusivo o mo

nopolio de explotación industrial o comercial, de alguna cepa con lns carac

terísticas relatar.las, deberá de limitarse con toda precisión y claridad, 

lo que debe entenderse por explotnci6n industrial y comercial del microorga

nismo correspondiente, a fin de ev i tnr que el monopolio se ext ien<la indebi

damente, a el uso de las cepas en cuestión en la producción de cual'!uier 

medicamento o producto comestible destinado a satisfacer necesidades de natura· 

le:a colectiva. 

Ante la dificultad que unn diferenciaci6n tal involucra, considerrunos pre

ferible que los países en desarrollo consideren en sus legislaciones coro 

de libre acceso o de uso público, cualquier descubrimiento que en torno 

a la r.iicrohiología se realice dentro de sus fronteras. 
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Pretender lo contrario, podrf.n orillar n extremos negativos en perjuicio 

del interés soci.nl. 
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O\PI11JLO VIII 

PROPIEDAD INDllSTIHAL Y CQWENCIONES lNl'ERNACIONALES Q.IE lJ\ REGU· 
' LAN 

I) Antecedentes 

A) Las Convenciones Europeas Sobre Patentes 

1) La Convenci6n Europea relativa a las Fonnal idades Rcquc· 
ridos para Solici t.1Kles de Patente 

2) La Convcnci6n Europea Relativa a la Clasificací6n Inter
nacional de Patentes 

3) Primera Convend6n en el Otorgruniento de Patentes Europeas 

B) El Arreglo de Madrid (Supresión de Falsas Indicaciones 
de Orh!en) 

C) Protección de las Apelaciones o Denaninaciones de Origen 
y su Registro Internacional (Arreglo de Lisboa) 

D) Clasi ficad6n Internacional para Oí~eños Industriales 
(1\cuerdo de Locarno l 

E) Registro Internacional de Diseños y ~bdclos (Arreglo de 
la Haya) 

Fl El lnsti tuto <le Patentes Internacional 

G) Clasificación Internacional para el Registro de Marcas 
(Arreglo de Niz.a) 

Jl) Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos 
de las Marcas (Acuerdo de Viena) 

1) Registro Internacional de Marcas (Unión de Madrid) 

.J) Tratado de R,·gistro de Marcas (T.R.T.) 

K) La Convención de París 

L) Acuerdo de la ¡;aya (Lcgislnci6n de DoC1.111entos) 

M) Protccci6n y Registro Internacional de Tipos de Impresión 

N) Convención para la Unífícaci6n de Patentes 

O) Org¡uli:ación Mundial de la Propiedad Intelectual (CJ.IPI) 

P) El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) 

Q) Convenciones Americanas y el Pacto Andino. 

L 
! 
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I) /11\'fECEDEi~fES 

Existe tuia marc<Jda tendencia inte111adonal n unificar los preceptos ouc re-

gulnn la propiedad industrial ;1 nivel nacional, con el objeto de crear cuer

pos de leyes uniformes de interprctaci6n común en estados soheranos <l iver-

sos. 

En algunos casos, los propósitos buscados se logran mediante Convenciones de 

índole prácticamente mundial, mientras que en algunos otros, se efectúan entre 

Estados pertenecientes a regiones determinadas o a continentes cspecí fi cos. 

No se puede tener una visi6n general de las tendencias actuales de la pro-

piedad industrial sin efectuar una hreve consideración de los Tratndos y Con

venciones más importantes, que han sido suscritos a la fecha con los fines 

de unificaci6n referidos. (1) 

A) l.AS CONVENCIONES EUROPEAS SOBRE PATENrES 

Los Gobiernos de un n(uncro de Estados Europeos que son Miembros del Conse-

_io de Europa, (guiados por la considernci6n de que el espíritu o el propósito 

del Consejo de Europa es alcanzar una gran unidad entre sus Miembros para el 

propósito, entre otros, de facilitar su progreso social y econ6mico, mediante 

acuerdos y acción común en materias económicas, sociales, culturales, ciend -

ficas, legales y administratiYas) han intervenido en dos Convenciones que 

caen dentro del dominio de la protección ele la propiedad industrial. 

( l'l Se• ernplearfü1 como hase para la redacción de este capítulo, salvo en los 
casos expresmnente señalados, los <latos proporcionados en la obra de hojas 
suhstitu i bles, Manual far thc l !an<lling of Applications for Patents, 11e
s1gns and Tradc Marks Throughout the World. - Octrooiburcau Los en 
Stigtcr- Amstcrdam, llolancla. 
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1) LA CONVENClON_I!!!.lOPE/\ REI.ATlVA ¡\ !AS füRMJ\LlDADHS rmgurnUDAS PARA SOLICI

TIJDES DE PA'm\!fES. 

Esta r.onvcnci6n fue concluida el 11 de Oicicn1bre de 1953 y entr6 en vigor el 

Jo. de ,Jwüo <le 1955, teniendo como objeto principal simplificar y unificar, 

hasta donde sea posible, las fonnali<la<les prescritas en las legislaciones de 

las di versas naciones, con respecto a las solicitudes ele patentes. J\ este 

respecto la Convcnci6n en cuestJo6n, puede considerarse como paso en el ca

mino a la crcaci6n de un sistema ele patentes Europeo unificado. Hasta No

viembre de 197 5, esta Convcnci6n había sido suscrita por 20 países. 

2) LA CONVENCfON EUROPEA RELATIVA A LA Cl.ASIFiü\C!ON IITTERNJ\CIONAL DE PATEN

TES. 

Este acuerdo fue concluído el 19 de Diciembre de 1954 y entr6 en vigor el 1o. 

de Agosto de 1955, teniendo por objeto la adopci6n de un sistema unifonnc de 

clasifk:1ci6n de la materia de las patentes de invcnci6n, a fin de contribuir 

ll la annoniznci6n de las legislaciones nacionales y facilitar, en consecuencia, 

las búsquc-das hechas por inventores e industriales, así como para simplificar 

el trabajo <le las oficinas de patentes nacionales de los países contratantes 

y rcduci r los costos de i nvestigaci6n a cargo de tales oficinas. 

I\! acuerdo a esta C.onvcnci6n, cada país contratante adoptará el sistema de Cla

sifi.caci6n Internacional de Patentes provista por un ''Comité <le E.xpertos en 

Patentes" del ilinscjo de Europa, siendo dicha adopci6n en fonna de sistema prin· 

cipal o al menos como w1 sistana subsidiario. Hasta Novianbre <le 1975 se habían 

adherido a esta Convend6n 15 paises. 
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3) PRIMERA COf\i'VF.NCION EN EL OTORC.AMIENT'O DE PATENI'ES EUROPEAS. 

La Convenc i6n Europea de l'a ten tes, fue suscrita en Munich en Octubre 5 de 1973 

y entrnrií en vigor 3 mesC's dC'spués del dcp6sito del Ctltimo instnunento de ra-

t ificaci6n o accesi6n, por los 6 Estados en cuyo territorio, el n(uncro total 

de solicitudes Je patentes presentado en 1970, stunc por lo menos 180,000, con-

sidcrando a todos los Estados en cu!.'stión. (Por el momento se espera que la 

Convención entrad en vigor en 1978 y probablemente algún tiempo después). 

El principal prop6sito de la Convcnci6n, es permitir a quellas partes que 

desean buscar una protccci6n por medio de patentes, en una pluralidad de paí-

ses europeos, el presentar, en lugar de una plural iclad de solicitudes naciona

les de patente idénticas, una solicitud simple cubriendo todos los Estados 

contratantes designados por el solicitante, y conseguir además, que la soli-

citud sea sujeta a solamente un procedimiento de otorgamiento, en lugar de 

tantos procedimientos paralelos, como países se encuentren involucrados. 

Inicialmente la Convenci6n fue fiimada por 14 parses fairopeos, suscribiéndola 
' 

posterionnentc los más de los actuales signatarios en el año <le 1974. Hasta 

N'ril de 1975 no se tenía noticia de que se hubieran presentado los documen

tos de ratifícaci6n o acccsi6n. 

B) EL NmEGLO DE MADRID (SUPRf:SION DE FALSAS DECLARACIONES DE ORIGEN) • 

El Arreglo de Madrid concerniente a la supresión de falsas declaraciones de 

orígen del 14 de Abril de 1891 (efectivo desde el 15 de Julio de 1892) ha 

sido revisado en Washington en Junio 2 de 1911, en La Haya en Noviembre 6 de 

1925, en Londres en Junio 2, 1974, en Lisboa el 31 de Octubre de 1958 y en Es

tocolnx:l en Julio 14 de 196 7. 
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!.a disposici6n principal de dicho Arreglo establece que, cualquier producto 

util i:::ando o l'fllpll'a!lllo una foHa indicación, por la cual cualquiera de los 

países contratantes, o cualquier lugar situado dentro de los mismos, sea di-

recta o indin•ct;imc'ntc indicado como siendo el lugar de origen, puede ser de-

comisado en las adwuws de cualquiera dL• los países contratantes o afectado 

mediante una prohibición de importación. 

Si la Ley \'aclonal no a<lmi te ninguna de tales medidas, éstas serán reempla-

zadas mediante los recursos c¡uC' en dicha Ley se otorguen a los nacionales en 

casos similares. En ausencia <le sanciones legales referentes a la materia, 

serán apl icablcs las prohibiciones correspondientes de la Ley de ~!arcas o 

de la de Nombres Comerciales. 

Las t'Stipulacioncs del Arreglo que nos ocupa, no impedirán que cualquier ven-

dedor pueda indicar su nombre o domicilio en un producto originado en otro 

pafs, pero en dicho caso dC'be también mostrar una indicación suficiente para 

prevenir errores con relación a el origen verdadero de dicho producto. 

ne c::;tn manera Jos países contratantes toman a su cargo la prohibici6n del 

uso tic falsas indicaciones de origen en signos, promociones, listas de vinos, 

cartas de negocios o en cualquier otra comunicación comercial. 

!lasta Novíeinbre <lc 1975 sc habían adherido a esta Convención 32 pafscs, con-

sider;indo que algunos de ellos no reconocen la mC"mbresfo de la Repúhlica 

Dci1ocrtitica Alm:ina. México no es miembro de esta Convención. 
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C) PROTECCION DE l,,\S APE!.;\CIONES O DE\'f\111INACI0Nf:S DJ: ORHIEN Y Sll REGISrRO 

l t-f!T:R.'x,\C IONAL. 

A estn matnia SL' rdierC' el Arreglo de Lisboa (1Jni6n de Lisboa) de el 31 <le 

Octubre 'k 1958, rev i sallo en Estocolmo en .Julio 14 de 1967, 

Mediante este i\rn'glo se fund6 una llni611 especial, cuyos miembros toman a su 

cargo el proteger en su tc.'rritorio y bajo los ténninos <lcl mismo Arreglo, las 

denominaciones dt• origen de los productos de otros pa íscs contratantes, los 

cuales son n'conoci<los y protegidos ..:omo tales en el pnís <le origen y regis· 

trados en la Oficina lnt<.'rnacional para la l'rotccci6n de la Propiedad Indus· 

trial. 

A este respecto, la denominación de origen puede entenderse como el nomhrC' 

geográfico de un pais-región o localidad que sirve para dC'signar un produc-

to ori¡;inmlo en los mismos, y curas cual icladcs y características derivan ex· 

elusiva o esenci:1lmentc de l'l [!rea ~:eogrMica, incluyendo los factores natu

rales y humanos ínvolucrndos con dicha área; (misnl.'.l definición apuntada ya en 

antecedentes con relación a las denom.inac iones de· origen). 

País de origen 5jgnifica, aquél curo nombre constituye lH dcnominaci6n de 

origen y el cual ha dado al producto su reputación, o en el cual se sitúa la 

regi6n o localidad curo nombre constituye tal denominación. 

!lasta t\ovimbre de 1975, IS paíse~ habían ratificado ol Acuerdo en estudio, 

entre los cuales st• cuenta México, (Para nuestro país este Arreglo o Acuer

do entró en vigor en Septiembre 25 de 1966). 
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El mismo Arreglo había si<lo finnado además, hasta fines <le 1975 por 5 países 

más,quc aún no la habían rntificado para la misma fecha. 

D) CLASir:I lJ\CTON lNfERNACIONAL PAHA nrs1~-::os INDlJSTIUALES. 

En Ginebra Suiza, rn una As;unblea verificada del ü al 17 ele Septiemhre de 1971, 

el Comité dc Expertos para la Clasificación Internacional de !Hse1ios Tndustrin

les adoptó, con bnsc en el Acuerdo de Lacarno, una lista de clases y subclnses 

que conjuntal11l'lltc con notns cxpl.irntorias, constituye la clasificaci6n inter

nacionnl reconocida pnra los diseños indu:-trialcs. 

La clasificación en cuestión consta de 31 clases de las cuales se derivan diver

sas subclases, comprendiendo la última de ellas, o sea la clase 31, todos aque

llos productos no incluidos en las precedentes. 

El Acuerdo de Locarno mencionado antes, data del 8 de Octubre de 1968, aunque 

produjo sus efectos hasta el 21 de Abril de 1971. !lasta :\oviembrc de 1975, 15 

cnm los países miembros de esta llni6n <le Lacarno. 

E) RE<:J STRO INfERNACIONAL DE DISEOOS Y t>úDf:LOS 

Este registro internacional fue establecido por el Arreglo de La !laya concer

niente al depósito internacional de diseños industriales y modelos del 6 de No

viCMbrc de 1925 (efectivo desde el lo. de .Junio de 1928), rcrisado en Londres 

e 1 2 <le Junio de 193.t y en La 1 Llya e 1 28 de l\ov icmbre de 1960, y suplementado 

mediante el Arreglo A.licional de M6mco de Noviembre 18 de 1961 y mediante el 

,\eta Compkmt•ntaria de Estocolmo <l<.' 1967. 
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Mediante el descrito nrreglo, se puede obtener protección para un diseilo indus

trial o un modelo en diversos pníses al mismo tiempo, a través de un registro 

internacional en la Oficina Internacional para la Protccci6n de la Propiedad 

Industrial C'n Cinehra, Suiza. 

!fasta Noviembre de 1975, IS países podían considcrnrse miembros del Acuerdo, 

mientrns Rélgica y llolnn<la, habiendo denunciado el Arreglo <le ln Haya y el 

Acta <le ~-16naco, aún no considerados efectivos, se mantienen al margen de la 

rcc.iprocidad establecida por la tJnión de la !laya de 1925-1934, hasta c.'ll tanto 

no pueda considerarse CÍ<.'ctivo el :\cuerdo de La l1:1ya <le 1960. En la misma 

forma 4uc en otras Convenciones, algunos países consideran que la República 

Democrática AlC'mana no es aún miembro de la presente Uni6n. 

F) EL INSTI'ílITO DE PATENíES INTEHNACIONAL 

El J nsti tu to ele Patentes Jnternac i on:1l, cuyo nomhrc oficial es "Institut Intcr

nat fonal des Brevet.s" (I. 1. B.) fue establecido en virtud del Arreglo de La Haya 

del 6 de .Junio de 1947 entre Bélgica, Francia, Luxemburgo y Holanda, entrando en 

vigor, el 10 de Junio de 1949. !lasta 1961, S países más se habían sumado al 

lnstitllto en cuestión. 

El objetivo principal del Instituto radica en abocarse a llevar a cabo búsquedas 

en cuanto al estado del arte previo, en áreas de inventiva consideradas patcn

tahles. Con dicho fin, se encuentra disponible en el Instituto en cuestión, 

una documentación muy interesante relacionada con la literatura ele patentes 

de un gran ní1mcro de países, la cu.:11 es útil exclusivamente con propósitos de 

referencia: ~o es posible efectuar bósqucdas sistemáticas en dicha tloctunenta

ci6n, toda vez que está clasificada única )' precisrunente para facilitar las re-
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fcridas búsquedas. 

G) CLi\SIFIC'ACION HffEHN/\CJONAL PARA EL !U'.GISTRO DE H\RCAS. 

A este respecto se refiere el Arreglo de Ni za concerniente a ln \.lnsificnci6n In· 

ternacional Je Bienes y Servicios a los cuales se aplican las marcas, (Unión 

de Nizn) r c¡11c data clel 15 de junio ele 1957, con modificaciones efectuadas en 

Es tocolrno en .Ju U o 14 de 1%7. 

~'.C<liante el Arreglo de Nizn, se fundó una llní6n especial, cuyos miembros adop· 

taron para prop6sitos del registro de marcas, una clnsificaci6n única de hie· 

nes r servicios. 

Cada uno de los países contratantes se reserva el derecho de aplicar dicha cla· 

sificación de bienes y servicios, ya sea en tma fonnn principal o mediante un 

sistema subsidiario. 

Un Comité de l~xpertos está a cargo de Jecidir todas las futuras unificaciones 

y adiciones que se harán en la clnsi ficaci6n. 

El Acta de Estocolmo de 1967 tiende a una refonna achninistrativa y estructural 

de la Unión en vista del establecimiento de la Organización Mundial de la Pro

piedad Intelectual (O.M.P.I.) 

El Arreglo entró en vigor el 8 de Abril de 1971 y la Enmienda de EstocolJllO entr6 

a su vez en vigor en Nov i cmbre 12 de 1969 o en Marzo 18 de 197 O, en dcpcnclcncia 

de la incorporación a dicho Arreglo de la Rep. Democrática Alemana. 
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Para Noviembre de 1975 se habían nfiliado a la C'..onvención 31 países, de los 

cuales solmnente los Estados Unidos ele Norterunérica reprcsentabanal Continente 

1\mer icano. 

Para la fecha indicada, y a pesar de ser micmhros del Arreglo, los siguientes 

países no reconocían a(m el registro de marcas de servicio: Australia, llene lux 

(Bélgica, llolanda y Luxemburgo), la Rep. Federal Alemana, llolanda, Liechtenstein, 

Polonia, Portugal, Suiza e Inglaterra. 

La clasificación adoptada por los países contratantes, consiste en una lista de 

clases fonnada por 34 grupos de artículos considerados como de consumo y 8 cla

ses más, de la 35 a la 42, referentes a servicios; así como una lista alfabética 

de artículos y servicios, con una indicación de las clases en que puede incor· 

porarse a cada uno. 

11) CLASIFJCACIO~ INTERNACIONAL DE LOS ELl~lf:NTOS FIGURATIVOS DE Li\S MARC'.AS. 

Esta clusificaci6n se regula en el Acuerdo de Viena que fue concluido el 12 de 

Junio de 1973. 

LJ:>s propósitos de el Acuerdo en cuestión radican en establecer una clasificaci6n 

especial de los elementos figurativos de las marcas útil para facilitar los exá· 

menes de novedad de aquellas que involucran precisamente tales elementos figura· 

ti vos. 

Con d]ch,1 final iJad w1 Comité de Expertos preparó tma clasificación especial 

que puede funcionar paral elruncnte a la ya establecida, con relación a productos 

y servicios durante el registro de marcas. 
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El Acuerdo fue adoptado por la Conferencia Diplomtíticn sobre Propiedad Industrial 

llevada a cabo cn Viena el año de 1973 tomándose la rcsoluci6n de nombrar un Co-

mité Provisional con ln tarea dl• consi(krar modificaciones y cambios a dicho i'cucr· 

do )' a la clasi ficaci6n correlntivn, en tanto l'l referido 1\cucrdo entraba en vi-

gor. Como fecha p:ua este efl'cto se estnhkci6 aquel la correspondiente a los tres 

meses siguientes al depósito del So. instrtuncnto de rntifirnci6n o accesión por 

parte de los países miembros. 

C,onsülcrimdo que .1 la fecha solmncntc Francia, de los 19 países signatarios, ha 

ratificado el Acuerdo y que no se ha presentado documento de accesión alguno, ln 

fecha en que entre en vigor el Acuerdo en cuestión puede ser remota. 

I) TtEGTSTRO INTERNACIONAL DR MARCAS (lJNION DE MADRID) 

El Arreglo de }.l;idh d concerniente a el Registro Intemac ional de Marcas, data del 

14 de Abril de 1891 (1Jnj6n de Madrid); efectivo desde el 1 S de .Julio ele 1892, ha 

sido rC'vis.ndo en Bnisclas en niciemhn.' 14 de 1900, en ll'ushington en .Junio 2 ele 

1911, en La l!nya l'rl Noviemhre 6 de 1925, en l.ondrcs en ,Junio 2 de 1934, en Ni za en 

Junio 15 de 1957 y en Estocolmo el 14 de Julio de 1967. 

Toda vez que desde el 15 <le Mayo de 1973 todos los países contratantes adoptaron 

el texto de Nizn (1957), las provisiones del texto anterior (Londres), no son ya 

de importancia esencial. 

L1s modificaciones de Estocolmo, tendientes merrunente a una refonna administrativa 

y cstnictura] de la Unión, entraron en vigor el 19 de Septiembre de 1970 o en 

Diciembre 22 del miS1no uño, en dependencia <le que se reconozca o no la incorpora-
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ci6n de la República Democrática Alcmnna. 

Con posterioridad a las modificaciones de Estocolmo y particulanncntc en el c11rso 

del afio de 1969 se concluyeron los trahajos preparatorios para una ulterior revi

si6n <lel Convenio Je ~ladriJ. llicha modificación 111tnior lleva a la conclusi6n 

de que es n0ccsario un nuevo Tratado y no una simple revisión sj se desea llegar 

a la creación lk' un sistema mejorado para el registro internacional de m:ircas. 

C'..on dicha idea, se presentó tm proyecto para 1111 1111cvo trntado, con sus reglamentos 

correspondientes, en la Conferencia de Política Industrial llevada a cabo en el 

afto de 1971. Los resultados de esta Conferencia sorlin considerados al referirnos 

mds adelante al Tratado de Registros de ~!arcas (T.R.T). 

. 
Mediante el Arreglo de Madrid se puede obtener protccci.6n para tma marca en varios 

países al mismo tiempo, mediante tm H0gistro Intenrncional en la "Oficina Interna-

cional" establecida en Ginebra, Suiza; v.g., en la Oficina Internacional de la Or-

ganización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI-IHPO), originadamente una 

de las partes del BIRPI (Oficinas Internacionales :reunidas para la Protección de 

la Propiedad Intelectual). 

!!asta el 1 S de mayo de 1973 habían adoptado el Acta de Ni.za 23 países, mientras el 

Acta o Enmienda de Estocolmo habfa sido adoptada hasta noviembre de 1975 por 18 

paises. 

Cualquier país, que sea miembro de la C.onvenc i6n de París pero que no pertenezca 

aún a la Unión Especial creada por el Acta <le Estocolrno, accediendo a la Uni6n <le 

~bdrid, puede ya sea reconocer todos los registros ya efectuados (con el derecho 

de rehusar, dentro de un año de su notificaci6n, el registro de tales marcas de 
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acuerdo a las provisiones nonnall's del procedimiento de primer registro) o decla· 

rar que la protección será solrnncntc reconocida para registros internacionales 

efectuados despuC-s de la fecha de accesión, excepto con respecto de marcas que 

hayan sido ya objeto de un registro nacional previo, idéntico, en el país concer-

nicntc. No obstante la mencionada posibilidad de accesión abierta para todos Jos 

países signatarios del Convenio de París, <.'ntr<.' los cuales se encuentra México, 

nuestro pais no se ha adherido aún a este Convenio Internacional. 

J) TRATAIX1 11E RF.GISTHO DE ~IARCAS (T. R_J_J_ 

El tratado para el Hegi stro de Marcas (T. R. T.), concluyó en Viena el 12 de julio 

de 1973. Como habtamos mencionado, por inicitntiva de la Asamblea de la Uni6n de 

Parts, se hicieron hace algunos anos, los preparativos para la creaci6n de un nue· 

vo Acuerdo Internacional acerca del Registro Internacional de Marcas, con la espe· 

rnnza de que éste fuera aceptable en una form..1 más universal que el )'a referido 

Acuerdo de Madrid de 1891-1967 e incorporara a un n(unero de países mucho mayor 

que el de dicha Unión de Madrid. 

Para el efecto, la Oficina Internacional de la Organización Hmdial para la Pro· 

tección de la Propiedad lntelectual (Cl!Pf) preparó primcrrunente lUl Tratado, en 

via de Proyecto, que fue distribuido entre los gobiernos de todos los países miem

bros de la Unión de París, así como entre todas las principales organizaciones na· 

cionales e internacionales interesadas; este proyecto fue posteriormente discutido 

por un Comit~ Especial de Expertos. 

En 1972 se expidió un nuevo proyecto del Tratado así como sus reglamentos corres· 

pendientes, mismo que después de su estudio y revisión, se sometió a la considera· 

¡, .,. 
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ci6n de la Conferencia !Hplornática de Propiedad Industrial lkvada ,i cabo en 1973 

en Viena. (Origen de este Tratado, ya mencionado al referirnos al Acuerdo de lla· 

drid). 

FJ1 esta Conferencia Diplomlitica se adoptaron )' finnaron por 14 estad(\\ conceptun· 

dos por esa razón como los países contratnntC's, el Tratado, su Hcglamcnto, y una 

resolución rdativa a las medidas preparatorias para que éste entrara en vigor. 

De acuerdo con dicho Tratado se íund6 una llni6n nueva y separada para el llcgistro 

Intemacional de Marcas. A este respecto el Tratado no contiene una Revisión del 

Acuerdo o Arreglo de Madrid, si no que constituye rnalmente un tratado distinto, 

adaptado para coexistir con dicho Acuerdo o Arreglo de Madrid. 

De acuerdo a este nuevo Tratado, el propietario de una m:irca, (incluídas lUs mar· 

cas de scn·ícios, marcas colcctiv:is, etc.), est;1rá en posibilidad <le obtener, me· 

di ante un •·ncgistro Internacional" ante Ja Oficina Internacional tic Ginehra, los 

mismos derechos que si se hubiera efectuado un registro <le su marca en cada uno 

de los Países Miembros del Tratado. A este respecto el Tratado antiguo }' el re

ciente son semejantes, exisUendo sin embargo radicales difcrcncins por lo que 

toca a los demás aspectos contenidos en ambos doctuncnt.os. 

Dichas referencias radican en que bajo el Acuerdo de ~ladrid, un registro interna· 

donal solo puede obtenerse para una marca que haya sido solicitada primeramente 

en el Registro N:icional del país de origen del solicitante, mientras que ele acuer

<lo al nuevo Tratado será posible solicitar dircctmncntc un registro internacional, 

sin obligaci6n alguna de tener un registro pre\'fo p:ira dicha marca a nivel nacio· 

n.al. }.\1cstro país no es miembro de este Tratado, a pesar de que el mismo contiene 
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una <lisposici6n <le consiclcrnhk 11tilid11d para los J'11Íscs en vías <le desarrollo. 

En efecto, <le acuerdo a las Provisiones Transitorias del T.H.T., se permitirá a 

las nncion:ilcs de pa]SL's, q11c lk• cn11fo11nid;HI rnn la prlktica cstnblccidn por la 

Asamblea General dL' las Naciones Unidas, se considcrc'n como ''paíscs en desarrollo", 

aún si tales países no son partes <lcl Tratado, el que ~1cudan a el Sistema <lel 

Registro Internacional lle Marca:-; por 1111 l'. ierto período específico, provisto que 

el país concerniente ha)'a presentado una lleclaraci.611 en el sentido <le que desea 

prev;ilcrse de <l icho privilegio. 

Dicho período espedfico será de 10 ai\os, desde la fecha de finna del Tratado, 

6 5 años desde que entre.• en vigor, cualquiera que sea el período que expire más 

tarde, con 1<1 posibilidad <le una prolongación ulterior bajo "ciertas circunstnncias''. 

(Desconocemos cuales serán lns "ciertas circunstancias" que se considerarán ope· 

rnntcs para los erectos rcferiJos. 

K) l.J\ CO~'VE'iCION llE PAlHS. 

liemos yu apunt:Hln <m :mtcccdentt's, el desarrollo histórico <lC' esta Convención, 

por lo que nos co;1crctarl'mos a sciialar en este apartado de nuestro estudio, que 

la Convención referida, originada el 20 de Marzo <le 1883, <lió lugar a la fundación 

de la J\socinci6n Internacional para la Protección de ln Propiedad Industrial, (AIPPI) 

la cual cntr6 en vi¡;or en Julio 7 de 1RB·L 

Corno hemos ya también mencionado, el principio básico de la Unión, es el garanti

z:1r a todos los miembros de cada país contratante, la misma protección y venta

jas otorgadas a los nacionales Lle dichos países, en todos los Llen1tís ¡mises de la 

Convcnci ón. 

''· 
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l'or las ra::oncs Sl'i1aladas, bástenos ap1mtar así mismo, q11e la liltima Enmit•nda cfcc

tllada a esta Con\'cnci6n, fl\6 la de Fstocolmo q11L' tin·o lugar en dicho país en 1%7 

y que cnt1·6 en rigor r11 1970, y curo aspecto sohrcsal icntt' es el hecho de que se 

rcconoccr:ín las sol id t udcs para ccl't i r icados dl' inventor, cor10 una hase su ri e i en -

tl' para reclamar la fecha ele prioridad dt• l;1s nis1~1as, con respecto a solicitwks 

de patcntL' y l'ic('\'\'r~;a, t~lcnción a cstt' respecto )l('mos hecho ya al referirnos par-

ticularn1entc " los CL'rt i ficatlos de Inventor). 

llasta la fecha, son miembros de la Convcnci6n 85 países, estando pcnd.il'nte ln pro

mulgación de la accesión de }léxico a la Ernniendn tlc Fstocolmo, siendo 1onaco Pl 

último país que hasta Noviembre de 1975 y particularmente el 4 de Octubre del mismo 

año, hnbfa ratificado la referida Enmienda. 

J.) ;\QJEJU)') l1E LA l L\Yi\ (LEC~ALI ZACHIN DE IJOCl ?}.!El\'TOSJ • 

E~tc ,\cuerdo que t icnt' como final iclad excl'ptwir a los doctunentos cxtranjt•ros de 

legall::ación Consular fue concluido el 5 de <\:tuhre tlc 1961 }'entró en vigor has

ta el 24 de Enero Je 19ü5, 

Se cuenta Gnica~l('llte con los datos de que hilstu la fecha, son 16 los paises que 

han sido suscritores de este acuerdo entre los ctmlcs no se encuentra ningún país 

de hiérica. 

M) PROTECCIO~ Y REGISTRO INTERNACIONAL DE TIPOS DF. Il!PRESIO~ 

r:i Arreglo de Viena para la Protecci6n de Tipos de Impresi6n y su Depósito Inter· 

nacional concluy6 el 12 de Junio de l 973 con la fw1daci6n de una Unión separada 

para la protccc ión de tipos de impresión con la idea de garantizar a los creado-
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res dt' tales tipos, unn cierta protccc.i6n. 

/\ este respecto en el 1\cucrdo, el concepto "Ti pos de IrnprC'si6n" se <lcfi ne, como 

''juegos de <lis(•1ios <le letras, alfabetos, mimcros y otros signos figurativos y 

ornruncntos, <lt'st inados a proveer medios para componer textos mediante técnicas 

gráficas". 

Con el prop6::;ito expuesto, los paises contratantes toman a su cargo el prov,~er a 

los creadores dC' "Tipos de lmpresi6n" a nivel nacional, de un mínimo de protec

ción tanto mediante c1 estahlccimic:nto de un tlcp6sito especial a nivel nac iona1, 

o adaptando el depósito previsto en sus leyes nacionales para la protccc i6n de 

disctios ind11striaks o t~nhién a través de las leyes nacionaks que regulan el 

registro del derecho de autor. 

l'C' acuerdo al Conn•nio comC'ntado, l'l propietnrio de "algún Tipo de Impresión" ten

drá el <lcn'cho de prohibir qlll.' éste se fnbriquc, se d)strihu)'a comercialmente o 

s<.~ importe, sjn su consrntlmícnto, con final iúatlcs de rcproclucción. ~L1s aún, 

el Acuerdo crea llll proce<lü11icnto para el rc~istro internacional de tipos de 

impresión en la Oficina Internacional d(• Cinchra. 

Dkho llepó~itn cfectu.1do en la Oficina lnternacional rcfcri<ln, tendrá en los paí

ses que aseguraron al~unn protección para tipos lle impresión mediante depósitos 

nacionnlt'~;, el rnismo efecto que tm depósito nacfonal de la misma fecha. 

!lasta Nov)crnbre ele 1975, solamente 11 países lwbí.an suscrito el Convenio en cties· 

ti6n, sjn c¡uc éste haya entrado aím en vigor en virtud de que los instnuncntos de 

ratificación o accesión de los pnís«.>s si.gnatarios no han sido presentados todavía. 
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N) COi\'VENCION PAR;\ LA U!'/IFIC\CfON nr P;\_f_E:ifE~ 

Esta Convenci6n se verificó en Lme111h1:r~(1, el 27 do :\ovic111hrc ele 1%3, con la 

idc~t de unificar ciertos aspectos de las Ll')'CS de Patentes y con el propósito 

de alcanzar tuia nmyor unidnd ''nt re los ~,!ic>:1hros del Consejo de Flll'opa a fin de 

promover L'l progreso técnico y contribuir a la creación de un S.istcnw fnternacio· 

nal de l'ntcntes. 

Esta Convenci6n fue rirmnda originalmente por 11 paises, de los cuales solamente 

Irlanda la ha rntificado, por lo que rHín no se considera en \'igor. 

O) ORGANIZACION MUJ\'DIAL DE l.A PROPIEDAD INfELECl1JAL 

Esta Organizaci6n conocida internacionalmente n través de l11s siglas "WIPO" y en 

los países de habla hispana como "CNPI", fue establecida mediante la Convención 

fim11da el 1'I de .lul io de 191>7 en Estocolro y la cu:il entró en vir,or el 26 do 

Abr i1 de 1970. 

!lasta la fecha tí5 países hnn suscrito su accesión a esta Com·enci6n habiéndolo 

hecho nuestro país el 14 <lC' Junio de 1975. 

El Artkulo 21 (2) de el Acuerdo correspondiente abre la posibilidad, para los 

Estados Miembros de otras Convenciones Internacionales (definidas en el Artículo 

2 (\'II) de dicho Acuerdo), de prevalerse de los privilegios comtmes a los países 

originalmente signatarios de el Acuerdo, dentro de un plazo de 5 Rfios a expirar 

el 26 de ,~hril de 1975. Once países han presentado una dcclnraci6n acogil?ndose 

11 dicho privilegio, sin que hasta la focha lo haynn aún ratificado. 
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Los fines de la(\\!!'! son: (i) fPmc'ntar la p1ott•rd6n de la p1opicda,1 i111l'lert11al 

l~n todo el 1111111do Jlll•diantl' la cnopcrari6u dC' los !:st;idos, en colaboración. c11ando 

roop,:ral'ión adndnistrat iva entt<' Lis ll11io1ws actualrneritl' udmi11istradas por t'I 

lllHPl ( 1), o los ,·ompromisos illtc•rn11cionall's c11ya :1dmi11i,;t ración pudi1·ra ser nm-

fiada a pq;¡ Drg:111i:;irió11. 

Podrf1 sl'r mil'mhro de J;i LNP! todo l~->tado <¡110 st•:.1 niiemhro de n1alq11h•r;1 de las men-

,·ionadas Uniones athninistradas por el 1\IRPI. así romo todo Estado q11c cumpla rnn 

las rondidones sig11icntes: (i) ser miL•mbro de las Nadoncs llni<lils, de alguno de 

los organismos cspcdal.iw<los vinrnlndos a las Naciones llni<las o del Organismo -

lntcrnadonnl dc Ja Energía 1\t(~nica; (ii) ser parte en t•l Estatuto de la Corte· 

Internacional de Just ida; (iii) hab('r sido invitado por Ju Asümblcn General de 

In Q\IPl n ~·onvcrtirsc en parte del Convenio que establece dicha organización. 

Esta n11cra organización se piensa q11e sea la continuación mlXlcrni:aJa del ya es· 

bo~ado Hll<PI. Pero mientras todos los Estados miembros de las Uniones de París o 

Je Berna no hayan llegado a Sl'l' partes en el Convcnio que l~stablcrn la CNl'l, la 

Orici1rn Internacional de la misma y su Director General ejercerán igualmente lCJs 

funciones de 1 BIRPI )' de su Di rector rcspcctivmncntc (2). 

( 1 l Ya mcndonadus en antecedentes, las Oficinas Internacionn les reunidas para ln 
Protección de la Propic<ln<l Intelectual ·derivación castellana de la nbrcviaci6n 
f ranccsa BIRP I • constituyen el 6r¡:ano pcnnancntc de seis Uniones I ntcrgubcrna • 
mentales basadas cada una de ellas, en un Convenio o tul ArrcRlo multilateral. 
l!sta or¡¡.aniznci6n centraliza las infonnadones de to<lu <:lnsc, relativas a lo • 
protc>cción de la propiedad industrial y al derecho <le uutor y cuenta ~·on una 
biblioRrafía especializada y rcpcrtorios de jurisprudl'nda en torno o dkhn~ 
materias. 

(:) Folkto Informativo publicado por el !llHPl (p11blirndón BlRPl No. <1<12 S) c;i
rwbrn 19'.'0, pp. 34-35. Ohteniblt• sol il'itándolo a dirha Organizadón, 32 -
Chemi11 des Co lanbc~t tes, Gi nt'bra. S11i za, 



P) EL TRATA!'O DE C<YlPERACION Et-\ ~L\TERf,\ llE P,\TE."i'rES. 

Considerado como uno de los 111tís rl'le\·nntes intentos de unificaci6n efectuados has-

ta la fecha e il!Pntificado cPrntí1unc·nte por las siglas "l'Cf"'' derivadas dl' su denomina-

ci6n norteaml'rican;1 ("1';1tP11t Cooperat ion TrC'aty"), tiene como principnl oh)ctivo el 

simplificar los procedimientos de obtt•nción de patentes que se solicitan en var.ios 

paíst's, con la Cl'nsiguil'ntl' rcducci6n dl' costos de.' tramitación. 

Su origen data de la propucstn presentada por la Delc>gaci6n de los E.lJ.l\., ante el 

Comité Ejecutivo de la AJPPJ, t'l 29 de Scptit'lnbrc de 1966, a fin de que se tomara 

en cuenta que "todos los raíscs que otorgan patentes y particulanncnte los países 

que tienen tm sistema de examen de novedad previo, tienen que enfrentar un cres

cientc vollunen de sol id tudes cuya complej idnd vn trunbién en atmiento; y que en 

varios países un cons i clerabl e número de sol ic i tu<les duplican sol i ci tudes que se 

refieren a las mismas invenciones en otros países, incrC!llentando el vol(m1en de 

solicitudes en vías de procesamiento; y que un:1 solución a las dificultades ori-

ginadas por dicha dupl icaci6n en prt•scntaciones y exámenes redundaría en una protcc· 

ci6n par:i invenciones más econ6mic:.i, rápida, y efectiva en todo el mundo, bene

ficiando cm consecuencia, a lo~ in\'cntorcs, pí'1blico en general y a los Gobiernos''. 

(3) 

C.on base en esta propuesta y de su respaldo por la AIPPT, el Director del BIRPI 

consultó con expertos de los seis países que tenían el más alto número de solici· 

t.udes de patente (4) y con el Instituto Intemacional de Patentes produciéndose 

f3) Impreso iníonnativo circulado por el Departamento <le Comercio de los E.U.;\. 
Oficina de Patentes en .Ju! io de 1%9 conteniendo los antecedentes históricos 
del P.C:r. 

(4) f-rancia, Alemania llk>p. Federnl), Jap6n, Unión Soviética, Inglaterra)' E.U.A. 
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cano resultado el primN l'royC'('tO dl' Tratado fcrlwdo el ~I dt• ~layo de 1%7. 

Con postt'rioridad el mismo BJHPI rnnvoc6 a un Comí t0 de Expertos en Gin<.'bra, en 

Octuhn• de l!l117, a fin dt> disrut ir el Prc1yccto rl'fcrido. Para fon11ar parte de 

este Canité se invitó a los 23 paises (5) con un promedio anual de más Je 5,000 

solicitudes de patente prC'scntadas, concurriC'ndo todos ellos sin excepción. 1-

gualnwnte estuvieron representadas siete orgtmi zac iones intergubernmnentalcs y 

di e: org::rni :acioncs no gubcrn:unenta !C's (inventores, abogados, y agentes de patc!!_ 

tes, l'tc.). t:uriosr1mcntc, t1xlos los expertos asistc>ntcs, con exclusión de los -

de M6xico, se prommdaron en pro de la neccsidnd d(' adoptar el Tratado, una vez 

modificado adecuadamente. 

Pt•nsamos que la d11da dl' los expertos mexicanos, razo11ahlc por cierto, radicaba en 

Jos pt>l igros Je que una Oficina Internacional no Jocali:ada en nuestro país, se 

l·onvi rticra l'n la rnccptora <le las solici tudcs dt> p.'.ltentc extranjeras que actual 

mente· se presentan en México r que constitU)'('ll un buen renglón de ingresos para 

El proyecto del "ID" contint1ó evolucionando, después de ser revisaJo en Ginebra 

en Diciembre de 1968 y de subsecuentes consideraciones durante el n~o de 1969, 

hasta conduir con el Tratado definitivo del 19 de .Junio de 1970 que estableció 

como objetivos principales los siguientes: 

(Sl ,\ri;:cnt ina, Australia. Austria, Bélgica, Brasil, C:rnadá, Checoslovaquia, fli
nwnarc;i, Frand;1, 1\h'lnania (ILF.), Italia, Japón, ~léxico, llolanda, Noruega, 
Polonia, Su<l-,\mérica, tJHSS, Espaiia, Sucdn, Suiza, Inglaterra y E.U.A. 
(l hmgría y ln l nd i a concurrieron cano observadores) . 
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n) Ahorrar esfuN:os, tic-mpo, trabajo y dinero tanto para el solici

tante como para las ílfic inas Nacionales en los casos en que se hus

quc conseguir patentL's para la misma invención en varios países. 

h) Incrementar la pos ihi 1 idnd de otorgar patentes sólidas en los países 

que no tienen todas Jns facilid;Hlcs necesarias para una btísque<la y 

un exfüncn concienzudos. Por "patentes s61 idas" se entienden l:is 

pritentes capnccs de soportar ataques a su val iclez en las Cortes, 

lklsta Noviembre ele 1975 el PCI', no habín entrado aún en vigor pero h:ihfo sido sus

crito, o habían accedido a suscribirlo, 42 países entre los cuales no se encuentra, 

desde luego nuestro país. 

Q) co~ .. .1\IB\CJO:-.'ES A'IEIUü\NAS y EL PACfO ANDJNO 

Los países de fo¡ní.'ricn han intentado suscribir Convenciones relacionadas con diver

sos :1spectos de la prop.ieclncl industrial, incluyendo como miembros únicrunente a Es

taJos comprendidos dentro de dicho continente. 

Entn• otras podemos citar 1 as Convenciones Pan<m1ericanas ele ~fontcviclco de 1889 y 

la de Buenos Afrcs de 1910, la Convención Tnteramerícana de Washington en 1929, 

y el Convenio Centroamericano de Junio de 1968. 

Al adherirse los paises de 1\mérica, a las mlis importantes Conv~nciones internacio· 

nales, han ido perdiendo importancia las Convenciones Panamericanas, iniciándose, 

sin cr.ibargo, 1 a era de los Acuerdos de Tntegración Sub-regional que tienden a 

r.iejorar el nivel de vida de países en desarrollo así como a fonnar bloques de in-
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tcgrnción quc pcnnitan, a los países mianbros, un mejor control <le la importación 

de tccnologfo )' del registro y uso de los dcrcchos ele propiedad industrial prove

nientes del extranjero. 

Como el mejor cxponcntc de estos Acuerdos de Intc~raci6n poclcl'10s citar al Grupo 

Andino fo1111mlo por los países de Rol ivin, Chile, \.olomhia, Ecuador, y Perú. Es

tos ¡x1i's<.'S a través de la Decisión No. 85, tomada por la Comisión del Acuerdo <le 

Cartagena, en su l16cimotcrccr período de Sesiones Extraordinarias cclchratlo <ll'l 

27 de ~!ayo al 5 dl' Junio en Pcn1, l.i111a, optaron por aprobar un Hcglrunento para la 

Jl.plicaci6n de las Nol11\as sobre Propiedad Industrial. Este Reglamento es comple

mentario del "Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre 

~!arcas, Patentes, Licencias y Regalías" aprobado por medio de la Decisión No. 24 

del 31 de Diciembre de 1970, por la misma Comisión del /\cuerdo e.le Cartagenn, en 

su Tercer Período de Sesiones Extraor<l inarias ccl ebrado igualmente en Lima, Perú''. 

fiemos ya comentado en antecedentes algunas dC' las disposiciones del Reglamento 

en cuestión, a la luz del Proyecto y de la Ley de Invenciones y Marcas Mexicanas, 

por lo que nos basta apuntar que la tendencia sobresaliente de los cuerpos legis

lativos en consideraci6n, radica en fiJar normas muy severas para el disfrute de 

los derechos de propiedad industrial, sujetándolos a un riguroso control guher

namental con la idea pri.mordial de no conceder más privilegios que ac¡uellos que 

beneficien al bien común y que propicien un adecuado desarrollo de la economía de 

los paíscs en dcsarrol lo. 

Los países contratantes del Pacto Andino tienden actualmente a conseguir la incor

pornci6n de nuevos pa í scs 111icmbros y se puede decir que Venczue la y J\rgcnt ina han 
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manifestado ya su posible adici6n al Pacto. (6) 

(6) Para aquellos que deseen profun<li zar en el estudio de los antecedentes y carac
teríst ícns del Pacto Andino recomendamos la lectura de: Invasión y Tccnolor,ía 
Extranjera en 1\mérica Latina, Miguel S. Wionczek, Ed. J. Moritz, México 1971 y 
de la !Ul.P. l. y A. Nos. 17 Enero-Junio de 1971 pp. 143-156, 19 de Enero-Junio 
<le 1972, pp. 99-103 y 23-24 Enero-Diciembre de 1974, pp. 304-315. 
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1) ;\!\'fECEfJl~J'ES_ 

Hemos t'sho:.ado a lo lnrgo de la mayoría dl' los capítulos precedentes, el conjtm-

to <le elementos que pllL'dcn considerarse corno el contenido de la propiedad í ndus· 

trial, pnra lkgar al p1111to d0 determinar cual es el derecho que tiene el tit11· 

lar d0 dicho rnntcnido, a utili::arlo o disponer de 61 librrn1entc con el propósito 

dt• ohtt'llN tuia ganancia y a 0vitar que otros interfieran en dichn libr0 disposi· 

dón, r0rnrriendo al auxilio de la ley parn qiic c'sta prohiba la interferencia en 

cuestión. 

Es te derecho, que para algunos autort's ( 1) , no es otro que e 1 <¡lit' todo empresa-

rio tiene sobre sus propios "medios ele trabajo", es fácilmente comprensible cuan 

do tales medios se identifican en singular e independientemente los unos de los 

otros, pero reviste caracteres canplcjos cuando éstos se entienden como constitl!_ 

tivos de un todo, la hacienda, que al final de cuentas, es el bien que constitu· 

ye el objeto del derecho cuya lesión tfpica, a través de una interferencia prohJ_ 

bida, nos interesa aclarar en este capítulo bajo el rubro general de competencia 

Jcsleal, para que una vez delineada la rat.io del ilícito, proftmdicernos, en el· 

siguiente capitulo, en las características, relativrnncnte nt>bulosas pero no por 

el lo, menos importantes <le la mene ionada insti tuci6n de In hacienda, cuyo enea· 

si llamiento facilitaremos concediéndole el calificativo de "mercantil". 

2) Competencia o Concurrencia 

La doctrina no tennina aún de ponerse de acuerdo en cuanto a el ténnino más ade· 

cuado que debe emplearse para describir la actividad económica de los empresa-

rios que coinciJen en tm mercado con el prop6sito Je obtener una ganancia. Algu· 

nos autores consideran que dicha actividad puede identificarse bajo el rubro gen.§. 

(1) F. Canielutti. ob. cit., p. 41. 
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rico de "comprtrnciu", considerando que ex istc, entre tnks ernpresar ios, una ver· 

cbdern conti('ll<Ja, en la qul~ dominará aquel que mejores condiciones pueda ofrecer 

a su clientela en cuanto a la calidad de sus productos, precio, etc., etc. 

I'ara otros autores, el concepto "compctC'ncín" puede orillar a confusiones, sobre 

todo en ténninos jurídicos, al emplearse dicho término con mayor profusi6n para 

determinar "la atrihuci6n legítima a un .lue~ u otra autoridad para el conocimic!}_ 

to o resoluci6n de un asunto ( 2), o "el derecho que tiene un .Juez en el Tri hu-

nal para conocer In causa" (3). 

Para estos impugnadores del ténnino "competencia", es la palabra "concurrencia" 

la más adecuada para identificar el paralelismo de actividades empresariales ref~ 

rido, ya que en su opini6n, la dcfinici6n jurídica de dicho concC'pto "concurren-

cía" -la igualdad de derecho, hipoteca o privilegio entre clos o más personas so· 

brc una mismu cos.a"- (4), se apega más al verdadero carúctcr de la disciplina, 

toda vez. que cfcct iv:unente se refier0 a el acudir juntos a un mismó mercado en 

cierta igualdad de circunstancias con el fin de ejercer el princiJ1iO de lihcrtacl 

de ínicj¡1tÍ\'<1, en el cual se fundnmcnta todo progreso ccon6mico e industrializaci6n. 

Según los economistas, la confusi6n entre los ténninos concurrencia y competencia 

solo se enfrenta en el idioma espaftol (S) y puede evitarse fácilmente si conside· 

ramos que siendo runbos ténninos creados por la economía, es a esta disciplina a 

la que dc:he acudirse para descubrir su real significado. En efecto, econ6micamen_ 

te hablando, competir no es más que igualar una cosa a otra análoga en la perfec· 

(2) Diccionario de la Real 1\cadcmía Española. f:<lición Citada, p. 323. 
(3) Escríche, oh. cit. Tomo 2, p. 361 
(4) Jbid(>m, p. ·l54. 
(S) Valentín Andrés Alvarcz, economista cspafiol cit. por A. Amor Fernán<lez, oh. 

ci t. , p. 381. 
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ci6n o en las propiedades; compiten put's las mcrcnncías. En sentido opuesto, la 

conrnrn'ncia se refit're, l'll el mt'rcado, al elemento personal, a los sujetos que 

fonnan part(• ele> aqtH'l (h). 

Con el misro cri tC'rio económico s0 :1fi nna que' "competencia" es "el conflicto que 

surge' C'll tre qui l'llt'S t iC'rnlC'n n consC'gU ir <' 1 mismo rcsul tndo, ofreciendo la mi srna 

mercancía o Pl mismo servicio y di ri¡;iéndosc> al mis1110 ptíbl ico(7). lle ;1cuerdo a 

lo expUL'Sto y atendiendo a un onk'n cronólogico, primero se tla la concurrencia y 

postcrionnentc la competencia. 

Considerando los diversos principios generales que rigen a el Derecho con rcla-

ci6n a 1 a Economía, es con relacl 6n a la di scipl inn primeramente mene ionada que 

debe buscarse un significado adecuado a ln Institución en controversia. De tal 

modo y corno corolario de los significados esborndos >'ªpara amhns dh•ciplinns, 

puC'de aiwdi rsC' que ambos vocablos nos sug icrcn juríd i ca~cntc rl rni smo scnt ido 

c11ando son s11jetos n los calificativos dC' "desleal" o "ilícito", es decir, la 

Junta dr vnrias personas comNciantcs en un lugar, entrr lns cuales sr dcsnrro-

lla una contienda sobre <1lguna cosa (clientela) sin observar las reglas que hn-

cena dicha contienda honesta y legítima. 

Independientemente de cual se considere el vocablo adecuado para identificar a la 

disciplina en estudio, no podemos escapar a la importancia de su consideración. 

En las 6pocas del antiguo Derecho Hercantil, el establecer una discipllnn de la 

concurrt'ncia, part icul amente de la libre concurrencia y de la concurrencia des-

(6) 

(7) 

ü1staiícda, Profesor de Economía en España; autor de un texto de Teoría Econó
mica, cit. por IBI!JF:-1, p. 382. 
lJrnberto :Xa\'arrini, Tratntto Tctírico-l'rfíctico <li Diritto Cornmercinlc, Fratclli 
Bocea Torino 1937, Vol. IV, p. 112, cit. por Arturo niaz Bravo "Aspectos Jur!_ 
dicos de lu Compctcncin Deslt':il "l~'IPii\ No. 7, cnero••junio 1966, p. 29. 
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leal, carc•cía de una importancia radical en virtud de que el ejercicio de clcter-

minadas actividad<.'s m0rcanti les es taha reservado solo a algunos sujetos y por lo 

tanto imp0dido gc1wralmcntl' a los dcm;is. Al crnlucionar la historia del derecho 

mercantil, principalmente tld1ido a la producción industrial en masa, adqui<.'l'l' 

una importancia íundamcntal el disciplinar l'I acceso de los productores al mere!!_ 

do. El carñctcr de libertad que se da, 0n esta época, a tal acceso, hace ncccs~ 

ria en con!'ecuencia, una rcglamentaci6n adecuada qu0 cvi te los abusos de dicha l!_ 

hcrtad, en detrimento de otros concurrentes que de tnl modo v0rínn gravl'mcntc n-

fretadas !'LIS posibi 1 idades ele gannncia (8). 

En t6nninos gl'nernlcs, el acto de concurrencia o competencia es pues aquel que tí-

picamente considerado, se di rige a atraer el ientela, incluso cuando estos sean con 

:::umidores o posibles consumidores de bí enes o sen1icios producidos por otros, a-

traycnd0 clirC'ctamcntc el ientcs o potcnci:ido para ello J¡¡ propin organización, o 

desviando la afluencia de clientes a otros, o disminuyendo ln eficiencia de la 

empresa ajena (!l). 

Es indudahl e que este concepto de acto dC' concurrencia o de acto de competencia 

lleva in0JuLlihlmente al concepto de "empresa" ya que se refiere a una <liscipli-

na entre quienes C'Xplotan precisamente un empresa, entendiéndose con este conceE_ 

to general el ténnino cspecffico "hncienda", que en capítulos posteriores anali-

za remos en mayor detall e. 

(8) Existen tendencias que propugnan por una l ibcrtad irrestricta de la competen. 
cia (economías liberales), con la id0a de que esto tenderá a un abatimiento 
en los prcc íos. Los rcsul tados son nonnalmente opuestos, ya que el competi
dor m:ís ful•rte econórnicamC'llte, tiene la posibilidad de vender más barato, lo 
que conduce a la desaparición del competidor econ6micarnente más débil, tran~ 
fornwndo la pretendida lihr0 compC'tcncia en la negaci6n palmaria del sistep1a 
de Ja lihrC' empresa: el monopolio, con tm.la su n0fasta sc>cuela: escasez de 
satisfactorcs, alza de precios, disminución del poder ¡¡¡h¡uis.itivo de la mon~ 
da y cmpohrec imicnto de los sectores mayorHar ios de la población. J. Garr i -
&>uez, La Defensa de la C,ompetencia Mercantil, H1drid 1964, pp. 27 y 28 cit. 
por Arturo Día:: Bravo, ob. cit. p. 27. 

(9) T. Ascarclli, ob. cit. p. 34. 
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Así pues, si es de reconocida priictica, ccon6mica y jurídica, que los cr1prcsnrios 

en rcprescntm:i6n de sus haciendas respectivas, puc<k~n concurrir lihrcm'ntc al 

l!IL'n:a<lo u vender sus productos o a o frN:t'r sus serv ic íos, L'S i ne! i spcns:1hl e que dl 

cha concurrencia Sl' encuentre dchidamcnlL' rcglaml'ntada (JO), a fin dl' que el "jus-_ 

)!O" -calificado así porque pensamos que se trata dcf i 1l i t ivamcntc de un .i UL'go en 

c•l que se ponen en actividad diversas capacidades y medios- dchc com'L'rtirse en 

un juego sin trampas; es decir, transfonnfindose en una actividad que perriitn el 

triunfo de los r.1cjorcs, a juicio de los consumidores, manifestado a trav~s de la 

preferencia por detenninados bienes o servicios en la sntisfacci6n de sus necesi-

dadt•s, 

3. ()'YIU'ETENClA DESLEAL 

La reglamentación de 1:1 1 ibre competencia nos hace Jese111bocar indcfcctibler1cnte en 

la 1nstituci6n de la concurrencia o competencia dcslenl, disciplina cuya misi6n 

funJamcntal raJíca t•n concebir, crear }' establecer una represión legal, de •1c¡uc-

llas modalidades de competencia contrarias u los esquemas de 1 ibcrtacl, sin agravio 

de los derechos de los <lem.1s, que la misma disciplina establece. 

Para fines de nuestro estudio, "las trampas en el juego" (¡¡) que tienden a desvir_ 

tunr la lihrc concurrencia, parn con\'ertirla en competencia desleal, se constittl· 

yen principalmente a través de la rea1izncí6n de actos dcstinndos a terceros, que 

comprenden el empleo indebido de <letenninadas creaciones de índole intelectual, lu 

(10) "La l ibrc competencia está restringi<ln por principios de orden púhlico que 
imponen tanto la protecd6n de los consumidores corno la ele las mismas cmpr~ 
sas". J. Barrera Graf, ob. cit. p. 394. 

<11) En una competencia símbolizad;1 como unn carrera "lo~ concurrentes corren ju!! 
tos" haci~1 una misma meta; vence quien llega primero. El juego es leal, en 
tanto que cada uno se sirve para atlelantar a los <lcritís,dc sus propias fuer· 
zas. F. Carnelutti, ob. cit. p. 40. 
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prohibición de cuya libre utili:ación se exige, a fin de tutelar ln posihi 1 hbd 

del consumidor de elegir cntrl' bfrncs diversos, así como fnvorC'cer el progreso 

cultural y tecnico )' confluir finalmente en una ndecuatla defensa d<.>1 principio 

de 1 a l i hn' et'nc111-renc in. 

b común encontrar ('!1 la doctrina, una cierta confusión entre los ténninos "com-

petencia ilícita" )'"competencia desleal" ya que algunns autores tienclcn a cmpl~ 

ar ambos vocablos como sinónimos (12). 

En realidad creemos que ambos conceptos son distintos, pues mientras un acto es 

ilícito cuando el lcgi'sladot hn prohibido expresamente su realización, consicle-

r{m<lolo "Juris et de Jure" corno "falto de honradez en la com¡wtencia", un acto es 

desleal cuando su naturaleza, contraria a los usos honrados del comercio o ele la 

industria, no es suficientemente clara, estando su carácter desleal "sujeto a 

comprobaci6n, pue~ la ley no lo prohibe expresamente" (13). En otras palabras, 

"todos los actos contrarios n la concurrencia honrada en materia industrial o co-

mercial son de competencia desleal e ilícitos (lato scnsu) pero estricto scnsu, 

solo son ilícitos los encuadrados en tma expresa nonna prohibitiva legal o con-

tractual" (14). 

Para otros autores el concepto "competenci11 ilícita", engloba en forma gen6rica 

los conceptos específicos <le: competencia prohibida (aquella bloqueada exprcsrune!!_ 

te por preceptos legales), competencia <les leal (1 a que contraría principios éti

cos) }' la usurpaci6n <le derechos de propiedad industrial (acci6n delictiva incor-

(12) Jorge Vignettcs L6pez "La f,empetencía IHcita" RMPIA ~os. 25-26, enero-di
ciembre 1975, pp. 243-253. Igualmente P. Ca111elutti, ob. cit. pp. 38 - 57. 

(13) A. Dínz Bravo, ob. cit., pp. 30-31. 
(14) Ibídem, p. 32. 
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parada por algunos países en el Código Penal, como atentatoria de los derechos 

<lel legitimo posC'edor de signos, patentes y 1nodt~lc>s oh jetos de ln propiedad in-

dustrial (IS). 

Para fines de nuestro ('Studío, consideraremos como "ilíc.ita", aquella concurren-

cia que atenta contra preceptos legislativos pre-establecidos y encaminados n r~ 

gular la libertad de dicha concurrencia. De "desleal" calificaremos a todo acto 

de competencia que, pi:ohi bido o no expresrunente por las leyes vigentes, va en 

contra de "los usos honrados en la industria o en el comercio" (16). 

a) Suicto, Objeto y Definición 

En la int:el igcncia expuesta y con el fin ele aclarar el terreno que pisamos en 

el estudio de la com¡ietcnciíl desleal, es convenitmtc indicar que existe un :1c11cr. 

<lo prácticamente un(Jraimc en la doctrina en cuanto a que es el Fmpresario, el su-

jeto protegido por las acciones de competencia desleal, ya que la finalidad ese!! 

cial de tales acciones es asegurar la libre concurrencia al mercado de quienes 

persiguen, con dicha concurrencia, una ganancia )' solamente quienes realizan una 

actividad mercantil, los empresarios, llenan ese presupuesto. 

No sucede lo mismo en cuanto a la detenninaci6n de cual es el bien objeto de pro-

tccdón de las acciones en estudio. 

Para algunos autores, Carnelutti entre ellos, dicho bien es doble y está consti

tuido por una combinaci6n de la negodación y el aviamiento (17). Otros como Barrera 

(15) Vicente Baldó del Castaño. Conceptos Fundamentales del Derecho Mercantil. 
Las Relaciones Jurídico-Empresariales. Marcombo 13oixarcu Editores, Barce
lona 1974, pp. 46-47. 

(16) En páginas siguientes nos referiremos al Artículo 10 bis de la Convenci6n 
de París, introductor original de estos conceptos, 

(17) En el Capítulo relativo a la lk1cienda, nos referiremos con detenimiento a 
este elemento inmaterial de dicha Instituci6n. 
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y Rotondi opinan qtu.' basta la protccci6n a el aviamiento purs de esta fonna se 

protl'gl' tanto a la negociación como al cmprc~;ario. (Ya tnl'llCionamos que el cm· 

prcsnrio es l'll sí el sujeto lle la acción por lo que nos parcct' ir1procedcntt1 i· 

<lt•ntificnr1o con l'l oh jeto de la misma). 

Una postura ino\'adorn, sostenida por Ascnrcll i, que hemos venido apuntando a 

lo largo de este estudio, considera que el bien protegido tcleol6gicamente por 

la competcmcia desleal, es la probabilidad de ganancia que puede derivarse del 

uso <le los bienes inmateriales en la identificad6n de la actividad empresa-

rial (18). 

Otra postura indiscutiblemente bien plantl•ada, es la de Ferrara, quien conside· 

raque el descrédito causado a las mercancías de un empresario o la sustracci6n 

de un empleado indispensable para c•stc, citados ambos casos co1ro ejemplos de ac-

tos de compctenc ia desleal, constituyen Vt~rdadcras a gres iones a 1 a organizaci6n 

de la hacienda. "Si se dejare indefensa a la hacicmla contra tales ataques, se 

daría a los compcti<lorcs la posibilidad de perturbarla o destruirla impunemente 

a su antojo, aniquilando el copital que representa. Para evitarlo provee la 

le}' con la prohibici6n de la competencia dcskal que cabalmente se propone tute-

lar la organi z.ación de la hacienda, impidiendo aquellas causas perturbadoras de 

su actividad que pueden ser reconducídns a actos inmorales o incorrectos de los 

competidores y que afectan a su aptitud para producir el rendimiento'' (19). 

Puede notarse que, sea cual fuere el enfoque que tlcn los autores re fcridos -y 

(18) ,\, lliaz Bravo califica esta postura de "intelcctualista" substituyendo, al 
referirla, el ténnino ''bienes inmateriales" por el de "derechos inrnateria· 
les". Pensamos que la esencia de 1 a teoría de Aseare 11 i se basa prccisruncn_ 
te en los bienes y no en los derechos irunateriales. 

(19) F. Ferrara, ob. cit. p. 78, 
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otros que.• no ci t¡unos debido a la:-; 1 imi tac i(mc" dL· extensión de este l'Stut! io- al 

problema di.• detcnninar L'I hil'n tutelnJo por la compL•tcn;..'.ia dl'slcal, todas o casi 

todas ellas, conflu)'l'll l'll L'I concl'pt0 de oq;ani::acitín de la hacienda rn1110 el 

bi.en último protegido por las ac1.·iones lkrivadas dl• la instit111.·ión c011\l'l\tada. Es 

pues, doctrinariwnentc, d c\'itar la disgregación de la hacienda, por que su or-

&nnizaci6n representa capital }' riqueza (20), el fin esencial perseguido por la 

legislación quc reprime la compctcncin dcsleal (21). 

Sin detrimento de lo expuesto, considl'rwnos que el encuadre de los sujetos y bie

nes protegidos por las acciones de competencia desleal, debe ser flexible en sis-

temas jurídicos y <'Con6micos en los que, como el nuestro, se tiende cada vez más 

a un adecuado control estatal de la libertad de comercio, t>n hencricio del bien 

común, indisolublemente 1 igado con la justicia y la equidad (22}. llabrá si tua-

ciones en que dichn hil'n co1mín considermln como el bien protegido, jcdrquicamcn-

te mtís valioso, dé lugar a legislaciones que con el fin dl' protegerlo adecuada-

mente, pongan el acento de sus preceptos sobre la hacienda como el elemento jcrár_ 

quicrunentc inmediato, mientras otras lo harán con rclaci6n al aviamiento, la clic!!_ 

tela o amparando 1ns probabilidades de ¡:anancia del l1nprcs:nio, pero siempre ;icor-

de con el momento social-político-económico Je cada país. 

/>malgamando )'combinando en difcrcntc•s fonn.as los elementos consitlcrn<los, la doc

trina concluye por exponer diversas definiciones o conceptos concretos de lo que 

dche cntcndcrs(', en restuncn, por competencia desleal. 

(20) Ibidcm, p. 81. 
f21) Dada la importancia que reviste el el('mento organización de la hacienda, de

jaremos pani el capítulo siguiente, el anñl isis mfü; detallado de el mismo, 
aprovechando para determinar la semejanza de dicho elemento con el aviamien
to, concepto que aparentemente Jo incorpora pero que ofrece al estudioso del 
derecho características sui -g(.>ncr is dignas de considcraci6n especial. 

(22) En el mismo sentido A. nía: nravo, ob. cit., p. 284. 
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En tui breve andl is is d<' las corrientes dofinitorias 111Íls importantes no puede pa-

sarsc por alto, aquC'lla corriente que considera simpJc.mcntc que la amplitud y va 

gut'dad de la inst ituci6n, impidC' rn:ilquin intento ~'crin de definición, si se to 

rna en cuenta que "la not:icín dC' acto ilícito o contrario :i los u~os honrados en 

materia comc·rL·ial n industrial v:1ría no solamente siguiendo Jos usos y costtunhrcs 

de rnda pafs, sino trunbién fumlamL'ntalmcntc según las opiniones filosóricas,polí-

ticas )'económicas y, como consC'cuencia, parece imposible circunscribir el vasto 

dominio de la competencia ilícita en límites precisos y definitivos (23). 

Si pudiera separarse de la compctl'twi:1 i 1 íci ta, el concepto de competencia desleal 

y estudiarlo por separado a fin de buscar un encuadre preciso del hecho ilícito 

indepen<liC'ntcmcnte d0l dcskal, bastaría rccurri r a Kcl sen (Z·l) para aclarar que 

se llama hl'cho ilícito "a la conducta contraria a la prescrita en una nonna jurí-

dii.:a o lo qtw es lo mismo, a la conducta prohibida por dicha nonn:1. Jlay pues una 

relación t•st rt-cha entrt• Ja noción de hecho i 1 íci to y la de obligación jurídica. 

El hecho ilícito es lo opuesto a una conducta obligatoria y hay una ohligaci6n ju-

rídicn de abstenerse de todo hecho i t íci to''. 

Este concepto sumado al cncuadr" mercan ti 1 de 1 hecho il í'ci to, nos daría un conccp· 

to claro y útil, en la pr~ktica, de la competencia ilícita, solm1entc que cor10 ya 

sc•Jialamos en antt>cedentcs, la ilícita no es sino una modalidad de la competcmcia 

desleal por lo que, aiín resolviendo con precisión la primera incógnita, la segun-

<la, )' miís importante, seguiría convertida en t•l intrín¡:ul is que se intenta dcscn-

redar. 

(23 ''La Hepresion de la Concurrencc Dcloyale et la Loi i\1 lcmandc du 12 septcrr1-
bcr {SIC) 1933 sur les ~byens de Puhl ici te ... etc". La Propr iété Jndustrielle 
193(1. cit. por A. A. Fernán<lez, pp. 194-195. 

(24) Hans Kclsen. Teoría Pura del Derecho. E<li toríal Universitaria de Ruemos Aj
res, 1960, p. 87. 
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Enrrentando ln incéigni ta, Ja Joctrirrn sciíala que, por desleal, debe entenderse a· 

quC'lla competencia qllt' una t•mprcsa o personn "practicn contra unn u otras no con 

infracci611 de ninguna (SIC) prohibición contract11:1l o kgal expresa, sino con a· 

huso de la 1 ihertad Lk qll(' ¡;0::111"( 2SJ. SL' afi nna tmnhién qtw es desleal "en las 

relaciones prnf'esional('S, el acto contrario a las buenas costtu11bres, cometido de 

Jllda fé cPntra la compct('ncia y dl'stinado a atraerse uno o \'arios el ient<.'s" (26) 

(punto de >t'frrencia:la clientela). 

Con el mismo punto de referencia, se opina que constituyen concurrencia desleal, 

"lns fnltas por las cualt's un comerciante o un industrinl buscan frauduh'ntamcnte 

a¡;l'nciarse la el icntcln J(' sus competidor('S"(27). Ejempl i ficati vamentc se cnglo· 

ban dentro del concepto, "la usurpación de un tt~rcero dl' una marca no registrada 

que un fabricante emplea para designar sus productos, cuando un comerciante se a· 

provecha de la homonimia <le su nomhn' con aquel de otro comerciante para estable· 

ccr una confusión con la casa de este tíltimo y dC'sviar la clientela en su propio 

bt•nl'f ic i o (28). 

El \'ocablo "desleal" es substituido por algunos teóricos por el de "deshonesta"• 

conceptuando la compctcncia deshonesta como "la sutileza cmplendn para ganar la 

clientela de otro" que, rnuchas veces, implica ln falacia del acto desleal" (29). 

Para otros cspecinl istas prestigiados, la represión de la competencia desleal de· 

ríva del derecho natural acorde al cual, "todo acto dl'l hombre que cause daflo a 

otro obliga al qtw lo produce a rcpnrarlo (Artículo 1382 del C.C. Francés)" (30) 

(25) ~1. IJiaz de \'elasco, Dícciom1rio de Derecho Privado, Tomo f, Editorial Labor 
~t1dríd )'Barcelona 1950 cit. por,\. A. Fcrnández, ob. cit., p. 193. 

(26) C. Chcncvard, Traité de la l.oncurrencc Dcloyalc, París y Ginebra 1914 cit. 
por Jhidt'm, p. 193. 

(27) M. Dufourmantcllt', oh. cit., p. 141. 
(28) I<lem. 
(29) C. Sepúlveda, oh. cit. p. 161. 
(30) D. Range1 ~!cdína, ob. cit. p. 105. 
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}' const:'cuentcml'l1tt' las al·cirinC'S dl•stinadils a sancionar tlicho acto, l'l1 el árcn 

qlll' nos ornpa, constitll)'l'n "solamente la sanción tic un 1khcr, y su ohjt>tivo e:-:: 

garanti:ar a cada pwduetor o coml'l'Ciantc l'.Ontra l'l cmpko de medios desleales 

por s11s compctidorl's" (31). Si0mlo todas las corrientes comentadas, indudable-

mente val ios:is, apuntan tínicarnentl' solucimws parciales :Jl problema, 11tis1n11 que, 

en lllll'S tra opi ni 6n, sol o ptll'<le ser adecuadamcn te rl'sucl to, aunqlll' no en fonna de-

finitiva, si se combinan los aportes conceptuales con una emm1eración, lo más ex· 

hausti\'U posible, de los actos que pueden emnarcarsc por la disciplina. 

El intento mfü; aproximado a l'stc ideal, lo constituye, sin duda, el 1\rtículo 10 

bis de la Convención de París, el cual ha influenciado a la 11111yoría de las lcgi~ 

laciones nacionales y que consideraremos en mayor detalle al ocuparnos, mtis ade· 

lnntc, de las tendencias legislati\'as internn1..'.ionales en torno a la institución 

en comentario, en la intcl igcnci<J de que, si hien adolece de las iriprccisiones 

que también rcfrrircmos, constituye, en nuestra opinión, el encuadre de la compe· 

tencia <ll'slcal más cercano a la real id:Hl de dicha institución. 

b) Enfoque Internacional de la Disciplina 

Consideramos que el desarrollo más antiguo de la disciplina de la competencia 

desleal (32), posterior a la~ primeras épocas del derecho 1nercanti.l, en las que 

como hemos mencionado, no exi:itía ln 1 ihre concurrencia, puede encontrarse en 

e J Continente Europeo. Debido a la ímportanc ía adquirida por la concurrencia, 

a resultas de la afinnac.:i6n de la 1 ihcrtad de ejercicio de las actividades empr~ 

sarialcs, se \'i6 ln necesidad de crear una disciplina lcgislativn especial para 

(31) Idcm. 
(32) Conccptw1da oríginalmentl' como "El resultado clcl abuso en la competencia, 

motivado por la falta de limitación legal a la libre concurrencia". J. Ca· 
rrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Tomo 1, Vol. lo., ~l1dri<l 1947 cit. 
por A. A. Fernámlcz, oh. cit, p. 38Z(cn nota a la 193). 
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reglamentar las caractC'l'Íst icas de tal concurrencia. Sin embargo ante las difi-

Cllltad('S de dicha Crl'aCiÓll, la jttl'i!;prt1de1Ki:1 rrallCl'Sa optl) por hasarSL' l'l1 el 

¡irinc ipio general d(' la n•spnnsahi 1 idad l'Xt r;1contrnctual a !"in dt· dt'lc1111inar la 

dl'Sho1iest idad dc> una actividad mcrcnnt i 1. 

En otras pnlalm1s, ln jurisprudencia francesa encuadraba el ilícito <liscipl innn 

<lo básicamente la responsabilidad derivada de los daños consiguientes, no sola· 

mcmtc a ni\'el legal, sino hncit'ndo extensiva su intcrpretaci6n a las nomas ele 

las but•nas costLunbrc.•s sociales LB). En Alemania se hicieron los primeros inte!)_ 

tos para disciplinar la concurrencia desleal con independencia dt· la rc•glamenta· 

ción <le los actos ilícitos, concluyéndose con unn disciplina especial e.reacia por 

la Ley del 7 de ,iunio de 1909(34), intcgratla y motli ficada con las disposiciones 

del 9 de mayo de 19~2. del 26 de fd11"cro de 1935 y dl'l 8 de mar:o de 1940(35). 

Este conjunto nonnativo especial, se basa fundamentalmente en el abierto contrn~ 

tl' que existe entre un acto de cor.ipc>tcncia desleal y las buenas costur1hres. 

Tanto en lnglatcrra como en los Estados Unidos, la represión de la competencia 

desleal se basa en los principios tradicionales de ln Ley Común, existiendo sin 

0111hargo, en los Estados Unidos, ntm1erosos actos dC' concurrencia que han sido en· 

..:11:itlrados en disciplinas constituidas por !eres especiales qut~ se relacionan par. 

ticulanncnte con las priictkas 11Kmopol ístícas. 

En los regímenes socialistas se t'it'ndc a la protección de los consuinidorcs a 

través de los monopolios de• Estndo "a los que se fija no solamente el precio de 

(33) Aseare]] i, ob. cit. p. 158 
(34) 1\. ,\J;ior Ferniíntlez, ob. cit. p. 198, menciona coIOO antecedente de esta ley a· 

lC'l~ana, la del 27 de mayo d(' 1896, refiriéndola además como la exccpci6n a 
la tendencia int<.'rnacional de tratar los problemas <le la competencia desleal 
en las legislaciones civiles o n tra\'&s tic la usurpación de los signos de 
propiedad industrial. 

(35) Ibídem, p. 159. 
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las mcrcanciíls que producen y de los st•rvicios que prestan, sino también ln ca· 

lidacl )' c:mtidaJ dC' ellos" (36). 

Cierto C'S quC' en el sistema sovi6t ico los campesinos )' artl'Sanos ocup!lllos C'll la 

pequeña hacienda, ti Clll'll 1 i hre d isponi b i l idad de Ja misma, sol amente que "a co!.!_ 

d ición dc que no exploten tr:ihajo :1Jcno, no especulen y actuen en el marco de 

la ley" (37). 

En resumen puede afinnarse que, por las causas apuntadas y dC'hido a Ja socinli· 

:ación de los instrwnentos y medios de producción, perdió en la lJRSS su fucr:'.a 

"la ley económica de la competcncin y la anarqufa de la producci6n" (38), carac· 

terístkas de los sistemas d<' 1 ihrc t'TllprC'sa, producto del 1 íhcnil ísmo económico. 

4. ARTf(]JLO 10 BIS DE J,.1\ Cíl\'\1~'\CJO~ PE l'ARIS 

Consideroindo las corrientes expuestas, Ja Corwenci6n de París, Código Intcmncio-

nal de Propiedad Industrial, a que hf·mos hl'cho :1mplia referencia en páginas pre-

ccdcntt>s, cst;ihh'ce c11 su Artículo 10 bis, el concepto de cornpctcncia desleal en 

los siguÍ('lltcs ténninos: 

(36) 
(37) 

(38) 
(39) 

"(1) Los Países de la llni6n se obligan n nsc{.,"'t1rar 11 los sOhdi tos de 

la llni6n tma protección eficaz en contra de la competcnc in desleal. 

(2) Consti tuyc un acto de competencia desleal todo acto dt• r0fT!pctcncia 

contrario a los usos honrados (39) <·n materia industrial o coMl.'rcial". 

J. Barrera Craf, oh. cit., p. 395. 
A. lleni:;ov \' M. l\üichcnko. Jkrecho Constitucional So\'i6tico, Edicíoncs en 
Lenguas Ext~an.i t•ras. ~~Jscú, 1959, p. 11 ·I. 
ldcm. 
'11oncst practiccs" en el derC'cho saj6n y ''Usages honnetes" en el derecho fran 
cés. 
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No consideramos muy afortmmda esta tlc•íin.ición en virtud de la dificultad que re

presenta para los estudiosos dC'l clcrrcho y m:ís aún para aquellos cuya actividad 

consiste rn la apl icaci6n ele las nonnas correspondientes, el detenninar cuales 

son "los usos honrados cm materia industrial o comercial". 

Esta oscuridad legislativa se aclara, sin embargo, en el tercer inciso del artí-

culo comentado, en donde los legisladores internacionales enumeraron los actos 

que podrían conshlcrarsc contrarios a los "usos honrados" referidos en los dos 

primeros incisos, señalando: 

"(3) Prirn:ipalmente deberán prohibirse: 

lo.- Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por 

coolquier mcclio que sen, con el establecimiento, los productos o la 

actividad industrial o comercial de un competidor. 

Zo.- Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que ticn· 

dan a desacn.>ditar el establecimiento, los productos, o la actividad 

industrial o comercial de> un conq)et'idor. 

3o.- Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del co

mercio, sea susceptible <le inducir al público a error sohre la natura-

le:a, el modo <le fabricac i6n, las caracteri' st icas, la aptitud en el em 

pleo o en la cantidad Je> las mercancías". f10) 

La reprcsi6n de los actos enumerados, así como la de aquellos establecidos en los 

Artículos 9 )' 10 <le la misma Convenci6n, (ilicitud en la aplicación ele una r11arca 

de fábrica, de comercio o nombre comercial, }' el rmpleo de indicaciones falsas 

(40) Texto derivado Lle la Revisión de Lisboa, que se conservó en la últi111a Revi
sión efectuada al Convenio en cuestión, en Estocolmo, Succia,el 14 de junio 
de 1967. 
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en cuanto a proc(•dcncia e identidad del productor) respectivamente, se reglamen

tan en el Artículo 10 ter del Ordenamiento en consideraci6n, de acuerdo a los si 

~dentes t61111inos: 

"(!)Los Paises de Ja llni6n se comprometen a asegurar a los súbditos 

de los otros países de la lfnión Jos r('cursos legales apropiados para 

n'¡n·imir tmlos los netos pn'\1 istos en los Artículos 9, 10 y 10 his". 

La Fracción 2 dPl comentado Artículo 10 ter, estab1cce la necesidad de que se 

dicten medidas parn que sean los sindicatos )' las asociaciones legitimadas en 

sus respec t h'os países y rcpresentnnt t'S de 1 os industrial es productores o comer

ciantes l ntcn•sados, a1¡11el los que se encarguen d(' actuar ;mte las autor idacles 

correspondientt•s para .la represión dt• los actos previstos t'n los Artículos 9, 

10 y 10 his, 1 imHámlose dicha actuación a la medida que la ley del país en el 

cual la protección se reclama, lo pc!11lita precisamente a las agrupaciones loca-

les scmcj:111tt•s, 

Podemos notar Líe i lmrnte que l:i exigencia de que las prficticas comerciales sean 

honestas, tiende a aear un cmnpo de protección en torno a la creación intelec

tual, totla ve: <¡lll' un atentado a la misma es más "que un atentado a el interés 

privado, porque no solamente lesiona a aquel que es víctima en su consideración 

y en su fortuna, sino que hiere más profundamente a la industria nacional al blo

qu(•ar y dt'tcncr el progreso; vicnC' :i ser de este modo una amena~a y un peligro n , 

Ja prospcritlad pública" (41). 

Con la intención de aclarar 1 a enumcrac ión que efectuan, las referidas Fracciones 

1 a 3 del Articulo 10 his de la Co11\'cnción de París, de los netos llk'Ís comunes de 

(~1) .J. Hcdarride, ob. cit., Tomo 2, p. 272. 
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cornpctl'ncia Jesll'al, procc<lt'remns a anal i ::ar con 1m poco mfis de detalle, dichas 

Fracc ionl's, idcnt i f icando c.i t'mpl i f icnt i vamcntc a 1 gunos <le los actos desleales, 

comprendidos en las misnms. 

A. - Actos lk' Confusi6n 

Como primera cntcg0ría de actos de concurrcnc ia desl enl, podemos mencionar aque

lla que comprende a los actos de confusión mismos q11e, consideramos, ofrecen los 

confines mt•jor dl'limitados de Ja disciplina. 

Fn otras palabras, SC' podría decir que un acto de confusión es aquel que impide 

al público efectuar una adecun<ln di fcn'nc i ación entre los concurrentes, orientá!!_ 

dosc principalmente a la desviación de Ja el ientela de uno dt' tales concurren

tes. 

Para considerar idóneos los actos de confusión, éstos deben orientarse a provocar 

una cquivocnci6n en el constunidor al ídentif.icar 6ste los productos, la empresa, 

los locales)' en t6nninos más generales, la actividad de un empresario, con inde

p<.'ndcncia de la confusi6n que pucd¡¡ existir entre diversos signos distintivos, 

cuando éstos son objeto de derechos absolutos (42). 

La caract.crístka de idoneidad referida, debe entenderse con rclaci6n a la asimi

l:id6n que de dicho acto efectúa 1111 consumidor dC' tipo medio. En efecto, es po

siblC' que en el consumiJor cx¡wrto, o sea aquel que puede ser calificado como un 

conocedor profundo de los artículos que ndquicrl', la posibilidad de confusi6n o

riginada en el 11so indebido de fonnas de prcsentaci6n de un producto o de los co-

(42) T. Ascarelli, ob. cit., p. 204. 
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lores o aparic•nc ia d('l mí snK), para asC'mL',iars(' 11 otro, rC"s11l ta rC'mota. ¡\sí 1111 

buen conocedor dL' vi11Cls ¡•rnlr;í st•r difíciln0ntC' cnnf11mlid0 rnc«li:mt.e 1:1 ap:1rien

da dt• 1ma hptcl l:i C\1}';1 rtiq11l't a :.c;1 st•mr·)ant C' :1 l:i q11e el fahril'ante de una 

rnan:a de fama utili:a para idcntifk:ir algllna cnsct:lm notablC' o pr0f0rcntc de 

SllS prtidllt' t OS, 

Ampl ian.lo rl l'otKcpt.o de acto~; c:1paCC'S tk cn-.1r conf11sión, poclrí:unos entmdrr C2_ 

mo tales ;:¡ :rquL•l los que consisten v.g., en una disposición de escaparates, 1111a 

prcscntnci61l de locales o una pn'sentación de n•c ipientc$ 1lc ta] naturnlrza que 

pucd:ui ocasionar la c•q11inicnc ión del consumidor al adquirí r los product0s corre

lativos; en 1111a puhl icidad que reprodll:Ca fotografías de productos ajcMs o q11e 

incorpore ilustraciones <lllC' figman en c.1tálogos de 0tros concurrentes; también 

por e.kmplo aquello:; casns en que al¡~un;1s piC'~a;, de rrp11cstn o de recambio parn 

maquinaria o :1ut01116\'i les, contengan indicaciones qll(' indu:.can a presumir que han 

:-;ido fabricadas, cuan¡J<i no Jo s0n, por •:I fahricante de la m:íq11ina o del automó

vi 1. r,on n:i~ncrosos los J iti¡;ins q11<' se dNi\'an de este Ílltimo prcsupuest·o debido 

a •llll' es al't i\'idad 1101111al dt> lo:; exp<.•nd<'florcs de rcfm:ciones, part ic11lm1nente de 

a11toméi\'iks, el empl('ar la marca de el automóvil a q11e dichas refacciones se <les

t inan, como idcnt í ficación de las mismas, induciendo al constmtidor a considerar 

0,t1e ta 1 ,•s arl\•f;1cto~, han sido 111anufactur;11los dícrcctamente por In l'1i sma fábrica 

t•ncar¡.;ad:1 dt• producir('! vd1ículo. La mis1'\a sitmción se presenta en nqucllos t~ 

llcn·s e!;Jwci;tl i:¡1dt)~; vn dnr servicio y repnrad6n, en los qll(' SC' indica abierta 

ncntc que se C!'pcciali:an en aut.móriles \',g,, ~lcrcedcs Ben::, Henault, etc., dán

tl0Jc profu:-;i6n a los letreros que indic:m esta marca en sus 111aro.uesinns, con lo 

uiic· t'l piílllico constunidor piensa ,¡pfinitiva1!1cntc quc SL' trata de talleres rclacio 

n:ulos dir1•c1:1mentc• ron la enprcsa fahrit:antc• dr los \'eh.ículos. 

~licntras en (•stos s11p:1cstos no existe realmente duda en cuanto a la intcnci6n dr 



- 316 -

conf11n<lir, quC' se tradt1C(' en una \'enlllllera com¡wtcncia d!.'slcal, si Ja hay en 

cuanto a 1n adopción de signos distintivos particularnK'nlt' acreditados, en otra 

localidad distinta a aqtwlla rn que· dichos si~:nos se usan, (ya '.;l'a crnoo marcas 

de uso o n11no marcas dchid;unl'ntt' rq:istr:1d:1s') con apnyn en la especialidad ca

ractcrist ica dt' las marcas. En efecto para calificar de desleal 1111 acto concu

rrente de esta naturaleza, es 1wcps;uin demostrar la intención fraudulenta del 

cmprcsari~1 que adoptn t'l :;igno 11Cn'ditado, lo cual es particulanncnte prohlemfi

tico C'll virtud tk que dicho car:ícter de "acreditado" lo dctennina generalmente 

la autoridad judii.:ial, con hase en elementos casuísticos que le son suministra

dos en los 1 it igios correspondientes y los cuales penni ten al juzgador dctermi-

1wr n partir dt• que momento un signo distintivo puede reputarse como notorio o 

:unpl imncntc acred i ta<lo. Arduo es dctenninar si C'l momento en que se inicia ln 

conotación "notable" de el signo, coincide con el momento en que el prl'tendido 

concurrente desleal h:i inicin<lo su comportamiento. 

Ya hemos rwncionado algunos aspectos de esta problcmát ica, al referí rnos a las 

marcas <le alto renombre, por lo qlll' nos remitimos a las conclusiones estahleci

<las c•n dicho apartado; htístt·nos por el momento apuntar que la adopci6n legítima 

tll' tlll signo ajeno, característica de la apropiaci6n de una marca notoria por un 

tercero dist intn a su propietario ori~;inal, puede ocasionar, no obstante dicha l~ 

gitimiJad, el empobrecimiento de tal propietario original y el enriq11ecirniento de 

el adoptante en cuest i6n. Creemos qtw, in<le¡wnd i cntcmcnte de 1 as acciones de 

competencia deskal , muy di fíe i Jml'ntc apl icahles en esta circunstancia, por no 

poderse demostrar la existencia de la intención fraudulenta o de la tendencia 

a cn'ar confusi6n en t'l consumidor, podría optarst', sin cmbnrgo, por una acci6n 

civil de cnriquC'cimiento ilcgítimn, siempre que l'l caudal patrimoninl del usua

rio posterior dd si¡:no, a título legítimo insistimos, sea notablemente incre-
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mentado en proporción al referido cmpohn•cimicnto del titular original (43). 

fl) Actos de ll_cn igrac ión y J\prop iac i6n d0 Méritos no ,}'._crdD;!cro~ 

En concordancia con los Incisos 2 y 3, de c1 P(trrafo Tercero dcl Articulo 10 

hb del Convenio de París, puede deducirse una segunda catcgorfo de actos de 

concurrl'ncía desleal carnet.erizados por el Jcscrédito o denigración de estnbl~ 

cimit'ntos o productos ajenos y por la apropiación de méritos no verdaderos, o-

ricntándosc dichos actos de dcnigrnción rn contra del interés a la reputación 

tk un comerciante o a desacreditar, (Inciso 2o), "el establecimiento, los produ~ 

tos o la actividad industrial o comercfol de.' 1111 competidor"; mientras los actos 

de apropiación de méritos no verdaderos, se cncnminan "a inducir al púhl ico a e-

rror sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la apti-

tud rn el C'ntplco o la cantidad de las mercancías" (Inciso 3o). 

Es conveniente mencionar a este respecto que, para la doctrina, la capacidad de 

actuaci6n dL·l comerciante o cmpn•sario afectado por un acto de descrédito o de 

falsa apropiación de méritos, no St' encuentra limitada a dicho empresario, sino 

que cualquier otro empresario concurrente, aún sin ser aquel de cuyos productos 

se usurpan o denigran las características, puede verse afectado por las falsas 

indicaciones referidas, encontrándose m1tomiíticmnente legitimado para actuar, 

aún en el caso de que no exista reacción d(•l empresario directamente afectado. 

Es conveniente sclialar asimismo, que el acto de concurrencia desleal derivado 

dt' las falsas alegaciones en el ejercicio del comercio, no depende de que la me!!_ 

ción falsamente ndoptada sea de un mérito definido, sino que el simple hecho de 

(43) En este sentido se pronuncia, aunque con serias dudas, las cuales compartimos 
clehido al carácter ilegítimo que elche tener el acto para tipificar el ilíci
to, T. Ascarclli, ob. cit., p. 208. 
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existir intención dolosa en la adopción, l'Xcluyc la necesidad de que se considc· 

re alguna característ íca meritoria a dkha mención. En otras p:ilahr:1s, la des-

lc~altad del acto r:1dica en la inexistencia de la característica ostentada, con-

crptúan<losl' In cxpn'sión ·~nórito" tomo una referencia, indrpcndicntmcnte <le que 

dicha caractcrist ica pueda ser considerada o no "meritoria" estrictamente hablan-

do (4·1). 

f;s conveniente irnlic:ir que, en fonna similar, no se tiene en cuenta el mérito de 

la creación usurpada en los casos dr violación de los derechos <le uso cxcl.u~dvo 

otorgados por un registro d0 disei10 o de modelo, en los casos <le invasión de pa-

tente, o en el plagio Je una obra l iteraría, para npreciar la rn:1gnitud d0 el <leli 

to o de la infracción, sino que tales ilícitos deb0n castigarse con imlcpcndencia 

de 1 a escala de méritos qlle pueda concederse a dicha crcac i ón (4 5). 

En resumen, pmlrí:m cal íficarsc como dl'slcalcs, todas aquellas indicaciones ten-

di('ntcs a atribuir a dt'tenninaJos productos, patentes que no les corresponden al 

scfialmnicnto de premios no obtenidos, de· calidades no post•ídas; a la mención de 

una materia prima qtw no se emplea en la composici6n, a Ja indicación <le un;i lite· 

ratura científica que no ha sido verificada en el desarrollo del producto; a la 

atribución a un l'l11!1rcsarío de una situación o de lln hecho que no correspondan a 

Ja V<'rdad; a Ja mcndón de premios irwxist('ntes, de indicaciones equívocas, de 

resultados de certámenes omitiendo dolosamente la imlicación de las condiciones 

hajo las cu:dcs se verificó el ccrt¡¡m0n en cuestión; el uso <le expresiones que 

SURÍt'ran scmcjan::as cualitati\·as de u11 producto con otro concurrente; la indica-

-C:iTi-;r. Asca re 11 i , oll. e j t. , p. 213. -
(4S} "J.a Le}' no tiene l'll cucntn para la aprc.'ciación del delito de usurpación de 

patente ni el mérito de la obra, ni la reputación del privilegio, ni la ex
tcnsi6n o importancia tlC' la obra, ni el destino del producto de la nueva f!!_ 
hricación. Cualesquiera que estos sean, si el delito existe dche castigar
se del mismo modo". Pedro dl' Ec:hcven-ía, Patentes <le Invención - Su l.egis
laci6n Espedal en España, Bilbao, 1897, pp. 72 • 73. 
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ci6n Je propü•dadcs corrcspondientt's realmente, a otro producto sl~nejantc; las 

indicaciones dl' procedencia no vcnl:1dcr:1s, (espcd fica mene ión a l'st:as ca rae te 

rísticas se ha hecho ni considerar, en capítulos prcccdl'ntes, las dcnomin.1cio-

ne:. de origrn) . .i\(m cncuadrahle en lns actos de competencia <k'slcal basados en 

la denigración de un concurrmtl' y en la :idopcicín <le méritos no verdaderos, es 

común en nuestro medio, d uso d(• canales publicitarios con la tendencia de es-
i 
1, 

tablccer cons.íderacioncs comparativas entre productos semejantes dl' diferentes ' 

fabricantes. En el terreno de los autom6viles v.g., han aparecido a últimas fe-

chas con propósitos publicitarios, cuadros comparativos de automóviles semejan-

tt>s fabricados por empresas distintas. Existe el conscnsu general, derivado de 

la intl'r¡iretación que ri nivl~l ju(licia1 se ha dado a cstt' tipo <le análisis campa-

rativos en las Cortes Esta<lmmi<lcnscs, de que este procedimiento de publicidad 

es lícito y carece úe las carnctcrísticas de un acto de concurrencin desleal. 

En rn1estra opinión, dicha consideraci6n es equivocada, en virtud de que si bien 

en la atribución de méritos, cuando estos son veraces, no puede existir desleal-

d¡¡<l, si existe \>sta cuando dl' dicho realce de caractcrística5 meritorias puede 

motivarse 11na dcnigraci6n del producto competidor,. No el iminn esta posibilidad 

de desleahlad, l'l hecho de quc la dcnigrad6n derive de datos objetivos plenos 

de veracidad, )'ª quC' el animus puhl ici tario es definí tivamcntc 'el desacreditar 

uno dL• los producto~ mediante el ensalzado de las carncterísticas de el otro. Es 

claro c:11e un e111prcsario al emitir, a tra\'és di: los medios publicitarios, una cali 

fitación ll opinié>n de• las características de d producto de sus competidores, es-

t:í s11stituy6ndose en una ralificación que debe competer (micn y exclusivamente al 

ptíhl ico consiunidor. Aparentemente los cuadros comparativos que se emplean en la 

actual idall con las final idadcs expuestas, se concretan a ohjetivizar datos, pre-

cios, Jimc!l:>ioncs, conswno de gasolina, etc., entre automóviles semejantes; sin 

C'Jnhargo en tal actividad se induce al consumidor a considerar negativas las carac 

tcrísticas de uno Je los vehículos con rclací6n a el otro, aprovechando la 16gica 
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considcruci6n dC' <Jlll' quien se atrl'VC a cst:ihleccr sistt'mas o cuadres comparati-

vos cnn los productos de su rival, csUí cnnvencidn dl' 1:1 sllJll'rioridad de su pro-

dueto. Es obvio en c111K 111sicin que este rn:11rso pub! ic i tario, por s11 cartícter 

tendencioso, dt•lw rons idl'rars<' como un acto cPm1wt i t ivo dcsl0al (4f1). 

ConsidC'r:unos importante mencionar, en este breve antíl is is ele los actos de dcni-

graci6n o aprnpiaci6n dC' m6ritos a_icnos, reputados como daramentc desleales, que 

es una pr:íctica viciosa de los contendientes en litigios derivados de la concu-

!Tl'llCÍa desleal, el pmplcar Vt•rdadc·ras accionC's denigratorias en sus inti1~acioncs 

a la suspC'nsicín de los actos que las afectan. Fn la misma fonna ('S común que las 

r<'plicas a dichas intimaciones contengan, a s11 \'ez, mnnifcstaciones denigrantes. 

Considcrnmos que t'Stas actitudes inducen al consumidor a prcstunir la existencia 

de una \'ktoria j11Jicial a t'avor de el qt1e los ejercita, lo ctial no p11cd0 ser miís 

f:d so. Pensamos, adpm(Js, que los apoderados de cmpn•sa r ios, que se cons idcran a-

fretados por 1111 acto de competencia dcslenl de sus competi1lorcs, al "invitar" a 

estos a que suspendan dichos actos, deben hacerlo en t6nninos que no impl iqucn en 

modo algtlll•J la denigración ptíhl ica d0J supt1csto infractor, ya que es muy posible 

que la decisión Judicial final, d(• llevarse el c;1so a !ns tribunales correspon-

dientes, f:1vore:ca ;11 suput•sto infractor en Clll'Sti6n, con lo que cualquier mcn-

ci6n pública previa en sentido contrario aparejnda al consiguiente dcscrédito, 

resul tnrfa dí' co11~cn1cnclas irn•parnbles parn el empresario afectado (47). 

Ex i !;te un u·rcer tipo 1k actos de concurre ne ia tleslcal cuyos confines no han si· 

tlOfí~c-:i1·rTfr; oh. cit., p. 217. \'C'r asimismo jurispnidencia aplicnhle citada 
al fin~!! de e:>tc capítulo. 

(47) ,\ hncC'r irreparable!; las consccul'ncias mcnciomdas contribuyc la actitud ju
dicial, tendit>ntC' a cuant i fic:ir los d:i11os }' perjuicios sufridos por el afoct~ 
do, en forn11 por demás restringida, valiéndose para tal efecto de elementos 
pununcntc obJetivos que excluyen la subjetividad del descrédito público. 
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do a(m clnrmncntC' definidos y que la doctrina concibe como "actos de sustracci6n" 

(·l8). Este t.ipo ¡!(• al.'.tos q11c, para tipificarse como desleales, deben 16gicanK•nte 

derivar de la concurn'ncia mercantil, se l'nCíllninan ya no a confundir, dc•nigrar o 

:itribuir méritos im'xistl'ntl'S, sino que se' orientan a bloquear o a impedir el ac· 

ceso de Ja el ientcla, a una l'mpresa concurrmtc, o a los productos fabricados por 

ésta, sin que se requiera para la calificación del acto, q11e este logre su come· 

tido, ya que basta, corno hemos aptmtado en antecedentes, su idoneidad para provo

car los n'sultaclos buscados, sin que sea menester que estos se consigan realmente. 

El contacto comercial o industrial con la empresa Jltll'dc ser impedido, no solamen

te a la clientela, sino tambrnn a los mismos trabajadores de la empresa o a los 

proveedores de ésta. 

Dentro <k este tipo <ll' actos de sustracci6n puedl'n comprenderse aquellos que con

sisten en la participación de un sujeto indirecto de la relación concurrencinl, 

con la idea de provocar Ja abstención de uno de los concurrentes en cuanto al cton 

pl imiento de sus ohl igaciones para con el otro. Como cjcfllplo de esta modal id.ad, 

frecuente por cierto, podemos citar el neto de aquel sujeto que influye a través 

de medios, judicialmente comprobables, en la negativa de pago que un concurrente 

opone a otro, con Ja finalidad de perjudicar su patrimonio empresarial o hacenda

rio en probable beneficio de el sujeto influyente y cuya relación con ambos con

currentes es indirecta. 

Dentro de Jos actos de sustracción primeramente mencionados, o sea aquellos que 

impiden o bloquean el acceso de la clientela a la empresa o a los artículos de un 

concurrentl', podemos cít:ir como ejemplo típico l'1 "boicot". Este consiste en el 

pacto encaminado a im¡xmer a una de las partes la ohl igación de abstenerse de CO!l 

(48) T. Ascarelli, ob. cit., p. 222. 



tratar con concurrC'ntL'S L'spccífkns (·19). EstC' ti¡x.1 de pactos se alejan de los 

pactos de' exclusi\'a que St' cnnsidc•nin nonnalmc•ntc legítimos t'ntrc concurrcntC's, 

toda re:: qll(' imponC'n oh! igaL· imws de ahstC'nc it'ín, no frente a los cont ratantcs, 

sino rrcntc a tcrct'l'os (SO). Es claro que c·l boicot, así entendido, t•s f";íci lmc!:!_ 

te cal il"kahlc• tk dt'!deal, debido a que pcrsi~:uc gcncralnwntc l"ines mnnopol ist:..L 

c0s en dolaci6n dP los principios que t11trlnn In libertad dc•I ml'rcado, convir-

tiGndosc', en consecuencia, rn un al'.to' i 1 ící to reclarnahlc en hase a Jos principios 

de la concurrencia desleal (51). 

1\íin chmtro dC' los rrfcridos actos de sustracción, podrmos incluir como otros eje!:!_ 

plos típicos, el "d1unpin¡~" (52), o sea la pr:íctica de ventas por debajo del precio 

del costo con Ja fjnal idad de• c011quistar el mercado parn dt'spués dominarlo monop2_ 

lísticamentc, (en este ricto no se considera deslc>al la venta de productos a cos-

tos abajo de lo nonnal o del precio tic costo, sino la finalidad di.' dicha actitud 

orientnda al control rnonopol ístico del mcrcado) (53); el envío de empleados por 

(4~i) "Boicotear" a un empresario pue~de considerarse como un acto de competencia 
desleal, no L'spc·cialmente previsto por la ky .. J. Barrera(;,, oh.cit. p.427. 

(Síl) Como c·.kmplos típicos dC' "boicot" pueden citarse "el lograr que a un competi
dor no se le surtan m;1tcrias primas, no se le stuninistrcn servicios de mante
nimiento a sus aparatos o no se le otorguen cr6ditos necesarios para el fun
cionamiC'nto de s11 t~stahlt'cimiento" .. Jor¡:c \'ignettes L6pez, oh. cit., p.248. 

(51) T. 1\sc;1rell i, oh. cit., p. 22:,, 
(52) El ,\rtfculo So. Fracción 1 Lk la Ley ílrg<inica del Artículo 28 Constitucional 

C'n M:1teri:1 dt• t•b11npol ios p11bl icado en el lliario ílfic ial del 31 de anosto ele 
1934 n'fíNC' C's1c acto de competencia desleal al señalar que se presumirá te)l 
diNttc' al monopolio: f) La \'l•nta de artículos o la prcstaci6n de servicios a 
mc·nos dvl costo dP producción, a no ser que concurra cualquiera de las siguic!!_ 
tes cirnmsta11ci:1s ... (autol'i2ación del Ejecutivo para introducción de tm pro~ 
d11cto nuevo, depreciación no provocada por los vendedores del nrtículo y ser
vicios, l'll caso~ dt• remate, quíehra u otras situaciones justificadas). 

(53) Corno ejemplo de ('Sta nefasta tc•11dC>11cia monopolística la prensa nacional refi
rió rt•cin·itt'rnente la sigtliC>ntc anécdota: '1.Jn est11diantc de la Escuela Superior 
de Físic:1 y ~l:ltem:it icas del IP:\, diseñó un tennostato para automóvilC's mtís a
vanzado que C'l ut í Ji ;:ado c·n 1 a actual iJad. Bastó que una compañía automotriz 
mexicana comprara varias unidadt'S ck•l producto y luego intentara In adquisición 
Je cien mil m:ís para que otra empresa -(multinacional)- única distribuidora 
del aparato en M6xico- ahat iera el costo del mismo hacienJo no competitiva 
la invención nacional" . .Javier Zaldfvar, "Tecnología; Una Peligrosa Dependen
cia". El Universal, junio lf>, 1976, p. 5. 



parte de los emprcsal'ios hoteleros o restaurnntcros a las t:enninales aéreas o si

milares con l'1 objeto <le presionar al posible el icntc qul' l IL'ga a la e i11dad a fin 

de obligarlo, C'll cierta fol1lla, a acudir a solicitar alojamiento o sC'rvicios L'll un 

hotL'I o restaurant tktenninado, In solicitud dl' declaraci6n de quiebra que 1111 a

rrcL',lor pn'scnta a rcsul tas de una ohl igación contraída con l'l conc11rrcntc del 

\leudor ajeno n la rl'laci6n d(' crédito, el arrebatar secretos ajenos de fahrica

ci611 o apropiarse dL' direcciones de el icntcs o a través de la corrupción del em

plC'ado ajeno, el espionaje industrial, etc., (la mayoría <le los actos listados se 

califican cPmo desleales no dchi<lo a su procedimiento, ya que esto sería obligar 

a tt'rceros al conocimiento de las exclusivas njl'nas, sino a la finalidad del acto, 

en C'l caso de que esto p11dicra probarse, tendiente a afectar, en alguna forma, la 

l ihertad dr mercado. ne l'l mismo modo cahc st>1ialar que estos actos pueden consi-

1fornrse ilícitos al nmparo tic leyl'S distintas a las que re[:ulan la conq)ctencia de~ 

leal, sin que esto obste para que desaparezca la posihíl i<lad de su ul tcrior recla

mo a través de dicha disciplina. 

S) ~\ COMPl.Jj~"ll] A DESLEAL E'\. 1 J\S l.EYFS MEX 1 C1\.l\iAS ESPECIALES 

El on.lenrunknto jurídico mexicano que re¡:ulaba anH•rionnentc 111 propiedad in<lus· 

trial y actualmente la misma materia bajo el rubro <le "invenciones y marcas", se· 

fü1Ja una marca<l:1 tendencia a establecer normas que impidan, que actos competiti

vos dcskales, violen en alguna fo1111a el derecho al uso exclusivo que, con respec

to ¡1 bienes inmnterinlcs diversos, se otorga a los particulares a través de el 

mismo onknamicnto. 

lle ta 1 I!10Jo cons idcrarcmos en ténninos generales, e 1 conteni <lo de los numeral es 

,le la LIM con n•fen'ncia a la LPI, que regulan el referido uso exclusivo y el de 

aquellos que tÍl'nden a reprimir los actos que, como hemos señalado, son violato

rios Je tal derecho de uso exclusivo y que en sentido mnplio consideraremos de 



compctcncin dt>sleal, no obstante que en sc•nt ido estricto se clasifiquen como in

fraccionc•s y dt'litos legalmente! típiCic:1dos. 

El Artículo 3, ('stahlcce el dt'•·ccho C'xdusivo dl' C'Xplotadón, en beneficio pro

pio, quC' ti<'nc toda ;iq11ella JlL'rsona fi'sica que rc.:llícc una invC'nción. Dicho uso 

cxdusiro ~;e h:icc L~XIL'nsivo a Jos posihlr.s causahahientcs dC' la persona física 

l'll rncst ión, scimlfü1dnsc adcmiis la posibi 1 idad de explotación por parte de terce

ros con el conSl'Jltimicnto de dicho .inventor o del mencionado ca11sahahientc. 

Es interesantC' m1tar q11t' C'n estC' artículo sC' incorpora la supremacía del interés 

plÍbl ico sobre Pl interés privado al cstablC'ccrse que el derecho exclusivo deriva

do de la patente estará sujeto "a las modalidades que dicte l'l interés público". 

La derogada Ley dc la Propiedad Industrial, en el artículo correlativo o sea en 

el Artículo 7o., no hacía mención alguna a esta jerarquía de intereses, refirien

do en c:unbío, la facultad de perscwci6n antt• los trihunales, propia del titular 

del Jerccho en caso de violaciones al mismo. 

El Artículo 37 de Ja mencionada LIM -parcialmente repetitivo del ya citado Artí

culo ~- estabkcc una 1 imi taci6n m(Js a la explotación exclus}va de la invención, 

:1JcmiÍs de la ya sc1ialada con relación a el interés ptíblico, al establecer expre

samente que la patente "no conferirá el derecho de importar el producto patenta

do o el fabricado con <:'l procedimiento patentado". Consideramos oportuna esta a

claración no contenida en la Ley derogada, en virtud de que en muchas ocasiones 

el titular dC' la patente, al verst• imposibilitado de c:>.1ilotar esta en nuestro 

país, mc'diantt' l:J fobricación dl'l producto patentado, proccdfa a fabricar dicho 

producto en el <:xtranjcro, en la folsa creencia de que la titularidad de una pa

tente le daba, at.lc.,nfts, el privilegio <le poder importar el producto fabricado en 
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el extranjero, sin tom;ir en cuenta las 1 imi tocioncs a<luanalc5 y fiscales c5tahle

chlas por las leyes respectivas. 

Como una C'XCL'pción a los dNL'chos L'Xclusivos de L~xplotación otorgndos por una pa

tente•)' conseclll'nt01110ntP corno netos qtl(' no pu0dcn ser reprimidos por la discipl i

na ck la competencia dcs!l'al, el 1\rtículo 3!1 de la L!~I señala al&tUnos casos en 

que .1 a cxplotac ión de una i nv<.'IK ión pa tt'Ilt ada no puede considerarse ileg í t i1m. En 

tC:rminos gc1wrnles dichos actos Je explotación que no afcctnn el derecho exclusi

vo cstahkcido por la misma Ley, son los siguientes: La explotaci6n de la inven

d6n con fines de estudio, investigación científica, tecnológica, experimental o 

rec-rcat.iva (Fracción 1). h) Ln fohricación o el 11.evar a t:aho los preparativos n~ 

ccsarios para rsta, con rclaci6n a un producto patentado, cuando tales actos ten

gan lugar con anterioridad a la ft'cha lC'gal de Ja patente' respectiva, consideran· 

dosc como tal, 1:1 fecha de solicitud dL' la misma o la de la priori<lnd correspon

diente válidamt•nte reivindicada. (Fracción JI) e) El empleo Je medios patentados 

en beneficio Je las necesidades de un nado extranjero que penetra temporalmente 

cm aguas nac ionalcs. La misni;1 posihi 1 idad se establece con relación a la construs_ 

ción o funcionamiento dt• apan1tos de locomoci6n aérra o terrestre cuando estos se 

encuentren tamhiC:n tc~nporalmentc en nuestro país (Fracciones I fI y IV). 

Como una ext0nsión de t'l área lk patentes se ha incor¡xirado a la LHI la Tnsti

tuci6n, mnpliamente comt>ntada c•n antecedentes, del Ct•rtificado de Inventor. Es

te' cc-rtificado a pesar de no otorgar dcn.>ehos de explotación exclusiva, iguales 

a los de J:1s patentes, puede caer también dentro del campo de protección de la 

di.:;cipl ina de Ja competencia dt•slc:tl, toda ve:: que las invenciones objeto de 

t.11 ccrt i ficado sol amente podrtín ser explotadas por cual qui cr tercero interesado, 

previo act1l•rdo con el titular del mis100 sobre regalías y "demas condiciones in· 
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lwr0ntcs a la l'Xplot:ic ión (k 1;1 ínvcncJ611 1
' (;\rtfrulo ú8). El inciunpl imiento de 

tales condiciom•s d:mi al t itul:•r dC'l n•rtific;ulci lns mi!;mos dl'rechos que la 

lt'Y otorga al ti tu lar ,Je 1111;1 patrntc en ci retmstancias similares (1\rtíc11Jo 77), 

Los dihu,ios y modc>los industriales, se C'llCll('ntran protegidos por Ja lcr refcri -

da, mPdianh• ];1 ;1pl ica1.·ión dl' las mismas disposiciones t'Stahlecidas para las pa· 

tcntes (i\rtículo ll!i). con la dif('rencia de' qllt' C'Sta protecci6n no limita aquella 

que el titular pueda (krivar de pr<•ccptos aplicables contC'nhlos en leyes distin· 

tas a la rncncion;1da de invenciones y rn:1rcas (Artículo 8<i), v.g. la Ley dt'l llcrt'

cho de ,\utor. 

1~1 cxclusi\'id:1d de• uso, con relaci6n a las marc:is, mism.1 q1w p11ede ser aft'ctada 

tamhién por actos de comprtrnci:t desll'al, Sl~ enc11rntra prt'\'ista rn el ordcnamicn 

to en consiJernción, c11 el Artículo ll9, en el cual se serialan corno sujt'tos de di 

cho derecho, a los fahr i c;mt l'S, a los producton•s, a los comcrci antes y n los 

prest:idorc!; <le servido:~ (lchidamPnt<• est.1hkcít!os, a difl'rrncia d<1 I 1\rtículo 96 

de 1;1 l.t·r dt·rogada que rirrnnscrihía tales sujetos a los fabricantes (industria

ks o agrirnl torcs), y a los cnmt•rciantc~;. 

Resulta de importancia n•frrimos a la indusi6n en t•l ori.lcnamicnto en cuestii5n, 

.Id Título V relativo a las flcnominaciorws de Prigcn. llabicn<lo ya anali:".<t<lo es· 

ta clase• ,Je s.ignos di st íntivos en rmtcced('ntes, bástenos apuntar ahora, que lo 

prntección qu<' se htJsca parn dicho tipo de dcnomin:u.:iorws, constituye un ejemplo 

el 1ís ico <le las nonnas rcpres í v¡¡s que los gobi0rnos d<.' di forentes países estable

cen par;i pom•r coto a la conqlctencia desleal; así el Artículo 152 de la l.IM sancio 

na el n~o ilC'ga1 de aquel las denominaciones de orí~:t•n, declarmlas como tales, por 

la Secretaría de Imlustrfa }' Comercio, a(ín en los casos en que estas vengan acom

pañadas de indicacíones talrs como "géiwro, tipo, manera, imitación u otr;1s simi -
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lares, que creen confusi6n en el consumidor o impliquen competencia desleal". 

Clara es la influencia m este pn'ccpto, 1lcl t\rtfculo 10 de la Convención de 

París que cstahlcct': 

"(1) Las disposiciones del Artículo precedente ser:ín aplicadas en caso 

<le lltilización directa o indirecta de una indicaci6n falsa concernicn· 

te a la procedencia del producto o a la identidad del productor , fahri 

cante o comerciante". 

El "artículo prcccclcnte" indicado por la frncci6n transcrita,cs el Artículo ~ 

que establece el embargo como sanción a el comercio con prodt1ctos que lleven "i-

lícitamente m:1rcas <..k fábrica o <le comercio". 

Existen otros signos distintivos que han sido objeto de consideración tanto en 

la antigua Ley de la Propiedad Industrial coIOO en la actual Ley de Invenciones 

)'Marcas, a los cuales no hemos hecho mcnci9n específica a lo largo de este cs

tud i o, en virtud de cons i dcrarlos conq1rend idos, en sus ca rae tcrís t icas gc.>ncra -

les, dentro Je las JJL1.rcas (S4), de las cuales toman sus nspcctos nonnativos prin-

cipales. 

No escapa sin C'mhargo a nuestra consi<lcraci6n, el hecho de que ol 1.c•gislador ha 

establecido preceptos especiales, con la idea de evitar la competencia desleal, 

tamhién con relación a tales signos distintivos. 

Así, ha establecido la posibilidad de que toda persona que haga uso de avisos, 

( 54) liemos mencionado, sin embargo, al referirnos a la discusión en el Congreso 
del Título de la nut.>va Ley, que el de "Invenciones y ~kwcas" nos parece li~ 
mitativo, al no incluir aspectos, que, mmque semejantes a las marcas, son 
en esencia, distintos a estos. Referimos asimismo la opinión contraria so~ 
tenida por el C. Secretario de lndustri;1 y Comercio, Lic. José f.ampi llo :.>,1inz, 
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que tengan seiíalmb originalidad pnra anunciar al público tm comercio, una nego

cinci6n o JNennina<los producttb, pueda adquirir el derecho exclusivo dC' seguir

los usando )' consccucntt•mentL' de im¡wdi r que otros hagan uso d(' avisos iguales o 

scmcjalll'cs al grado de que se• confundnn en su conjunto ( 1\rt ículo 174). 

Es fácil notar que, de la redncci6n del artículo comentado, se deriva la necesi

dad de que el aviso comercial se encuentre en uso efectivo, antes de que le sea 

otorgado a su titular el derecho de continuar en el uso exclusivo del mismo. Es

to convierte el otorgmniento correspondiente, en un mero acto declarativo de la 

autoridad y no en un acto del cual pueda derivarse la constituci6n de el clerecho. 

Más acertado y práctico sería, en nuestra opinión, el hacer extensiva la posibili 

dad de registro de un aviso comercíal, no solo a quien "lo esté usando" sino trun

hién a quien ''quiera usarlo", en concordancia con el Artículo 86 de la misma LIM, 

que así lo rstahlccc con relación a las marcas. 

Es también oportuno mencionar, que los preceptos relacionados con los avisos co

merciales, permanecieron irunutahlcs en la presente legislnci6n, correspondiendo 

1 i teralmcnte a los Artículos 209 a 213 de la antigua Ley de la Propiedad Indus

trial. Posiblemente esta copia l itcral fue C<1Us11<la por la premura enfrentada 

por el Legislador quien habfo descartado de su Proyecto de I.cgislaci6n original, 

la regulación de este tipo específico de signos distintivos, solamente que en la 

discusi6n de dicho proyecto en la Cámara ele Senadores se propuso reconsiderar di

cha omisi6n a fin de no dejar sin protección, tales prospectos creativos de im

portancia distintiva significativa. liemos ya comentado en capítulos precedentes 

los aspectos relevantes de la discusión relativa a esta cucsti6n, en el seno del 

Congreso. 
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La competencia desleal deriv:ldn del usn ilegítimo de nomhres comerciales propie· 

dad de tetTC'ros t icnde a reprimi rsl' en la LIM in<lepenclientC'mcnte ele su registro 

o depósito (55), circunscribil'ndo dicha represión, a una zona geográfica delimi· 

tada por ln dientela efectiva de las empresas o establecimientos industriales o 

comerciales titularl's originales de tales nombres comerciales, tomando en cuenta 

la difusión de los mismos y la posihil idad de que el reforido u5o ilegítimo, in· 

du:ca a error en los consumidores (Artículo 179). En ténninos semejantes se 

pronunciaba la LPI (Artículo 214), con la diferencia de que en dicho ordenamiento 

no se hac'ia hincapié en la zona geográfica del imi ta<la por la clientela efectiva, 

difusión del nombre.• y la pos ibi liclnd de que su uso indujera a error a los consu-

midores (SC1). Como difermcia entre las dos leyes podemos hacer notar asimismo 

que en la LPI, dentro del mismo Titulo relativo a los nombres comerciales (Títu-

lo V), se incluían las posibilidndes de presentar querella contra el infrnctor 

a fin de que se le impusierru1 a este las penas señaladas en el capítulo respccti-

vo, de exigir civilmente daños y perjuicios, y de hacer que "cese la usurpación" 

(Artículo 215). La ley actual ha remitido toda mención a los medios específicos 

de represión derivados de la misma, a el Título Décimo denominado "Infracciones, 

Inspecciones, Sanciones y Recursos". 

En la LPI únicamente el Artículo 263 cuyo texto citamos a continuación, contenía 

presupuestos que hadan posible derivar acciones represivas de la competencia 

desleal en contra de actos no específicamente identificado5 y sancionados por 

el mismo ordemunicnto (57). 

(55) L:1 protección al nombre comercial con independencia de su registro se esta
blece en las kyes nacionales en c1unplimiento con el Artfculo 8 de la Conven. 
ci6n de París que establece: "El nombre comercial estaní protegido en todos 
los Países de la Unión, sin obligación de depósito o de registro, ya fonne 
parte o no de una marca de fábrica o de comercio!' 

(56) Este cambio de redacción no soluciona el problema de detenninar que debe con. 
siderarsc como "el cnmpo <le la clientela efectiva" quedando este concepto 
tan ambiguo como en la ley precedente. 

(57) Ver ,Jurisprudencia apl icnbl e al final del capítulo. 
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"Artículo 2(13. • Se impondní prisión dt> tn's elfos il un afio y multa de 

diez a mil pesos, o una sola de estns penas, a juicio del juez, al que 

con ful sas prl'tensioncs en el ejercicio del comercio tienda a clesacrc-

dit:ar los productos de un competidor; o que por cualquier medio trate 

de proJucir confusión con el c•stnhlecimiento, los productos o los ser· 

\'icios de un competidor". 

El ordenruniento en vigor contiene yn, en el Artículo 210, una referencia especi· 

fica a los actos de competencia desleal, derivando .claramente dicha referencia 

del Artículo 10 bis de la Convención de París, que hemos ampliamente estudiado en 

antcccclcntes. En su parte conducente el referido Artículo 210 estahlece: 

"Son infracciones administrntivas: a) ..... b) La realización de ac-

tos relacionados con la materia quC' esta ley regula, contrarios n los 

buenos usos y costtunbrcs en la industria, comercio y scnrícios que im-

pliqucn competencia desleal". 

Este precepto a pesar de incluir ya específicamente los vocablos de "competencia 

desleal", contlnúa adoleciendo de la deficiencia que su semejante contiene en la 

Convención de París, ya que la runhiguedad de los ténninos 'hienas usos y costtun~ 

bres en la industria, comercio y servicios" impide una adecuada interpretación 

práctica de dicho precepto. Est<t rcdacci6n no mejora la del antiguo t\rtículo 

263 (58) que sustituía los ténninos, buenos usos, etc., con la frase "falsas prQ_ 

tensiones en el ejercicio del comercio" concepto igualmente in<letenninado )'.de 

difícil probanza. 

(58) Hedacción derivada del Artículo 78 de la Ley de Patentes y ~~1rcas de 1928 
y de el Artículo 10 bis de la Convención de París (Versión La Haya). 
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Con la misma tcmkncia de la Convención de París, es decir en un intento de a

clarar lo obscuro de los términos "hucmos usos y costtunbres", l'l ordenamiento 

en vigor enuncia en el Segundo P(irrafo del mismo Artículo 210, los siguientes 

actos que pu('ckn entenderse como contrarios n tales buenos usos y costumbres: 

n) El hac<'r aparecer rnnK) productos pn tcntndos nquel los que no lo est6n (Frnc -

ci6n la.). h) Usar una marca parccidn en grndo de confusión n otrn r<'gistrada 

1:racción JI). e) Usar sin consentimiento de su tHular una marca rl'gistra<la co· 

mo elemento dt' un nombrc comercial o de una dt'110minación social (cuando haya !_ 

dentidad entre los productos o servicios empleados por ambas partes) (Fracción 

!II}. d) El uso de un nombre comrrcial semejante en grado de confusión, con otro 

de uso previo r propil'dad de un tt'rcero (siempre quc hnya identidad en la zona 

geográfica dt'lcnnina<la por la el icntcla cfecti\·a y que exista giro semejante en· 

trc los cstahl ecimi en tos conflictivos (Fracc i6n !V). e) Las falsas alegaciones 

tendientes a hacer aparecer como rl'gistradas las m1rcas empleadas en tlctennina

dos productos o scrvidos si11 que Jo estén (Fracción V). f) El hacer aparecer 

como de procedencia cxtranjcr;1 prmluctos de fahricaci6n nacional (Fracción VI). 

g) Las falsas nlegacioncs tmdi0ntcs a hacer aparecer los productos que las in· 

corporan como premiados, sin que lo hayan sido (Fracción VII}. h) El uso, como 

marcas, tk denominaciones o signos considerados como no rcgistrahles y además 

de uso estatal exclusirn, part iculanncnt:c ;h¡ucllas comprendidas en las Fraccio

nes Vll, \'Jll, D:, X, XI, Xll, XIII, XX}' XXII del Artículo 91 de la misma 

ley. (Fracción \' l ll) . Cabe destacar de ent rt' las fracciones enunciadas del Ar· 

tículo 91. la nímiero XI, que establece cxprcsmncnte la no registrabilidad de "las 

denominaciones, signos o figuras susceptibles de engañar al público o inducirlo 

a error, t•ntcn<l iéndose por tales las quc consti tupn falsas intl icaciones sobre 

la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que 

pretendan amparar". Esta Fracción deriva <le la antigua Fracción XIII del Artí-
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culo 105 de la Ll'Y d0 la l'ropi0dncl Industrial y ambas han sido eminentemente in-

fl11cnciadas por t'l Inciso Tn's, del l'iírrnfo Tercero, del Articulo 1f1 bis ele la 

multircfcrida Com·c·1K·i611 de• París. i) Los actos tcmlientc•s a desacreditar los 

productos, scrvkíns n el cstahlccimit'nto a.ic'nos -(íntenci6n o logro de el pr~ 

pósito)- (haccíó11 IX). l1t'be notarse, c·n t'stc Artículo, la tendencia doctrin!!_ 

r.ia que hcmc)s sostenido en antecedentes y que ari nna que el acto <le compl'tencía 

dt•slcal, para ~;l'l" rPprimído, no requiere necesariamente de que S(' produzcan efe~ 

tÍ\'mncnte los resultados buscados, sino que hasta la idoneidad del acto para pr2_ 

<lucir los efectos sane ionados. Madirí!unos que tan~ioco la no intencional idad 

del acto C'n cunnto a los cfrctos producidos, eliminn la posición represiva del 

Estado (59). j) La t'jecuci6n de actos que induzcan n confllsi6n, error o cngm1o, 

cuando taks drcunstnncias derivan de la sugestión, infundada, de que existe r~ 

!ación c.'ntre un cstahlC'cimiento y otro, que se lahrican productos bajo autoriza-

ci6n de un tercero o bajo las nonnas o 1 icencias de este y que se prestan servi

cios o se \'endcn productos hnjo nutori wci6n, l iccncias o normas de un tercero 

!Fracción X). 

l\e un nmíl is is dC' las fraccíonr..•s comentadas, puede dcduci rsc que las infracciones 

aplicahlC's a los actos de competencia desleal identificados en tales fracciones, 

no requieren de una previa dcclaraci6n de Ja autoridad que aplicará la sanci6n, 

en el sentido de que existe c•l hecho digno cfo infracci6n, toda vez que autom.'itic!!_ 

mente• el n'conol'.imiento de tal hecho se encontrará implícito en la aplicaci6n de 

la infracción, si esta se considera procedente. t\o sucede así en los casos de 

confusión entre una marca registrada y otra st•mejante, en uso, en cuyo caso (Fra~ 

ción J !) debed declararse previanK'nte la confusión en cuestión por parte de ln 

{59) ~lossa cit. por .J. Barrera(;,, oh. cit., p. 438 afinna: "la inexistencia de 
culpa 1 i bern <le rcsponsnbi 1 idaJ pero no <le reprcs ión". 
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Secretaría de Industria y Comercio (60). 

En el Artículo 211, la l.IM incorpora como delitos aquellos actos de competencia 

desleal que el LC'gislador ha considerado de superior orden jerárquico en cuanto 

al daño que ocasionan en los dc•n•chos y en el patrimonio de los titulares y en 

el interés del cons1m1idor, smcionánclolos por tanto, en fonna mtís rigurosa (61). 

/\ grandc•s rasgos tales actos delictirns son los siguientes: a) La fabricación 

de productos patentados o amparados por un certificado de inventor sin cansen-

timiento del titular (f-racción I). 

b) El cmpko de métodos o procedimientos que se encuentren en las Mismas condi-

ciones que los productos antes referidos (Fracción II). 

c) La reproducci6n sin consentimiento o sin licencia de los dibujos o modelos 

industriales registrados (Fracci6n III). 

d) El uso, sin consentimiento del titular, de una marca registrada para distin-

guir los mismos o similares productos o se1-vicios que dicha marca protege (Fraf. 

ci6n JV). 

Igualmente se tí ende a reprimí r la al tcraci6n de productos amparados por una m.'l!. 

ca registrada (Fr•1cci6n \/), la alteraci6n de la marca registrada en sí (Frncci6n 

VI) )'el ll!"O de un nombre comercial igual a otro propiedad de un tercero, cuando 

concurran 1 as cond icioncs rC'lnta<las en la Fracción IV del Articulo 21 O (Fracción 

VII). 

(60) Apanmtcmcnte el Departamento Contencioso de la Di rece i6n c;eneral de Inven
ciones)' Marcas, no compartl' esta opini6n, ya que requiere se solicite la 
clc'Claración administrativa correspondiente, como condición previa a la apli 
caci6n Je cualquiera de las infracciones señaladas en el Artículo 210 de la 
LIM. 

(61) El Prof. Zoll de la Universidad de Craco\'ia, autor principal de la Ley Pol2_ 
nesa <le la materia y SL'guido por S. Lallas en muchas de sus posturas, consi
dera que si el acto ataca los intereses de los conslllni<lores debe considerar. 
se como delito. Si ataca los i1tercscs de los concurrentes debe considerar 
~e atentatorio de derechos privados absolutos (propiedad) por lo que su reI!}_ 
vindicación se hace a través de acciones rcinvin<licatorias. Cit. por A. A. 
Fernámlez, oh. e i t. , p. 197. 
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Cabl.' notar que mkntras d i;:::i k' un nombre comercial scmciantc a otro propie· 

dad de un tl'1Tl'ro, ~'~;tá consideratlo como una infracción, atinadamcntc e1 Lcgi~ 

lador ha dc\'íltlo la importw;cia del ilícito cuando el nombre comercial ilcgíti 

mmnentc usado es idéntico al dd auténtico propietario. La misma considcrnci6n 

puede hacerse en cuanto al uso de mnrcas registradas semejantes en grado de CO,!!. 

fllsi6n a otra registrada, o en el caso d<.' que la marca ilegítima sea igual a la 

rcg i strada. 

Los delitos enumerados, son sanciomidos por el Artículo 212 de la Ley en estu

dio con dos a seis años de prisi6n )'multa di: mil a cien mil pesos, o una sola 

de estas penas a juicio del juez. 

El ejercicio de la acción penal ha sido, sin embargo, supeditado a la declara

ción previa de la SC'crctaría de 1mlustria y Comercio en cuanto a la existencia 

<l('l hl>cho constitutivo <le! delito de que se trate (Artículo 213). 

Este mismo requísi to sf.' contenía previamente en el Artículo 264 de la Ley de la 

Propiedad Industrial y durante .los ~4 <u1os que dicha ley estuvo en vigor, fue i!!. 

tcnsamentt• atacado por los estudiosos de la materia. En efecto, una de las cau

sas principales q11C' motivaron, y scf.(uirán motivando seguramente, el grnn rezago 

de los asuntos contenciosos que se manejan en la Di rccci6n de Invenciones y ~!ar

cas, obedece precis:unC'nte a la necesidad de llenar el requisito mencionado,pre· 

viamente al inicio Je la acción penal procedente. 

El simple trámite tendiente a obtener la declaración en cucsti6n, llega a dila· 

tar, en la Dependencia referida, de dos a cuatro afias en promedio; si a esto a~ 

namos los recursos judiciales que contra una resolución negativa pueden interP2_ 
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nerse (1\mparo ante los Ju::gados de Distrito y Rcvisjón ante Jos Tribunales Col~ 

g.iados de C:i1c11ito), cualquier particular interesado en proteger sus intereses 

en contra de una usurpación de sus dc•r<•chos, tendrá que· enfrentar un promedio 

de aproximadamente cinco aiios m1t0s de contar con una mera declaración dt' índo

le técnica a fin de solicitar al ~1inisterio l\íblico Federal, el ejercicio de la 

acci6n penal. 

No soluciona el problema el hecho dt• que, la segunda parte del mismo Artículo 

213, establezca que dichas declaraciones"sc fonm1lar.'ín desde un punto de vista 

técnico, no prejuzgarán sohn• las acciones e ivi les o penal es que procedan y se 

harán del conocími0nto <le la Procuraduría General de la Reptíblica" ya que, 

mientras no se obtenga una declaratoria de que cxistt' el hecho constitutivo del 

delito de que se trnta, pensmnos q11c d ~lini sterio 1\íhl ico se abstendrá de dcci

di r, con respecto a las quc•rcllas que se le fonnulen, hasta en tanto no cuente 

con una opini6n tC•cnica de la Secretaría de Industria )' Comerdo. 

La tínica vía aparente que C'l 1.cgi slador ha dejado abierta para que la represión 

de los actos de competencia desleal pueda hacerse en una fonna mi.is expédita, es 

la st'iialad:i por el Artículo 21·1 de la LIM al cstahlC'ccr que "independientemente 

de la sanción administrnt iva y del ejercicio de la acción ¡wnal, el perjudicado 

por cualquiera de 111s infracc.:ioncs )' delitos a que esta ley se refiere podrá de

mandar del o de los autores de los mismos, la reparación y el pago <le los daños 

y perjuicios sufridos con motivo <le la infracción o del <lcl ito". 

En C'fecto, sí descartamos de cntn~ los ilícitos que hemos listado y que consis

ten en netos de competencia desleal, los de confusión entre marcas semejantes, 

)'aquellos que constituyen específicamente los delitos, de acuerdo con el Artí-
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culo 211 dl' la misma ley, quedan algunos otros actos que podrían ser sanciona

dos a travC>s dt' acciones de dl!f1os }' 1wrjuicios :mtc los tribunales civiles co

rrC'spondientL•s, ya que para dichos ilícitos el Legislador omitió l'('<¡llcrir de 

una declaraci6n administrativa previa rn cuanto a la existencia de Jos hechos 

const.itutivos corr('spondientes. 

Esta pos ib11 idat! se abre con mayor claridad aún, de acuerdo al Artículo 230 de 

la ley en estudio, que estahkcc que las sanciones establecidas se irnpondriín 

sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que incurran los 

infractores y de la indemnización por daños y ¡wrjuicios a los afectados. Es

tas posihil idadcs se convert irtín en meras utopías, si la llirccci6n General de In 

vcnciones )' ,~Jarcas persiste en su interpretación de requerir la declaración adm!_ 

nistrativa pr0\·ia, t'll cualquier tipo dP infracciones. Sed necesario, asimismo, 

que los jueces civiles modifiq1wn su actitud tradicional de r0cha::o a las cues

tiont's de compPtencia dcskal, inhibidos por ln natur;1lcza "extraña" ele las mis

mas, y SC' ckcidan a dar curso a las demandas q11c se les planteen, sin recurrir 

al requisito dilatorio dt' las declaraciones a<lministrntivas previas. 

Lo anterior, aunado a el monto y c•J rigor de las sanciones que se apl icariín, a 

const•cucncia de las infracciones crnm1crad;1s en C'l Artículo 210-l) .- ~lulta de 

den a cii:n mil pesos; en caso de que persista la infracción podrán imponerse 

multao. por cada día que trnnscurra sin que se obedczcn al mandato respectivo 

siempre qut' no exceda del nt.1ximo co1Tt'spondicnte. I I) .• Clausura temporal hasta 

por (i() días. 111.- Clausura dt'finitiva. IV.· Arresto administrativo hasta por 

36 horas (Artículo 225). En los casos de reincidenci:i (Artículo 227), se clupl!_ 

cartí la multa sin que su monto c·xceda del triple del máximo fijado en el Artíc!:!, 

Jo 225-contribuiriín a reprimí r, al menos en cierta medida, los actos de cornpe-
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tencia dt's1cal. 

Por otra pn1tc cn•cmos qur puede derivarse de la Ley en estudio, (Artículo 229, 

Fracción 111), una vcnladcra ncci6n inhihitorin que facilite ln represión del 

acto de compct enc.ia desleal dC'sdc su nac imi en to, o sea a(m antes de que este ha 

ya causado un pcrjuic io grave. En efcc to, a 1 mencionar la Frncci6n 1 IJ en cues 

tión, que para la det.enninación de las sanciones dt'herá tenerse en cuenta: "La 

gravedad que la infracción implique en el comercio de productos o la prestación 

de servicios, así como el perjuicio ocasionado a los directamente afectados", 

está esbozando, por un 1 ado, el derecho a reprimí r (a t rnvés de la sanción apli

cahl e}, una acción de competencia desleal por la simple idoneidad de la misma pa

ra producir perjuicios )'por el otro un derecho rcpresi\•o semejante, derivado de 

el daño ya actualiza<lo (62). La calificación que la autoridad haga de la grave-

dnd de el neto en cuanto a sus posibilidades de producfr un daño, "al comercio 

de productos o a ln prestación de servicios" sancionnndo dicho acto a<lecuadamen-

te, inhibirá al comitente para continuar con el mismo, aún en el caso de que su 

actividad no ha)'a dado lugar aún a los perjuicios directos de los cuales es di-

mími camcntc capaz. 

l) • - E>.J LAS LEYES f;Et-.1:RALES 

No solamente en 111 Ley de Invenciones y Marcas encontrrunos preceptos de los cua-

les puede derivarse alguna represión de los actos de competencia desleal, sino 

que siguiendo la fundamentación de los ,\rtículos 4o. y So. Constitucionales que 

regulan 1 a 1 i bcrtad de trabajo, otros ordenamientos incluyen preceptos, desafor_ 

tunadamcntc aislados, con tendencias represivas semejantes, Por ejemplo, en el 

(62) Los Teóricos del siglo pasado no comulgriha11 con esta postura ya que exigían 
para que un acto competitivo se considerara desleal, además de otras condi
ciones, "que puc<la consi<lerarse con intención fraudulenta y sobre todo que 
el demandante p1uebe haber sufrido un perjuicio". Dufourmantelk, ob. cit., 
p. 142. 
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Artículo 253 del Código Penal para el Distrito y Territorios Federales se esta· 

hlecc: 

"Son actos que nfectan gravemente el constuno nacional y se sanciona· 

rán con prisión hasta de nueve años y multa de cien hasta cincuenta 

mil pesos los siguientes: 

l . t ' •••••• 1 1 • 

ll. Todo acto o procedimiento que dificulte o se proponga dificultar 

la libre concurrencia en la producci6n y en el comercio". 

Este artículo tiene un fundamento claro en el Artículo 28 Con~titucional que en 

su parte conducentc prohibe "todo neto o procedimiento que evite o tienda a cvi· 

tar la libre concurrencia en la prod11cci6n, industria o comercio, o servicios 

al público", y cuya Ley Orgánica se publicó rn el Diario Oficial del 31 de agos· 

to de 1934, con l'l nombre abreviado de "Ley de Monopolios" (63). 

El Artículo V, Fracción 11 de dicha ley incluye en la misma fonna que el antes 

transcrito Artículo 253 del Código Pena 1 , los ténninos de "1 i hre concurrencia" 

en sus tí tuc i6n de los Je "libre comprtencia", al establecer: "Se prestunirán te!}_ 

dientes al monopolio: 11.· La importación de aquellas mercancías, que por las 

condiciones en qllC' se produzcan, puedan venderse en el pars a base de concurren· 

cia desleal". 

liemos ya referido anteriormente nuestra postura con relación a la diferencia e-

xistente entre los términos con~letencia y concurrencia desleales para identificar 

los "actos cont rnrios a los usos honrados en el comercio o en la industria". 

(63). El Artículo 3o. de esta Ley define el rnonopol io como "toda concentraci6n o 
acaparamiento industrial o comercial y toda situación dcliberadrunente ere~ 
da que permiten a uno o varias personas detenninadas imponer los precios 
de los artículos o las cuotas de los servicios con perjuicio del público 
en general o de alguna clase social!' 
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También en el Nuevo Código Civil y particulannentc en el Capítulo V titulado 

"Dt:' 1 as Obligaciones que Nacen de los Actos I1 fe i tos" podemos encontrar algu • 

nas tendcnci as represivas ori,•ntadas a el castigo de los actos de competencia 

desleal en los siguientes ténninos: 

"Artículo 1910. · El que ohrnndo ilícitamente en contra de las buenas 

costtunbrcs cause daño a otro, estará obligado, a repararlo, a menos 

que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o ne

gligencia inexcusable de la víctima" (64). 

La dificultad de upl icaci6n de este art: ículo radica en la necesidad de probar, 

durante el procedimiento, la existencia de la norma consetudinarin o bien de 

el principio moral violado. Por norma consetudinaria podemos entender aquella 

que rcgulll los actos prohibidos por la costtunbre o la moral. 

I I. WS TRIBUN/\LES DE ARlllTHA.JE 

Es clara la dispersión que existe entre nuestros ordenrunientos vigentes, de las 

normas tendí entes a reprimí r los actos de competencia desleal. ~lly aconsejable 

sería que en el futuro el Legisl a<lor, esped ficamentc al proyectar las nuevas lt 

gislaciones de invenciones y marcas, piense en incluir dentro de un apartado es-

pccífico de las mismas, todas las normas que pueden calificarse de represivas 

de los actos en cuestión, sin confundir las violaciones tendientes a usurpar signos 

distintivos o la apropiación de derechos de uso exclusivo ajenos_,con aquellas 

violaciones de las nonnas de competencia mercantil honesta u honrada a través 

(64) La versión de este C6digo publicada por Ediciones Andrade en su revisión 
del 18 de mayo de 1973, indica que este Artículo se deriva del Artículo 
403 del C6digo Civil y del Párrafo II del Artículo 41 del Código Civil Sui-
zo. 
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de la desvinci6n de la clientela o cl0 1a obstnculizaci6n de las prohahilidades 

de ganancia dC"l cmpn~sario. Uts primeras constituyen la violaci6n de un clere-

cho tic exclusividad, las segundns la violaci6n de un deber de abstención (65). 

Mit'ntras tnnto, la t0nd(•ncia international se orienta hacia el abandono de las 

jurisdicciones onlinarias,consi<lerando que estas carcc0n de preceptos especíCi-

cos, claros )' adccundos, para regular !ns relaciones comerciales nacionales e 

internacionales a la Iu: de la 1 ibrc concurrencia. c;cncralmente hay la necesi-

dad Je recurrir a expertos 110 siempre disponibles, para conseguir medianas sol!:!_ 

ciones a los problemas planteados, por lo que ln idea de crear tribunales intcr 

nacionales de arbitraje, integrados por tales expertos, comienza a tornar cada 

vez más fuerza. México se ha hecho ceo dC' este movimiento consi tuyéndosc el 19 

de julio de 1973, la Primera 1ic;1demia de Arhi traje Comercial Internacional 

(AIIACI) en Jbcromnérica, por acuerdo suscrito entre el Instituto ~!cxicano de Co-

mercio Exterior (IMCE) )' la Comisión Tntcrarncricana de Arbitraje Comercial. Es-

t:l Academia tiende a nhrir a micstro país, la posibilidad de crear técnicos en 

el mecanismo de soluci6n de conflictos comerciales constituido por el arbitraje 

comcrc i al: "Juicio privado que por sus inumernbl es ventajas -respecto del jui -

cio ordinario- ha sido reconocido como el procedimiento ideal en la solución 

ck conflictos que pueden suscitarse en la intrincmla red ucl ámbito come~cial 

(66). 

Un conocimiento adecuado de lo que debe entenderse como competencia comercial 

"honrada", acompallado de un, paulatinamente incrementable, acervo casuístico re· 

sucl to con apo)'O en preceptos lcgislat ivos de suscripción internacional, (por 

(65) César Septílveda, ob. cit., p. 162; Ver supra la noción de acto ilícito de 
!fans Kclsen en su "Teoría Pura del Derecho" pnra entender con más claridad 
el concepto "obligaci6n de abstend6n" u "obligaci6n de no hacer". 

(66) ADACI, Boletín Informativo, Afio 1, No. 4, agosto de 1975, p. 6. 

l 
'· 
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cj(m1plo: la Convcnci6n Europea sobre• Arbitraje Comercial Internacional y la Co!!_ 

Vl'nción Jntenmicricnna sohn• i\rhitrnjl' Comercial), sin olvidar la acertadn apor. 

taci611 dl'l Artículo 10 his dl' la ConvPncíón de París, puede ser Ja solución fu-

tura a los problemas lk 1 a represión el(• 111 concurrencia desleal, <liscipl ina que 

a la frcha, como ast'\'t'ra Bonfantc (67) "No es sino una teoría nebulosa, incon-

sistentc y de vago:-; y osci !antes contornos". 

6. • LA aY.-!l'ETENC 1 A DESLEAL Y .111Rl SPH!JDEl\CJ A APLICMlLE 

nada la complcj idad quc reviste todo proccdimicnto contcncioso encaminado a de-

termin;ir la existencia y posible represión de los netos de Ja competencia des-

leal, pohn' es la jurisprudencia nacional c internacional que puede consultarse 

a fin de int.('ntar establecer cri lcrios oricnta11ores en la interpretación <le las 

nonnas vigl'ntcs que n•httdan la m:ttrria en cuestión (68). 

llt"lnos sclC'cdon11clo sin cmhar¡:o algo de· Jo poco existente al respecto, con el fin 

de apoyar algunas de l11s concl11siones tc6ricas que hemos establecido a lo largo 

<le este capitulo: 

a) El acto de c~etcnci<J dcslenl tiende a reprimirse por su idoneidad para pro-

!1!.!_~ir <lafiOS V 110 ÚllJC<!!;~C:!!.!DOr el J2l'O\'OCaJ'los realmente, 

l) St•ntcnc ia J ictad~1 por el TribuMl Supremo de Espmla el 16 de noviembre de 1944 

(Hirca l\iki-\\'iki contrn Miki ·Miki) (G9). 

"La :1prcciaci611 de la competencia ilícita no está subordinada al hecho 

de haber o no perjuicio, pues este es inherente al delito y la ley no 

(ó7) Cit. por Ferrara, ob. cit., p. 264. 
(68) "Y 110 es quL:as erro neo e 1 aliad ir c¡U(', en el ámbito de los probk¡n¿1s de de

recho industrial, t'n general en el <le la problemática que se pone en conec
ci6n con una producción industrial en masa, la litigiosidad es mucho más e! 
casa que, comparativamente en el ámbito del derecho tradicional, no ofre
ciendo por esto un índice adecuado de la importancia de las instituciones". 
T. Ascarelli, oh. cit., p. 9. 

(69) Cit. por A. A. Fcrnánde:, ob. cit., p. 215. 
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lo menciona al definirlo". 

2) Tribunal de ComC'rcio lle ll11carcst en srnt€'ncia clc1 12 lle junio de 19117 (70). 

"Es moti\'o suficil'lltc para admitir q11c existe competencia desleal la 

simpll' probahi 1 idad de que la confusi6n se dé, sin que haya necesidad 

ele ;1preciar, en cfrcto, si Ja confusión se ha producido o no". 

b) Protección de las marcas de hecho a través ele 1as acciones de competencia des-

leal (en contra) 

Sc.>ntt'ncia del Tribunal Supremo Espafiol del 3 de marzo 1le 1949, 

"El concepto de competencia ilícita de la ley" -el aprovechamiento enga-

ñoso de las ventajas de 11n;1 reputaci6n comercial o industrial adquirida 

por el csfuer::o de otro- exige como rt'qui sito complementario "que ten-

ga su propiedad al mnparo de• la Ley" (71), 

e) Las imputaciones a productos ajeno$ aún siendo vcrcl11dcras pueden considerarse 

como actos de competencia deslC';1l 1·c¡H·imihlcs_ 

Sentencia del Tribunal de Comercio de Bruselas del 31 de julio tle 1957. 

"A pC's:ir lle 110 cmm1crarsc concrctamcnt<' entre los hechos contrarios n 

los usos honrados, 1 as imputaciones verdaderas re fcrcntes a la competen-

cin, deben considerarse como ilícitas. 1\o es lfcito revelar públicruncn-

te las imperfecciones y defectos <le los competidores. Tales rcvclncio· 

(70) ldem. 
(il) Amor femándc::, oh. cit., p. 216 



nes sobrepasru1 los l fntites de la corrección comercial" (72). 

En sentido semeja.ni<' s0 prommci6 la r.ortc de Apelación de Milán en sentencia del 

12 de mnr:o de 192<1, al l'Stabkcer: 

"Cuando se h:u:c reÍl'renc ia a la mejor cal idnd o al precio más reducido en relación 

con una fi nna que se nombre concrC'tamentc, el parangón representa un acto insidio-

so e inmoral, por est;lt' inspirndo en c1 deseo de obtener beneficios para el nombre 

y la reputación tic> la finnn rival" (73). 

d) lmprocPdC'ncia de la acc.íón de con~1ctcncia desleal conitmtamcnte a acciones de-

Segunda Sala de la Suprema C:0rtc (le .Justicia dc la Nación O-léxico) - 1'\mparo en'P.c

visión 379/195<>. Thc Singer Manufacturin¡: Co., junio 13 de 1966.- lfnanimidnd 5 vo 

tos. - Ponente Ministro Ezequiel Burg11ctc Farrcra (74). 

"Si una persona rcsul ta responsahlt' de la infracción señalada en el Artí-

culo 258 dt' .la Ley de la Propiedad Industrial, por lmhcr usado i legalrnc!!_ 

te una marca rcg i st ruda 1 cga lmcnte, no puede ser simul táncmncnte sujeto 

de las sanciones sciial adas ('11 el J\rt !culo 263 de la propia ley, pues es-

ta <lisposici6n fi_ia de una manera gcn6rica los actos de competencia des-

leal, sancionando todos a4ucllos que no están c>.-presamcntc sancionados 

en las disposiciones dl' la mencionada ley". 

(72) A. /\rnor Fc>rnfüidez, ob. cit., p. 220. 
(73) Mon. Trib., 1927, 18. Trib. Milán, 6 de octubre de 1928, en Riv. ílir. Co1mn., 

1928, II, 598; Ap. Milñn, 5 dt• abril de 1935, en Foro Lomb., 1935, 131; Ap. 
Milán, 14 <le abr i 1 de 1939, en Foro Lomh. , 1939, 79; Ap. Miltin, 7 de abril de 
1939, en Foro Lomh., 1939, 7b;- cit. por F. Ferrara, ob. cit., p. 365. 

(74) Sexta Epoca, VollmK'Tl CVIII, Tercera Parte, p.56; cit. en Jurisprudencia y Te
sis Sobresalientes 1966-1970.- Actualización II Administrativa. Ediciones Mayo, 
M&xico 1968 (El Volumen consultado contiene exclusivamente tesis dictada hasta 
fines del año de 1968). 



Suprema Cnrtc dl' .luslicia d(' la :\ación (tlc'xico).- Ampnro en Hevisión ·ll~lS/1%2 

Scripto. Inc.- Hc•suclto c•J 22 de abril de 19C13, por mayoría de trc•s votos contra 

el del Sr. ~linistro ~latus Esrnhcdo. 1\uscntc C'I Sr. ~linistro ~fcndo:n Con::ílcz. 

J'o1wnt:c ('} Sr. Ministro Rivera l'ére: Campos. Secretario Lic. ,José Tena flamfrcz 

(75). 

"Este elemento que pudiera incurrir en error acerca de Ja procedencia 

del producto amparado por una marca idéntica o semejante a la regís-

t rada con anterioridad, puc<ll' pro\•eni r de muchos factorc-s, encauzados 

a alcan::ar un lwnc•ficio con dC't rimcnto del derecho preferente que tr~ 

ta de rcsg11ardnrsc, y dl' ihí que la semt:jan:a o similitud a que alude 

la ley nn q11t'dc limitada a artículos clasificados en la misma clase, 

sino a cualquier otra, siempre que indu:ca a error, por su finalidad, 

su composición, Jugar de \'Cnta o por cualquier rclaci6n que entre am-

hos exista, bien sea de medio a fin o <ll' causa n efecto, sin que, por 

todo C'llo, n la similitud indicada se le debe dar una intcrprotaci6n 

rígida, sino como queda dicho y dchc reiterarse, justa y 16gica; pudic!!_ 

do decirse entonces quc la clasificación a que alude el Artículo 71 

reglamentario, no puede servir dt• base para concluir que no haya ni pu~ 

de haber similitud entre productos de distintas clases". 

(75) Segunda Sala.- l\olctfn 1963, p. 382, cit. en Jurisprudencia y Tesis Sobre
salientes 1955 - 1963, Segunda Sala Administrativa. Ediciones Mayo, ~téxi_ 
co, 1965. 



- 3·1S -

g) J.::1stifi~~-ii!!.i_dt·l_~o1101~1_!1~~110_ Limírnci6n a la Libre Concurrencia en el 

Otorgruni er!.!_q_0_~fl Pa_!2ntc. 

Sentencia del 18 de ,Jimio de HB7, C'.ortc de Casaci6n Italiana (7ü). 

"... La ohtcrH: i ón de tma p:1 tente, por e 1 dato stanin is trado, pone 

en cv.idcncia, en la misma afinnaci6n J¡•l derecho exclusivo a la 

cxplotaci611 dP la invC'nci6n por parte del titular de la patente, 

la instaurndón llC' 1111a posición de monopolio, (justificado por 

el beneficio que recibirá la socicda<l de la invención) en 1111 cle

tenninado campo industrial por to..lo un período de tiempo, donde 

debi t~ra de otro modo reinar Ja libertad de la industria o del 

comercio" (77). 

mT-stüui d. inJ., 1!137, lmíC segg. a p. 202. Cit. por Remo Franceschelli. 
Trattato cli Diritto Ind11striale. T.Il !Jott. A. Giuffré-Editore. Milano. 
1973. p. 557; Para los interesados en profundizar en el estudio del mo
nopolio, sus varim1tcs y su regulación a nivel internacional, recomenda
rnos consult:ll' <lcl mismo autor y obra los Capítulos So. y 180. del Vol. l. 
y el Capitulo 430. en el Vol. 1 I. 

(77) La Legislaci6n lntemacional tiencle a limitar y a controlar el avance de 
las empresas monopolísticas, cada vez con mayor atingencia. En los E.U.A., 
v.g., son célebres la Ley Shennan Anti-Trnsts de 1890 y la Ley Clayton 
Anti·Trnsts de 1914 con sus enmiendas: La Rob:inson·Patman Act, la Feder
al Trade Conrnission Act y la Lanh;un Act. Estas leyes tienen por objeto: 
La Ley Shennan; declarar fuera <le ley ciertas prtkticas monopolísticas; la 
FTC, evitar procedimientos injllstos en la competencia enumer1mdo además 
los actos que deben entenderse por canpetcncia ilícita o injusta, v.g., 
fraudes en el peso de los productos, falsi ficadón de productos, anuncios 
engmiosos y la falsi ficadón de métodos y condiciones de venta, entre o
tros; la RPA prohibir la dcscriminaci6n en los precios¡ la Lanhrun Act, es 
la primera Ley Federal sobre Marcas Registradas para proteger la finna -
(sic) <le los rwgocios; expedida en 1870 se refonnó en 1881, 1905 y 1920, 
hasta la le)' actual prnnulgada el lo. de julio de 1947. Hay en el país 
comentado, más de 2000 1 eyes relativas a propagm\da y otros menesteres de 
comercio, entre las que des tacan aJemtís de las enumeradas, la Wheeler-Lea 
Act, enmienda n la FTC >' en la rnal se sei\ala que "los métodos ilícitos y 
engm1osos o las prácticas de esta naturaleza son desde ahora, declaradas 
ilegales"; la Federal Purc Urug Act de 1938, que tiende a proteger al con 
sunhlor contrn a lüncntos }' medie inas impuras; la 1:ederal Meat Inspection -
Act de 190!1, CU)'O fin es cviwr la distribución de carnes adulteradas y, 
finallnente, la Miller-Tyding Act de 1937 que lcgulizó los contratos de • 
conservación Je precios en el comercio estatal y declaró que dichos con
tratos no cons ti tu irán tU\ método i licito Je competencia. Por encima de 
todo el ::iparato legislativo, "el monopolio es, en aquel pais, una super
estructura de su propia organización económica, la culminación de un lar
go proceso econánico, que acabará por entregar al Estado el dominio to
tal de la riqueza pública". Cit. por An<lrés Scrra Rojas. Derecho Admi
nistrativo. Librería de Manuel Porrúa, S.A., México 1961, p.p. 970-971 
(en nota). 
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llanos desarrollado hasta C'Stl' momento y a lo largo Je los artículos precedentes, 

un co111:cpto m:ls o menos claro de la vi lipcndiada "propiedad industrial", esbo-

::ando los divC'rsos elementos que la constituyen. Sl! ha ofrecido asimismo, un 

bosquejo Je la ncc:ión represiva mfü; importante creada para proteger el derecho 

al uso exclusivo de los biC'nes inmateriales que constituyen dicha "propiedad", 

con formftrnlosc dicha rcprcs ión a trav6s <le las acciones de cooipctcnda desleal. 

Ahora bien, ronsidC'r:unos que toda la cstn1ct.ura de la propiedad indlLc:;trial y de 

la competencia dC'slL·al, carcrC'n de tuia Vl'nladt'ra ra::ón de ser si no se tmnlizan 

como L'lemcntos inherentes a tUla c•structura global sui-géncris constituida por 

la institución merrantil por excelencia. Esta estructura es la hacicn<la, de la 

cual los bienes inmateriales constituyen el elemento incoq>órco, que sunado a 

los diversos clt~ncntos corpóreos, pcrmi te el desarrnllo de tma actividad econó-

mica tendit·ntc a lJ venta de productos o a la prestación de servicios con fina· 

lidatles utilitarias. 

Trunco quc1~wía nuestro estudio si intentánimos llegar a la conclusión <lel mis-

mo, decidiendo la procedencia o improcedencia de la usucapión con referencia a 

los hi cnC's i miatC'r ia 1 es, cons idcrados éstos en fonna aislada. Una es true tura· 

ción doctrinaria tal, carecería de verdadero objeto ya que, en realidad, es fá· 

cilmentc concluíhk qm' los bienes inmateriales constituyen un ekmcnto etéreo, 

,IJrícil d(' asir, en su an5lisis prtíctico, si no es con relación a su participa· 

ción en la integración dt' una hacienda especifica. (1) 

ff)A"i):lil1os-ailtoi·cs7oru1ota<fos rernmcian a incorporar en sus textos <le Derecho 
industrial, un estudio detallado Je la hncícnda, considerando que tal es
tudio conduce llL'ClJSariamcntc al. estudio de la anpresa, al "no ser concebi
ble una hacil'm!:1 sino es como elrn1cnto objetivo de una hacienda en ejerci· 
cio"; lo que deriva ya en los t0rrc110s del derecho comercial, rama del d~ 
recho privado, del cual el derecho industrial no es sino una pequeña parte. 
R. Franceschclli. Trat tato ... Vol. 1. p. 8. 
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Es entonces <le vital import:mcia tlctcnninnr la procedencia de la usucapión con 

relación a los bienc::; inmntt'rialcs, no rnnsidcrnn<lo a estos como instituciones 

autónCl11as, sino como pcrtcncch~ntcs a 1m conjunto de ekmentos corpóreos e in

corpóreos que Jan lugar a la hacienda mercu~til. Surgirá, desde luego, el pro

blema de dctcnninar s1 la misma hacienda, consi<lera<la como dicho conjtmto dr e

lementos, puc<lr ser, a su vez, objeto de prescripción adquisitiva o si (mi.crunen

te Jo pueden ser algLU10s de sus elementos, sin que esto conduzca a la disgrega

d.6n de la entidad, eventualidad que el derecho intenta evitar a toda costa. 

A esta misma inquietud <loctri11aria nos ha conducido el análisis de la competen

cia desleal que nos pennitió derivar, como conclusión, que esta tiende a prote

ger, además de los signos distintivos en cierta fonna independiente, básicrunente. 

a la organizncíón hacendaria constiturcndo Ia (mica verdadera fonna de amparo pa

ra la misma. (Es importante notar que la protección de la hacienda a través de 

los signos distintivos es una protección indirecta mientras que la protecci6n de 

la misma, a trnvés de las acciones de competencia desleal, constituye una protcc· 

ci6n directa). 

Es canún en la mayoría de los estudios que giran en torno del concepto hacienda, 

el ordenar y estn1cturar los mismos, anteponiendo el estudio de la hacienda, pro· 

pirunente dicho, al de la competencia desleal y más aún al <le los signos clistinti· 

vos. No hemos seguido este orden convencional de análisis, en primer ténnino por 

que creemos, coincidiendo con Ferrara (2), que la succsi6n de los temas es "una 

cuestión d(.) ordenaci6n de la materia para la que no existen nonnas fijas, <lepen· 

dicndo, las que se adopten, <lcl criterio del investigador"; y en segoodo lugar, 

porque nuestro estudio ha estado centrado básicamente en la propiedad industrial 

(2) Cb. Cit. p. 158. 



)' no en la hacienda propimncntc <lic:ha, con lo que resulta de mayor importancia 

jerárquica, el dcsglosrir, rnn l'! máximo .letal lt' posible, los clt~ncntos que cons-

tittiyen dicha propiedad, para concl11ir, l'OlllO lo estamos haciendo, sittJando a di-

cha disciplina en Jos confines del d('l'C'Cho mcrc:mti l que le> son propios. Ama-

}'or aht111da111icnto cabe ~<'i1alar que no surge el cm1cc'plo hacienda, "al menos en su 

aprccia,·ión jurídica, más que ele una idagnción respecto del canplcjo de fenómenos 

que se indican con el nombre de concurrencia ilícita" (3), lo que dn a la ordena-

ción de temas canenta<ln, un ftmdamcnto lejano al simple capricho del autor. 

I1 .l CXli'K:E F'fO DE 1!i\C1 El'.'IJA 

El ténnino castellano "hacienda", corre lat:i vo al ténnino italiano "azicnda", en-

cucntra diversos equivalentes en las lenguas extranjeras, entre los cuales desta-

can v.g., mmsa, ncgotiun, taberna, mcrcltura, ncgotiatio y mcrx, en latín (4). -

En la lengua francesa, es comi'.tn el concepto "fonds de commcrc:e" (5); "good will" 

cn inglés (ti); Fa:cnda, en portugués; llandelzaak en holandés o geschaft, en a-

lanán (7). 

Sea cual sea el vocablo lingllistico tendiente a identifi<:ar el concepto hacienda, 

este no puede considcrar!ie con hase exclusivamente en tal nccpc:i6n, sino que es 

el jurfdico, el pwito dt• vista clctenninm1tt' [Hlra aclarar su verdadero significado, 

sin descartar, si.11 embargo, el intcrcs;Jntc nntecc.'<lentc que para aclarar dicho con 

----------------
(3) F. Carnelutti, Oh. Cit. p. 39. 
(.1) M. Hotondi, Oh. Cit. p. 29. 
(5) "Establccünicnto comercial" de acuerdo al Diccionario Francés-Español Garnier. 

Garnicr linos. Cuarta Edición. París 1965, p. 2fi0. 
(o) "Parroquia y buen crédito de una tienda o establecimiento comercial; clien· 

tela". Diccionario VeJá:quc:. llpplcton-Ccntury Crofts Inc. Ncw York 1960. 
p. 279. 

( 7) "Lugar Je negocios, t icnda"; Dice ionario Collins. London and Glasgow Col· 
lins Clcar-t)1Je Press. tireat Britain. 1961. p. 155. 

,.L. 
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cepto jurídico, nos proporcionan los conceptos económico y contable del vocablo. 

A). CONCEPTO ECONCl-HCO 

La noci6n econ6mica de hacit'nda, se desarrolla en tomo a la utili<lac.1 que los e-

lcmentos que constituyen la misma, prestan a su titular para ejercer LU\ comercio 

con finalidades productivas. Este concepto económico constituye para algllllos au-

tores (8), la base para considerar a ln hacienda como un conjlllltO tulitario de el~ 

mentos de origen económico y asimismo contable. Esta tendencia asimila, asimismo, 

el concepto hacienda al de empresa )' concluye que ésta, la empresa, podría defi

ní rse cano Llll organismo que se propone producir para e 1 mercado detcnninados bie-

ncs o scrvic ios, con independencia financ icra de otro orgrmismo (9). 

Rocco afinna que, econ6micamentc, la hacienda es la empresa, "o sea la reLuüón de 

varios factores de la producci6n organizados para ésta y cuyos elementos son capi. 

tal y trabajo" (10). 

Para Carnclutti, la hacienda, c.lcsde el plllltO de vista ccon6mico, es "el complejo 

de las cosus (instmmcntos y mercancías), que sirven al canerciante para realizar 

su comercio" ( 11). 

Para Rotondi y también asumiendo el punto de vista econánico, la hacienda es "la 

rc1mi6n e.le todos los medios que sirven al comerciante y al industrial para desa-

rrollar su actividad productiva" (12). Para Navarrini, es el complejo ele las di 

(S) J. Ro(fríguc::·y Rodríguez, Ob. Cit. V. II, p. 411. 
(9) ,James, Cit. por Idan. 

(10) Ob. Cit. p. 23ú. 
(11) F. Cnmclutti. Riv. di Diritto Con1ncrcialc, 1924, 1, 156. cit. por M. Ro

tondi Ob. Cit. p. 29. 
(12) Ob. Cit. p. 29. 
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versas fucr:as 0con6micas )' Jc> los m1.~ll íos de trabajo que el comer e i ante encamina 

al ejercicio del comercio, impon i611Jo les 11na tUlidnd fonunl , con re lnción a la u-

nida<l de su propósito ( 13). 

Puede derivarse, Je las definiciones expuestas, que desde el punto de vista econ~ 

mico, la hacienda constituye un organismo unitario de elementos, resultante de la 

orgnnirndón concreta lle los factores de la producción, encruninada a una activi-

dad cQncrciaJ específica. 

Esta tu1idad económica no se afecta por la diversidad ele los elementos que la con~ 

tituycn (elementos iranatcdalcs como l;L" patentes, los modelos, los <liscfios), mu~ 

bles (cerno el dinero, las mflquinas, las mercancías), inmuebles {cO!no el cstableci 

miento), siempre que todos ellos se orienten a un destino inequívoco de producción 

o de fw1cionamiento técnico comercial o industrial. 

Desde el mi$mo punto de vista económico, puede scli.alarsc que la hacienda es la cm 

presa misma, considerada desde un fü1gulo diferente. Para algunos constituye en -

realid:1<l la materialización de la i.'111prcsa (Aseare 11 í). De la misma forma que no 

importa la naturaleza de los bienes o de los elementos que constituyen la hacien-

da para considerar a esta cano un ente unitario, tampoco es <le trascendencia al -

lK><:ho de que tales elancntos sean propiedad del titular o se posean a título de 

usufructo, o como consecuencia de lllla relación obligacional por haberlos recibido 

en arrendamiento o cooiodato; s6lo importa que estén destinados crnqilet1unente al 

ejercicio de la empresa (14). Cabe scüalar, por otra parte, que la naturaleza de 

los elementos que integran la hacienda, desde el punto de vista de su escala axi~ 

lógica, es muy variable, en dependencia básicmncnte de la finalidad de la institu 

(13) Cit. por M. Rotondi p. 29, Ob. Cit. 
(14) M. Ferrara Ob. Cit. p. 66. 
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ción. Así habrfl haciendas que graviten hásicruncntt' en torno ;Jl elemento hunrnno 

como fucnt<' de su ;1(1 ividaJ canali::ada :i través d0 servicios; mientras otros -

mfü;, lo harán fund;uiientalmente con hase en los productos, que pueden ser inclusi

ve c>.vcmlidos a través de maquinaria ai1trn11ática l15). No debe descartarse el ti 

po Je haciendas que giran en torno a un bien inmueble y cuya activi<la<l prepondera!! 

ternentc mercantil, se orienta a la explotación de dicho inmueble con perspectivas 

utilitarias. 

Esta divergencia jerárquica entre los clancntos que intervienen en la organiza·

ci6n de la hacienda, nos pennitc concluir que la importancia econ6mica de la mis

ma, no dctennina su existencia como tal, sino que puede considerarse hacienda, de~ 

de el punto de vista cconánico, cualquier organizaci6n de los factores de la pro

ducción independientemente del valor cuantitativo que éstos tengan. 

LB doctrina no coincide sin anbargo, en esta afinnadón y mantiene en tela de ju.!_ 

cio el carácter de verdaderas haciendas que puede asignarse a aquellas activida

des ccon6micas en las que existe confusión entre el sujeto que las realiza, el -

contenido patrimonial y la finalidad lucrativa o no lucrativa de la misma activi

dad, sujetm1to a la misma duda a aquellas haciendas de escasa magnitud económica. 

1) ENTfü\DES EOO!\UIICAS NO Lllllt\TIVJ\S 

Las incógnitas errurneradas se plantean por la doctrina, partiendo primeramente del 

presupuesto de que, aquella hacienda que no constituye un medio para alcanzar una 

finalidad eminentemente econánica o sea para crear una riqueza o para obtener un 

lucro, puede dlfíc ilinente considerarse corno una hacienda de interés para la tute· 

(15) Ibídem p. 67. 
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la jurídica. 

Con esta idea se desecha la t(•ndencia de algunos autores a considerar como tal, · 

la hacienda famHiar, ya que el conjunto de bienes que la constituyen no son sino 

"un mcnagc" J0 Giráctcr fam] liar y los servicios representados por el personal <lo 

méstico y las relaciones con los proveedores, no tienen más propósito que el obt2_ 

ner provisiones habituales para la satisfacción de las necesidades de la familia 

.(16). 

En sancjantc situación, se encuentrnn, por ejemplo, las instituciones hospitala

rias, las cuales no persiguen, aparentemente, fines claros de lucro y por lo tan-

to carecen de tm capital para la producción de rendimientos, digno de ser protcg.!_ 

<lo (17). 

Memos hecho h1ncapié' en el carácter aparente de tal actividad no lucrativa, ya -

que en lllll'Stro rne<lio y en la actualidad, este tipo de establecimientos no reali-

z:m un fin prepondcrantc~nentc :;acial, sino que por el contrario, ponen marcado -

énfasis en sus tcndc!lcias lucrati\'as. lle tal modo, estas organizaciones deben 

considc:rarsc como \'<~nl;idcramente "producti\·as" y por lo tanto cano reales y efec 

tivas haciendas, tutclahlcs por Ja:; nonnas jurídicas aplicables a estas. 

2) ll\CIE~llAS 1\GJ{lCOLAS 

Consideraciones scmcj antes son ap.1 i cables a las haciendas agrícolas, a las que la 

(16) IbiJem, p. 82. · La misma postura adopta el autor al considerar el uso de -
naves para fines comer e iales, así cano la na turalcza de algtmos cstableci
mie11tos de carácter socíal como los asilos. 

(17) Idem. 
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mayoría de los nutorl's les niegan tal carácter, adudcndo que constituyen meras 

actuaciones de índole individual y que carecen de la simbología distintiva o del 

capital de producción, necesarias para c:ons ti tu ir una V(~r<ladcra hacienda. Pcnsa 

mos que en 1 a época en que es ta pos tura tuvo su mayor auge, o sea en torno al mio 

tic 1950, la agricultura y la industria dedicada a la explotación de productos a

grícolas, no tenían tuia diferenciación tan clara como la que ofrecen en la actua

lidad. lloy en <lía es indiscutible que la comercialización de los productos agri

colas requiere de simbo los marcarios definidos, de capi tul, de organización de la 

pro<lucci6n, y comprende ndcm.'is tui claro y definido aviamiento, aptos todos estos 

clenentos para estructurar verdaderas haciendas mercantiles. 

Es posible que, mientras la agricultura se mantiene a un nivel de recolecci6n de 

productos, s0 esté frente a w1a explotación del suelo encaminada exc tus i vrunente a 

la satisfacción <le ncccsitlndcs individuales ajenas n los afoncs lucrativos, pero 

una vez que el producto recolectado es remitido a factorías para su empacado, y en 

muchas ocasiones, para un tratamiento de preservad6n, se está ya frente a una ªf. 

tivi<l.1d eminentemente mcrcnntil, que requiere de capital, de trabajo y de todos -

los el<.'mentos caracteristicos de ima hacienda, 

3) IA HACIENDA PROFE.5IONAL 

La prestación de servicios profesionales constituye la típica cjemplificaci6n de 

la dualidad originada en aquellas haciendas en que se conftmde dicha hacienda con 

el sujeto que realiza la actividad. 

La doctrina considera tradicionalmente que ésta actividad no puede calificarse de 

verdaderamente hacenda!, "en v írtud de que el cliente identifica el servicio di

rectamente con la persona que lo presta y no con la serie de elementos que 6ste -
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utiliza para prestarlos" (18). 

Creemos que acorde :1 la evoluci6n actual de la prestación ele los servicios profe

sionales, ésta postura resulta anticuada. En efecto, hoy l~n día el prestador de 

servicios prof csionales v.g. , el ahogndo que trabaja en fonna a is lada, t icnclc a 

desaparecer para sumarse a verdaderas organizaciones de profcsionistas, que dis

ponen de los más variados y canplcjos elementos para sistematizar SlLS servicios a 

la clientela. 

En estas ciretmstnncias pensamos que el servicio profesional individual pasa a in 

tegrarse a 1ma verdadera empresa, dotada de elementos matcr iales e inmateriales -

fácilmente asimilables al carácter hacenda!. 

Un ejemplo claro de esta sit.uaci6n, lo constituyen el abogado o el técnico esped!!, 

l izados en derecho industrial, quienes integran verdaderas agrupaciones de e leme!_!. 

tos corporales e incorporales; por ejemplo: traductores, técnicos, químicos, di 

bujantes, complejos aparatos de fotocopiado, de franqueo, de transcripci6n simul· 

tfinea, etc., para estructurar verdaderas organizaciones hacenda les identificables 

independientemente de tm profesionista en especial y cuyo aviamiento debe agluti

nar t.unbién signos distintivos propios y consecuentemente protegidos a través de 

acciones de competencia desleal, en la misma fonna que cualquier empresa. La ten 

dcncia de la actual Direcci6n de Invenciones y Marcas es la <le rechazar el regis

tro <le marcas de servicio para C!.L'llquíer tipo de organización destinada a prestar 

servicios de índole profesional, cano los bufetes contables, bufetes de abogados 

o bufetes Je arquitectura, quizás imbuida de la antigua idea que asimilaba la pre~ 

tación de servicios profesionales a la actividad individual y quizás asimismo, -

(18) F. Ferrara Ob. Cit. p. 87. 
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considerando que este tipo de actividades carece de finalidades eminentemente -

mercantiles)' lucrativas. 

A tal práctica dchc oponerse la clara diferenciación que existe entre los servi-

cios profesionales que sc prcst:tn a nivel individual, distin~uidos por el nombro 

del profosionista que los presta, y aquellas agnq)aciones profesionales constitui 

das en verdaderas empresas mercantiles, dotadas de tm marcado elemento haccndal, 

optándose por conceder el derecho de uso exclusivo de signos distintivos cspecífi 

cos a tales agrupaciones de profesionistas, cuando éstas no se identifican por -

los nc;mbres de sus integrantes sino por denominaciones caprichosas, que constitu-

yen verdaderas marcas de scrvic ios y que deben ser rcgi s trab les a fin de rcc ibi r 

tma adecuada tutela del derecho (19). 

Dentro de Ja misma linea de ru1ál is is se encuentra tradicionalmente el artesano, a 

quien se h~ hu negado la caractcr1st irn hacenda! con base en la misma considera-

ción antes apuntada, de que su actividad es eminentemente personal y su producto 

va directamente al cliente. 

Sin embargo, también en este caso, pcnsrunos que la artcsania ha adoptado en la m~ 

yor parte de los paises del orbe un carácter ngrupacional, de mo<lo que el artesa

no no canali z.a ya directaincntc la venta <le sus productos a la clientela, sino que 

se const i tu)'c en organizaciones, muchas veces de carácter oficial, que se cocar-

gan de pranover adecuadamente el producto artesanal en masa, buscando mejores mer 

cados para el mismo )' dotdndolos de lma imagen mercruitíl distinta a la de un art!:_ 

sano individual. 

(19) Las legislaciones internacionales tienden a reconocer la posibilidad de que 
la prestación de los servicios profesionales se haga a través <le verdaderas 
empresas, por ejemplo, el Código Civil Italiano que en su artículo 2238 es
tablece la posibilidad de que el profesional constituya tma verdadera euqirQ_ 
sa, cuando su activ)d.1d organizada es más compleja. Ibídem, p. 90. 
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Es pues la evolución de las activi<lndes mercantiles individuales antes considera-

das, la que crea, en muchas ocasiones, mayor confusión en cuanto a Ja dctennina-

ción <le en qué casos se es Uí vcrdadc'rarncntc frcntl' a 1 tipo especial de hacicm<la 

denominado "hac i('nda no individua li ;:¡¡da" ( 20) -1 a cua 1 se i dcnt i fi.ca porque en -

ella "se conflU1dc la actividad del sujeto que ejercita la actividad eminentemente 

ccon6mica con la hacienda misma" (21) ·-y cuando se está frente a wm verdadera ha 

rienda. 

Solamente el estudioso del derecho, valorando adecuadrunente las características -

del caso particular, po<lrií determinar si la actividad mercantil confrontuda, par

te de un sujeto en forma eminentemente fodividual, en rnyo caso no se está frente 

a 1.ma actividad hacenda!, o si el mismo sujeto actúa como elemento de 1um organi-

znci6n superior que es la que <la s11 imagen a la actividnd, en cuyo caso se estará 

frente a lUla entidad definí t.ivmncnte hacendal. 

4) LA PEQ.11;.~\ 11/\C 1 El\IJ1~ 

Un segundo enfrentamiento al problcmn de las actividades económicas no hacendales, 

lo efectúa la doctrina para concluir, que son haciendas Cmicrunente aquellas que -

se consideran con la capacidad económica suficiente como para tener relevancia j.!:!_ 

ridica. Esto significa que deben excluirse del concepto "hacienda" tocias aquella:-; 

(20) 
(21) 

"!nominadas" para algw1os autores. 
Mario Ghiron. Corso <li Diritto lndustri;lle. Vol. Primo. Roma 1935. XIII 
Societa Editríce dil Foro Italiano p.p. 170-171. (Desglosando la misma 
clasificación hacen<lal y a modo <le corolario de su concepto ele hncienda -
como "el conjunto de medios d(' trabajo de tm concurrente", (Usurnpión ... 
p. 41), Carnelutti señala que en las haciencL.1s no individualizadas, dichos 
medios, que (·sta vez califica de externos, pueden ser v.g., "la pltnna pa
ra el escritor y la guitarra para el cantante". (Valore Giurídico della 
Nozione del 'Azienda CCl11!llcrciale, en "Hiv. Dir. Carun.", 1924 pp. 156 y SS) 
cit. por F. Ferrara, cb. cit. p. 92, quien afiade, c0010 ejemplo de tales 
medios externos de trabajo, "la correa o la carreta de que se sirve el mo
zo de estación para portear los equipajes de los viajeros".) 

" 
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organizaciones mercnnt i les en 1 as que 1 a mencionada actividad mcrcant i 1 carece de 

importancia ccon(~nil'a. En tal caso, Sl' hacen innecesarios los si¡~nos dh;t intivos 

ya que los supuestos de la cnmpl'tcnc ia de:; !Pal rara ve::: se darían C(lll relaci(ín n 

estas pequeñas haciendas. Tlc•L·imn:; rara \'l':, en lugar de n1111ca, previendo lll que 

ya seguramente habrá pasado por la mente <id lc·ctor, L'll cmnto a cien as circuns·· 

tancias C'll las que estas hacil'ndas mcnorc:s, p.P., las haciendas pcr'.;unalcs, puc· 

den identificarse mcdiantc ,;ignos dislint ivos sin relación di.recta 1:011 d nombre 

del titular. En la misma fornia los prod11nos de tma hacic11dn tnl, tienen pcrfr~ 

ta posibili<lnd de ser identificados con marcas, que en c:1so de una transmisión de 

la pcqueila hacicmb puc•dcn y;1 constit11ir objeto dt' consideración en los 11gu:1111cs" 

correspondientes. Ft•rrara no cnncucnla con f>:;ta i<lea, ;1S\'\·crando que en los ca-

sos de las pequcfias hacicnJas··qul' p:ira él no son tales-· los signos <li:;tintivos 

"constituyen un aspecto demasiado solamw e inCitil" (22); y termina por aiiadir 

que en las pequcfrns (•mprcsas no s0 da la re lcvancia j11ríd ica necesaria, ni rnncu-

rrcn "los presupuestos econ6nicos precisos que exigen una tutela de la organiza-

ción" (23), requisito sine-qua-non de las verdaderas hadendas. 

El pri111er problcina que enfrentan estas posturas, t'S el determinar qué criterio -

debe servir <le huse para calificar dC' !c!r•mde o pc:x¡uciia a ww act ividac.i económica 

dctmuinada (24). 

Algunas tendencias consideran que la {:ran hadcnda es aque llu que es propietaria 

(22) 
(23) 

(24) 

Ob. Cit. p. 90. 
El autor, que calific:;i indbc:riminaclamcntc de pcq11l'1"ías a las h:1c1c·ndl1s en· 
que la ac:tiVillad se n•aliza personalmente por el sujeto, tcrruina por contr!}_ 
decirse al afir:nar que estas poseen ln capacidad dC' crear una riqueza, y • 
que rcprcsc11ta11 substanr i:.tlmC'nf'c 1m capital indeppnd i,•ntemrntc (!,, la perso· 
na que en un tk~termin:1clo momci:to c'.;t(' frentt• a ella. Oh. Cit. i'· n. 
Mientras que r·n Ja cc:onomí:.i, ,.¡ ,·dterio llf' ,.-alif icición es simph', .iuridi
camcntc dicho criterio ~e caiipl in va q1w la j11~t k w a q1w el dr.n•cho tien 
de, tl.'mc ser, en esto:; r;a~os, Jis· .. -rimrnatoria. 



del suelo o de los irnmil'lilcs s0hre los que Pjercita s11 prnpia actividad, mientras 

la pequci\a hacienda no e:> propit•taria de tales bienes (ZS). 

Otros consídcr:u1 qu0 la di lc'l't'n1·i;i t•ntrc• 1m;1 gran haricnda r otra p(,.··qucfü1, radica 

L'll que la primcr;1 ('11iplca t•ncrgía h1nn;111a y mccflnica, mit•ntra:; l;i scgund:1 11t i 1 i2;1 -

fulican1<.'ntc la hunana (2ll). 

También se piensa que la dimensión económica de la hacienda está en relación direc 

ta con el nfanero dt• c11q11cados qul' colabora en ella y se llega hasta a pC'llsar q11e 

una gran hacienda, es nqucl la que recibc la colaboración directa de su t it11lar en 

el ejercido Je ~u actividad (27). 

E.'\ nuestra idea que, ésta prctl'ndid:1 subdids ión de la hac icnda puede rnantcncrsc 

a niveles cst rictarn¡•11tt' ccon6rnicos par:1 lo~; casos en que c•stc aspecto sc:i trascc!!_ 

dente, mh-ntras qt1e dc~dc el punto de• dsta jurí<lí(o la clasificaci6n rC'sulta si!!!_ 

plemcntt' cspcrnlativ:1. Las acciot1l'S de competencia ilícita en cuanto a sus aspt'~ 

tos reivindicatorios, tom:irfu1 en cut•nta, al c;ilifícar los daf1os y pcrj11kios del 

ilícito, datos rnüncntcrncnt<' objetivo~;. que scgununcntc irán en proporci6n a la -

magnitud de la hacienda, cuya calific:1dfm previa, cano ¡.:randc o pc-qucfia, no in-

fluir.'i en la prnn•J0ncia o im¡iroccdcncia de la acción. 

H) c.n;CEPTO UNJ'Afü.E 
--- ,,. __ ·--·------

Existen grandes puntos 1lc contacto t•ntrc las nociones cconfmic11 y contahle lk la 

(25) Pipia. Cit. por ~!. Hotondi, Oh. Cit. p. ·l!>. 
(26) En el C.C. Italiano consideran ~·01110 ''piccoli iinpr<'llllitori" a Jos n1ltiv:1do· 

res directos dC'l agro. a lo~ art('sanus, a los pt>t¡11c•fl1>:> comcrci:mtl':' y a -
quienes l'jcr::an una actividad 1•ronómi<"a org;111i:'all:1principalmente1·on el -
trabajo propl(l y Pl de· los conipont:'ntc!> dc- ~11 fami 1 i a. Cit. por \'. fü1ld6 dr 
Costailo, ob. cit. p. 2<i. 

t27'1 Critc•rio de.> CJ.1si fica(·ión tildado de fala:. lbidern p. SO. 
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hac iendu. Básicrnncnt", tunbas nos llevan a Ja con1·t'prión <le la institución, ro1110 

una unidad en cuanto a "Ja organización l"oncrcta dt• los factores de la produc

ción para obtener, pn'ds:unenlL' 11na producción det:l'nnina<la, y en cuanto visión -

<lf.'finida de• su marcha ccon6mica en un periodo detenninado" (28). 

Sin cJ11bargo, l.a ht1denda considerada desde un punto de vista contable, permite 

una visi6n llkÍS clara dl' la situación financiera de la misma, representando el -

negocio en toda su actividad y pasivi<lacl con exclusión pn'dsa de movimirntos -

cconániros ajenos. En otras palabras, debe separarse en la consideración conta

ble de cualquier haciendn, todo ingreso o todo gasto de fndole personal que L'Ícc

túe el titular de la misma, de aquellos ingresos o gastos originados por la acti

vidad cmincntcmt~nte haccndaria. Esto excluye, en consecuencia, los ingresos pro

\'enü'nt.cs dl' otras lmcicnJas distintas, )'aquellos originados en actividades cven 

tuales del r:itular, como pueden serlo las ganancias en juegos <le azar o nquel las 

provcnicntl'S de hcrC'ndas. Facilitará notablemente la consideración contable en 

ntcstión, el cstahkcimicnto Je períodos Je operación determinados a fin <le esta

blecer un análisis canparativo entre el capital originado en las difcrcndas eco

nómicas entre activos o pasivos en el inicio del período correspondiente, y el c~ 

pita! cxistcntc también como diferencia dl'l activo y pnsivo, al final del cjcrci· 

do. 

ToJ:i c!\ta ló¡;ica nK•cfmica financiera de la hacienda, nos reconduce al concepto u-

11itario de Ja misma qtw excluye la posibi l ida<l de acct'so a elemento:; ajenos a Ji

cha unidad. Este rnriícter tmitario choca, en la doctrina, con algunas tcndendas 

que consideran dicha unidad haccnJaria inqiroccdcntl' desde un punto de vista jurí· 

(28) J. Rodríguez y Ho<lrígucz, Oh. Cit. p. 411. 
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<lico, ya que, acorde a tales tc1hk'ncias, L'l patrimonio pcr~-011:tl 0 inclusíve los -

ini:rcsos provenientes de otras hacicnd:1s deben responder conj1n1tmnc11te de las op~ 

raciones Ü('l titular dl' la hacit•11da, sic11do en co11sen1c11cia dicho tit11lar Pl n~n-

tro de imputación dl' los dL•rcchos y obligaciones Jcriv:1Jos de toda su act ivid;1d -

mercantil y 110 cxcl11sivame11tc dt~ la Je alguna de sus haciendas. 

Dcja1·emos para consideraciones posteriores un anlilisis más acucioso de estas pos-

turas. 

C) f\iOCIO:-l JURJDICA DE HACIENDA 

Ya en la introducci6n Je este Capítulo npuntf1brunos que, la finalidad <le hacer una 

breve inrnrsión en los conceptos, econ6mico y contable, <le la hacienda, no tenía 

mfis objeto qut' orientar nuestros pasos preliminares hacia la noción <le hacienda 

que verdadcrillllCntc interesa a nuestro estudio, esto es, la noción jurídica <le la 

i nst i t11ci ún (2~1). 

Con base en Ji cha ori entaci 6n contamos ya con un prcsupucs to que permite a f innar 

quc la hacienda, es un conjunto de elementos que fonnan tma unidad o un todo uni

tario. Sin embargo, esta tuüd¡1d ccon6m.ica y contable no tiene mayor trasccndcn· 

da y pucdc> conducir, en su análisis, a serias equivocaciones si no está aceptada 

por el den•cho. En este sentido se pronuncia notondi cuando seíiala que el concc2_ 

to unitario de la hacicrnla - flUl<l:ur~nta<lo por la <liscip li na económica y contable-

serií superfluo, erróneo e innecesario si el derecho no reconoce, al monos para -

(2'.lJ .\J gunos autores ama lgmnan los e lcmcntos derivados de los con ten idos económi 
co-l·o11tablcs Jp la hacienda y construyen una definición jurídica <le ésta, -
conceptw'indola como "un conjunto <l(~ cosas" (bienes y servicios), reunidos y 
organizados para ejercer el comercio; el clcm\Cnto económico "capital",jurl 
dicamcnte se traduce en el concepto "bien"¡ el económico "trabajo" en el 
concepto "servicios" o "prestación". A. Rocco. Ob. Cit. p. 239. 
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detcnninados fines, esta unidad (30), 

La mayoría du las doctrinas que tienden a cxpUcar la naturaleza jurídica de la 

hndcncl..1, !! i r;m 1•n ronsecucnc ia, en torno n ese prop6s i to de demostrar que la ha-

ciend;i cons ti t uyl' 1111 verdadero ente unitario ·-suj('to d0 clcrcchos y obligaciones-

distinto a cada uno 1le los cl01ncntos que la constituyen. 

llcs,Jc luego qur algunos autores se han pronunciado en contra de esta posibilidad, 

ap1uitando las bases de las teorías atomísticas (o at6micas cano las llaman Hodr}_ 

¡!llt'Z )'Rodríguez y Carnclutt i), y a las males rcfcrirC'lllos posterionnente cano -

contrapunto a 1 as teorías tuli tari as. 

11} Tl:oRIAS DE JA PEHSONi\LlllAO .Jl/RlllICA 

Proced.icndo ;1 considrrnr los teorías n1tís importantes tl'ndicntes a demostrar la n~ 

turalcw jurídica de la hacienda, podc•mos dtar, en primer término, aquella que -

considera u la hacienda ccxno un ente distinto <le la persona <le su titular, const.!_ 

tuycndo en con!iccucncia, una verdadera y propia personal.itlad moral como tm sujeto 

u11t611ano <le derecho. Esta doctrina ha tenido gran tlcsarroll.o principalmente en -

A lernania con el nombre ele "Rechu;uhj ckti ví tat" y ha sido sos tenida básicrunente -

por Gclpccke, Endcmann y Voldcndorf (31) . 

Para esta doctrina el empresario, en realidad, no tiene llll valor predominante, si 

no que se convierte en un dcpcn<lic·ntc de la personal id::td jurídica tmit<.1ria const.!. 

tuídu por J:i haden<la en sí •nisma, haciendo irrclcv;intc cm lquier cmnbio de di.cho 

titular, lo que no afect;ir'í a la lwri~·!:J;¡ que continunrá existiendo con su pcrso· 

(.)O) !JJ. Cit. p. ~l. 
(31) lbidcm. p. 32; menciona Roton<li además, que ésta doctrina ha perdido adep

tos en 1 talia e inclusive en Al('!l1:uda, su país de origen. 
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nalidnd propia. 

Para Rotondi (32), la doctrina en cuestión, conduce a 1111 importante corolario que 

puede resumirse en el hecho de que los créditos y las deudas de la hacienda, lo • 

son en rc•aliJaJ de Jicha hacienda en fo1111n particular y no Je su titular, con lo 

que este (11 timo puede eludir la posibilidad de que se ejerciten en su patrimonio 

privado, las deudas adquiridas en su actividad hncendaria. La acción elusiva se 

consigue mediante el simple abandono de la hacienda a los acreedores o con la ve!!_ 

ta de la mism.1. De esta manera el comerciante o empresario se pondrá a cubierto 

<le cualquier acd6n, que deberá dirigirse contra el nuevo ti tul ar. Igualmente -

puede concluirse que la titularidad Je haciendas, diversas a la deudora, por par· 

te del empresario, no permitirá a los deudores de la mencionada en (11timo térmi

no, el ejercí wr sus acciones sobre las primeras, concretándose exclusivamente su 

posibilidad de cobro en el patrimonio <le lo hacienda específica que contrajo la -

deuda)' quedando las otrns haciendas, o pesar de ser propiedad del mismo titular 

de la deudora, a salvo de cualqufor posible acci6n en contra de sus patrimonios. 

b) TOORIAS PATRIMCl'llALES 

Ligadas a esta primera doctrina por la:os indisolubles, se encuentran aquellas -

teorías que reciben el nombre genérico de ·~rntrimoniales", en las cuales la ha-

cicnda es llll patrimonio separado e independiente, es decir, "tm conjunto de bie· 

nes que en interés de un deteminado fin y particulannentc de la responsabilidad 

por deudas, es tratado, en ciertos aspectos, como tnl todo distinto del resto de 1 

patrimonio" (33). 

(32) Jdem. 
(33) Ennecerus cit. por J. Rodríguez y Rodríguez, Ob. Cit. p. 411. 
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Es tal ln semejanza entre la teoría de la personnlidad jurídica in<lcpendientc de 

ln hacien<la y éstn eminentemente patrimonial, que algtuios autores como Valery, -

es true turan su tés is en f onnn ta 1, que no se descubre fác i lmcntc a cllal de 1 as 

dos posturas se refiere, constituyendo su teor1a práctic:uncntc 11 1111 puente de pa-

saje entre ambas doctrinas, sostcnicrlllo que el titular de la hacienda es en el -

fondo el administr;idor de un patrimonio con características semejantes a las del 

curador en la quiebra" (34). 

Con más profundidad pue<le analizarse esta teoria de Valery en su obra Maison de 

Colti11erce et Fonds de Canmercc (35), en la que trunbién clarrunente expone que las 

expresiones de "Maison de Commercc" y "Fonds de Conmerce" corresponden a un obj2_ 

to diferente; se entiende por "Maison de Conmerce" el elemento personal, en tan-

to que por "Fond de Comrnerce" se entienden los objetos materiales sin los cuales 

no es posible celebrar operaciones cancrcialcs o in<lustriales, p.c., los instru-

mentas, locales, muebles, máquinas, dinero, patentes, mercancías, etc. Para Va-

lcry el "Fonds de COllll\crcc" es pues la parte puramente material, es el patrimonio 

de la "Maison de Com1rercc" (36). Ya el Proyecto del C6digo de Cancrcio Mexicano 

ele 1929, empleaba la expresión ftmdo o negociaci6n mercantil como sinónimos de -

empresa y definía ésta, en su artículo 578, como "el conjunto de elementos mate-

rialcs y valores incorpóreos cuya existencia y coordinación constituyen la univcr. 

salidn<l caractcríst ica por medio de la cual se ejerce un comercio o una industria" 

(:~7). 

(34) 
(35) 

(36) 

(J7) 

M. Hotondi, Ob. Cit. p. 33. 
París 1903. p.p. 6, 7, 9, 13, 14 y 39. Teoría Consultable, también en Anna
les de Droit Corrm. 1902. p.p. 216 y sigs. Cit. por F. Ferrara, Ob. Cit. p. 
99 (en nota). 
Cit. por Alejamlro González Polo. La l.1nprcsa y la Hacienda Mercantil. Pu
blicación del Seminario de Derecho Mercantil y Bancario de la Facultad de 
Derecho de la UN,\M, México, 1955. p. 13. 
Cit. por J. Rodríguez y Rodríguez. Cb. Cit. p. 413. 
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Algunu clnridn<l aporta twnhién a Jas teorías patrimoniales, el concepto francés 

"patrimoliws d' affcctation" equivalente al vocablo alemán "Zwcckvennogen", de -

acuerdo con el cunl la hacienda no p110de concebirse como una persona jurídica, -

sino que debe considerarse como un pntrimonio aut6nomo en el c11al se incorporan 

una serie de patrimonios menores y cuya autonomía deriva de la unidad misma de su 

finali<lad (38). 

Consideramos, siguiendo a Rodríguez y Rodríguez (39) que ni las teorías tic la pe!_ 

sonalidad jurídica (40), ni las patrimoniales, pueden concebirse como apegadas a 

nuestro derecho positivo de acuerdo con el cual no pueden existir los patrimonios 

sin sujeto. 

En conclusión, considerando el hincapié que tal derecho positivo hace del sujeto 

cano centro de imp11taci6n del patrünonio que no puede existir en fonna aut6n001a, 

es claro que e 1 cmpr0sario <kh0 responder de sus deudas, inc lusivc con patrimonios 

ajenos al de la hacienda con base en la cual generó las mismas y que al transmi-

tirse una negociación el cnnjcnant0, salvo el consentimiento de todos y cadn uno 

de los acrcc<lorcs, responde de tales deudas con tofos sus bienes (41). 

(38) M. HotonJi, Ob. Cit. p. 33. 
( 39) ClL Cí t. p. 4 12. 
(40) La doctrina tradicional al lrnblar de las personas juridicas considera que 

csws pueden dividirse en dos tipos f1m<lamentalcs: las corporaciones y -
las fw1dacioncs, a las que pueden reducirse to<las las demás especies admi
tidas. "Substrato <le las primeras es wm orgcu1izaci6n de personas (Uníver
sitas p0rsonanun) de las iÍltimas, un conjunto <le bienes (Uníversitas bono
n~nJ, 1m patrimonio convertido en L'ntc aut6nomo )' destinado a un fin. La 
doctrina mfis moderna tiende dcci<lidmnentc a unificar el concepto <le persona 
jurídica, a w1a constrncción dogmática única que contenga en sí ambas for
mas y las reduzca a unidad". Roberto De Rug¡tiero, Instituciones de Derecho 
Civil. Trad. de Hamón Serrano y José Santa Cruz Teijciro, V. I. p.p. 438 a 
-140. Cit. por Rafael Hojina Villcgas, Derecho Civil Mexicano. Tomo Prime· 
ro. Introducción y Personas. Antigua Librería Robredo. México 1959. p.p. 
418-419. 

{<11 J Roberto L. Mimti lla Malina, Derecho Mercantil. México, 1975. Editorial -
PorriJa, S.A. p. 119. 
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Este sentido interpretativo concucnla cxprcsnmcntc con el artículo 2964 del Có<li-

go Civil vigente parn el Distrito y Territorios Federales, que señala: 

"Art inllo 2964. El deudor responde de 1 c1nnpl imicnto de sus oh 1 ~ 

garioncs con trnlos sus bienes con exccpri6n de aquel los que, con-

fonne a la ley, son innlineables o no emb11rg11blcs". 

Esta responsabilidad opera tanto frente a los acreedores civiles como frente a -

los mercuntiles; "y si bien nuestras leyes conceden tma prelación a estos res-

pecto de aquellos, (Art. 261, Fracc. II de la Ley <le Quiebras y Suspensión de P~ 

gos), tal prelación se aplica a todo el patrimonio del deudor y no sólo a su ne-

gociaci6n mcrc:mtil" (42). 

En sentido semejante al del referido Articulo 2964, del Código Civil, se pronun

ci;m los artículos 1948 y 1949 del C6digo Civil Italiano que niegtm tocia autono

mía al establecimiento mercantil y que establecen que los bienes del deudor cons

tituyen la garant ia común de sus acreedores ( 43). 

e) JA H\CIENDA CCNO ORGANIZAClON 

Otra tendencia, en nuestra opinión, la que demuestra una mayor intuición en cuan-

to a la realidad conceptual de lo que la hacienda es, desde el punto <le vista ju-

rídico, es aquel la que asimila a la hacienda con la organización de la misma. De~ 

de luego que no estamos de acuerdo en que hacienda y orgnnización sean tma misma 

cosa, sino que ésta última es tm requisito indispensable de la prifllera, que se -

traduce en la posibi 1 idad de obtener una ga!limcia. En otras palabras, los elemen 

(42) Ibidoo. p. 119. 
(43) A. Rocco, Cl>. Cit. p. 239. 
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tos que consti tuycn la hacienda, sean estos los elementos corpóreos o h.s incor· 

p6reos, deben estar adcrnadamcntC' organizados siguiendo la voluntad del titular 

<le la institución, a fin de tener una mayor o menor probabilidad <le ganancia, en 

cuanto sea también mayor o menor la calidad de organ izad6n que aglutina a dichos 

elementos. 

Es Pisko l44), el principal sostenedor de esta teoría que concibe a la hacienda -

como organización. Para este mitor la organización <le la hacienda "supone tm co~ 

te debido, en parte, a la energía laboral del empresario, acumllámlose lentamente 

en la hacienda, en parte tamhi[·n al dinero que ha gastado y que no se corresponde 

con un objeto Jetenninado y comTl'tO tic su patrimonio" (-15). La verdadera contra 

partida de estos costes e inversiones que desde el punto de vista contable se CO!!, 

cibcn como "gastos de irLc;talación", rndica en las expectativas de ganancia que d~ 

rivan <le la actividad hnccndaria (46). 

Con esta idcntí ficación que Pisko hace del concepto hacienda y del concepto orga· 

ní::aci6n, se llcgn a lmll diferenciación entre lo que se considera como c.l patrime. 

nio canercinl <le la hacienda y ésta misma. El primero no es, en consecuencia, -

sino la su1w de los activos y pasivos derivados de la (ICtívidad del comerciante, 

mientras que la segunda o sea la hacíenda propirunente considerada, constituye en 

realidad un derecho a la organización de los factores <le la producción. De esta 

misma postura se deriva la imposibilidad de ejercitar acciones cre<li ticias en co!}_ 

tra del e lcmcnto hacícnda considerado cano tal, reservándose la posibi lidnd de tQ. 

les acciones al patrimonio corrercial explicado en los t6nninos anteriores ( 4 7). 

·-·---· (44) En ,;u obra Das Jaufmannischc Untcrnctunen, pp. 198 y siguientes; cit. por -
Fc:rn1ra, Ob. Cit. p. 71. 

(45) Idcm. 
(46) Pcnni ten cst<Is orienwciones <lar raz6n a Ascarclli en su continua lucha por 

considerar como objeto tutelado por las acciones de competencia desleal, la 
expectativa de ganancia del empresario que, para Ferrara, no es otra cosa 
que el aviamiento. 

(47) M. Rotondi, OL Cit. p. 36. 
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Lo anterior significa que la acci6n crediticia ejercida sobre los elementos que 

integran la hacienda, significará para el acreedor el astnnir, no solrunente una · 

posibilidad de reetq1craci6n con respecto a 1 valor objetivo de es tos e lemcntos, · 

sino que en realidad cxbtc una ulterior posibilidad de ganancia derivada del e-

lemcnto subjetivo constituido por la organización (48), sin que tal posibilidad 

se considere danl!11ente, afladircmos, al valorar generalmente los bienes embarga-

dos. 

Este razonruniento inicia ya el acercrunicnto que la doctrina ha tenido, a úl t irnas 

fechas, a la realidad intrfoscca de la hacienda traducida mediante el análisis de 

los elanentos imateriales de la misma, en e 1 concepto organización identificado, 

por varios de los autores italianos contemporáneos, con el concepto del aviamien-

to. 

En páginas posteriores nos haremos cargo de un estudio más profundo de este con-

cepto, en el que, consideramos, radica la verdadera estnicturn de una correcta -

teoría jurídica de la hacienda. 

Dentro del mismo contexto de las teorías que inician el apunte del contenido illlll! 

terial de los vínculos existentes entre los elementos hacen<lales, con referencia 

al elemento organizaci6n, no puede dejar de mencionarse, allllque sea someramente, 

Ja postura del también alemán Issay quien, en aproximadamente los mismos ténninos 

que Pisko, desglosa el contenido de la hacienda en un elemento inmaterial consti· 

tuído por la organizaci6n o derecho del titular de la hacienda a ésta misma, y el 

(48) Apreciación intuitivamente correcta que, sin embargo, no reconoce la cali
dad de "Universitas" que, desde nuestro punto de vista, corresponde al con
cepto hacienda ·cooio referiremos más adelante- ya que considera el aviamie!! 
to, la organización y los bienes que constituyen la hacienda, como elemen
tos independientes y no como elementos de un todo estructural. 



- 369 -

elemento material constituido por los bienes que la fonnan (49). 

La tendencia de este autor es asimilar la actividad profesional <lel comerciante 

a ln empresa, mientras la hacienda la asemeja al complejo <le bienes destinados a 

tal ejercicio empresarial (Untcrnchmcn) (50). Puede notarse cierta conci<liencia 

de esta postura con la idea de Ascarelli que considera a la hacienda ccmo lama-

terializnci6n de la anpresa. 

Para Rotondi (51), esta postura no es clara, en primer término porque si bien nos 

lleva a una concepci6n tmitaria de la hacienda, no nos pe1mite arribar a una con-

clusi6n que incorpore toda la canplcja mul tiplicidnd de sus elementos. Este au-

tor afirma, asimismo, que si bien en el derecho de autor o de la patente existe -

verdaderamente un derecho inmaterial autónomo susceptible de disposición y que -

tiene por objeto tma facultad exclusiva de reproducción, no sucede ésto con la h_!! 

cienda en la cual la idea de organización no est:i fuera de la misma, sino que es

tá en ella implícita, inmanente e inseparable. (Un todo estructural como hemos -

apuntado en nota precedente). 

Pensamos que si bien la organiz.aci6n haccndaria no puede existir fuera dol ámbito 

de ésta o en fonna independiente a la misma, sí puede ser objeto de una valora- • 

ción definida que pennitirá tn1 desglose desde este punto de vista o sea del valor, 

del elemento organización y de los elementos materiales que ésta. aglutina. 

Un concepto mfis claro de esta independencia axiol6gica del elemento hacienda y -

(49) 

(50) 

(51) 

Para este autor, en consecuencia, el derecho del titular de la hacienda so 
bre esta, se constituye, en substancia, en un derecho inmaterial incorpo~
rado a la hacienda ("Zwar als Recht an eimen Imnaterial gut das sich indem 
Unternchmen verkorpert". Cit. por Rotondi ob. cit. p. 36). 
Traducido por el Diccionario Al cinán- lnglfü; ya citado, en acepción sectmda
ria cano "cntcrprise" (r:mpresa), p. 333. 
O>. Cit. p. 37. 
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y del elemento organi7.aci6n, podrá npuntursc al estudiar postcrionncnte el con

cepto av inmiento. 

Siguiendo la linea <le las doctrinas que contemplan en la hacienr.la una entidad -

ln\Ítaria, es conveniente mencionar la postura de un connotado autor de textos -

jurídicos, Mullcr Er::bach quien consid(.•ra que el derecho tute ludo, a través de 

la hacienda es realmente el trabajo humano, del cual la organización hacendal 

es el fruto (52). 

Consideramos, qtw si bien esta postura no deja <le tener visos de realidad, abar

ca, sin embargo, un sólo <L<>pccto de lo que es en realidad la hacienda y crea una 

confusión en cuanto a 1.k•tcnnlnar c11..íl es el tipo de trabajo hunano que, para el 

autor, da fn1to a la organización hacendal. Suponemos que siendo ésta organiza

cí6n obra directa del anprcsario, como lo hmos \'Ctüdo aseverando en páginas an

teriores, el autor se refiere cm realidad a dicho rniprcsario, cuando menciona que 

su trabajo es el origen <le la org<mi:m:i6n hacenda! y por lo tanto ol objeto di

recto de tutela jur'ídíca. 

Sentirnos, asimismo, que existe en Erzbnch la tendencia a asimilar los conceptos -

de hacienda y de empresa, en uno s61o y que refiere el elemento trabajo, en cuan

to a trabajo anprcs:JTial se refiere, cerno elemento <le la hacienda cuando en renli 

dad lo es de la empresa. 

(52) ldtm1. 
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y del elancnto organi::aci6n, podrá apuntarse al estudiar posterionncnte el con

cepto aviamiento. 

<l) TEORIA DE l.J\ mrm.A DEL 'ílu\B/IJO l llf-!ANO 

Siguiendo la línea de las doctrinas que contemplan en la hacienda tma entidad -

unitaria, es conveniente mencionar la postura de lU1 connotado autor de textos -

jur1dicos, Muller Erzbach quien considera que el derecho tutelado, a través de 

la hacienda es realmente el trabajo hummo, del cual la organización hacendal 

es el fruto (52). 

Consideramos, que si bien esta postura no deja de tener visos de realidad, abar-

ca, sin embargo, un sólo aspecto de lo que es en realidad la hacienda y crea una 

confusión en cuanto a dctcnninar cutíl es el tipo de trabajo hunano que, para el 

autor, da fruto a la organización haccndal. Suponemos que siendo ésta organiza-

ci6n obra directa del unprcsnrio, como lo hunos venido aseverando en páginas an-

teriores, el autor se refiere en real idn<l a dicho empresario, cuando menciona que 

su trabajo es el origt'n de la organizncH5n haccndal y por lo tanto el objeto di-

recto de tutela jurídica. 

Sentimos, asimismo, que existe en Erz.bnch la tendencia a asimilar los conceptos -

de hacienda y de empresa, en uno s6lo y que refiere el elemento trabajo, en cuan

to a trabajo empresarial se refiere, como elemento de la hacienda cuando en reali 

dad lo es de la cmpr"sa. 

(52) Idem. 
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e) TEffilA ll[L NEGOCIO JURilJICO - -

Otra pos turn doctrinal, <lcpcnd icnte Je la misma orientac i6n unitaria de la nntu· 

raleza juridica ele la hacienda, es la de C;1rrara c¡uil'n considera que ésta, la -

hacicuda, es en realidad tul negocio de tipo juridico, un negocio hacenda!. 

Concretamente Carrara define el negocio haccn<lal cano "un acuerdo entre empresa-

ria, prestadores de trabajo y aportadorcs Je capital con el objeto de conseguir, 

medi antc el ordcnrunicnto basado en el empleo de lus pres tac iones respectivas, los 

resultados productivos que son la raz6n de la canbinaci6n (53). 

Existe asimismo en esto autor, una tendencia a asemejar la hacienda con el avia· 

miento y afinnn que "el aviamiento no es realmente el motor de propulsión para · 

el pasaje del período de preparación a aquel de ejercicio; sino que es una cosa 

más consistente, es la combinación misma de los factores de la producción" (54). 

F.n conclusión, C<1rrara tiende a demostrar que la hacienda no es realmente LU!il Uni 

vcrsali<lad <le cosas o de derechos, en virtud de qu<', Jel agregado del cual se ·-

quiere hacer consistir la hacienda, puede <lcrivnrsc la existencia <le tm elemento 

esencial, en tanto que los otros e lcmentos de los cuales se compone dicho agrega

do, son de naturaleza puramente accesoria y es evidente que no podrá entonces ha

blarse de tmivcrs::iliJad <le cosas o de derechos. 

Como hemos ya apuntado y señalaremos con mayor detenimiento al referirnos esped-

ficamcntc en adelante al aviamiento, éste no es en sí la hacienda, sino una cua· 

lidad de ésta. Debe notarse qu0 entre mc~jor ;l\'iarniento posea una hacienda, mejq_ 

(53) I<lcm. 
(54) M. Rotondi. Ob. Cit. p. 38. 
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res posibilidades tl'nc.lr1i de rcali:.ar su meta o su propósito dl' lucro. Lo que si 

es prudente delinear es que el avi;unfrnto y la organi::aci6n de la hacienda mar-

chan en una relación intcnsnrncntc• directa pues, a mejor organi::adón mayor avía· 

miento, al grado de que existe una línea pr{Kticamcntc invisible, en la dl'limita· 

e ión de ambos conceptos. 

Para Mantilla Mol ina (55), la teoría de Car rara es inoperante en virtud de que no 

puede dcri varsc de cada relación contractual entre el C'lllpresario·ccxncrc iantc, 1 os 

apartadores de capital y las prestaciones <le los trabajadores, un vcnbdcro nego

cio haccnc.lal porque ésto serín falsear la voluntad <le las partes, ya que falta a 

cada una de tales relaciones contract11:iks, en lamayorín de los casos, el incrc-

mento de la negociación, contenido de dicho negocio hacendal (56). 

El razonamiento de Carrara resulta pues equivocado por partir de una premisa fal· 

sa, ya que el aviamiento siendo una cualidad necesaria en toe.las las haciendas, a 

di fcrenci:I de los demás elrnwntos de éstas que pueden existir o faltar, no puede 

considerarse con una naturaleza identificable a la hacienda misma (57). 

f) TEOR JA ATCN l ST ](j\ 

En contraposición a las teorías que conciben a la hacienda como una unidad, cxis-

ten otras que intentan estructurarla como una multiplicidad de elementos sin liga 

alguna entre los mismos. Esta teoría que, en nuestra opinión no es aceptable, e~ 

tiÍ basada, creemos, en la remisión de las características de la hacienda a.l <lerc· 

(55) Ob. Cit. p.p. 121-122. 
(56) En semejante sentido Isidoro La Lunía cnt1ca a Carrara señalando que, al 

considerar este a la hacienda como un negocio jurídico o como un acto com
plejo "está falseando la realidad técnica y económica del fenómeno examin!!_ 
do". Lezioni di Diritto Industrialc • Casa E<litricc Dott. Antonio Milani. 
Pa.dova 1928. p. 162. 

(57) M. Rotondi, Ob. Cit. p. 38. 
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cho positivo o sistema legislativo particular de algún país en especial, de acuer 

do con el ClUll la ley no concibe a la hacienda como tllla unidad distinta a la de -

cada uno de sus elementos, (mica circunstancia hajo la cual la teoría atomística 

puede ser aceptable¡ es decir, en tanto una legislación vigente encuadre u la -

hacienda cano una entidad unitaria, tutelada en fonna diversa Je los elementos -

singulares que la cons ti tu yen, es posible concebir a esa institución como una un.!_ 

vcrsalidad. Si, por el contrario, ln hacienda puede concebirse de acuerdo a la 

misma tutela legislativa, cano una diversidad de elementos sin unidad jurídica -

distinta a éstos, la teoria atomística tendrá f\mdamento suficiente para ser aceE_ 

tada. 

Esta teorin atomística sostenida principalmente por V. Scialoja, Barassi y Maroi, 

se orienta a demostrar que la hacienda cstli constituida por una pluralidad de el~ 

mentas heterogéneos, que no obstante tener un destino cconúnico único, el derecho 

no puede reconocerles otra situación que no sea precisruncnte la de una pluralidad 

de elementos (SS). 

ll~nos ya indicado que esta tcoria puede aceptarse en los sistans jurídicos cuyas 

legislaciones positivas no reconocen la existencia de la hacienda Cr.lllo una unidad, 

lo que no sucede en nuestro derecho positivo, en el cual sí existe tal reconoci

miento, v.g. , en los artículos 31, Fracc i6n VII y 124 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, 125 Fracción XII de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (S9), y S44, 

Fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles. 

También reconoce el carlicter tmitario de la negociación mercantil, la Ley de Fo-

mento de Industrias Nuevas y Necesarias, publicada en el Diario Oficial de la Fe-

(SS) Ibídem p. 40. 
(59) Este precepto define a la negociación cClllercial como "el conjunto de bienes 

organizados con fines de lucro que requiere para producir ingresos, materia 
prima, maquinaria, elemento hunano y gastos de operaci6n y alguno o algunos 
de estos factores". 
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deraci6n del 4 de enero de 1955. Dentro de la mísma Ley Federal del Trabajo pue-

de encontrarse tma clara tendencia a conceptuar a la negociación mercantil cano -

tma wüdad, v.g., el Artículo 35 de dicha ley, inqione al empresario adquiriente 

de tma negociación, responsabilidad solidaria con el enajenante "por las obliga

ciones dcrivadns de los contratos o de la ley, nacidas antes de la fecha <le la 

sustitución". La .Jurisprudencia se ha encargado de precisar que es te precepto 

se refiere a la empresa, exigiendo que la negociación que se transmite constitu-

ya tma unidad económica completa y que adem1is del traspaso "se requiere la conti 

nuación de la empresa" (60). 

De tal modo, aceptar la referida teoría atomistica en nuestro medio, equivaldría 

a aceptar que las relaciones jurídicas que se construyen en tomo a cada uno de 

los clrnicntos de la hacienda, se estructuren en realidad con referencia específ.!. 

ca a estos y con independencia a la negociación mercantil. Para Ferrara (61) e~ 

ta teoría, que califica de nihilista, es absolutamente inaceptable "porque choca 

violent:1mcnte contra la realidad palpitante de la vida que presenta a la hacienda 

como tm todo tuütario, que contrasta además con ln rcglamentaci6n positiva encruni 

nada a mantener intacta la organi znci6n en los traspasos". 

g) l.A liAC I ENDA CCM) ''UN IVERS lT AS" 

En clara contraposición a las posturas atomísticas, surgen las teorías que, en -

ténninos generales, conciben a la hacienda cano una universalidad. Estas doctri

nas se clasifican en dos grandes grupos según que los elementos de tal universa

lidad sean conjtmtos de derechos (Universitas Iuris) o conjuntos <le cosas (Univer. 

sitas Ren.rn), sin descontar la postura prcdaninantc, que concibe a la hacienda co 

(60) J. Barrera Graf. Ob. Cit. p. 157. 
(61) Ob. Cit. p. 115. 
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mo tma universalidad de hecho (llnivcrsítas Facti). 

Los sostenedores de la teoría que tiende a explicar la naturaleza jurídiL·a de la 

hacienda como una univcrs itas iur is presuponen: a) que sobre una masa pa trimo-

nial se hayan constrnido relaciones jurídicas, h) que tales relaciorn.:s se regulen 

de modo di ferentc al corn(m, c) que dl' la especial reglamentación se deduzca nece-

sariamcntc que la ley considera el tlxlo como tma unidad, como LUl ente distinto a 

los clcsncntos singulares (ó2). Los sostenedores de esta teoría han si<lo princi-

palmcntc Fada y llcnsa (63), Margicri, Mcssineo e incluso Valery, reconocido por 

su de<licaci6n al derecho civil (64). 

El aceptar los presupuestos de esta teoría nos conduce a c>q>l icar, en c icrta fo!_ 

ma, la configuración especial <le las relaciones que se constnryen sobre la hacien 

da, cano por ejemplo los derechos <le usufructo o de arrcn<lrnnicnto, pero no nos a· 

clara que es la hacienda en manos <le su propietario, es <ledr, con independencia 

<le cunlq11it.·r re lac i6n sobre la misma. Tampoco a través de ésta concepción <lc:sapQ_ 

n~ce la heterogeneidad de los derechos involucrados en la hacienda, que pueden • 

ser de naturalc:as distintas, como por ejemplo los derechos de propic<ln<l, los de 

crédito, etc. y es to no st• cvi ta "a pesar de que los di versos e lcmcntos integran· 

tes de la instituci6n se coloquen en el pl1mo de los derechos" (65). Dentro de -

las mismas doctrinas conccptun<las cuno universítas iuris cahc notar la variante -

(62) 
(63) 
(64) 

(65) 

Ibídem, p.p. 107-108. 
ldcm. 
Señala Carnclutti (Ob. Cit. p. ·13) que estos autores, Facla y Bcnsa, escri· 
bicron una de las m.:ís he llas notas a las Pan<lect.as <le Windscheid (este au
tor lfrndschcid,calíficado <le modesto y severo, fonna parte tlc ln escuela 
alcmmia de juristas del siglo XIX conocidos generalmente a su vez, como -
"Pamlcctíst¡¡s" (estudiosos del Digesto que lo interpretaron <lO&'lll1iticamente 
sin apegarse a una versión histórica), en la cual destacaron también Savig
ny, Vangerow, Puchta y Dcrnbcrt~) (C. Floris Margadant, ob. cit. p.p. 88 
y 97). 
Barbero "La Univcrsalita Patrimoniali", Milán, 1936, p. 134. cit. por A. 
Gonz.1lcz Polo, Ob. Cit. p. 19. 
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concebida por S:mtoro·Pasarelli (66) quien difiere de la rnm:epción de la univer

sitas iuris como el modo en que tm conjunto patrimonial es objeto de revisiones -

jurídicas, para modificar el concepto definiéndolo como w1:t fom1a de unión de re-

laciones análogas a la acccsoric<lad pero más 1m1plia y compleja que ésta. De acue!:_ 

do a esta inteqirNación se cn•a tm ccntrn jurídico independiente a fin ele rnnsti_ 

tuir tm punto de referencia <le tma serie de relaciones. Creemos que esta doctrina 

confmde, en cierta fonna, la hacienda con los pa tr irnon íos de afectación, y que -

presupone la existencia ele tma accesor iedad entre los elementos de la hacienda, 

lo cual es inexacto, ya que ésta sólo existe entre la hacienda y sus elementos -

cuando el traspaso versa sobre dicha hacienda, ya que los elementos seguirán su -

suerte, lo que no sucede en caso de un traspaso teórico de alguno de los elemen

tos haccnclarios, el cual no canprende, en modo algtmo, el de los demflS elementos 

o el de la propia hacienda (67). 

La teoría de la universi tas facti o sea de la hacienda concebida como una univer 

salida<l de hecho, ha sido sostenida por una gran diversidad de autores como: 

Wahl, 111allcr, L'ebrc, Lyon Caen et Renault, Gombcaux, Pcllissier, Olivier, Vi· 

vante, Coviello, Navarrini, D11\melio y otros (68). 

Se considera generalmente que, habiéndose aceptado que la hacienda es en realidad 

(66) Cit. por ¡:, Ferrara, ob. cit. p. 108. 
(67) A fin de dar mayor claridad a nuestra exposici6n de las corrientes doctri· 

narias en torno a la hacienda concebida cano wüversitas, es conveniente 
dejar asentado que por tmiversalidad, en términos jurídicos, entendemos • 
"una reunión física o cconánica de elementos considerada como tma sola co· 
sa y apoyada por wm disciplina jurídica nueva y diversa de aquella de los 
elementos singulares". M. Rotondi, ob. cit. p. 41. 

(68) Cit. por Ibidem p. 43.· (Navarrini particulanrente construye su concepci6n -
de la universitas facti aseverando que la naturaleza de la hacienda solo -
puede ser de este orden pero distinta de la típica uni versi tas fac'ti (greggc), 
porque el la comprende no solo cosas corporales y homogéneas sino un comple-
jo de cosas corporales e incorporales, de derechos personales y reales, de 
deudas y de crédito y en fin del avimniento) . Cit. por l. La Ll.11lia, ob. • 
cit. p. 165. 
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w1a tuliversitas, de confonnidml con el concepto qlll' <le este vocablo hemos dado -

antes, carece de verdadero objeto el detcnninar si constituye una universitas -

facti. o tuia univcrsitas iuris. Existe t:a1 confusión entre ambos conceptos que -

resultaría justifica<lo no invertir más espacio l'tl una disrnsión sin mayores efes:_ 

tos en el derecho positivo, sin embargo, y a guisa de orientación, crec'!l1os prude!:!_ 

te aptmtar las carac tcrís ticas que algtmos autores reconocen en es ta 1m ivcrs itas 

facti en contraposición a la primer:unente considerada, univcrsitas iuris. 

a) La wlivcrsi tas facti es aquella que tiene u11a existencia real, mientras que -

la uni versitas iuris es aquc lla determinada por una existencia ideal o ficti -

cia. 

b) La tmivcrsitas facti debe su existencia a un acto arbitrario del hombre dcri-

vado <le su libre voluntad <le creación mientras, por el contrario, la univcrs!. 

tas iuris es tUHI creación de la ley (ej~lo típico de ésta última lo consti· 

tuye la sucesi6n hereditaria) (69). 

e) La universitas iurís es aquella formada o constituida por elementos inmatcri!!_ 

les y por relaciones jurídicas, mientras que la tmiversitas facti es aquella 

que resulta cano un canplejo <le únicamente elementos materiales (un rebaño, -

Wla biblioteca) (70); posición controvertida por algunos autores (71) quío-

(69) lijcinplo utilizado h.'ibilmente por La Lumia y Covlello para calificar de uni
versitas iuris la subrogaci6n del heredero incluso en las deudas del difun· 
to, recogiendo en sí todas las relaciones transmisibles que hacían referen
cia al difunto y que como unidad ideal las transfiere al heredero. Cit. por 
Ferrara ob. cit. p. 61. (Para R. Rojina V., la herencia no es una auténtica 
universalidad jurídica, porque no incluye .la totalidad del patrimonio del -
difunto ya que hay derechos de éste que se extinguen con la muerte, v.g., • 
los derechos reales de usufnicto. Derecho Civil Mexicano. T. Tercero "Bie
nes, Derechos Reales y Posesi6n" Editorial Porrúa, S.A., México. 1976) • 

(70) Puede notarse en esta caractcriwción, la semejanza entre la universalidad 
de hecho y la universalí<lad de cosas o uní vcrsitas rerun. 

(71) R. Franceschelli. ClJ. Cit. p. 74. 
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nes, recurriendo al origen filosófico de la institución -que era concebida por 

los estoicos como llll conjunto de cosas rulimadas- tilJan de absurda la integr~ 

e i6n Je la llllÍVcrsi tas con elementos inmümados. 

<l) La doctrina asevera que, para la tmivcrsitas facti, la reunión de los elcmcn-

tos es irrelevante desde el punto ele vista jurídico, mientras que para la uni 

ver sitas iuris, dicha rctmi6n de elementos es importante. 

R. llojina V., opina que la universalidad jurídica es "el conjunto de bienes, der~ 

chos, obligaciones y cargas Je una persona apreciables en dinero". Esta universa 

lidad constituye a su vez el patrimonio. La universalidad de hecho es aquella que 

comprende ''una masa de bienes destinada a un fÜl ccon6mico"; es decir "el ordena 

miento positivo, toma en cuenta ciertas masas de bienes para darles autonomia ce~ 

n6mica. Canprende además "un sector limitado dentro de la esfera patrimonial de 

la persona". llay por consiguiente la relación <lel todo a la parte, entre la tmi

versal ida<l j ur1<líca y la uni vcrsalida<l de hecho" (72). 

No obstante las diferencias cstnicturales sef\aladas, repetimos, nuestra opinión 

de que es irrelevru1te sobre todo para el derecho positivo, el determinar si la 

hacienda es una universitas facti, tma universitas iuris o unn variante, no con-

si<lerada con mayor detalle en nuestro desarrollo: la universitas rerum (73). Lo 

que cabe concluir en realidad y lo cual resulta de importancia para el desarrollo 

de cualquier doctrina jurídica que prctt'nda tener aplicaciones positivas, es que 

(72) Ob. Cit. Tano Tercero p. 72. 
(73) Concepción de la haciend'a preferida por Camelutti en torno n la cual desa

rrolla los aspectos principales de su teoría <le la Usucapión de la Propie
dad Industrial, en la obra del mismo título, ya citada en antecedentes y 
en la cual concibe esta universitas rcrun cano el conjllllto de cosas en que 
la LIDión está detcnninada por el fin y en el cual en un momento dado pue
den variarse los elementos sin que por esto desaparezca la universalidad. 
p.p. 42 a 57. 
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la hacienda, constituy0 L'll realidad una universalidad de hecho, ya sea de cosas 

o do derechos, cuya i111portimda radica en que dicho conjunto constituye una uní-

<lad distinta n los cleml'ntos que la fonn:m porque el ordcnmnicnto jurídico rcco-

nace esa cnt idad icknti f icaLla en el conjunto, para darle unn autonomía, que si -

bien es en rcnl idaLI de naturaleza económica, ti.ene el reconocimiento del derecho 

para crear tUHI nt•gociaci6n mercantil susceptible de relaciones jurídicas (74). 

111) ELFJ.IENTOS DE LA n\CIENDA 

En las páginas pn.-cedcntes hemos llc¡~ado a la conclusión de que la hacienda es -

una universalidad. Interesante y necesario es ahora dctcnninar en fonna concreta 

cuáles son los elementos constitutivos de dicha universalidHLI. 

En ténninos generales put'<le señalarse que los elementos que constituyen este com

plejo jurídico, ¡mc•dcn dividirse en tres grandes grupos a saber: los elementos · 

corpornks, o materiales, los clc.~nentos incorporales o inmateriales y las relacio 

ncs jurídicas. 

Dentro de los elementos materiales de la hacienda, destaca principalmente el esta 

(74) El rcconocrnnc11to que la ley hace de esta universalidad de hecho, tiene por 
objeto evitar la disgregación de la hacienda: "al efecto, pcnnitc su expl~ 
tación por ci.rnta de lm incapacitado, cuando este la adquiere a título gra
tuito (Art. 55u e.e~. y fija el monto de la garantía que ha de otorgar, en 
tal caso, el represent<une del incapacitado (Art. 528, Frac. IV, del C.C.), 
procura su adjudicad6n a favor <le aquel de los herederos que mayores apti
tudes t ienc para continuar cxplotándol a (Art. 1772, e.e.), no pcnnitc el º!!1. 
bargo de los elementos necesarios paru su fw1cionamicnto, aunque sí el de -
la negociación como unidad lArt. 544, Frac. VII y 555 del C.P.C. del Distri:_ 
to y Territorios Federales), recomienda su enajenación en conjunto en caso -
de quiebra (Art. 1486 del C. Com. ho¡' derogado, y Art. 204, Frac. I <le la -
LQSP); tipifica como delito de fraude su enajenación sin consentimiento de 
los acreedores, o sin que el adquirente se haga cargo de pagar el pasivo -
(Art. 387, Frac. XIV, <lcl Código Penal según refonna publicada el 31 de di
ciembre de 1954)" etc., cit. por R. Mantilla Melina, ob. cit. p. 123. 
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blccimiento merrimt il, del cual se deriva la llamada propiedad comercial o sea la 

que el empresario tiene sobre el cstablc<.:imicnto, con apoyo principalmente en el 

contrato de arrendrunicnto rel:1tivo al local que nrnpa dicho establecimiento; los 

innlllchlcs, ]¡Lo,; oficinas, Jo;; almace1ws, etc. llentro de estos elrn1cntos t·orpóreos 

cabe mlidonar aquel los que t icnen el carf1ctcr de n111eblcs, c~no las máquinas, los 

vehículos, las mercancías y las materias primas. Las mercancías y las materias 

primas han sido consideradas cano ajenas a la hacienda por su carácter mudable. • 

Mantilla Mol ina sostiene que las merrnncías, mf1s que un ckmento de la negociación, 

son su objeto, cuya raz6n de ser persiste, a(m separándose Je dicha negociación, 

cosa que no sucede con los demás elanentos corporales, lo que tiene repercusiones 

en casos de enajcnad6n, embargo, etc. Gnmdes discusiones se han suscitado en -

la doctrina en torno a la posihi 1 id;id de incluir las mercancías en el arrendamie!!_ \ 

to de la hacienda. i\lgimos autores influenciados por las tésis remanas posterio· 

res al siglo XIII, afi1man que en el arrend:unicnto de la hacienda las mercancías 

se transfieren en cal ídad de propiedad al arrendatario que debe ser el beneficia-

rio de ta les mercancías y quien de lo contrnrio se convertiría en simple mandata· 

rio del arrendador. 

Otros autores como Scialoja, Barassi y Mazzoni, consideran que el arrendamiento • 

de las mercancías, en el caso selialado, es imperfecto y que el arrendatario adqui 

rirá la propiedad de estas siempre que se obligue a restituirlas en cantidad y C2_ 

lidad (75). 

Coincidimos con Rotondi (76), quien estima que en el arrendamiento de la hacienda, 

las mercancías continúan siendo propiedad del arrendador, pero que el arrendatario 

tiene derecho a disponer de ellas cano consecuencia jurídica de su derecho a dis-

(iS) M. Rotomli, Ob. Cit. p. 349. 
(76) lbiJcm p. 351. 
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frutar de la hacienda )' con el fin de estar en posibilidad de cunplir con su o

bligación de mantener el prestigio de la negociación y mejorar, en lo posible, su 

av iami en to. 

Algunos autores como Casanova (77), L"Onsidcran el carácter de elementos de la ha

cienda a las materias primas, ya que estas a pesar ele ser mudables por estar des

tinadas a separarse peri6<licamentc de la hacienda, enfrentru1 siempre 11n crunbio co~ 

tínuo a través del cual se les reemplaza. Pensamos que los procesos de transfonTI! 

ción de las materias primas, convierten éstas en producto de venta de característ.!:_ 

cas modificadas, que forman otro elemento de la hacienda distinto a tales materias 

primas, las cuales mientras no sufran tal transformación, deben considerarse ele

mentos de la lwciend..1 en sí mismas. Habrá materias primas que durante toda la ªf. 

tuación comercial de la empresa pcnnm1ezcan en tal estado, significándose siempre, 

sin ('Jllbargo, en la calificación de la capacidad productiva potencial de dicha em

presa, y formando parte de los elementos de su hacienda. 

Al lado de los elementos coq>6reos o materiales que hemos canentado a grandes r~ 

gos, se encuentran los clanentos inmateriales de la hacienda, constituídos básic!!_ 

mente por los nanbres comerciales, las marcas, las patentes y, en fin, por todos 

aquellos bienes de naturaleza trnnbién inmaterial, que hemos estudiado ampliamente 

en capitulas pr<..-<:cdentes cano estructura general de nuestro desarrollo. Debido a 

tal análisis precedente, cuyo orden de consideración hemos ya explicado y justifi 

cado, nos abstenemos en este inciso de hacer mayor mención a tales aspectos. 

Por lo que toca al elemento "relaciones jurídicas'', llamado por otros autores "d~ 

rechos" (Rotondi, Carnelutti, Navarrini, Carrara, etc.), estos son de distinta~ 

(77) Cit. por González. Polo, Ob. Cit. p. 22. 
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turalcza; los habrf1 reales como el usufructo o personales como el arrendamiento; 

derechos de crédito que deriven ele operaciones de canpra-vcnta de suninistro, de 

e onces ión u oh t enci ón de cr6d it o, e te. ( 78) . 

I Jln) w\ Rlfü\CION OBRERO-PATRONAi CO\K:) ELl.NENTO llACENDAL 

Dentro del mismo concepto derechos y como 1urn sut i1 variante de es tos, pueden CO!!l 

prenderse como elementos de la hacienda, las relaciones jurídicas que existen en

tre el cmprC'sario y los proveedores y entre el personal y dicho empresario, a tr~

vés, éstas íiltirnas, de los contratos de trabajo o de la prestación de servicios. 

Es importante hacer notar como, mientras el personal propiamente dicho no es un -

elemento de la hacienda, sino que junto con ésta constituye un cl<mento de la cm-

presa, como breVL~tcnte referiremos al establecer las diferencias entre hacienda y 

empresa, las rel¡¡cioncs jurídicas que existen entre el empresario y los obreros y 

empleados que colabor;m con él, en hase al contrato ele trabajo, sí deben consi<lc-

rarsc coo10 elementos hacenda les (79). 

Manifiestamente se pronuncian t'll contra de esta postura, autores prestigiados que 

afinnan que los trabajadores o empleados constituyen en realidad 1ma "res" o cosa 

que debe considcrarsP como elemento de la hacienda, en la misma forma que los el~ 

mentos corp6rcos 1k• la misma consti tuídos por los bienes muebles e inmuebles úti-

(78) J. Barrera Graf, (~>. Cit. p. 220. 
(79) Es notable la disparidad que existe en cuanto a la obligatoriedad que, para 

el patrón tienen las cláusulas del contrato <le trabajo, a diferencia ele la 
que tienen para el trabajador. E.<>tc último puede fácilmente romper el vín
culo laboral Iilltes de que concluya el tiempo contratado, sin que el patrón 
tenga una verdadera opción a una indenmizaci6n por 1 os daños y perjuicios 
que tal rompimiento le causa. Por el contrario, la rescisión unilateral -
derivada del patrón sin causa justa, obliga a éste al pago de las indemni
zaciones procedentes. Las obligaciones del patrón tienden además a aunen
tar con el transcurso del tiempo. Opinión similar en: R. Mantilla, ob. 
cit. p. 116. 
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les para que el C'lllprC'sario realice su ftmci6n. 

Carnclutti (80) es el principal sostenedor de esta teoría y su tendencia es ue

mostrar que en la misma fonna que son partes de la hacienda el edificio o animal, 

que el titular de la misma tiene en arrendarniento, lo son "el operario o el em-

pleado que están obligados a trabajar para él". 

Para llegar a esta conclusión, el autor comentado deriva de la reglamcntad6n j~ 

ridica de la concurrencia ilícita, la necesidad de que, acorde también a la na t!:!_ 

raleza de la hacienda cano wia tmiversalidad de cosas, deben estar comprendidos -

como "res" o al menos cano bienes, trunbién los colaboradores. 

En otras palabras, los colaboradores están en la hacienda como objetos no como -

sujetos, es decir, como bienes no como personas. 

Este planteamiento de Carnelutti no es sino l.lll intento de fWldnmcntar la teoría 

t<>ndicntc n identificar a la lwciend11 como tma univcrsitas rcrtan o sea, como una 

tuüversali<lad de cosas, para cuyo efecto requiere de demostrar primero, que el -

trabajador o el colaborador deben ser para la hacienda una cosa y no lUl sujeto. 

Este intento de idcntificaci6n que sólo se logra a través de considerar el contr!!_ 

to de trabajo como llll verdadero contrato de arrendamiento, procede de un análisis 

sistemático de la relación de trabajo; anl.ilisis que viene arrastrando los defec

tos originales de la locatio-conductio ranrurn. Es ta antigua institución carece -

de w1 equivalente específico en el derecho moderno ya que estaba constituida por 

cuatro insti tucioncs <lis tintas que, con el transcurso <le los afios, se han disgre-

(80) Usucapión •.. p. 48. 
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gado para constituir instituciones independientes. 

Tales instituciones diferenciadas eran, m primer lugar, el arrendamiento (loca-

tio·conductio rcrlU11), el contra to ue aparcería, el contrato de tr11bajo (locatio-

conduc:tio operanim) y el contra to de obra (loca tio-conduc:tio operis) (81). 

Es muy probable que la pretendida identificación del contrato de arrendamiento -

con el contrato de trabajo, <leri ve de una def ic:iente interpretación de la posi

ción del "ihms" en el derecho romano, o sea la persona libre pero subordinada a 

algima gran familia, que trabaja para esta y recibe como parte de la canpcnsa-

ción respectiva, el derecho <le vivir en ima casa perteneciente a la frunilia en -

cuestión (82); subordinac i6n que algunos hnn entendido cano arrendamiento de la 

fuerza física del ihens debido a un an1ilisis defectuoso de alguna interpolaci6n. 

Pos terionnentc, al evolucionar el derecho, los juristas no se atrevieron, sin cm 

bargo, a despojar a la relación obrero-patronal de su carácter contractualista ya 

que lo contrario hubiera sido extremadamente revolucionario puesto que las oblig!!_ 

dones no nadan sino del contrato y de la ley, restando solamente detcnninar si 

se estaba frente u una fonna de arrendrun.iento, de corrQra-venta, de sociedad o de 

mimdato (83), sin que faltaran aquellos que opinaban que se trataba de lU1 contra

to inominado. 

Dentro de aquellos que, canulgnndo con la idea de Carnelutti, identificaban el -

contrato de trabajo como una especie de arrendamiento, destaca el notable civili! 

ta Marcel Planiol quien en su Traitti Elementaire de Droit Civil (84) afirmaba que 

(81) G. Flori s Margadant ¡:. <l:i. Cit. p. 411. 
(82) Ibidem p. 411. 
(83) Mario de la Cueva, Derecho Mexica110 del Trabajo. Editorial Porrua, S.A. • 

México, 1961. p. 447. 
(84) Cit. por M. de la Cueva, Ob. Cit. p. 447. 
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la cosa arrendada "es la fuer:.:a del trabajo , que reside en rnda persona y que -

puede ser ut i li::ada por otra como la de una máquina o la J~~ un e aballo; J icha -

fuerza puede ser dalla en a rrcndam iento y es pn:~ci sa1mmt e lo que ocurre cmndo la 

remuneración dt'l trabajo por ~·dio del salario es propon· ionnl al ticmpo, de la 

misma manera que pasa en e 1 arrenJmniento de las cosas". 

Es fácil notar que estas posturas enfrentan algunas incongruencias difí.ciles de -

subsanar, entre las que des tnrn pr incipalmcnte el hecho de que el trabajador, en 

su relación de trnhajo, promete una actividad y no una parte de su patrimonio, el 

cual debiera separarse de 61 parn caracterizar tut verdadero arrendamiento. Dentro 

de los terrenos de la sinq)le lógica, puede deducirse que las cosas objeto de arre!!_ 

damiento no son consuniblcs y que deben ser reintegradas en su estado original sin 

deterioro alguno, lo que nos coloca en situación de <letcnninar qué posibilidad tic 

ne el trahaj ador de que se le reintegre la energía desarrollada en su trabajo sin 

Jctcrioro o sin que ésta se ha}'a realmente consumido (85). 

El mismo C;imclutti, concicntc de estas incongruencias, <lió lUl matiz distinto a su 

teoría, enc;1minándose por las veredas del contrato de compra-venta. Apoyándose en 

tul análisis de las características d.cl contrato de energía cl6ctrica, señalaba que 

en dicho contrato hay que distinguir la energía de su fuente y que al no poderse 

reintegr;ir ln energía consLD1üda a dicha fuente, carecían de solidez jurídica las 

teorías del arrendamiento (8t1). 

Siguiendo el desarrollo de su pos tura, el autor aseveraba que "responder r¡ue el -

trabajador conservn su fucrzn de trabajo y que solamente concede el goce, ~- .:on-

fundir la energía con su fuente; lo que queda al trabajador es la fuente de su -

(85) Ibidem p. 448. 
(86) F. Camelutti. Studi sulle Energie canc Oggeto di Encrgie Elettrica, cit. 

por De la Cueva, Oh. Cit. p. 448. 
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energía, esto es, su cuerpo mismo; la energía empero sale de él y no entra m;ís". 

"La energía hunana, en cuanto es objeto de contrato l)S lUHl cosa, y no se diga que, 

por su origt·n humm10, no p1wdL' ser vista como 1nw cosa, porque cosa son los cabe· 

llos que se wnJcn a lm pclu:¡ucrn o los esqueletos <¡lle se colocan en un musco" · 

(87). 

Puede notarse en esta concepcí6n, una conftLc;ión entre las partes del cuerpo htuna

no que, desprendidas {fo éste, pueden ser objeto de contrato independiente, y el -

sujeto del cual provienen, lo que no sucede con la energía del trabajador o con -

su capacidad de trabajo, la cual no puede ser objeto de contrato, independiente

mente de su natural im:orporación a la misma persona (88). J\bsurdo sería canee-

bir Wl contrato sobre la energía de 1111 trabajador, sin la contratación indirecta 

de la fuente <le la energía. ¡,Podr'ia acaso almacenarse esa energía de trabajo en 

máquinas o receptáculos <le características dctcnninadas, a fin de poder emplearla 

posterionnentc, en tnl momento determina<lo, al arbitrio del COJ11lrador de la ener

gía así a ImacenaJn?. Un no rottmdo t icne que darse por respuesta. Di fcrentc a -

esta situación, y semejante a la venta de cabello o de esqueletos hlJllanos, está -

el almaccnmniento del semen masculino con la finalidad de inseminar artificialmen 

te. En este caso existe tma energía potencial en dicho producto h\Jllano separado 

definitivamente de su fuente.~. pero a(m capaz de desarrollar su cometido sin la con 

tribución del hombre. l!ay en este caso cierto hibridismo ya que estamos frente a 

la compra-venta <le un producto humano desprendido de su fuente sin la contratación 

de dicha fuente, pero no de un proJucto inerte, sino dotado de energía potencial 

capaz. de ser act ivad:J en cua !quier momento y a volt.mtad de 1 cooipra<lor. 

(87) lbi<lcm p. 449. 
(88} En el terreno económico, rn1motmlos tratadistas como Aclam Smith y David Ri

cardo estructuran teorías en las que se vislumbra una posible separación de 
la energía del trabajador de su focntc. Estas teorías señalan que el traba 
jo es una emanación de la persona que se materializa en las cosas y que coñs 
tituyc la esencia de la propic<lad privada. Fn el contrato de trabajo no es
sin embargo, posible aseverar que tal energía pue<le contratarse con indcpe!!_ 
dencia de su fuente. 
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Situaciones análog11s, se presentan en Jos c11sos de tas transfusiones <le sangre y 

de los trasplantes de 6rganos hio16gico-anatómicos del SC'I' humano, como pueden -

ser los ojos e inclw;ivc el corazón, el hígado u otras partes semejantes. No -

siendo el ob,ieto dC' este estudio al ahondar en este inquietante dilema jurS<lico, 

ha sido no obstante conveniente delinearlo como unn puerta a la posibilidad de f!.!_ 

turos estudios académicos. 

Ante la imposibilidad de salvar los obst5culos opuestos al paso de su doctrina de 

la compra-vent:i, el mismo Canwlutti optó por volver a su teoría del arrenclamien

to )'enfrentar gallardamente la critica, que ha sido siempre, el límite infranque!!. 

ble de los sostenedores de este tipo ele teorias: la que apllllta la clara denigra

d6n del ser lnunm10 para convertirlo en un objeto. 

Enfoca pues, el distinguido teórico italiano, sus baterías, en contra de es te mu· 

to e intenta derribarlo aseverando que, dentro <le 1 a persona misma, existe tma -

distinción entre el objeto y el sujeto, "athnitien<lo, <le esta manera, que el suje

to, que es la persona como contcniJo, y <ligamos aún, como cspiritu, tenga un dcr!:_ 

cho sobre el objeto que es la persona como continente, esto es como cuerpo; y -

consiguientemente, a<lmit iendo que el trabajador puc<la arrendar su cuerpo como po

dría arrendar su aniJnal o su casa, con la diferencia, no obstante, de que ésto úl 

timo scrí.a un arrendamiento que concede el entero goce, y aquel por el contrario, 

uno que no concede sino un goce parcial" (89). 

Acorde a este desarrollo conceptual, quedarían eliminados, según el autor, los ob~ 

táculos sentimentales y todo pcl igro de dcgradaci6n de la persona y de supresión 

(89) F. Carnelutti. Usucapión ... p. 46. 
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de la libertad (90). 

No obstante la interesante silogística empleada, insistimos en la inoperancia de 

la tesls que identifica la naturaleza jurídica del contrato de trabajo con el con 

trato de arrcnd:unicnto. 

Puede aceptarse, sin conceder, que las tésis contructualistas sean adecuadas acor 

de al antiguo Derecho Romano y en el C6digo de Napole6n, solamente que al salir -

del derecho privado, el derecho del trabajo, y entrar en la esfera <le los derechos 

lnmanos, "existe una cclosi6n definitiva en el choque entre tales teorías contrae 

tualistns y la esencia íntima de dicha esfera de derechos, acorde a la cual el de 

recho del trahajo constituye, no reglas para regular la compra-venta o el arrend~ 

miento de la fuerza del trabajo, sino tm estatuto personal que procura elevar al 

hombre a una existencia digna. La saneja.nza en las instituciones no puede resol

ver los problemas porque la esencia de tales instituciones es distinta" (91). 

Siguiendo estos lineamientos, la Lcgislnci6n Mexicana rcconoci6 en el primer C6di 

go Civil de 1870 y dentro de la Exposición de Motivos al mismo, que parece un ate!!, 

tado a la dignidad hurona el llamar alquiler n la prestación de servicios person!!_ 

les (92). 

De esta evolución de ideas, se derivó la scparaci6n del contrato <le trabajo de su 

hcnnano jurhlico, el Código Civil, dentro de cuyo ámbito se había separado ya, 

(90) l~j ina V., señala atinadwnentc que, para explicar el derecho a la propia pe!:_ 
sona no tenemos necesidad de recurrir a una estructurncí6n del tipo psicol6 
gico hasada en la relación del espíritu al cuerpo -estructuración que origí 
na la intervcnci6n de la psicolog1a en el derecho que tanto ha repudiado --
Kelscn-ya que el derecho en cuestión puede explicarse dentro de la estruct.l_! 
ra bilateral del derecho estatuyendo a cargo <le lm sujeto pasivo el deber -
de respeu1r la integridad de los demás. 

(91) M. de la Cueva, Oh. Cit. p. 453. 
(92) G. Floris Marga<lant, Ob. Cit. p. 416. 
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primernmentc, del contrato de arrend:unicnto, penn•Ulecicndo hasta el momento de -

su dcsmemhramiento definitivo, jtmto con el contrato de obra. "De este modo se 

separaron en e 1 derecho mexicano, en dos etapas, tres contratos que durante dos 

milenios, habían sido compaiteros de viaje" (93). 

La defensa de la dignidad htnnana efectuada por los legisladores del Código Civil 

de 1870, tiene profundas raigambres sociol6gicas y filosóficas. En efecto, acor_ 

de a las más modernas doctrinas sociológicas, el trabajador ya no es, ni. podrá -

ser, un simple objeto de arrend:1micnto, porque en tal caso la cosa arrendada es -

un ser hunano en cuyo trato es inport;mtc, no solamente el determinar su capaci

dad potencial de trabajo, sino el efecto de dicho trabajo en su estado de ánimo, 

en su condición de hombre (94) aboliéndose caoo primordial objeto de la relación, 

el "exprimir" mayor energía laboral de dicho trabajador, para conseguir que este 

se logre como hombre en el contexto social que contempla su lucha. La ciencia -

sociol6gica se propone facilitar el cmnino regulando las lliunadas relaciones in

dustriales, entre las que se CClllprenden primon.lialmentc las "relaciones entre pa

tr6n y obreros y de los obreros entre sí, Jes<le los ptmtos <le vista <le la satis

facción y contento de tmos y otros; cuestiones sobre sí, y cáno, la emulaci6n y 

el estímulo pueden alJllentar la eficacia y al misrro tiempo la cuforfo de los traba 

jadores" (95). 

En conclusi6n es pues el hombre y su indudable dignidad como tal, el ptmto de re-

ferencia en torno al cual debe construirse toda la estructura jw·ídi.ca del futuro. 

(93) l<lcm. 
(94) En la organización del trabajo habrá que tomar en cuenta, scg(m los soci6-

logos, los afanes que se encuentran en todo ser humano: Oc respeto emocio
nal por parte de otros indi vi<luos; de seguridad; de nuevas experiencias; 
de reconocim.iento, de ayudar, de ser libre y de autofirmarse. Rccasens -
Siches. - Cit. por V. Baldó del Castaüo. Oh. Cit. p.p. 30-31. 

(95) Luis Recasens Siclws. Tratado General de Socio login. &Ji torial Porrúa, -
S.A. México 1967, p. 27. 
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Ln csrnln de valores contemplada por el derecho y pro te~ ida por éste, (Jt>b0 mant~ 

ner en su cima al hombre como d objeto mlis digno d0 la creación. Para ! legar a 

ese ideal se debe profundi::ar :u1t rs q11e nada en el estudio dr "ese raro l'lípcdmcn" 

del tmivcrso, nfronta11do con energía Ja conplcj idad de la tarea (96). 

La conclusión de tal estudio destruir{¡ dcfini t ivamcnte, las tesis :iconle ¡1 las -

cuales la justicia en el salario SC'ría valorada tomru1do en cuenta (mic:uncntc el -

volumen de trabajo desarrollado, la energía laboral desprendida de su fuente, el 

obrero y su materializaci6n en trabajo efectuado, supuestos contrarios a la más -

clcmcntn 1 filosofía Je 1 os va lores "que' considera no so lruncnte la jerarquía entre 

ellos, sino adcm,'ls sus modos de relación con los sujetos en sus situaciones rea· 

les concretas" (97). 

Estas situaciones reales concretas, en el raso del trabajador, deben estar infonn.!!_ 

d;1s no solo por Ja m:ignhucl cuantitativa de la energía desarrollada sino por otros 

criterios ·:~;timativos basados en la calidad d!! ser humano de dicho trabajador, C9_ 

mo los efectos del trabajo en su salud, porque la salud, igual que el desarrollo 

emocional, las perspectivas de: desarrollo individual y la dctenninación de su lu· 

gar en el escenario socinl, representan, para el trabajador, bienes que deben res 

pptarse en unos seres que tienen dignidad moral (98). 

;.JadJ1 controvierte t'~;ta verdad, ni aün los artificiosos desdoblamientos que de la 

(96) 

(97) 

(98) 

Se cuc:nta de t1no de los grandes maestros de la historia que habló así a sus 
discípulos: ·~wnst.iba escribir un libro cuyo ti tul o sería Adán, que habría 
de tratar del hombre entero, pero luego reflexioné y decidí no escribirlo". 
''Sabr el hon~Jre desde los pr imcros t ienqJos, que é 1 es el objeto más digno 
de estudio, pero parece como si no se atreviese a tratar este objeto como -
un todo, a investigar s11 ser y ~•entido auténtico". "1\ veces inicia la ta
rea pero pronto se Vl' sobrecogido r exh.a1isto por toda la problPmiítirn de • 
est;1 ocupación en su propia índole )' vuelve atrás rnn tma tácita resigna· 
ci6n''. Martín Bubcr, ¿Qué es el lla1tlm.1? fondo de Cultura Económica, Méxi
co-Buenos Aires, 1949. p. 13. 
Luis Rescascns Siches. Trntado r;cn0ral de i:i loso fía del Derecho. Editorial 
Porrúa, S.A •• l·léxico 1959, p. 4!.Jl. 
ldL'lll. 
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persona hlJllnna, en sujeto y objeto, ha postulado la uccí6n doctrinaria considera· 

da (99). 

I I lb) EL AV I.AMIENl'O 

No existe análisis de los elementos de la hacienda que no confluya inevitablemente 

en el aviamiento, mismo que por su incorporeidad resiste elegantemente los ataques 

'frontales de aquellos estudiosos del derecho que pretenden penetrar su contenido 

y descubrir su esencia. 

El error más común que la doctrina comete al aproximarse a este concepto juridico, 

es el considerarlo cano tlll elemento de la hacienda cuando no es en realidad sino 

una aptitud de la misma, una cualidad¡ la cuerda tlel reloj que es la hacienda; • 

la voluntad del ti tu lar que enriquece a la haciendn; la energía de 1 autor acunu· 

lada en la hacienda¡ la obra de la inteligencia que combina los distintos cleme!!_ 

tos de la l1ricienda (100); el valor que resulta de la aptitud para producir; el 

aviamiento es la el icntela (101); la clientela no es el aviamiento sino el resul 

tado de éste (Ferrara)¡ la cspectativa de ganancias futurus (Ascarelli) ¡ la es· 

pcranz.a de beneficios, llamados "ch:inccs" (Wiclant); la reputaci6n de la hacicn· 

da (Navarrini); el bien más importante )' esencial de la hacienda ('íl1aller); la 

aptitud de la hacienda para conse¡..'llir su finalidad de lucro (Casanova y en el mi~ 

mo sentido w Lunia); capacidad de la hacienda para producir ccon6micamente y -

dar tm beneficio al empresario (Rocco); cano plusvalia que presentan los bienes 

(99) No podemos menos que admirar a Francesco Carnclutti, como uno de los grandes 
exponentes de la ciencia juridica contemporánea. Debe concedérselo la habi 
lidad de estructurar cualquier doctrina, por contraria que ésta sea a la re! 
li dad, con tal acierto y con tal conocimiento <le los intríngulis jurídicos, 
que aún los más ilustres juristas enfrentan vcrdaJeros problemas para desvir_ 
tuar sus afinnacioncs. 

(100) F. Carnelutti, Usucapión ... p.p. 53·57. 
(101) Vivantc cit. por F. Ferrara, p. 120. 
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de la hacienda en vinwl de su 11ni6n que les pcnnitc alcan:-.ar tnla finalidad co-

mún (Ascarelli); cano la organiz.uci6n de la hac.icnda (~lossn); como una situa-

ci6n de hecho con valor CCl11\Ómico (Ferrara); ma hacienda está aviada igual que 

un fondo fértil (Vakry); t'l aviamiento l~S llll bien incorporal (Camclutti); el 

aviamiento es tm ohjcto autónomo de derecho por ser un bien incorporal {La Lumia); 

es el "nchalandage" o bien incorporal constituído por el derecho de la el ientcla; 

(Doctrinas Francesa.o;); etc. 

T1m amplia gama de concepciones del avi:nniento conduce dcfinitivruncntc ;¡ confu--

sión en cuanto a <letcnninar su verdadera naturaleza, la clk11 intentaremos descu-

brir en este apartaJo. Nuestro análisis .lleva en mente el (mico presupuesto que 

es can(m en toda doctrina o sea que independientemente de la naturaleza jurídica 

del aviamiento, éste es indispensable a la hacienda y no puede concebirse hacicn-

da sin aviamiento f 102), de ahí su vital importancia en la construcción de las -

teorías que explican la verdadera naturaleza jurid ka de la hacienda. Primer amen 

te es ncn~sario indicar que el concepto "aviamiento" empleado en estas considera-

ciones, v:. el correlativo al téi1nino ital im10 "avvirnnent.o", y que ha sido adopta-

do, considerando que d t(•nnino extranjero ha sitio ya definitivamente castellani

zado en la mayoría tic las obras que en '~ste i<liooia se han publica<lo en nuestro -

país ( l 03). 

(102) -LaSuprona Corte de .JusticTn de la Nación ha <.:onsidcrado el aviamici:tJ co
mo elemento cscndal de la negociación en las siguientes ejecutorias: Bar 
bercna Je Guzmán, Isabel. Tcrno LXIX p. %2; Cía. Eléctrica Mexicana, S.A-: 
Tono !.XIX p. 3056; Inversiones Mexicanas. Tuno L\Xll p. 1937. Vallarta 
Bustos, Ignacio. Tono !~XXI, p. 2727. Cannona Vda. de Dubois, Elena. To
mo LX, p. 1579.- cit. por Gonzákz Polo. Ob. Cit. p. 35 {en nota). 

(103) "Nos parece que sin acudir a nanbres extranjeros, ni emplear largos rodeos 
para desig1mr estas dos instituciones jurídico-mercantiles (hacienda y avi~ 
miento) po<lt1nos encontrar con bastante autoridad Lmos gcnuinruncntc espafio
lcs, que serán los que emplearemos en ésta obra ... " "En el Diccionario de 
la Lengua Castellana, la. EJ., Madrid 1734, T. 1 p. 501, se lec: Aviamie!! 
to, f.m. aviar, aviado (palabra adecuada a expresar el conjunto de bilmes 
que contiene, en tul memento dado, el establecimiento mercantil)" .. "y tamp<? 
co parece que dcha hahel' obst<Ículo alguno en resucitarla con ésta aplica· 
ción, que el pueblo continúa usando, muy acertadamente, para expresar el ·· 
concepto sobreentendido en el avviamento". Nota del Traductor en A. Rocco, 
Ob. Cit. p. 237, (en nota) l en contra M. Rotoncli quien propugna por el uso 
del término italiano avvinmcnto independientemente del idioma empleado en 
cualquier obra) . 
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Por lo que toca a la d<'finición del conct•pto, cuyas varim1tes hemos indicado en -

fonna resunida en la parte introductoria dC' este· capitulo, l.'.onvicnc scfüllar que -

casi todas ellas tienen visos de verdad en dcpl'ndcncia dP1 ángulo de ohscrvad6n 

adoptado por cada autor. Así puede acept;1rsc qm' desde un punto dC' vista C'conómi 

co-contahlc, t'l avimnicnto consistC' en 1111;1 cspcran:'.a de cs¡wcialcs lucros futuros 

que sC' hacen prcsuniblcs para la rncjor organización de la hacienda, que la presc~ 

ta mejor dotada en la lucha contra las dem:ís haciendas competidoras. Como facto-

r<'s de esta espcr:m;:a Jllll'<kn citarse la l1.1hilidad del C'mprcsnrio, la buena rcput~ 

d6n dl' l:l hucicJl(L1, la notoriedad ele 1 as marcas, la bondad de las patentes, la -

seriedud y capac:idad de 1 persona 1, la corrección en la real i zac i6n de operaciones 

comcn:ialcs, etc. (10~); elementos todos ellos que pueden englobarse en el con-

cepto general de "acertada organización de sus elementos" en la que se basa la -

aptitud de la cmprC'sa para rendir bcncfidos econ6micos (105). 

En cuanto a la concepción jurídica del tl-nnino, coincid irnos con Rotondi quien a· 

finnn que, para el derecho, no tiene mayor trascendencia esta expectativa de lu-

eros futuros ·l'n la que se hace radicar el aviamiento como concepto económico CO!!_ 

table- ya que dicha c:>.1>0ct:at iva s6lo pcxlr5 ser basada o valorada en fonna compnr!!_ 

tíva con otras Jwcicn<las Sl'ITiej:mtcs, y la posición cfol derecho es tutelar el avi~ 

miento sea cual sea la rnagnit11•l de éste, independientemente del análisis compara-

t:ivo derivado del avirnnicnto de otras h:idcndas, en 1111 mercado semejante (106). 

Con el mismo ángulo jurídico de observación, Carnelutti (107) toma como punto de 

referencia al (11tprcsario y afirma que, el aviamiento es la inercia del empresario 

(104) 
(JOS) 

(106) 
(107) 

M. Rotomli, Ob. Cit. p. 58. 
Langlc:. M:uJU:tl de Derecho Mercantil Espafiol T. 11, p. 38. ci.t. por Rafael 
de Pina Vara. ElC'lllCntos de llt>rccho Mercantil Mexicano. Editorial Porrúa, 
S.A. México, 1%4. p. 34. 
l<lcm. 
Cit. ¡xn· Ferrar:i, 0.J. Cit. p. 124. 
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canunicada a la hacienda, que una hacienda aviada es como un vehículo que marcha 

por sí s6lo, porque ha recibido un impulso. De ahí que el avimniento sea la f11cr 

Ul de inercia transmitida a la hacienda por el titular en virtu.l <le su labor <le -

coordinación y dirección que puede paragonarse con la cuerda del reloj (108). 

Avanzando por el mismo sendero Rotondi (109), afinna que la fuerza de la inercia 

adquirida en un pcrfodo de ftmcionamiento o de organización anterior de la hade~ 

da y latente cano promesa en los lucros futuros, es en sí el aviamiento, ya no -

considerado en fonna comparativa con otras haciendas, sino CtlOO una cualidad par-

ticular ínsita en tuHl hacienda concreta. 

A pesar de este notable paralelismo en las premisas de las doctrinas de Carnelutti 

y de Rotondí, ambos autores discrepan detenninantemcnte en su desarrollo posterior 

del concepto al orientarse, Carnclutti, hacia la demostración de que el aviamien-

to consiste realmente.~ en un bien inmaterial tutelado como un derecho de autor o 

como tma 0hra de la inteligencia y por lo tanto susceptible de protección jurídi

ca independiente (110), mientn1s Rotondi dirige sus pasos a demostrar que esa te~ 

(108) "Por lo timto, la hacienda aviada se asemeja al reloj al c:ua1 se ha dado -
cuerda, puesto que en lugar de la fuerza muscular, se coloca prccisrunente, 
la fuerza de• la voltmtad, y lo que se le ha agregado -al grado de hacer los 
corpora distantibus, tma cosa sola, aún cuando el encordador, es decir el 
autor, ya no existe- es la voltmtad con la que ha enriquecido. F. Carnelu 
ttí, Ob. Cit. p. 56. 

(109) Ob. Cit. p.p. 58-S!.l. 
(110) "Un pl;mteamiento de tal tipo ha sido sucesivrunente desarrollado trunbién -

por Carnelutti quien repudiando su primitiva concepción, a la cual aludirc 
mos más adelante, ha configurado el "Avvi<uncnto" como una obra del ingenio, 
ccrno un bien material" SIC (Léase "irunatcrial" ya que la esencia de la té
sis de Carnelutti gira realmente en torno al aviamiento concebido como tm 
bien inmaterial y no material como se señala en la transcripción apuntada). 
M. Rotondi. "La Noci6n Jurídica del Avviamcnto". RMPIA.Núnero Especial de -
Homenaje a S.P. Ladas, México 1973, p. 381. (El lento avance de la ciencia 
jurídica en torno a estos conceptos hacendales, puede notarse en este artl 
culo, que no es sino prlkticrunente U11a traducción de la Lczione IX "L' Av
viamcnto" que el mismo autor incluyese en su obra Diritto In<lustriale des~ 
rrollada en 1928. Casi SO años median entre ambas publicaciones sin que -
los conceptos básicos contenidos en ambas, hayan sufrido cambios trascende!:!_ 
tales) 
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drnda a abstraer cada vez más los conceptos jurídicos debido a la influencia de 

las doctrinas que proli fcran en torno a la propü•<la<l <le las cosas i1unatcriales, -

tiende a provocar al,•jamit•ntos del buen sentido "que no es nunca enemigo, ni si-

quiera en esta oportunidad, <lcl sentido jurídico" (111). 

No parece act~rtada la postura que se orienta a poner tul hasta aquí a la tendencia 

doctrinaria que utiliza excesivas abstracciones en su explicaC'ión de los fcnélne

nos jurídicos, ya que esto tiende a hacer cada vez más problemática la creación -

dt' normas positivas adecuadas parn regular los preceptos así concebidos y desarr~ 

llados. 

Concretamente, en cuanto al aviamiento, no creanos que este constituya en sí un -

bien suceptible de.• protección aut6nanu, puesto que se trata en realidad de tm VÍ!!. 

culo abstracto que aglutina los elementos corporales e incorporales de la hacienda, 

y q1ie como ta 1 solo puede concebi rsc cano parte integrante <le dicha hacienda y S!!_ 

frirá, en consecuencia, las viscicitudes que dicha instituci6n afronte, sin que p~ 

damos determinar en mo<lo ulguno, la posibiliclnd de que tales viscicitudes afecten 

nl aviamiento en fonna independiente. 

Ejemplificando esta postura, señala Rotondi que el derecho a la salud y a la bell~ 

za, teniendo un carácter patrimonial, no es sin embargo un derecho autónomo que -

tenga por ohjeto tales cualidades, sino que la tutela de las mismas depende del • 

derecho a la integridad de la persona, defendida por normas <le derecho privado o 

pf1hlico ( 1l2). 

Est;i imposibilidad de materializar el aviruniento como un sujeto aut6nano de dere· 

(l 1 l) Ibidun, p. 381. 
(112) M. Rotondi, "Noción Jurídica ... "p. 382. 
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chos, es bril lantcmente concretada por t'l mismo Rotondi, cuan<lo afinna que el a-

virunicnto t'S energía tc6r icruncntc d is ti nguih le, pero práct icrunente inmanente e -

indisoluble tanto en los ekmcnt.os individuales Je la hacienda (cano las cosas y 

los colahoraJorl~S Je! titular) (113), cano en la persona misma del sujeto titu

lar, a modo de cualhlades de este (tales como: la obra, las aptitudes personales 

de correcd6n, precisión, habilidad técnica, cortesía del empresario, atributos no 

de la hacienda sino Jcl su.kto qut• es titular de ella). 

Surge asi el concepto de aviruniento, cano una soluci6n a un punto ciego tradicio-

nal que impedía la unión entre el derecho y el contenido econánico Je In hacienda, 

o en los ténninos en que lo apunta Ferrara (114), con el fin "de restablecer aqu~ 

lla uni6n entre derecho y suhstancin ccon6mico-social que pnrcc1a estar perdida". 

La doctrina predaninante encuentra que el concepto de aviamiento, es min suscept!_ 

ble de subdivisión acorde a los elementos hacendales que constituyen s11 contenido. 

De ahí nace la clasificación de dicho concepto en objetivo y subjetivo, según que 

su contenido sen de tma u otra naturalc:a. 

Esta división deriva de la antigua concepci6n de Carnelutti, quien dividía los el~ 

mentos <le Ja hacienda en externos cano son las cosas, las energías dcrivadus de -

lnscosas y las energfas derivadas de las personas¡ y los medios internos como son 

las ener~ias y las cualidades personales (11 S). 

Aclarando esta clasificación puede señalarse que el aviamiento ohjctivo, que, en -

nuestra opinión, cabe denominar avinmic>nto cirnmstancial, equivale al conjunto, -

preci samcntc de drcimst :u1c im;, fa\•orablcs a la empresa que colocan a es ta en w111 

(113) M. Rotondi, Diritto ... p. 63. 
(114) ClL Cit. p. 120. 
(115) Cit. por A. C.onzálcz Polo, el:>. Cit. p. 34. 
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situación positiva en su concurrencia mercantil. Como ejemplo <le tales circuns

tancius pueden d rnrsc: la conveniente locali ::nción geográfica de la negocia- -

ci6n, en relación a las comunicnciorws uti1i:ahlcs y a la rmmo <le obra que sea -

nt>ccsaria; la atinada elección del nombre de la empresa, o de la marca de sus 

pro<luctos, así cono el que estos se ofrezcan al cor\Stunidor en forma sugestiva y 

atrayente (116). 

Por otra parte, el aviamiento subjetivo, es tm avimnicnto <le tipo personal, en -

contrapo~ición al ob,it>tivo que lo es de naturulcza real, es decir deriva de ln -

persona del titular, está vinrnlado a ésta indisolublemente, en tanto el aviamicn, 

to objct ivo se concibe como atributo de tma universalidad de cosas, que constitu-

ye un oh.if.'to y no tm sujeto (117). 

Creemos que, en ocasiones, la línea que divide ambos aviamientos es extranadamente 

sutil, como en el rnso de las marcas o los rmnbrcs comerciales, que si bien pueden 

considerarse elementos aglutinados por su objetivo, no pueden despojarse del ele

mento cspirir11al puesto por el titular de la hacienda en la selección de tales sig_ 

nos distintivos. Lo acertado de dicha selección tiene un contenido eminentemente 

subjctí\'o, <krívado de la an1tuu del empresario para organizur la empresa y <lctcr. 

minará, como consecuencia, un aviamiento mejor o peor calificado para la consecu-

ci6n de los fines han~nJalc.•s. 

No obstru:tt• esta JHícil dclimitad6n de la frontera entre el avi:unicnto ohjntivo 

y el subjetivo, <lcbido a que la hacienda comprende, en rcalidml, tm conjunto Je -

ambos aviami1·11tos y que su Jcsglose podría considerarse intrascendente, RotonJi 

considera la división de importancia jurídica debido a que, el avimnicnto objetivo 

(116) J. RarrcraGraf,Ob. Cit. p. 228. 
(117) M. Hotondi, lliritto •.. p. 63. 
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es aquel que, habiendo quedado ya incorporado mi la empresa por ser un objeto de 

la mismn, puede trasmitirse junto con la hacienda sin la intervención del titular, 

en tanto el avi;unicnto subjL•tivo es intrasmisible puesto que es inherente al suj~ 

to del empresario (118). Pensamos c¡uc esta explicación de Rotondi es equivocada 

en virtud de ctuc él mismo ha comulgado con las premisas ele Carneluttí en la idea 

de qt1L' el avi;uniento es d impulso del empresario contenido en la empresa, o expl:!:_ 

cado en los ténnums de éste último autor, el empuje que pone a un coche en moví· 

miento y que lo hace continuar en su desplazrunicnto, a(m después de suspendido <l.!_ 

cho L"11pujc inicial. Nos parece difícil detenninar si el avinmiento objetivo que 

se trnnsmitc con la hacienda, acorde a la idea de Rotondi, carece al menos en Pª!. 

te, del avüunicnto s1d1jC't.ivo en cuanto a que el impulso <lado por el empresario a 

la hacienda continúa con esta, a(u1 cuando éste se separe de la misma. 

Desde luego que esto no evita que, en lma gran parte, el aviamiento subjetivo per. 

manczca con el titular original Je la hacienda al enajenarse ésta, en previsión • 

de lo cual, el derecho regula en fonna ne~at iva dicha transmisión, al establecer 

una prohibición expresa al empresario que ha transmitido la hacienda, para que e· 

jcr:rn actividades ccmcrcialcs competitivas ¡¡ésta, durante un lapso prudencial • 

(119). 

Este tipo de pacto de abstención, es considerado por algunos autores cano tma tran~ 

misión con i.·aráctcr negativo del avimniento subjetivo de la hacienda. En nuestra 

opinión, dicha obligación <le abstención, que t'n al Runos países cano 1 talia se en· 

(118) Ibidcm, p. 64. 
(119) V. 'l11allcr, Traité Elcmentairc de Droit Canmercial, Paris 1808, M. 78, p. 63, 

Cit. por J. Barrera Gr:if, ob. cit. p. 259.- (En este sentido se pronuncia -
el Art. 2557 del e.e. Italiano al establecer que quien enajena una hacienda 
debe abstenerse durante cinco años de iniciar turn nueva empresa, Ascarelli 
{ob. cit. p. 71) extiende los alcances del precepto al arrendamiento y US':!_ 
fructo de la hacienda, }' considera que el plazo de cinco años debe exten· 
derse a la duracíón de dichos arrendamiento y usufructo. Opina además que 
la prohibición opera para actos de empresa y por lo tMto no veda los actos 
ocasionales de canercio) 
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cuentra estipulada inclusive en la ley, no puede considerarse cano una transmisión 

del nviruniento, ya que el transmitir no puede ser negativo e implica una dinámica 

de movimiento y el cambio <le situaci6n y Je titularidad de un derecho y no W1 si!!!. 

ple acto de abstención. Pensrunos que Ja trnnsmisi6n del aviamiento subjetivo pu~ 

de considerarse operante, (mica y cxclusivrunente, cuando el empresario acepta CO!}_ 

tinuar prestm1do s1Lc; servicios, en el carácter de tal, al frente de la empresa m~ 

<liante una rt'rruneraci6n determinada. Esta transmisi6n calificada por algunos au

tores <le "positiva" (120), es en nuestra opini6n, parcial, ya que la asesoría del 

titular original tiene carácter eminentemente temporal. Aun la parte del avianlie!}_ 

to subjetivo, que pcnnancce con la hacienda transmitida, como la inercia de dicho 

titular original, desaparecerd paulatinrunente al predominar sobre ésta, el impul

so del nuevo titular (121). En México, el proyecto de C6digo de Comercio en su· 

articulo 624 propone ya una norma específica, prohibiendo el enajenante de una h~ 

cien<la o <le una anprcsa el canpetir con la empresa enajenada, a través de la eren 

ción de una nueva empresa. 

Esta obligación de abstención deriva para algunos autores (122), de las disposi

ciones que la Ley de Propiedad Industrial (hoy de Invenciones y Marcas) contiene, 

prohibiendo o sancionando la imitación y el uso ilegal de los signos distintivos 

ajenos. No coincidimos con esta idea en virtud de que las normas que establecen

la prohibici6n del uso ilegal o imitación de los signos distintivos, no van oric!}_ 

tadas precisamente al enajenante de una empresa, sino en general a cualquiera que 

emplee signos distintivos propiedad de terceros para identificar sus productos, -

(120) J. Barrera Graf, ob. cit. p. 235. 
(121) Ascarelli concibe esta desaparición paulatina mas bit>n como "la consolida

ción del aviamiento de la hacienda cedida en el nuevo titular"; y añade 
que esa consolidación es la que la ley considera perfeccionada en un quin
quenio, sin que esto obste para que dicho plazo pueda variarse en acuerdos 
contractuales entre las partes. Ob. Cit. p. 74. 

(122) Ibídem, p. 237. 
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sus scn'icios o SlL<; acti\'idades mercantiles en gerwral. En mejor fonna podrías~ 

i'lalarse que el acto ílícito contemplado, sería a(k~cuadruncntc sancionable a travt's 

de acciones tendientes a reprimir violadones co11tral'lwllcs, e inclusive daría ~ 

riün al cjercic io de acciones pcnalcs, hasadas en L1 actividad o intención fraudu 

Jc>nta del enajenante de la hacienda en contravcnd6n a las clfn1sulas contenidas • 

en C'l contrato de enajenación. 

Con los elementos co1Lc;idcrados, puede ahora apuntalarse la conclusión esbozada en 

nuestro capítulo precedente y dejar asentada en definitiva la idea de que las ac-

ciones oricnt adas a rcpr imi r la canpetencia desleal tienen por objeto proteger, • 

no la clientela, ni a la hacienda misma, sino el aviamiento, ésta cualidad aRlu-

tl1wdora de los elementos de la hacienda, representada en su más clara manifcsta-

d6n eco116inic1 "por C'l incremento particular <le valor que se tiene a través de la 

organizad ón ele los e lcmentos de la hacienda" ( 123); es te incremento de valor, • 

de difícil cwmtificaci6n económica, puede sin embargo, v:1lorarse mediante su in.:?_ 

cripción l'n el activo dl' la empresa cuando, cano se sefiala en el artículo 2427 del 

e.e. Italiano, se haya pagndo alguna cantidad por tal concepto en la adquisición 

d(' la hacienda a que se rcffore y por un monto que no sea superior al monto pagado 

o recurriendo, como scfüila Barrera Graf (124), a un juicio pericial "que ul canp!!_ 

rar empresas semejantes, fije bast:mtc nproximadumcnte el plus val.or de la haden 

da''. 

IV. IL\CIENDA Y l.MPRESA 

liemos sentido que a lo largo de éste capítulo se ha empleado una tcnninologín co!!. 

f11o.;a, por lu que a la hacienda y a la empresa se refiere, utiliz1m<lo indiscrimin~ 

( 12~) "Esso ccono111icarncntc e rapp1·esentato de quel particolarc incremento di va· 
lorc che si ha attravcrso l'organizzazione dcgli clcmcnti nell 'azien<la". 
M. Rotoncli, ob. cit. p. 64. 

(124) Ob. Cit. p.p. 231-232. 
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drunentc runbos conceptos con cicrtn sinonimia. Dicha confusión es com(m en lama· 

yorfa de los textos especializados y bastarfo optar por la elegante salida de se-

fialar que para fines de este estudio, ambos conceptos refieren lo mismo. Sin cm 

bargo, esta opción nos dejaría insatisfechos, por lo que hemos decidido rcsunir, 

al menos, las tendencias doctrinarias al respecto y las diferencias que entre am

bas instituciones encuentran, aquellos logros doctrinarios que concluyen con la -

difcrenciaci6n entre empresa y hacienda. 

Para Lorenzo Mossa (125) hacienda y enprcsa son la misma cosa; "la empresa no s~ 

ría sino la denonúnación mcxlcrna y dominante de la hacienda". 

Otros autores, cano Santoro Passarelli (126), ufinnan que la empresa no es sino -

un tipo de hacienda "la estable, productiva, de grandes y medianas dimensiones". 

Con gran agudeza Asquini (127) considera que el concepto de empresa puede variar 

en dependencia del lingulo de enfo:1ue, como un poliedro. Asi, si el ptmto de co!l 

tacto con la empresa se tiene a través de su contenido patrimonial, se estará -

frente a la hacienda, mientras que si el enfoque se hnce n través del perfil sub· 

jetivo de la empresa, se estará frente al empresario. 

Para Greco ( 128} la hacienda cons tituyc una parte de la empresa, los bienes de la 

(125) 

( 126) 
(127) 

(128) 

Tratatto del Nuovo Diritto Ccmnerciale p. 337 y nota 3. Cit. por F. Fcrr!!_ 
ra. Ob. Cit. p. 93. ( Asquini en "Profili dell Impresa" menciona cano de
finición de anpresa dada por el mismo Mossa, "el organismo viviente del -
trabajo y de cosas materiales e i1111ateriales destinado, en canuni6n de hO!_!!_ 
bres y funcionarios, n los fines de la econcmía social") Cit. por González 
Polo, Ob. Cit. p. 42. 
En !'Impresa. cit. por F. Ferrara, ob. cit. p. 93. 
Profilo dell' Impresa Economica, p. 1., cit. por González Polo. Ob. Cit. p. 
41; citado tanibién por f. Ferrara. Ibidcm. 
Profilo dell' Impresa Econanica nel Nuovo Codice Civile en "Atti della Rea
le Academia delle Scienzc di Torino" vol. 77 (1942) p.p. 48 y sigs. cit. 
por F. Ferrara. I<lem. 
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orgn11izaci6n, sil'ndo esta, la organirnci6n (129), que incluye además -a las per-

sonas-- la empresa propimnentc dicha. En aproximadrnncntc los mismos ténninos se 

prommcia Valery (130), para quien la haciend:l es el conjunto de bienes organi:a-

dos para el ejercicio dt> la' empresa, mientras que la ;icti\'idad organizada es la 

empresa propi;unentc dicha (131). 

!';ira Ferrara ( 132), finalJnentc, la hacienda es "aquella organización productiva -

que constituye el capital" y la empresa es "la actividad profesional del empres!!_ 

rio". 

En nuestra opinión, si C'Xisten c!Hcrencias entre la hacienda que, como elemento 

de la empresa, constituye el pntrirnonio o el capital de esta (133) y la misma e~~ 

prC'sa que viene a ser el elanento orgiu1irndor de la hacienda y del trabajador, -

que al no poder ser considl'rado, como ya concluimos, con la cnlicL1d de una "res" 

o "cosa" es 1m elemento de Ja empresa y no <le la hac:icnda. 

( 12!1) 

{ 130) 
( 1:; 1) 

(L\2) 
¡ l ::;'.',) 

Greco da a <.'Sta organiwc:ión el carácter de "institución", que no es lo -
mismo que "personalidad jurídica" con la cual tiende a confundirse la uni 
dad de la empresa frente a la ley en los primeros escarceos que se tieneñ 
con Ja disciplina. "El confcrimiento de la personalidad jurídica a una -
orgiulizaci6n lle personas, tiene esencinlmcnte el fin de referir a un suje
to diverso, las singulares relaciones jurídicas externas de lti organiza
d ón. "El rl'conocimicn to de rn1a organización de personas como in.it i tuci6n, 
implica solo el reconocimiento de 1u1 <lctcnninado modo Je ser <le las rela
ciones internas entre los crn1poncntcs Je la organi::ación en relación a un 
fin caním". (Gonzlílcz Polo, oh. cit. p. ;19). 
Cit. por F. Ferrara, ob. cit. p. 93. 
La probl(1n5tica que el estudio de la empresa repn~senta, ha sido reunida 
por G:ll"ri¡::ues al afinnar, refiriéndose precisamente a la empresa, "lleva
mos medio siglo, c:ortcjándola y to<lavi'a no logrmnos tanar posesión de e· 
!la",· Cit. por V. Baldó del Castiuio. Ob. Cit. p. 33. 
Oh. Cit. p. 94. 
Acorde a esta postura encontramos el Artículo 2555 del e.e. Italiano en -
vi~~or desde el 21 de ;ibril de 19-12, que dc.•fine la hacienda como "el conju!! 
to de bienes org•mizados por el L'lnprcsario para el ejcrcici.o do la empre
sa". ("All 'insierne del bcni organizzati dall' imprenditore per 1 'eserci· 
::io dell'imprcsa"). Cit. por R. Franceschelli, ob. cit. p. 8. 
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Sin embargo, y volvemos aquí a esbozar una conclusión que será vital para el Je-

sarrollo <le n11cstro cnpítulo final, los malabarismos doctrinarios son, en la cien 

cia jurídica, extraordinarios cjNcic ios mentales que cnrcccrían de objeto si no 

se tradujeran en or<len;unicmos positivos que dctcnnincn [¡-¡ característica cfccti-

va que in fonnL' a las i ns t i luciones. De ta 1 modo, nuestro <lcrerho positivo enfoca 

a la c'lnpresa dcs<le di fcrenll'S frngulos, poniendo el acento en algunas ocasionC's -

sobre 1 a haci elhla (Ar t. 12·1 de 1 a Ley Je lns t ituc iones de Cré<li to); en otras en 

la cmprC'sa (Art. 1772 del C6J igo Civil del Distrito Federal); y finalmente, en -

otras, concibiendo a :unbos institutos l·ano un todo indisoluble (Art. 511·1 rracci6n 

VII del Código de Pron•dimil'ntos Civiks para el Distrito y Territorios Feckralcs) 

T<1mbi6n rnmo un "to<lo orgánico, vh•o y en actividad que consta de elementos mate-

ria les como son los edificios, las m(Iquinas, cte., y de otros fnctores, tales co-

mo el ¡K1si1•0, el traha_¡o y la organización", ha sido conc<~ptuada la negociación· 

industrial por la 11. St~ir1..i11:1 Corte de .Justicia de la Nación (135), con fundamento 

en la afírn1:id611 de que "para los c·fcctos del pap,o J<'I impuesto, no es posible:;!:_ 

p:irar las utilidades que se obtienen por el arrcnd:uniento tlc una negociación in-

dustrial, )' por l'1 de los bienes irvnucble:; sobre la que está consti tuíJa, por la 

mísma rn::ón d<.• que no se ptwdcn Jividir, para los fines puramente i11dt1striales, -

-los mueble:;, üt.iks, máqui11as, l'clifícios, etc., que ('OllStitllycn los elemento~; m'.!_ 

tNiales-· v por otro lado, d pasivo, d trabajo >' la org;u1i:;1ci.6n q11e, en conju~ 

to, caracteri::an la unión <.'l"Onómica q11e se denomina ncgociadún mercantil". 

( 13\) Con t'SUJ ith1 de "conj1mto" o "conr¡ilcjo" de ell'mcntos, el Anteproyecto · 
del C&li:.:o d(• ((xncrcio preparado por lbíil Cervantes Ahtvnada, Roberto Man· 
tilla ~1olina )' .Jor¡ie l'm-rera Graf, define ta nnprrsa en el Art. ril6, como 
"el ronjw1to de trabajo, de elementos materiales )'de valores incorpóreos. 
coordinados para ofn·-.·vr al público, con propfü;lto dP lucro y de• manera · 
sistC'm:ítka, bi.C'nes (1 servicios". lrit. por l;on:5lc:: Polo, ob. cit. p.p. 
5!1-üU). 

(n:i) Semanario .JuJidal de la Fcdcrací611, Tomo LW, p.p. 222~) y s.s. Amparo en 
Hevísión 1•132/39, Cit. por Ibídem p.p. 54-55. 
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En conclusión, será desde luego útil el manejo apropiado que a nivel doctrinario 

se haga de los conceptos empresa (136), hacienda, organización y aviamiento, como 

elem(mtos integrantes dC' un todo d ís tintos en su cscnc ia, a fin <k po<ler elaborar, 

a cst' mismo nivel, conclusiones que deriven en lcgi.slacíones positivas adecuadas; 

solamente que tilla ve~. promulgadas estas, las divagaciones en torno a lo posible 

clt>bcrán ceder paso a lo positivo, acorde a lo cual la cn~H"csa (137) se enfocará, 

en muchas ocasiones, atendiendo a alguno de sus eletoc~ntos, hacienda, trabajo y • 

cn~m:~sario, en rorrna prcdCl11inante (138), y sicnvrc teniendo cano finalidad el im

pcJ ir la di sgregaci6n de tales e kmentos, acorde a la Ex posición de Moti vos de la 

Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que al respecto seíiala "que se tiende a ev!_ 

tar dicha disgregación, no s6lo cano tutela de los intereses privados que en la -

( 13t1) El concepto empresa rebasa ya, en la actualidad, su conccpc1on clásica y -
enfrenta l.DHI clara ll'Ctamorfosis, al encuadrarse en el mismo concepto, a la 
negoci aci6n mercantil o industrial que se agn4ia a otras de su misma espe
cie para constituir los consorcios in<lustrialcs. El cnrnbio se agudiza cu~ 
do tilles consorcios consrituyen e111wcsns privadas de intereses y alcances 
internacionales. Estas Pnq1resas, mal l1:11nadas por alg\Ulos"multinacionales' 
·vocablo que debe reservarse a otros establecimientos que no tienen fines 
de lucro)' que son semipúblicos y en ocasiones intergubernamentalcs- pue
den calificarse de transnacíonales,adoptando "un neologismo muy (1til acu· 
i1ado por el profesor .Jessup en la Universidad de Columbia, allá por los • 
alias cincuenta, para designar w1 área del derecho internacional p(1blico -
que no es regulad ón <le relaciones entre Estados, ni tampoco es derecho -
i.ntcrnac iona 1 privado, o sea, todas aquella:; acciones o eventos que produ
cen cfrctos lc¡:a les más allá de las fronteras nacionales, en w1a palabra". 
(Philip C;11yl .Jcssup, Transnational Law, Yalc University Press, 1956). -
Cit. por C6sar Scp(1lvcda. Las Llamadas 11npresas Multinacionales. Unión 
GrMica, S.A. México 197:L 

(137) La importancia actual Je la ci:qircsa es, para algwu1s corrientes doctrina· 
rías modernas, de tal magnitud, que las lt•yes de patentes que ant i.guamcn· 
te ccntrab:m sus nonnas protectoras en e 1 inventor como persona física, · 
deben ahora modificar su punto de interés orientándolo a la empresa "que 
es 4tiien realmente desarrolla las invenciones". Franco Bcnuzzi. "Pers
pectivas del Sistenk1 de Patentes en el Mundo". Conferencia. Septiembre 
10. 1975. llotel Camino Hcal ~léxico (Inédito). 

(133) En sentido sc..'!llCjante se prommcia F. Ferrara, oh. cit. p. 95, al afinnar 
que el concepto empresa carece de relevancia jurídica y que sus efectos 
jurídicos se polarizan ímic:amcnte a través de la hacienda y el empresa
rio. 
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h;1cicmb conc iden, sino sobre.' todo como sa lvaguar<la de los intereses colcct i vos 

que toda empresa representa" (139). 

Dctcctrunos ya -;tl referirnos a las invenciones de los trabajadores- la posibili

dad de que la relación investigador- Universidad, o simplemente la de el cnq)lca-

do con la Institución, revista caracteres semejantes a los de cualquier patrón -

con sus t rnbajndores. 

El carácter sui-generis que presenta esta relación y la imprevisión ele el Lcgis-

lador al no incorporarla en el vigente Artículo 123 Constitucional ha ocasionado 

una problemática que amenaza con agravarse día con llía. J\forttmadamente el dile-

ma ha sido enfrentado a tic111io 1 prcpadndose tm Proyecto de J\<lición al mnneral re 

ferido, mi~nio que fué ya sanetido al Señor Presidcntl~ Echeverría por el Rector -

llui 1 knno Soberón, agregando un apartado "C'' al Precepto en comentario. Con tal 

a<lid6n se pretende resolver el problema provocado por la no inclusión en los ori_ 

gínalcs apartados "A'' y "H",de las relaciones laborales entre la U.N.A.M. y sus· 

trabajadores. En cfocto, .Jorge Carpizo, Abogado General de la U.N.A.~I., sef'tala -

qul' la relación laboral de interés "no encuadra rn el 'A' porque las tmiversida· 

des no orgnni::an los factores de la producción, ni persiguen provecho econánico -

alguno. Tampoco puede incluirse en el 'B', porque los trabajadores univcrsita--

ríos no t•stán al servicio de los Pode.res de la Unión o del Gobierno del D.F." ( HO). 

b, sin embargo, indisrntibk que la U.~.A.M., es un verdadero patrón y tiene 1111 

( 1.'')) R. dl' Pi na Vara. lk.'rL'\'lio Mercant i1 .. ,. p. 27. 
l 1.:1)) Diario Exccbior p. 18-A, 25 de Agosto de 1976. Cit. por Miguel Melémlt·~ 

Serrano. "Adición al Artículo 123 - Relación Laboral Universitaria". Ex· 
celsior. U.N. la. Edición. 26 de Agosto de 1976 p.p. 4 y 9. 
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cierto carácter de c.1nprcsa, cooio ptll'llc derivarse del siAuicntc texto: "Las leyes 

rcglruncntnrias clcl Artículo 123 definen al patrón cano Ja persona física, moral o 

jurídica que utiliza los servicios de uno o varios trnhajadores--quienes si con-

f.-:innc a lo pactado o a la costiunbre, utilizan los servicios de otros trabjadores, 

colocarán a estos legalmrnte bajo la tutela del patrón de aquellos-y entienden -

por anpresa -paru los efectos ele las nonnas de trabajo- la unidad económica de pr<?_ 

ducci6n o <listribuci6n de hiem•s o servicios, diferenciando de la anprcsa al esta

blecimiento que constituye la unidad técnica que íonna parte y contribuye a la re!!_ 

1 ización <le los fines de dicha empresa (Arts. 10 y 16 de la Ley Federal del Traba-

jo) (141). 

Esta idea se concluye sciíal1mclo: "Ahora bien, en el caso concreto de la Univers.!_ 

dad Nacional Aut6n001a de México, su calidad de patrón es evidente, si más que con 

respecto a otros patrones nuestra casa de estudios está por encima de las Institu

ciones patronales, porque ella es expresi6n más pura del htunanismo en las ciencias, 

en las artes )' en la propia vidu de ln canunidad universitaria" (142). 

F(lcil es deducir de esta afinnaci6n que si bien la U.N.i\.M., puede considerarse C2, 

mo un auténtico pntr6n -en representación del pueblo para algunos- no siendo sus -

fines semejantes a los del canún de los patrones que persiguen nonnalmcntc el lu· 

ero y el beneficio, debe ser tratada con especial deferencia. 

Comprender el valor jcr:írquico de los fines de la institución no presenta problema 

y puede analizarse con facilidad considerando el contenido del Art. 1o. de la Ley 

OrAánica de la Universidad Nacional Aut6nana de México <le 1945, que refiere los pr~ 

pósitos a que se orienta la creaci6n de la Universidad en los siguientes términos: 

(141J Alberto Trucha llrbina. Nuevo Derecho del Trabajo. Teoría Integral. Edi
torial Porrúa, S.A. México 1975 p. 585. 

( 142) ldan. 

,, 
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"La llni \'(·rs id ad N.1cí una 1 ,\utónnma dL' México es una rnrporac ión 

(l·t:IJ pública ·t1rga11ismo decc11t:rali~ado dd Estado- dotado de 

plena c1pacidad .i11ridica y q11t• t il'lll' por fi1ll's in~1arti r educa-

ción superior, para formar profesinnlstas, invC'stigadores, pro-

foson•s wlivcrsitarins y térnicos lit i les a la sociedad; organ~ 

zar y real Lar investigaciones, pri11cipal111t'ntc acerca de las mi_! 

dicioncs y problt~nas nacionales, y extender con la mayor ampli-

tuu posibk, los beneficios de la cultura" (144). 

/\ pt'sar de .lo expuesto, no tcimina por aclararse dcfinitlvmncntc qué Upo de t'.'~ 

presa es la U.N.A.M., si es que put.'llc asi&'Jlárselc tal carácter, ya que del dcs;1. 

rrollo dt~ -este mismo capítulo puede concluirse que tma cnqn·csa mercantil,adcmás 

de estar caractcri zada por ('JlnJrgarse de la organizac:i6n de los factores de Ju -

producción, se distin1~11c porque.' dicha organización tiene por (Jujeto la obtcndó11 

dt• utilidades, o el lucro propimncntc dicho. No sentimos que nuestra Alma-~k1ter 

tenga dicha finalidad ültima si bien puede tener, cooio apuntamos, un cartictcr or-

ganizador sui-generis. 

llasta donde entendemos, la solución del problema radica en que desde el punto de 

vista laboral, la empresa tiene una concepción distinta a la que le es propia mcr 

c:intilrnentc hahlru1do, acorde al cancntado Art. 16 de la Ley Federal <le Trabajo. -

Interpretativamente y acorde a la teoría integral del tratadista Trueba Urbina, -

dicho concepto laboral de empresa puede.• aclararse cano sigue: "la empresa es una 

t1nida<l eronómica de explotación desde el momento en que utiliza el trabajo de.: una 

( l.J3) Acorde a los conceptos vertidos en pag111as precedentes, canentanclo a R. de 
Ruggi<:ro, t•sta calificación de "Corporación" nos invita a pensar en la tr¿_i_ 
dicional Univcr:;itas personan.un, aunque pensamos que la "corporación" LOlÍ
versi taria presenta ciertos visos ftmdacionalcs (llnivcrsitas hononan). 

( 144) A. Trul'lla Urbina, oh. cit. p. 586. 
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o varias ent idadcs hmanas, en el ca11q10 de la produce i6n econ6mica o en cual1¡u ier 

actividad o servicio-porque no,el l'\lucativo- en los que nccesari¡unentc se explo

ta a todos los que trabajan". (145). 

Una vez que se n'suclva por las dmaras, la Refonna analizada, oportLmo sería con 

sidcrar en la ll.N.A.M. y a nivel interno, un programa de incentivos, rctrib11cio-

11es, y participaciones para aquellos que trabajan en los laboratorios y en los S!:_ 

minarios de investigación, de modo que los logros inventivos derivados de tal ac

tivülml y con posibilidades de explotación industrial, tuvieran además de una re

percusión en el bienestar de la colcct.ivüL1d, un atractivo económico para SLL<; crea 

dores. Todo esto en relación estrecha con el tipo sui-gencris de "empresario" que 

es, en realidad, nuestra máxima casa de estudios. 

(145) Ibidcm p. 585. 
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CAP l11JLO XI 

1/1 llSUCAPION DE LOS lll ENES l~IATERIA!.ES 

A) Desarrollo Previo 

B) La Posesión m los Bienes Inmateriales 

C) Uso, Servidunhrc, y Usucapión de las Patentes 
1) Monopolio y Usucapión 
Z) Prescripción de la Acción de Dafios y Perjuicios 
3) Las Licencias Obligatorias ¿Un Caso de Usucapión? 
4) Prescripción adquisitiva y el Ccrti ficado de In-

ventor. 

D) La Usucapión de 1 Derecho a la Marca 

I) La Posesión <le la Marca 

II) Requisitos de 111 Posesión Ad-Usucapioncm 
lla) Debe ser Individual 
l lb) )l(jblica 
I le) No Prccar ia 
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A) DESt\RHOLLO PHEVIO 

Largo crunino hemos recorrido ¡l fin de estructurar, primeramente, w1 concepto ge

neral de la prescripción adquisi tiv11 demostrando su operanciu en las servidunbres 

del Derecho Rom;mo, tonadas como ejelJlllo de w1 género específico <le bienes inma

teriales y considerando, asimismo, la causa de que entre tales bienes inmateria

les no se contaran, en aquella época, los bienes culturales o los bienes producto 

de la inteligencia. 

Comentarnos, en segundo ténnino, las bases socio-econ6micas que justifican la es

tructuración de tma doctrina de la usucapión con relación a los bienes inmateria

les, que, por razones prácticas, seguimos incorporando bajo e 1 rubro genérico de 

"propiedad industrial". 

llicimos un recorrido por los clanentos 111c'is importantes que constituyen, en la ac

tualídud, el contenido de dicha '~Jropiedad", analizando las acciones de competen

cia desleal cano el medio represivo más importante para proteger, de lu usurpa

ción, los elementos en cuestión, aglutinados mediante el aviamiento de la hacien

da. 

Consideramos, por otra parte, las características mtis importantes de la hacienda, 

del mismo aviamiento y de la empresa cono organización de ambos institutos; todo 

esto para colocarnos en situación de dei.:idir si la prescripción adquisitiva <le -

los bienes inmateriales, considc1·ada 1 social y econ6micrunente necesaria, para el 

correcto desarrollo de las instituciones, es pm;tble desde el pLmto de vista legi~ 
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lativo (1). 

Como elementos cjemplificativos de los bienes inmateriales, encuadrados como pro· 

piedad industrial, hemos adoptado para estructurar nuestro corolario, a las pate!!_ 

tes -revisando simultáneamente los certificados de invención obligados por algu-

nas de sus caracteristicas sui-generis- y a las marcas. 

Ambos institutos incorporan, al menos con propósitos de objetivizati6n los mode

los, los Jisefios, los nombres y los avisos canerciales, asi cano a otros elementos 

de la propiedad industrial, actualmente aún, de menor relevancia juridica. 

B) lA rosESION EN LOS BIENES I~fATERIALES 

La doctrina tradicional considera que la posesión es inaplicable a los bienes in· 

corporales debido precismnente a la incorporeidad del objeto, señalando adem.'is, • 

que dicha posesión carece de significado ya que, mientras en los bienes corporales 

es el medio exclusivo para el ejercicio del derecho, en los incorporales el bien 

puede ser disfrutado, teóric1111cnte, a un mismo tiempo, por una cantidad indefinida 

de personas (2). Esta afinnaci6n orilla a los tradicionalistas a concluir que al 

no haber lugar a una tutela posesoria de los bienes incorporales, resultan inapl!. 

cables a estos "los institutos que se fundan en la posesión, como son, la adquis!. 

ci6n por terceros de buena fe y la prescripción adquisitiva". (3). 

(1) Habiendo incluido en el anfilisis particular de las patentes, de las marcas y 
del certificado de inventor, un esbozo de la naturaleza del derecho a tales 
institutos y de las principales fonnas de su adquisición originaria y deriv~ 
da y habiendo referido asimismo, las restricciones que deben imponerse a la 
libre transmisi6n de los mismos derechos, reservaranos este capítulo final, 
a la consideración de la fonna de adquisición derivada que nos interesa fun· 
damentalmente: la usucapión. 

(2) F. Ferrara, ob. cit. p.p. 148-149. 
(3) Idem. 
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La dificultad de aceptar la posesión de los bienes inmateriales, deriva, en la • 

doctrina canentnda, ndem.1s de In razón expuesta, de el carticter eminentemente pcr, 

sonal de ln creación que, en la mayoría de las veces, constituye la forma de ad· 

quisición predoo1inrultc de t alcs bienes, y que prec is:uncntc debido a dicho carácter 

personal, no es ocupable por terceros (4) . 

C) USO, SERVIDlf>ffiRE Y USUCAPION DE lAS PATE."ífES 

Al surgir las nuevas tendencias doctrinarias, decididas a salvar los obstáculos • 

referidos, se plantea la pos ibi lid;1d, pr imeramcnte, de ns im.ilar la poses i6n a el 

uso de los bienes inmateriales y en segundo término de que el non·dominus ejercí· 

te u ocupe en forma exclusiva, únicamente el contenido econ6mico del derecho, im· 

pidiendo el uso al propietario que permanece inactivo y que consecuentemente con· 

serva el contenido personal del mismo derecho. La ocupación del contenido econ6m!_ 

co en cuestión y por el tianpo que la ley seílnla, convertiría al non·dootirn1s en • 

duefio, a través de una expropiación a expensas del daninus, quien desde luego, jf!_ 

más perdería el contenido personal, del derecho, 1JCr-se, intransferible (5). 

{4) 

(5) 

Esta imposibilid1d de aplicar el instituto de la posesi6n a lns patentes, es 
sostenida por Ascarelli al considerar éstas como bienes muebles registrables 
acorde a la lcgislaci6n italiana vigente, y oponerse a que se legitime la -
transmisión de una patente recibida del no titular, aún estando inscrita en 
el registro, puesto que el invento no es pcr·se "susceptible de esa poscsi6n 
exclusiva en la que siempre se apoya la usucapión" ob. cit. p. 606. (Nota· 
mos la tendencia en este autor a aceptar ya la poscsi6n de los bienes irunat~ 
riales pero no, la exclusividad de la misma) . 
Ese carácter intransferible de <Jl contenido personal de v.g., el derecho a -
las patentes, se manifiesta claramente en el hecho de que el inventor jamás 
pierde tal carácter, a pesar de que la patente se trru1sfiera a terceros en • 
varias ocasiones, ya que estos siempre aparecerAn, en las cesiones correspo!}_ 
dientes, en su carácter de causahabientes del contenido patrimonial del der~ 
cho. No es claro el Art. 12 de la LlM cuando señala que el inventor tiene • 
derecho a oponerse a que se le mencione en la patente. La Ley Federal sobre 
el Derecho de Autor, sostiene por el contrario, clanuncnte, la estricta nat.\:!_ 
raleza personal del derecho de 1 autor a ser reconocido cano tal, indicando que 
tal derecho se considera unido a su persona y es perpetuo, inalienable, impre~ 
criptible, e irremmciable (Art. 3o.). IJ.">s derechos de explotación, con n -
nes de lucro de la obra se consideran, por otra parte corno "transmisibles por 
cualquier medio ltgal 11 (Art 4o.). 
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El principal sostenedor de esta teorfo es Frimcesco Carnelutti (6), quien intenta 

sortear los bastiones finne.mcnte defendidos por la tradición juridica aceptando -

-acorde a nuestras nfinnnciones precedentes- que en el derecho de patente no se -

dá, como c.'n el derecho <le propiedad, 1urn succsi6n íntegra. Esto obedece, señala, 

a que el contenido real del derecho del inventor se diferencia del contenido pcr-

sonal del mismo; el contenido real puede transmitirse mientras el personal, per

manece siempre con el autor y es definitivrunentc intransmisible. 

Aún dicho contenido patrimonial, es intr1U1sfcrible sin la voluntad del titular, -

en cierta asimilación al derecho sobre el propio cuerpo y al derecho de propiedad 

(7). 

Es precisamente con asimilación al derecho de propiedad, que Carnelutti sitúa al 

derecho de patente frente a la usucapión, considerando que tal d1~recho no se com

porta frente a esta, como un derecho sobre la propia persona, sino prccisruicntc -

como dicho derecho de propiedad (8). 

El comportamiento en cuestión, atmado a la justicia de la usucapión -que hemos ~ 

mostrado en el capítulo introductorio- frente a la propiedad, pcnnite "que en el 

contraste entre la inercia del "daninus" y la actividad del "non dominus", el de

recho se transfiera para tornar a sus fuentes" (9). 

En un intento de salvar la barrera de la imposibilidad de transmitir el contenido 

personal del derecho, el autor citado reconoce la existencia de un dominio priva-

do "constituido precisamente, para cada quien, por el cuerpo, (!UC es al espiritu 

(6) Usucapión •..... p.p. 87-94. 
(7) lbidem. p. 87. 
(8) Idem. 
(9) Idem. 
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lo que la casa n 1 cuerpo" -conccpci6n :m1p li amente cri t.i cada en •mtcccdentcs -y -

el cual escapa lógicunrntc a los alcances <le la usucapión; sin embargo, afinna, 

cuando mm porción del pens:uniento se desprC'mlc de s11 fuente y sin relación con 

ésta se materializa en la obra de la inteligencia, la "usucapión puede realizar 

su función'' ( 10). 

Este desprendimiento del pensmniento y su materialización en la obra <le la intc-

ligencia, es explicado con mayor detalle por el mismo Carnelutti en su estudio 

ti tu lado "Sul' Ovieto del Diritto di Privativa J\rtística e Industriale" (11), -

cuando señala que el reloj irnprisiona la energía muscular, el fon6grafo lt\ ener

gía vocal, y e 1 e incmnt6grafo la energía cinética ( 12), y como entre la energía 

eléctrica y la energía lmmma, vocal o cinética, no existe sino w1 paso y cons~ 

cuentcmentc un mismo paso entre ésta y la energía mental, que se objctiviza en -

la rcprcscntaci6n artística o en la invención industrial, podemos aseverar que -

el libro, el cuadro y la estatua no son sino los acumuladores <le la energía men

tal. 

La elaboración doctrinal canentuda tiende a demostrar que, precisamente "los acun.!:!_ 

ladores de la energía mental", son los bienes sobre los que puede construirse, por 

usucapión, una scrvi<ltunbn.•, un derecho de uso, goce o usufructo, contrapuesto al 

del doo1inus ya que tales bienes son susceptibles de ocupación corporal o física, 

(10) Carnclutti. Usucapión ..... p. 88. 
(11) Publicado en Riv. Dir. Co1rrn¡ 1912 XH, p. 025 y ss. Cit. por Franceschelli 

ob. cit. p. 580. 
(12) Ejemplo difícil de canprender si considcnunos que la energía cinética es -

aquella derivada del movimiento. Posiblemente el autor concibe el movimien 
to de los actores captado en el celuloide, como Lm aprisionamiento <le la - -
energía cinética; posici6i1 errónea puesto que tal energía se pierde si no 
es captad<t en el manento de su producción. La película al proyectarse no 
hace sino revivir en imágenes, un movimiento que, en dicha proyección, no 
puede volver a producir una energia que se perdió en el momento en que se 
gencr6. 
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y que si bien la fuente de la creación intelectual continúa en imposibilidad de • 

ser ocupada, por su cnrlicter personaHsimo, la objetiviznci6n de dicha creación • 

escapa a tales límites. 

Además dt• la crítica a este artificial desdoblamiento de la energía desprendida • 

de su fuente, que apuntamos al referimos a la relación laboral como elemento ha· 

cendal, puede añad1rse, coincidiendo con Frnnceschclli y Rotomli, que si bien la 

tésis "seduce no poco" ( 13), es equivocada, ya que el objeto en que se materiali

li zn-''individualiza", acorde a las palabras de Ascarelli- la creación intelectual, 

solo constituye un bien inmaterial en cum1to que dicho objeto incorpore la crea

ción. Un cuadro sin la pintura del artista, o un libro sin el texto del autor, no 

serán ni cuadro, ni libro, sino un marco de madera y un lienzo y llll conjunto de • 

páginas en blanco. Por el contrario, el actmulador aún descargado sigue siendo • 

un actmulador, "reduciéndose el estar cargado, a una de sus cualidades" (14). 

A pesar de su incorrecta cstnicturaci6n, la tt!sis de Carnelutti, demuestra, como 

él mismo califica a algtmas de sus posturas doctrinarias, una correcta intuición. 

En efecto, la primera barrera que se opone a la procedencia de la usucapión en · 

en cuanto a la patente, radica en que por las razones expuestas, no puede transf~ 

rirsc en ésta el derecho integro. De tal modo, la separación del derecho de pa· 

tente en sus contenidos patrimonial y personal, es adecuada para justificar la P2 

sesi6n de dicho contenido patrimonial, solamente que este no es en si el pensamie~ 

to desprendido de su fuente, sino el bien inmaterial en el que se individualiza la 

creación intelectual, tutelada, ptmto de referencia (Ascarelli), de <krrchus abso 

(13) Rotondi ob. cit. p. 147. 
(14) Frru1cesc~1elli ob. cit. p. 581. (Afmde el autor, estn1cturando lógicruncnte 

su postura, que "mientras la carga del aclJllulador es un presupuesto de rel~ 
ción y de tal modo una cualidad que pcmancce extraña a la representación -
del objeto la 'carga' del libro, o si deseamos usar la imaginación, aquello 
que está escrito en éste, es un presupuesto de cualidad y de este modo expr~ 
sauna propiedad del objeto que no puede ser pensada aisladamente de este, 
sin que con ello la modificación misma se modifique". 
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lutos. Estos derechos se convierten en el caso de la patente-acorde a la opi

nión manifestada antes en concordancia con Franceschelli-en 1m verdadero monop~ 

lio legal y no en w1 derecho de propiedad. 

1) ~ONOPOLIO Y US.JC'APION 

No siendo entonces e 1 derecho de patente, tm derecho de propiedad, sino un mono

polio, es vano el intento de explicar a través de la institución de la servidun

bre prcdial, la ocupación o el uso pardal que de la invención, en cuanto a su -

contenido objetivo, puede real izarse por un usurpador con posibilidades de pres

cribir adquisitivamcnte en su favor tm derecho de uso tal. 

Creemos además, que la aplicabilidad de la teoria de las servidumbres a la ocup!!_ 

d6n parcial del derecho de patente, depende de una asimilaci6n de dicho derecho 

a tm bien inmueble, lo que contraria nuestra tendencia legislativa que en el Art. 

758 del e.e., señala: "los derechos ele autor se consideran bienes muebles". Ana 

lógicamente puede traducirse que el contenido creativo de la invenci6n, indepen

dientemente de su tutela monopolística, constituye acorde a el precepto citado, un 

bien mueble. 

A mayor abundamiento, la explotación indebida de la invenci6n patentada, se mani· 

fjesta en tma ocupaci6n del bien, desmembrado~en ténninos de Carnelutti-cn con· 

tenido patrimonial (explotaci6n de la invenci6n) y en contenido personal (inven

ci6n propiamente dicha y concebida como tDl acto creativo inseparable de su autor). 

Sin l'mbargo, la posesi6n de el contenido patrimonial referido, no puede conside

rarse real y efectiva puesto que el explotador ilegítimo carece de la tutela le· 

gal que pue<le convertirlo en el detentador del monopolio con la posibilidad de -
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conceder la explotación del mismo a terceros, y de defender su posesión frente a 

pretendidas ocupaciones de terceros, únicos supuestos en que el contenido patri

monial de la i nvcnción puede cons idcrarse como tal ( 15). Es ta conclusión deriva 

del concepto delineado en el capítulo respectivo, de que la patente en si, es un 

neto de liberalidad ,!el Estado de naturaleza prcmial caractcrizable como t.m venla 

<lero monopolio; es decir, el derecho a la patente no tiene su origen en tma cosa 

u objeto, sino en un hacer relacionado con tma cosa, y los alcances <le tal derecho 

radican no en el poder hacer algo con tma cosa sino en impedir que otro lo haga -

sin autorizaci6n del titular de el derecho en cuestión (16). 

En el mismo sentido se pronunci6 la Suprema Corte de 105 E.U.A., en 1896 (caso -

United Statcs vs. Bcll Telcphone Co.) y en 1907 (caso Second Continental Puper -

Bag Co. vs. Eastem Papcr Bag. Co.) al establecer respectivamente que: "la pate!!_ 

te de invención no es el transferimiento de una cosa que el gobierno posea ... si 

no fuese por la patente la cosa patentada estaría abierta al uso de cualquiera ... 

el solo efecto de la concesión tic la patente, está en el impedir a otros, el fa-

bricar lo que el titular ha invmtado" y, por otra parte, que "el inventor no re-

cibe nada de la ley que no haya tenido yn originalmente; el único efecto de la • 

patente está en impedir a otros el fabricar y usar esto que él ha inventado" (17). 

(15) "Savigny, resunicndo las teorias en torno a la posesión observa que todos -
los autores en sus distintas f6nnulas •.. admiten que se cst!i en posesión de 
una cosa cuando se tiene la posibilidad, no s6lo de disponer de ella física 
mente, sino también de defenderla de toda acción extraña ... " Cit. por RojI 
na Vi.llegas, ob. cit. T. Tercero. p. 638 (en nota). -

(16) Tésis que constituye el vértice de la concepción que Franceschclli desarro
lla para explicar la nuturalez.a de los bienes inmateriales y que ejemplifica 
al sef\alar que el monopolio del tabaco en Italia no se refiere a un derecho 
sobre una cosa, sino a la posibilidad de comerciar en forma exclusiva con -
ésta, con exclusión de cualquier otro. Ob. cit. T. II. p. 544. (En sentido 
semejante se prommcia Roj ina Vi llegas -equivocando en nuestra opinión, la 
cal i ficaci6n de "propiedad" que asigna a los bienes irnnateriales- al seña
lar: " ... en la propieua<l industrial sobre inventos, marcas o nombres caner_ 
ciaks, el titular tiene una facultad jurídica derivada <le una nonna de de
recho objetivo, para impedir que un tercero interfiera en su esfera de der~ 
cho perturbándolo, en el ejercicio de sus facultades para usar, gozar o di~ 
frutar del bien objeto de la ... propit.'<lad industrial". Ob. cit. T. lll. 
p. 136) . 

( 17) franceschcll i. Cl>. cit. T. 11. p. 545. 
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Este claro Jus-prohibcndi, que comprende además, el impedir que otro haga cualquier 

cosa que moleste al titular del derecho en su propio disfrute, no puede ser "ocup!!_ 

do", de buena f é, por 1u1 tercero ajeno al titular, ya que aquel carecería de la p~ 

sibílidad de "prohibir" o excluir a otros del propio goce (18), facultad que solo 

corresponde al creador premiado por d Estado a través del monopolio. Esta si tua 

ci6n excluye además, clarrunente, una de las caracterís ticns de la usucapión, cit.!!_ 

da comentando a E. Gutiérrez y González en antecedentes, y que radica en la pérd.!. 

da de llll derecho real que se adquiere para otro. 

Desde luego que salvando el carácter delictuoso que la explotación ilegitima tie

ne desde su inicio, pul•de aceptarse la conclusión de Carnelutti y estructurar la 

posibilidad de que la explotación referida, si es continua y aparente, constituya 

para el que la realizó, lUla fonna de adquirir tlll derecho de uso sobre la invención 

delineado jurídicamcntt' como w1a verdadera servidumbre. Para tal efecto, tiene -

que darse, ;.idcmás, el presupuesto de la inactividad del titular original de la P!!. 

tente, mbllla que se manifiesta a través de tres situaciones a saber: 

Primeramente, no efectuando el pago de los derechos anuales fijados por la ley -

(Arts. 204 y 205 LIM) para mantener vigente el derecho. En segundo tónnino, cuan 

(18) Esta posibilidad de exclusión de el propio goce, deriva, acorde a Ascarelli 
con cuya teoría de los bienes inmateriales hf311os, en gran parte coincidido, 
de el carácter absoluto del derecho de utilización de el bien inmaterial, 
en el que se individualiza la creación intelectual tutelada. Este derecho 
absoluto de utilización y de excluir a terceros, es para el autor semejan
te al derecho de propiedad y tutela la probabilidad de ganancia obtenible 
a través de la utilización de la creación misma; lo que es un carácter cons 
tante de la disciplina de la concurrencia. ( Franceschelli afinna, (ob. cit~ 
p. 574), que esta postura se asemeja notablemente a la suya construida en 
torno a la estructuración del monopolio y piensa -con lo cual concordamos
que la diferencia radica, además de la diferencia de palabras empleadas, en 
que no considera que el objeto de la invención, e inclusive de la obra de -
arte, sea una cosa que pueda ser la base misma del derecho de propiedad. 
Nos sunamos definitivruncntc a esta conclusión ya que al considerar la pnc;t~ 
ra de Ascarelli, lo único que se oponía a que la aceptáramos sin reservas -
era su concepción, de los derechos absolutos referidos al bien inmaterial, 
cano un derecho de propiedad ) . 
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do el mencionado titular se abstiene de explotar su invención en el ténnino de -

tres m"'los scnalado por el Articulo ·11 <le la misma ky. En tercer lugar, en el -

caso de que el ti tul ar se abstenga dt~ iniciar cualquier acción legal tend icnte a 

salvaguardar sus <ll'rcchos. 

Se entiende, asimismo, que la omisión en la explotación, canprende también el no-

otorgamiento <ll' licencias de explotación a terceros dentro <le los plazos estable-

cidos por los mmerall's en comentario. 

Atm en la prcscnc ia de ta les h ip6tcs is, un derecho <le uso sobre la patente no pe_ 

dr[1 adquirirse mediante usucapión por el infractor (19), ya que dicha patente ca-

ducará, (Arts. 48 y 205 LlM) (20), pas:mdo su contenido al dominio público (21) -

que, como detentador impersonal y múltiple del derecho de explotación, bloquearía 

cualquier posibilidad dl' nplicación de una institución, que, como la usucapión, -

(1!.l) Conviene recordar aim en fonna rcsunidn, los casos que el i\rt. 39 de la -
LDI l·onsidera fuera del alcance <le 1 os derechos conferidos por ln patente 
y en los cuales no ex is te tt<;uqrnc i6n alguna: 
1.- El uso tic la invención patentada con fines de estudio, investigación o 
recreo. 
11.- La explotación o los preparativos para la misma, de la invención paten 
tada, anteriormente a la fecha legal de la patente. -
111 y 1\1. - El crnplco <le los mC'dios patentados en navíos y aparatos de loco 
moción a6rca o terrestre en tránsito temporal por el territorio a que se -
circunscribe la protección otorgada por la patente. 

(20) Considerfírn.lose a la patcntl' cClno un bien mueble la posesión ad-usucapioncm 
de dicho bien por l'l non dClnim1s tendría que prolongarse, acorde al Art. -
1153 del Código Civil para el Distrito y Territorios federales, por tres -
afias si dicha posesión pudiera calificarse de buena fé, pacifica y continua, 
y por cinco aJ1os, de faltar dicha primera condición. 
Es lógico pensar L\lle la inacción <lel titular de la patente, v.g., no pagan 
do la tasa anual correspondiente, ni aím dentro del plazo de gracia <le seís 
meses sei'ialado en el Art. 205 de la Ll!·I, haría caducar la patente con bas
tante anticipación a los tres w1os comentados. 

(21) Es de reconocida doctrina quC' los bienes del dominio pí1blíco, o sea los bi2_ 
nes de todos y de nadie, son imprescriptibles debido a su destino de servi· 
cio colectivo. 
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obliga a la ocupaci6n del bien por una sola persona (22). 

2) PRESCRIPCION DE LA ACCJON 1DE DA'lOS Y POOUICIOS 

En todo caso podemos hablar, con mayor propiedad, de tuia prcscripci6n del derecho 

del titular a la reparaci6n del dafio, por parte del usurpador, si la inacción de 

dicho titular se prolongara por el plazo de 2 años fijado por el C6digo Civil, en 

su Art. 1161 F. V.,si el ilícito no constituye 1m delito (23), en cuyo caso cree

mos que operaría el plazo prescriptivo de diez afias, señalado por el Art. 1159 -

del mismo Código, para los casos que no pueden considerarse de excepción. 

Pensamos que de llegar a perfeccionarse los elementos que hacen posible la pres

cripci6n de una acci6n de dafios y perjuicios derivada de la invasi6n de derechos 

de una patente, dicha prescripci6n debe operar dejando a salvo y por todo el ti~ 

po de vigencin del derecho -suponiendo que este se mantuviera en vigor mediante -

el pago de las tasas peri6dicas y a través de la explotac i6n suficiente de la in-

venci6n- unn acci6n inhibitoria útil a su titular para poner fin a la usurpaci6n. 

Una postura semejante henos sotenido en el capitulo dedicado a la competencia de.:., 

leal cuando afinnamos que, las acciones derivadas de la instituci6n, pueden pres

cribir en cuanto n la reclrunaci6n de daf\os y perjuicios pero no en cuanto a la a~ 

ci6n inhibitoria tendiente a suspender la comisión del ilícito. Esta misma acción 

(22) 

(23) 

En contra Franceschelli al afinnar que, en la misma fonna que los bienes mue 
bles registrados, "la patente achnite que el derecho sobre ella pueda adqui-
ri rsc por prescripción; no asanbrará, ciertamente, quien considere, por un 
lado, que esto está expresado en el Art. 1152 e.e. (Italiano); y por el o
tro.que la rcfonna 1939-1942, ha vuelto aplicable a las patentes el instit~ 
to que no se consideraba concebible dada la inadmisibilidad de que tales -
bienes fueran susceptibles de posesión, dada su naturaleza de bienes de po
sible disfrute múltiple y contemporáneo". Ob. Cit. p. 312. 
La actual LU.I ha delimitado, en su Art. 210, los ilícitos que en el área de 
invenciones y marcas se pueden considerar como infracciones, concretando en 
el Art. 211 aquellos que se tipifican como delitos. En antecedentes hemos 
ya resllllido esta clasificación. 
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inhibitoria, cano también dejamos asentado, no requiere de que se actualice el ~ 

ño derivado del acto ilegitimo, sino que basta que dicho acto tenga elementos que 

hagan prest1niblc UJl dailo futuro, para que la acción inhibitoria en cuestión, deba 

considerarse procedente. 

3) IAS LICENCIAS OBLIGATORIAS ¿UN CASO DE USUCAPION? 

En el capítulo relativo a las patentes hicimos hincapié en las condiciones de ex

plotación de las invenciones patentadas que se establecen para evitar el abuso -

del derecho a lo patentado. Dentro de las consideraciones relativas, referimos 

especialmente el régimen de las licencias obligatorias, pensando, además de las 

motivaciones ex-puestas en su oportUJJidad, que al evolucionar nuestro estudio, di

cho r6gimen daría lugar a un ulterior aJJálisis, en base a las características de 

la usucapión. En efecto, la licencia obligatoria, pcnnite pensar en un derecho a~ 

quirido por el uso, con alguna scmejonza al derecho adquirido por usucapión. Sin 

embargo pronto se abandona la idea, debido, en primer ténnino, a que el derecho de 

explotaci6n de una invención patentada que se otorga a tm tercero ajeno a su tit}:!_ 

lar, a través de W1il licencia obligatoria, es Mterior a el inicio <le la explota

ción misma y no consecuencia de una explotación tal, llevada a cabo por un deter

minado periodo. En seglll1do lugar, la licencia obligatoria no es exclusiva y pue

de ser disfrutada por una multiplicidad de personas, además de que no impide la -

explotación por el mismo titular del derecho, como puede deducirse de los artícu

los 47 y SS de la LThl que establecen, respectivamente, la posibilidad de explota

ción de una invención patentada-salvo pacto en contrario- por el mismo titular -

del derecho,a pesar de que se hayan concedido licencias de explotación a terceros 

y, por otra parte, la no exclusividad expresa de las licencias obligatorias. 

Finalmente, la posibilidad de que el titular de la patente pueda conceder !icen-
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cías contractuales a su arbitrio, independientemente <le las licencias obligatorias 

concedidas por el ministerio de ley (Art. 53 LIM), nos aloja drásticamente de cua!_ 

quier intento serio <le asimilación entre las licencias ob ligntorias y la usucapión. 

Por el contrario, aparecería cano procedente asemejar la naturaleza jurídica <le -

las licencias cancnta<las a las scrvidunbrcs creadas por la ley y que el C6digo q 

vil califica de "legales" y que, establecc,t.animdo en cuenta ln situación de los 

fiill predios y en vista de la utilidad pública y privada conjuntamente, (Art. 1068); 

solamente que para este efecto tendríamos que aceptar el carácter e.le inmueble de 

la patente o de la hacienda a que ésta pertenece, conclusión que aplUltamos yac~ 

mo improbable y que acabaremos por rechazar en nuestro ulterior desarrollo. 

4) PRESCRIPCION ~JISITIVA Y EL CERTIPICi\00 DE INl/ENfOR 

En la hipótesis Je que el principal obsttículo para que la posesión ad-usucapioncm 

pueda plantearse con relación a las patentes, radique en que la caducidad del de

recho sobreviene-antes de que la ocupación del contenido patrimonial de dicho d~ 

rocho por tm tercero pueda considerarse "continua y por el tiempo fijado por la -

ley"-debido, ya a la falta de pago de las tasas anuales, ya a la inacci6n del t!, 

tular, es oportuno considerar que el certificado de inventor no requiere para CO!!. 

servar su vigencia, ni del pago de anualidades ni de la observancia de plazos de· 

finidos para el inicio de la explotación de la invcnci6n registrada. 

Esto obliga a considerar la posibilidad de que la usucapión pudiera darse, no co· 

mo fonna de adquisición de este tipo particular de bien inmaterial, sino de una · 

peculiar scrvidLlllbrc de uso sobre la invención individualizada. 

El análisis de la institución del certificado de invcntor,ofectuado en anteceden-
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tes, nos pennitc concluir q,·.:- este tiene como cartícter esencial la no exclusivi

dad del derecho de explotación de ln invención a cambio de el derecho a recibir 

tula regalía de cada uno de los que tcngim acceso a dicha explotación (Art. 67). 

Adcmfis de que el titular <lcl certífi.cado podrá explotar la invención por sí mis

mo (Art. 71) . 

Esta multiplicidad de explotaciones posibles, hace difícil el disfrute del bien -

por parte de una sola persona ajena al titular del derecho. 

Decimos di fici 1 más no impos iblc, ya que no <lcbc descartarse la posibl lidad de -

que el titular del certificado no explote la invcnd6n, ni tercero alguno inte

resado obtenga autorízad6n para hacerlo durante un lapso determinado, lo que • 

puede coincidir con la explotación del bien por una persona no autori:ada. En el 

supuesto de que ésta última actuación no fuera perseguida legalmente por el titu

lar del certificado durante un lapso detcnninado y que el infractor hubiera uct~ 

do de buena fé, situaci6n posible dada la falta de publicidad de los derechos CO,!! 

feridos, por las razones en que ya hemos insistido, nos preguntamos si habría po

sibilidad de que el infractor en cuesti6n adquiriera por prescripción el derecho 

de explotar comercial e industrialmente la invenci6n objeto del certificado. 

Es necesario primeramente establecer que, el certificado en cuestión, si bien no 

presenta el carácter monopolistico de la patente, sí coincide con el car1ic:tcr cmi 
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nentcmcntc prcmial (24) de esta. 

En tnl virtud el derecho a la invención registrada deriva de un premio otorgado 

por el Estado a el creador de la invención, y solamente a el, como 1.m derecho -

eminentemente personal, que, sin embargo, puede ser objeto de tr<msmisión en los 

mismos ténninos que las patentes, por actos intervivos a mortis catl'w. 

Consecuentemente, el contenido personal del certificado de inventor o sea el ca-

rácter de creador de la invención reconocido por el Estado al inventor, no podrá 

ser "ocupado" por el infractor¡ posibilidad que acorde a la revisada tés is de • 

Carnclutti sí existe en cuanto al contenido patrimonial del derecho, a través de' 

una servidumbre. 

Ahora bien, la explotaci6n continúa, aparente, (has tarín para llenar los pres u-· 

puestos <le este calificativo, 4ue el producto o la míiquina manufacturados hubieran 

sido objeto Je comercio o de utilización industrial),cle buena fé, por el tiempo -

requerido y con el ánimo de dueño del non-daninus, no pennítirian a éste conver-

tirsc en titular del certificado y consecuentemente en receptor legitimo ele rega· 

(24) Scrfo una deplorable mutilación presentar el llerecho cano implicando cxclu
siwuncntc el modo de la retribución clafiosa, la pena. La esencia del Derecho 
implica la retribuci6n, pero esto puede no sólo ser el castigo, sino también 
la recompensa. 'í la historia del derecho positivo nos muestra efectivamente 
efectos de retribuciones que son premios: La rama de olivo (Grecia) y el ~ 
log1o y el galard6n (Espaf\a medieval), el ascenso y el aunento de sueldos, 
la condecoración, las pensiones graciables, las primas económicas y las ex~ 
neraciones. Si nos pasan inadvertidas es porque no han sido unificadas en 
lD1 C6<li¡;o cano las penas. Llambías de Azevedo, Eidética y Aporética del ()~ 
recho. Prolcgáncnos a la Filosofía del Derecho, Buenos Aires, 19.lO, Ldito· 
rial Cnlpc, p. 48. Cit. por Eduardo García Maynez. lntro<lucción al Estudio 
del Derecho, Editorial Porr(ia, S.A., México, 1955 p. 310. (El mismo García 
Mayncz se opone a considerar el premio al acto laudable, como una sunci.6n, 
entendida ésta cano la canperLc;aci6n de la voluntad del individuo referida • 
no solo a actos antisociales sino también a actos meritorios para concluir 
que éstc, el premio, constituye tma medida jur'idica conjuntamente con las -
pre\•cnt ivas y reprcs ivas de las cuales sólo estas últimas, pueden llamarse 
propiamente sanciones) . 



- 425 -

lías de parte de terceros interesados en la explotación subsecuente de la inven

ción. 

Esta posibilidad que se presenta también, como hemos mencionado, en la transfcre!:!_ 

cia por usucapión del monopolio de explotación exclusiva derivado de una patente, 

obedece a que la índole prcmial de la institución, impide al Estado reconocer el 

mérito creativo a cualquier tercero que no sea el inventor, limitando dicho reco

nocimiento a aquellos que pudieran convertirse en titulares del derecho por volll!l 

tad del mismo inventor y cumpliendo las fonnalidades establecidas por la ley co

mún para las transmisiones intcrvivos o a título hereditario. 

A este ef<.'cto la LIM establece para los certificados de invención, correlativame!! 

te a las patentes, la obli gaci6n de registrar la transmisión de derechos derivada 

de actos intcrvivos, en la Dirección de Transferencia de Tecnología, previa a la 

inscripción del acto en la Dirección de Invenciones y Marcas (Art. 79 remitido al 

46). 

Las situaciones expuestas nos conducen a Lma conclusión similar a la adoptada con 

relación a las patentes -a pesar de las trascendentales diferencias consideradas 

entre ambas instituciones- en el sentido de que la Cmica prescripción, que, consi 

doramos, puede operar en el caso de los certificados de invención, es la de la ªf 

ci6n para reclamar la reparación del dal\o. 

En otros ténninos, el infractor siempre tendrá tal carlicter in<lepcndicntcmente del 

tiempo que dure la inactividad del titular, en cuanto a el ejercido ele acciones 

legales tendientes a perseguir la infracción, ya que esta inactividad es además, 

fácilmente confw1dible con una actitud de tolerancia que jurídicamente debe consi 
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derarse como tma forma de ejercitar el derecho (25). 

La acción inhibitoria en este caso, debe considerarse también y por las mismas r!!_ 

zones expuestas con relaci6n a las patentes, imprescriptible. 

En cuanto a la posibilidad de constituír una servidumbre sobre el contenido objeti 

vo del certificado de invenci6n, y adquirir por el ejercicio continuado y aparen-

te de la misma, LD1 derecho de usufmcto sobre dicho contenido a través de una llS!:!_ 

capi6n sui·gencris, debemos negar dicha posibilidad debido a que, primeramente, el 

ejercicio de una scrvidunbre tnl, constituirfn un delito específico establecido en 

el Artículo 211 Fracción I, y la continuidad en la canisi6n del mismo no haria si 

no agravar la pena ya que "el criroon no se legitima por reincidencia" (26). 

Dada la naturaleza eminentemente premial del certificado de invención, chocaría -

con la esencia de la instituci6n, el reconocer legalmente u un tercero, el derecho 

de uso sobre 01 objeto del premio, en la misma forma que contraria las nonnas ju-

rídicas más esenciales, el que el Estado pueda premiar con un derecho al uso, ad-

quirido por prescripción, a quien por otro lado sanciona por la comisión de lUl ilí 

cito. 

Aún más, aceptando que, como hemos señalado, la ocupaci6n y consecuente posesión 

de un bien inmaterial -cano la invenci6n amparada por tma patente o un certifica

do de invenci6n-pucdan caracterizarse a través del uso del bien por la incorpore! 

(25) 

(26) 

Para los autores que tienden a salvar el problema de la prueba necesaria pu 
ra demostrar que la actitud del titular del derecho es de tolerancia o si ::
se está frente a una verdadera inactividad por desinterés, consideran que 
ésta última situaci6n se deduce, juris-tantun, cu..1ndo a el no ejercicio de 
las acciones represivas disponibles, se suna la no cxplotaci6n de la inven· 
ci6n. Al referirnos a la usucapión con relación a las marcas considerarcinos 
en mayor detalle las características que debe presentar el verdadero desi11 
tcrés o abandono del derecho. 
1\1, Belime. Tratado del Derecho <le Posesión y de las Acciones Posesorias -
Talleres de la Ciencia Jurídica. México, 1901. p. 37. 
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dad de este, dicho uso no puede construirse jurídic:un~nte en nuestro medio, cano 

tllla serviJ1111brc, ya que está por su propia naturaleza -esbozada en el capítulo i!!_ 

troductorio dC' l'5tl' estudio- debe ser transferible lo 4uc no sucede con la prcte!}_ 

dida st'rvilltunbrc sobre el objeto Je la patente o del certificado de invención, la 

cual no resulta transferible al carecer Je la tutela estatal quu solo se dispensa 

al <.:reaJor original cano w1 premio a su actividad creadora. Esta tutela tiene -

que estar en posibilidad Je ser transferida conjuntamente con el derecho de uso -

adquirido prcscriptivrunente, si se pretende elaborar w1 concepto jurídico de ser· 

vidumbrc en torno a los bienes considerados, lo cual resulta, 16gicamente improb!!_ 

ble. 

O) Li\ l!Sllú\PION DEL DERECHO A LA MJ\RCA 

Superficialmente consideramos ya la procedencia de la usucapión con relación a -

las creaciones i nvcnt.ivas tuteladas por la patente y el certificado de inventor, 

llevando en tn<'nte d elemento eminentemente personal que caracteriza a dichas ere!!_ 

cienes y que bloquea, a pesar de los tinglados estructurados para probar lo contra 

rio, una útil concepción jurídica 111 respecto. 

No sucede lo misioo con las marcas, en las que hemos sostenido, no interviene la -

creaci6n como origen del derecho sino que básicamente es la adopción (uso) del sig_ 

no distintivo el hecho constitutivo de tal origen (27). 

Este accrcrunicnto a la naturaleza del derecho a la marca nos pcl1llitc visl1nnbrar Í!!_ 

teresantes pos ibi lidadcs de transportar los conceptos jurídicos cl1isicos de la P.2. 

sesión, de la servidumbre y, consecuentemente de la usucapión, a los terrenos de 

(27) En contra, una doctrina prestigiada pretende ver en la selección del signo 
distintivo tu1 acto, que por elemental que parezca, debe conceptuarse como 
creativo. 
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ese típico bien irunuterial, lo que nos obliga a un <le tenido nnál is is de tales p~ 

sibilidades. 

I) lA POSESl~ DE LA MARCA 

El presupuesto básico en que se funda la prescripción adquisitiva es, c0010 antici:_ 

prunos en antecedentes, la ocupac i6n, aprehensión o en adecuados ténninos j urídi · 

cos, la posesión (28). 

El primer obstáculo a salvar radica en la ya mencionada doctrina, que considera -

inaceptable la posesión de los bienes inmateriales precisamente por la incorpore!_ 

dad del objeto, aseverando que las cosas intelectuales existen exclusivamente en 

el mundo del espíritu y no en el material, con lo que resulta imposible con res

pecto a ellas cualquier aprehensión o sunis ión f:ísica, lo que no se aplica a las 

energías naturales, las que cano vibraciones o aspectos de la materia, pueden caQ_ 

tnrse intcgrán<lolas en un objeto material (29). 

No resuelve el problema, la tendencia que pretcrue considerar que la aprehensión 

física se realiza sobre la representación material v.g., de la obra literaria. En 

efecto, la poscsi6n del libro no implica la posesi6n de la obra literaria, lo que 

pennite que el autor pueda reproducir su obra hasta el infinito en otros ejempla

res, con lo que ésta puede ser disfrutada simultáneamente por otros. 

El meollo de la solución radica, en nuestra opini6n, en la doctrina francesa que 

(28) "La posesión por corta que esta sea, prcxlucc presunción de propiedad y lleva 
en sí el genncn <le la usucapión". Zncarias, Curso de Derecho Civil Francés, 
Traducción de Aubry y Rau T. 1., p. p. 470 y 471. Cit. por W. Belime. ob. 
cit. 

(29) Ferrara, ob. cit. p. 7. 
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desde el siglo pasado apuntubn que la posesión no es sino el uso de una cosa o de 

un derecho (30). Esta idea fué recogida por los Códigos Civiles de la 6pocn, es

tableciéndose que los simples derechos pueden ser poseidos (31). Nuestro Código 

Civil se orienta por el mismo sendero estnhleciendo que, ''posee un derecho el que 

goza de el" (Art. 790) ; y que, "solo pueden ser objeto de poses i6n las cosas y 

derechos que sean susceptibles de apropiación" (Art. 794). 

Igualmente en el Código Civil 1 taliano ( 1942), Articulo 685, se define categóric~ 

mente la posesión como "la dctentaci6n de una cosa o el disfrute de un derecho de 

donde se deriva, opina La Lunia (32), "que el derecho a la marca es, en cierta fo!_ 

ma, lm objeto de disfrute y al mismo tiempo, objeto de posesión en sentido técni-

co". 

No es pues aventurado afinnar que, en los bienes inmateriales, y particularmente 

en las marcas, el uso de éstas debe equipararse, jur1dicumcntc, a la posesión de 

las cosas corporales (33). 

TI) ~ISITOS DE LA l~SESION AD-USOCAPIONFM 

Ahora bien, el tipo de posesión (uso) que nos interesa particulannente en este e~ 

tudio, es aquel apto para ser considerado ad-usucapionem, para cuyo efecto debe 

relUlir wia serie de requisitos -mejor llumados cualidades- vislunbrados ya en nue~ 

(30) Bel imc, ob. cit. p. 7. 
(31) Ibidcm, p. 33. 
(32) Ob. cit. p. 355. 
(33) En el mismo sc•ntido: Vivantc. Tratatto di Diritto Commerciale III No. 848, 

Sa. fal. Vallardí Milán 1929., Navarrini, Tratatto Te6rico Practico di Diritto 
Colllllerci:.lle IV, NN. 1434, 1439, 1462. Fratelli Bocea Turin. 1919 (Cit. por 
Ferrara, ob. cit. p. 8). En contra, Ascarclli, ob. cit. p.p. 448, 429 y -
606. 
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tro análisis de la usucapión misma y que son los siguientes: a).· ~be ser in· 

dividua!. b).· Púhlica, c).· No precaria, J),· Inequivoca, e).· Continua,· 

f). - No tolerada y yn no cano cunl idad sino cano condición, g). · De buena fé. 

Consideraremos cada tmo de estos requisitos por separado, a la luz que reviste el 

uso de un signo distintivo por w1 tercero no autorizado, único camino que nos per_ 

mitir4 llegar a conclusiones veraces, con relaci6n al problrnia que nos interesa. 

IIa) DEBE SEH lNDIVlDl.JAL 

Es de reconocida doctrina la procedencia jurídica de la posesión pro-indiviso de 

un bien v.g., aquella que ejercitan los herederos o los copropietarios (34). El 

problema deriva de la posesión por varias personas de tm bien único, cuando cada 

w1a de ellas puede adjudicarse la posesión por el total. 

l.a tendencia general es la de que la posesión es algo exclusivo y no puede ejerc!. 

tarse por varios al mismo tiempo, o dicho en otras palabras "desde el instante en 

que el nuevo poseedor comienza a poseer, el antiguo pierde necesarimnente su der!:_ 

cho" (35). 

No podemos olvidar que tal tendencia deriva de la concepción de la posesi6n en to~ 

no a los bienes corporales, con relación a los cuales es aplicable el principio de 

que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Sin embargo, tal principio es · 

meramente físico y consecuentemente inaplicable a los derechos, cuya posesión se 

apoya en "la intención sostenida por algunos actos de goce más o menos parciales" 

(36). 

(34) Art. 796. e.e. para el D.F., "C..uando varias personas poseen una cosa indiv!_ 
sa podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios sobre la cosa can(m, con 
tal que no excluya los actos posesorios de los otros c:oposeedorcs". 

(35) Belime. ob. cit. p. 44. 
(36) ldem. 
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Acorde a esta consideración cnbc plantear la posibilidad de que una marca sea po· 

seida simultáneamente por dos personas distintas, una, el titular v.g., con base 

en tm registro, y otra el usurpador, con apoyo en el uso no autorizado del signo. 

Una parte de la doctrina niega esta posibilidad señalando que para la procedencia 

de la usucapión el propietario debe ser privado ele la posesión de la cosa, o con 

relación a los bienes illllateriales, del goce del derecho, mientras en el terreno 

de las marcas el titular de estas conserva tal disfrute, "de donde se visllfllbra • 

la posibilidad de un estado de hecho contrapuesto a un estado de derecho sin est.!!_ 

do de hecho" (37). · 

En t~rminos semejantes se pronuncia Ferrara, afinnando que el mecanismo de la US!! 

capi6n no puede operar con relación a las marcas, ''porque su disfrute por un suj~ 

to no impide su contcJllloráneo disfrute por otro, faltando por ello la razón que • 

justifique la expropinci6n" (38). 

Puede suceder, sin embargo, que el disfrute del bien por el supuesto ll5urpador -

coincida con un largo período de desuso o sea del estado de hecho, por parte del 

titular, lo que eliminaría la mencionada objeción basada en el disfrute sunultáneo 

del bien por dos sujetos distintos. Esto desde luego, aceptando a priori, que, -

como señalamos con relaci6n a las patentes, el derecho a la marca pueda desglosa!. 

se en un contenido personal y un contenido patrimonial o econánico apto, éste úl-

timo, para ser ocupado por un tercero no autorizado. 

(37) La Lunia. ob. cit. p. 310, al cementar algunas objeciones -que no comparte
ª la usucapión de bienes inmateriales. 

(38) Cll. cit. p. 149. 
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Daremos por válidos los prcsurncstos expuestos (:119) -pasando por alto la ulterior 

objeci6n do Ferrara q11icn considera que en la eventualidad, al no propietario se 

le reconoce la adquisición del dt>rccho quedando sin t•mbargo intacto el derecho del 

titular, Je suerte <¡llP al darse la coexistencia de dos derechos iguales, no se es 

tá frente a la prescripción adquisitiva, sino frente a "tuw dl'fonnaci.6n arhitraria 

dl~I fnstituto" l40)- toda ve~ que l'fcctivrnnt•nte ambos derechos coexisten pero ím:!_ 

camcntc en tanto que el plazo para usucapir se perfeccione. llna vez que este pl!!_ 

zo se runpk l'1 titular original perdería, teóricamente su dcrl.'cho, el cual qued'.!. 

rín en manos (mirnmente del adquiriente por prescripción. ~lisma mecánica se oh-

serva en la us11c1pión clásica, en la que el propietario despose ido conserva el d~ 

rc-d10 a re 1 \'Í nd icar su propi ctl:Hl, en tanto no opere e 1 plazo prescript i vo. ~o · 

hay pues, aparentemente, la dcfonnaci6n arbitraria d(• la institución, sino en to-

do caso 111l;1 aua¡'tación de la misma -"trnnsportaci6n'' l'n ténninos <le Carndutti-a 

las condiciones sui-generís Je los bienes inmateriales. 

Una concepción semcJ:Ulte, pero con una interesantísima variante, t.1cndc a explicar 

la CCJ1lentada coexistencia en la posesión de un mismo bien, en a¡ioyo a In institu-

ci6n romana de los "iura in re aliena", indinm<lo que aún en las marcas, el dcrc· 

cho personal ¡wrm:tn(!CC siemprt' con su ti tillar, micntnL<> "lo que puede pasar a otro 

es tul "ius in re aliena" (derecho sobre cosa ajena) del tipo del usufructo, del -

uso o de J:i habitación" (41), 

(39) An.•pt·ir 1·1 coinctJcncia posesoria Je do~ suj1..~tos sohre tm bien, no constitu 
ye un Jcsnibrimicnto jurídico; ya lllpiano lo indicaba como posible al .!11cz 
en el l.ihro Sexagésimo :-.;o\'cno de su Comentario sobre el EJicto del Pretor 
en éstos términos: "Si dos personas poscl'n la misma cosa 'in·solidum' y una 
tiene 1111a iusta pos1..•sió11 y la otr:i 1uia poscsií.in injusta, 1."0mo si yo poseo l'n 
vírtuJ di' un justo tí tillo }'vos por violencia o clandestinidad, se debe dí~ 
ting1nr: :)i me li:Jbl:'is usurpado la cos:1 yo triunfaré pero si la habeis usur 
pado de otro, nadie sm:tunhirá, porque ambos poseernos". cit. por Belimc, oh. 
dt. p. :i:4, quien miadc el texto original en latín en nota}' comenta: "Si 
así lo con!iitlcraha opcrantt', m..'is podía haberlo hecho con relación a dos sujs_ 
tos qlll, tudcran ambos una posesión pacífica y legítima. 

(.10) FPrnira, ob. cit. p. 149. 
(.tl) Carnclutti. Usucapión ... p. 89. 

¡ 

" 
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Esbozamos ya esta postura al referirnos a las patentes y en la misma fonna que la 

consid<.>ramos inaceptabk acorde a la naturaleza del derecho a la patente en nucs-

tro medio, nos maní festmnos en sentido semejante con rolaci6n a la marca, ya que, 

en nuestra opinión -también expuesta en <mteccdcntcs- el derecho al signo distin

tivo en cucst ión, no es tm derecho de propiedad derivado de la creaci6n, sino un 

derecho al uso C'Xclusivo del mismo signo. Acorde, pues, a nuestro sistema juríd!:. 

ca, es de mejor uplicaci6n el concebir como antes aceptamos, que coinciden en la 

marca, durante su ocupación no autorizada, un estado de hecho frente a tul estado 

de derecho sin estado de hecho; esto nos exime de recurrir a la figura de la -

servidl111brl' para explicar el fenómeno j ur ídi co, vis ltrnbrando además que lu aplic!!. 

bilidad de tal figura al caso en estudio, nos obligaría a aceptar ulteriores pre

st~mcs tos que durante los capítulos precedentes hemos considerado inaplicables. 

En efecto, la teoría que fundamenta la procedencia de la usucapión, en las scrvi 

dumbres particularmente predia.lcs, requiere acorde a su autor Carnelutti, de aceE_ 

tnr la asimilación de la hacienda, considerada cano universítas renun, a los bi2_ 

IK'S inmuebles, para concluir aceptando que entre los "fonds de col11Tlerce", entre -

hacienda y hacienda, existen relaciones que se parecen como dos gotas de agua a -

las servidumbres. Esta conclusión nos parece equivocada ya que el carácter inmue 

ble lo tienen solrunentc algtuios bienes hacenda les, en tanto que otros lo tienen -

mueble o inmaterial. Posiblemente Camelutti ha sido influenci.ndo por algunos a~ 

tares que lo precedieron en los estudios de la hacienda y que como Duplessís (42), 

aceptan que la }41.cicnda como uni versalidnd de muebles tiene "Lm sabor inmueble", 

desconociendo la gnm verdad apuntada por l\clime (43), cuando dice que el derecho 

"no se p1wde basar en giros 1i terarios ·-cano el referido "sabor a inmueble"- sino 

(42) Tratado de Las Acciones, cit. por Bclime, ob. cit. p. 375. 
(43) Ob. cit. p. 375. 
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en silogismos precisos" (44). 

En concordm1cia, creemos que la hacienda, como indicamos en el capítulo respecti

vo, constituyt> tma unidad artificial derivada de la ley a través <le preceptos que 

tic>nden a evitar su <lisgrcgación, por lo que Wla servidl.lllbre constituida sobre -

dicha hacienda, solo sería considerada tal. si se ejerciera sobre dicha unidad in 

cluyendo la totalidad <le los bienes que la integran y no únicamente sobre un sig-

no distintivo que identifica a ésta o a los pro<luctos que de ella derivan. Mas -

apropiado sería hablar de una servidumbre constituída sobre el aviamiento de una 

emprc>sa, mmque tal scrvidunbre no lo sería sobre éste, sino (uücamente sobre al 

gtma de sus manifestaciones objetivas, como en el caso de la marca. 

Ilb) rYBLlCA 

El carácter público de la posesión coincide con el carácter aparente necesario a 

las servidt111bres y ambos se canprcndcn C(lllo "lo que est.1 a la vista y al conoci-

miento de todos los que han querido ver )' conocer" ( 45). 

El Código Civil, Art. 825, califica de pública aquella posesión "que se disfrutn 

de manera que pueda ser conocida de todos" y de aparentes las scrvidl.lll'brcs "que -

se anuncian por obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y aprovechamic~ 

to", (Art. 1062). A contrario-seusu, carecen de la apariencia requerida aquellas 

(44) Acorde a nuestra legislación, "en general son bienes muebles todos los de
más no considerados por la ley como irunuebles" (C.C. Art. 759), y el Art. 
750 enuncra los bícnes inmuebles, sin que en nuestra opinión, se incluya la 
hacienda en dicha enumeración. ( Con tendencia contraria, Roj ina Vi llegas 
apwita que la explotación comercial referida en la Fracción VI del mismo -
Art. 750, tiene carácter inmueble, considerándole tal naturaleza a todos 
los accesorios de una explotación cualquiera, que puede ser mercantil o c_i .. 
vil. Ob. cit. T. Tercero p. 2781 . 

(45) Costumbre de Orleans, Art. 170. Cit. por Bclíme, ob. cit. p. 63. 
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servidumbres "que no presentan signo exterior de su existencia" (Art. 1063 c .c.). 

Puede notarse sin mayor análisis·, la estrecha relación entre el carácter público 

que debe caracterizar a la posesión legal, del carlicter aparente de una servidll_!! 

bre apta para ejercitarse ad-usucnpioncm. 

Posiblanente extrañará,el que a pesar de no haber considerado procedente la teo

ría de la servidumbre como ftmdamcnto a la posesión simultánea de los bienes inma 

teriales, continuemos ahondando en su estructurad6n. Esto obedece a que si bien, 

en principio, no aceptamos las servidunbres ele hacienda, ni concedemos el carácter 

de creador al titular de la marca-sino simplemente de primer usuario del signo o 

ele usufructuario de un derecho de uso exclusivo derivado del registro- resulta di 

fícil descartar al menos la posibilidad de que tal servidtrnbre se constituya a tr~ 

vés del ejercicio del estado de hecho del us111vador frente al estado de derecho -

sin estado de hecho del titular, sobre un elemento innatcrial de la hacienda (la 

patente o la marca), que, aw1q11e representativo de esta, no es la hncienda misma. 

Por otra parte la "transportación" que se hace en la teoría,en cuestión de las c~ 

racterísticas de las servidunbres, de el derecho civil, n los signos distintivos, 

es indudablemente brillante y digna de considerarse en mayor detalle. 

En particular referencia a la posesi6n propiamente dicha, y al carlicter público de 

la misma, resulta claro que el detentador de Wla marca registrada que se oculta -

para actllar, impidiendo que el titular de la misma pueda atribuir 111 detentación 

a alguien. en particular, da pie a prest.DTtir que está consciente de no actuar con -

ánimo de dpefio y consiguientemente sin la rc.'querida buena fé -condiciones que es

tudiaremos por s(irnrado- lo que impedirá que la detentación en cuestión se consi -

•.;.;t derc ad-usucapioncm. 

De otro mo<lo, no vanos obstáculo para que el carácter público de la posesión se • 
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cunpla con respecto a los signos distintivos, ya qut~ bastará para tal efecto la -

circulación de productos ostent1mdo ln marca usurpada e indicando clara y veraz· 

mente la procedencia de los mismos. El carácter o no delictuoso de esta posesión, 

será objeto de particular consideración en adelante. 

Con relación ahora, al carácter aparente de la servidunbre este puede deducirse, 

en el terreno de los signos distintivos, de la adopción de tales signos por parte 

del non·dorninus en sus actividades comerciales canunes frente a la clientela gen~ 

ral que incl uyc desde luego, aquc lla cliente la original o potencial del ti tu lar. 

Esta adopción puede darse, acorde a Carnelutti (46), en cuanto a la identificación 

de la hacienda propiamente dicha, y en la concurrencia por confusión, mediante un 

signo que le pennita aparecer ante el público induciendo a este a pensar en una r~ 

laci6n de dicha hacienda (doninante), con la hacienda titular del signo (sirvien

te), "es decir, el goce de cualquier cosa de ésta en favor de aquella". 

lle) NO PRECARIA 

De elemental lógica jurídica resulta el principio de que la prescripción adquisi t.!. 

va, no puede operar con base en una posesión precaria, es decir, aquella que no -

se ejerce a título de dueno. Tal es el caso del arrendatario o del que ha sido -

canisionado por el duefio a la ocupación del bien con fines de conservaci6n, mante 

nimicnto o cuidado del mismo (47). 

Así lo establece claramente nuestro e.e. ul conceptuar como 11dcrivadn11
, aquella • 

posesión resultado de un acto jurídico por el que el propietario entrega a otro 

(46) Usucapión ..... p. 93. 
(47) El co111.:1!pto "precaria'' deriva del Código Civil de 1884 y ha sido substituí

do por el de "derivada" en el vigente. 
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una cosa, concl'diéndole el dcrrcho de rctrncrla temporalmente en calidad de usu

fructt~wio, arrcmlatario, l'tc. (Art. 791 J. l¡.¡ualmcnte sci\ala d ordenamiento co 

mentado, que no se considera poseedor a aq11P 1 q11c t icnc en su poJer tma cosa, en 

virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto al propietario 

dL' la misma y que la retiene en provecho de este y en cumplimiento de sus instruE_ 

dones li\rt. 79~), para concluír estableciendo que solo puede Jar lugar a prescriJ2. 

ción, la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa pose.!_ 

da (Art. 826). 

Creernos que en el terreno de las autorizaciones de uso de marcas de carácter con

tractual, y a pesar del axioma de que lo que abunda no dafia, es innecesario incluir 

cláusulas exprrsas estableciendo la renuncia dd uguario autor i :ado, a alegar cua.!. 

quier derecho .¡ la titularidad de la marca con base en el uso continuado, e insi~ 

timos autorí:ado. de la misma. La simpll' existencia del contrato }' los efectos <le 

su registro ante la Dirección de Tram;fcrcncia dt~ Tecnología, excluirían, de ;1lc· 

no derecho, Ja posibil ídaJ de tal reclamo. 

I 1 d) I NEQll IV()(~~ 

Esta cualidad de la posesión, identificada por algtmos autores (4R) como poscsi6n 

"cierta", deriva de la necesidad que, para los efectos legales del acto, tiene el 

carlictcr con que se posee. 

En efecto, este cadctl'r no debe dar lugar a confusi6n )' debe ser flagrante y ca

ractcri ::ado, a fín de evitar C'qui.vocacioncs acerca de el animtL'> que infonna al ¡~~ 

secdor en s:1 r('lación con la cosa. Debe pues, en consecuencia, "existir :.ihsol11t:.i 

(48) Rojina V., ob. cit. T. Tercero, p. 665. 
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seguridad, por raz6n del titulo, de que la posesión se tiene en concepto de duo-

ño" (49). 

Encontrrunos una gran similitud entre esta cualidad y el justo titulo, "titulus" -

del Derecho Romano, que debe infol11Ulr tambi6n a la acción posesoria, para efectos 

de su transfonnaci6n en propiedad adquirida por usucapión. En nuestra legislación 

la cualidad del justo t.ítulo, expresamente referida en el antiguo Código Civil -

r' (1884), se ha mantmlido en el Código Civil vigente, solo que modificando los con

ceptos empleados para substituirlos por los de "concepto de propietario". Asi el 

artículo 826 lec: ''Solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de du~ 

fio de la cosa poseida, puede producir prescripción". 

El meollo de esta concepción juridica radica en detonninar que por "concepto de 

dueño" o anterionncnte "justo t1tulo",debe entenderse aquel concepto o título que 

es suficiente para adquirir el dominio, o que se reputa f1mdamentalmentc suficie!!_ 

te para adquirirlo (Arts. 1079 y 1080 del c.c.(1884). Constituye entonces el j~ 

to titulo, para este Código, tm requisito sine qua non de la ndquisici6n del dan.!_ 

nio (SO). 

Acorde al Digesto, las causas de justa posesi6n podian derivar de hechos poseso

rios pro ~tore (cano comprador), pro donato (como donaci6n), pro dote (corno do

te), pro soluto (cosa recibida en pago), pro derelicto (apoderamiento de cosa a

bandonada), pro lcgato (por legado), pro herede (por herencia), etc. (51). 

Acorde a la breve estructura planteada, se enfrentan serios obstáculos que impi

den aparentemente deducir, que el usuario legal de un signo marcario, puede deri-

( 49) ldllll. 
(50) Rojina V. ob. cit. T. Tercero p. 650. 
(51) Floris ~largadant. ob. cit. p. 269. 
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var su posesi6n de tm efectivo concepto de dueño fundado en alguno <le los titulas 

objetivos scfialados, sin descontar que su animus dominii subjetivo (52) carece de 

verdaderas posibilidades <le prueba. 

Exceptmmdo el derecho exclusivo de uso derivado de tma herencia que es posterior. 

mente revocada, es improbab k que el detentador reciba un título o autorización <le 

uso de l.ll1 no dueño, a menos que el ladrón de un titulo oficial amparando tal aut9_ 

rizaci6n, lo venda a lU1 tercero sin que este cumplimente los requisitos legales -

para que tal tr:msmisi6n tenga validez frente a terceros (registro ante la Direc

ción de Transferencia de Tecnologia y unte la Dirección <le Invenciones y Marcas -

(Arts. 141 y 142 LlM). En este último caso si el poseedor del título así adquir.!_ 

do, hace \Lc;o de la marca Cllllpliendo con los requisitos de la posesión y de la tLc;~ 

capi6n y la temporalidad de este uso se prolonga en coincidencia con Ja inactivi-

dad del titular original, se abriría lU1 interesante intríngulis legal para dcterm.!_ 

nar hasta que punto: a). - El titular original está en posibilidad de reivindicar 

su titularidad, b). - El titular original puede demandar válidamente el uso ilegal 

de su registro y la suspens i6n de dicho uso, c) . · El usuario ilegal adquiere tm 

derecho de uso al signo, d) .· Prescribe únicruncnte la acción de daños y perjui-

cios, e).- La adquisición de buena fé del no titular lo deja en posesión pennanen. 

te de un derecho no reivindicable. 

Pensamos que la tendencia registra! de nuestro actual derecho de marcas, a pesar 

de conservar cierta protección a las marcas de hecho, y los controles cada vez -

más cuidadosos que se implantan a la transmisión de los derechos al uso exclusivo 

(52) El justo título objetivo es aquel que reúne todos los requisitos que el d!:_ 
rccho exige para la adquisición del dominio y para la transmisión del mis
mo, 'requisitos independientes de la creencia del poseedor, requeridos en 
la nol11!a juri<lica para darle plena validez al título'. El título subjeti
vnmentc válido es aquel que la ley considera bastante porque el poseedor lo 
'cree fundamentalmente suficiente para adquirir el daninio'. Rojina V. ob. 
cit. Tano Tercero p. 651. 
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de marcns y a la libre circulación de las mismas, nmén c.ki las pruebas de uso obli 

gatorias para continuar en usufructo <lcl derecho, reducen a un mínimo tal, las p~ 

sibilidades de que se suscite el problema planteac.lo, que su consideración especu

lativa carece de prop6si to efectivo. 

En circunstancia scrncj1mtc aunque de perfiles mucho más probables y por lo tanto 

digno do mayor consideración, se encuentra el caso aquel en que la Autoridad Re· 

gistral otorga un registro equivocadamente runparando una marca no solicitada por 

el, en ese mooiento, titular, y la cual adcmtís es igual o semejante a otra marca 

registrada previamente a nombre de <lis tinta persona. 

Esto ha sucedido en la Dirección General de Invenciones y Marcas cuando durante • 

la trami taci6n de la solicitud de registro, la denominación o figura inicialmente 

propuestas, resultan ohjetadns por estar prccedid:is por otras registradas con an

terioridad. A esto el solidtante, generalmente, a través <le su apoderado, mani

fiesta su confonnidad en substituir su <locl11lentaci6n original optando por el re

gistro de tma denaninaci6n y figuras distintas. Al darse el error, la Dependen

cia señalada otorga el registro definitivo con base en la <lenominaci6n o figura 

originalmente objetadas, establecienJo, aparentemente, tm justo título y Wl ani· 

mus daninii en favor del titular de tal registro. 

Esta si tuaci6n puede venir acompafü1da de el uso de la marca ilegal por el titular 

durante un ti~po apto para usucapir, llenando todos los requisitos de la institu 

ci6n e inclusive coincidiendo con la inactividad, tanto de la i\utoridnd Registral, 

que no se percata del error, como de el Titular de la marca anterior, quien nos~ 

mete la si t11aci6n a la con.e; idcrac ión de tal autoridad, ni tarnr-0co inicia acción -

legal alg1.ma en contra del detentador. 
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El estudioso del derecho manifestará irunediatruncnte que una posesión tal, dt'be -

reputarse de mnln fé, con lo cual coincidimos. Sin embargo, el C6digo Civil en 

vigor (Art. 1153) establece la posibilidad de w;ucapir bienes muebles (tal sería 

acorde a nuestra opinión la marca), de mnla fé en un plazo <le cinco nños. Aún -

para aquellos que tendieran a incoqiorar a las marcas en el rubro <le los bienes 

inmuebles. estaríamos en un claro caso de posesión inscrita (Art. 1152 F. II C.C.) 

que pennitiria la prescrípci6n en tm plazo de cinco años. (Onite el precepto mc!l 

donar si opera en este caso la buena o ln mala fé y resulta dudoso detenninar si 

la Fracci6n I TI del mismo Artículo 1152 tiene o no aplicación al caso, cwmdo se-' 

i\ala en diez 1u1os el plazo para prescribí r positivamente, los bienes inmuebles). 

Sumando a tal ci rctmstanda el hecho de que la vigencia de el registro marcario es 

de cinco nños, acorde al Articulo 112 de la LIM y que al vencimiento del cual o~ 

ra un plazo de gracia de seis meses para renovar a(m válidamente dicho registro -

confonne a lo dispuesto en el Artículo 139 de la misma ley, creemos posible que -

el detentador se encuentre en posicí6n de usucapir el derecho originalmente vid~ 

do, solicitando de la Autoridad Registral el reconocimiento oficial del mismo --

(53). 

Por otra parte, de darse las circunstancias expuestas, existen grandes posibilid! 

des de que la inacci6n del titular original, en los t6nninos referidos, se acanp!_ 

~e 16gicwnente del no uso de su marca, lo que lo imposibilitará de conprobar feh! 

cientemente dicho uso a fin de obtener la renovación de su derecho acorde a lo <lis 

puesto en el Art. 140 de la LIM,quc obliga a dicha prueba como requisito sine qua 

non para otor¡iar la renovación correspondiente. El supuesto salvaría, asimismo, -

(53) Como canplemento de esta situación se requeriría que el titular del registro 
equivo~ado, canprobara en tiempo (3 ru1os), estar usando la marca respectiva 
(Art. 117) y que la Autoridad reincidiera en el error no percatándose del • 
mismo y teniendo por comprobado el uso referido. 
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el obstáculo derivado de 1 a cocx is tencia de derechos scmcj antes que en otros ca

sos si se presenta (marca de uso o de hecho frente a marca registrada o de dere

cho) y que consideraremos en ade lm1te. 

Creemos además estar ante un caso de registro concedido por error, inadvertencia 

o diferencia de aprcciaci6n, (Art. 147 T. VI LThl), por lo que la acción para de

mandar la nulidad misma prescribe a los tres años (Art. 147, F. VII, párrafo se

gtn1do de la misma ley), esto es, aún antes de los cinco af\os empleados para con

formar el <lerccho a la usucapi6n. 

No consideramos operante en el caso, la Fracci6n del Art!culo en cuestión que -

refiere cano causa de nulidad el que la marca haya sido concedida en contraven·

ci6n a la ley vigente o a la que lo estuvo en la fecha de concesi6n del registro 

-lo que abriría la posibilidad de demandar la nulidad, en cualquier tiempo acorde 

a lo contenido en la referida Fracción Vil, Párrafo 11- ya que dicha Fracción I, 

por su carácter general, debe cons idernrse modificada por la ya comentada Frac· 

ci6n VI. 

Siendo los casos referidos, excepcionales, es pertinente concluir el análisis de 

la cualidad posesoria del justo título o del actuar en concepto de duef\o, consid~ 

rando simplanente que dicha cualidad puede darse, en el caso de marcas, cuando el 

usurpador esté en posición de alegar haber actuado con animus daninii, creyendo · 

que el bien ocupado es una res derelicta o sea una cosa abandonada, o tambi6n, · 

acorde al e.e. vigente sin tal creencia, solamente que aLU11entando correlativamente 

los plazos de prescripción. 

Creemos además, en una interprctaci6n del C6digo de 1884 que, la carga de la pn1~ 

ba corresponde en el caso, al usurpador ya que la presunción del justo título pa-
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ra el poseedor no opera en casos de prcscripci6n. Anal6gicamente justifica nues

tra postura, el Art. 1115 del e.e. vigente cuando establece que, "al que preten

da tener derecho a una servidtunbrc, toen probar, aunque esté en posesión de ella, 

el tí tul o en vi rtuLl del cual la go;:n". 

Il e) CCWTI NllA 

Se entiende por continua una posesión que se ejerce en fonna constante y que por 

lo tanto pucdl' reputarse como pennanentc. En la antiglledad se presentaba una el!!_ 

ra tendencia a calificar de discontinm toda posesión ejercicfa a intervalos (54), 

sin tanar en cuenta algunos casos en que la posesi6n, por la misma naturaleza del 

objcto, tenía que ser ejercida de ese modo v.g., el labrador que siembra y cose-

cha posteriormente, sin que existn necesidad e.le demostrar que ha vigilado consta!!_ 

tanente diclm siembra, las tierras pobres que deben dejarse descansar no sanbrán-

dolas por w1 ;uío ¡1 fin de no :1gotarlas, etc:. De tal numera la continuidad consis 

te en la sucesión regular de los anos Je posesión, a intervalos lo suficientemen 

te cortos para no presentar lugW1as (55). Se conceptúa p11ra tal efecto válido, • 

tocio acto que reitere el deseo de ejercer la poscsi6n constantemente, no obstante 

que, cano hemos scl\alaclo, la naturalczn de la cosa poscida impida la permanencia 

absoluta de una poscsi6n sobre la misma. 

A contrario seusu, la posesi6n que no es continua debe considerarse que ha sido · 

interrunpida, originándose es ta interrupción en causas naturales cuando el posee· 

dor pierde la tcn(•ncia de la cosa, }' en causas civiles corno aquellas originadas -

en las demandas o cmpla:amientos hechos al poseedor (56). Así el e.e. vigente -

(54) 

(SS) 
(56) 

Dcmante. Programa de un Curso de Derecho Civil, T. III p. 539, Cit. por -
Belíme, ob. cit. p. 75. 
Planiol y Ripert. Cit. por Rojina V. ob. cit. Tomo Tercero p. 660 (en nota). 
Sánche: Román, cit. por Ic.lcm. 
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señala, en el Art. 824, que posesión continua es aquella que no se ha intcrrump!_ 

do. 

Se considera tumbién que intcrmnpc ln prescripción el enajenamiento de la hacic!}_ 

<la concordando ln mayor parte de la doctrina en que el sucesor puede invocar la -

posesión del autor (57). 

Nos manifestamos en pro de esta tendencia, a pesar de lo dudoso que resulta al · 

respecto la ley vigente (Art. 828, F. 11, c .c.), cuando señala que la posesión se 

pierde por cesión a titulo oneroso o gratuito. En efecto no se aclara si dicha 

posesión se pierde para el cedente y se gana para el cesionario, quien podr~ su

mar a el tiewpo de su posesión la de el autor original de la misma. Creemos que 

una hacienda que ha incorporado a sus elementos, el uso de la marca de tul tercero 

que se desinteresa de la misma, debe estar en posibilidad de transferir dicha po

sesión conjuntamente con la empresa, ya que el patrimonio de dicha empresa, cons

tituido por 111 hacienda, puede verse incrementado, de perfeccionarse el derecho 

al uso de la marca referida, y de hecho se incrementa aún con el uso no legitima· 

do de tal signo, en tanto no exista decisi6n oficial que obligue a descontinuar • 

e 1 uso en cucs ti6n. 

Particulannente con relaci6n a los signos distintivos, no vemos problema en carac 

terizar la continuidad de la posesi6n, derivada de el uso de los mismos, si consi 

dcramos que bastará identificar, con una marca, los productos que una empresa po· 

ne en circulación, y cvt:ntual1ncnte efectuar operaciones comerciales con los mis

mos, para calificar de continuo el uso de dicha marca. 

(57) "Se puede, para hacer completa la prescripción, unir a la propia posesión, 
la de su autor mediato o inmediato, sea que se le haya sucedido a titulo 
universal o particular, a título lucrativo u oneroso". Dunod. De las -
Prescripciones, p. 19 Cit. por Relime, ob. cit. p. 251. 
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De tal mru1era, si el usurpador de un signo distintivo actúa en la fonna indicada y 

su posesión no se ve interrunpida por una not ificuci6n legal, al menos con respec

to a continuidaJ, la posesión indicaua es apta para ser considerada ad-usucapíonem. 

En la misma cirCLmstancia se encuentran el nombre comercial o la razón social que 

involucran una marca registrada, cuya continuiuad de operación deriva de la simple 

instalación de el rótulo correspondiente o de su inclusión en papelcríu canercial, 

cte., de tal modo que -si además se efect(ia de vez en cuando una operación mercan

til al amparo <le tales signos- no existe duda en cuanto a el carácter no interrun

pido de la posesión involucrada. 

En cuanto a la ya mencionada doctrina, que tiende a explicar jurídicamente la pos~ 

siOn de el contenido patrimonial de los bienes inmateriales, a trav6s de la figura 

de la servidunbre, su.autor, Carnelutti, a pesar de los inconvenientes que hemos • 

venido considerando, efectúa, a nuestro juicio, tma brillante 'transportación' de 

la característica continuidad que deben presentar las servi<lunbres prediales, a el 

área de los bienes inmateriales (particulanncnte a las pretendidas servidtunbres de 

hacienda), para concluir, en términos scmcjllltes a los apuntados, que dicha trans-

portaci6n no presenta mayores dificultades (58). 

En prueba de su dicho, el autor comentado indica que la servidlD11brc es continua, -

"cuando entre los fundos se establezca tal relaci6n, que no haya necesidad de la -

actividad de quien la ejercita cada vez que se desee sacar ventaja de ella¡ una -

cosa es que el vecino deba transportar agua sacándola de mi fuente y otra que de • 

ésta un r io la lleve a su fundo" (59). 

(58) liemos :mticipado que creemos difícil considerar el uso de un signo distinti· 
vo de tma hacienda ajena en la propia, como una servidllllbrc que involucra la 

·,• hacienda en si, ya que esta, es como se ha visto en antecedentes, un conjun· 
to de elementos materiales e inmateriales, muebles e iruruebles, de los cua· 
les el signo distintivo o la patente, constituyen solo Lm aspecto. 

(59) Usucapión ..... p. 93. 



- 446 -

Nuestro e.e., coincide con esta m:uüfcstación nl señalar en el Art. 1060, que son 

continuas, aquc llas servidunbrcs CU}'O uso es o puede ser incesante sin la interve!.!_ 

ci6n de ningún hecho del hooibrc; y a contrario sensu establece que son disconti

nuas (Art. 10fl1), aquellas scrvidtunbrcs cuyo uso necesita de un hecho actual del 

hombre. Rojina Villcgas considera que la calificación gramatical de las servidl.Dll-

bres como cont ínuas o <liscontinu:1s, puede dar lugar a errores de interprctac ión ya 

que la scrvidirnbrc continua pu('de no ejercitarse en todo tiempo; "por ejemplo, la 

servidumbre de dcsagUe de las aguas pluviales, que solo se ejercita en la tempora

da de lluvias" (bO); por esto, el tratadista comentado afinna que es preferible, 

coincidiendo con los conceptos legislativos considerados, "clasificar las servidlll! 

bres en las que se ejercen sin la actividad del hombre y aquellas que requieren e?_ 

ta actividad" (61). 

Siguiendo la concepción de Carnclutti, la actividad del hanbre o "el hecho del hO!J!. 

brt"' como el autor refiere, "no es aquel que consiste en goznr el agua sino el ha-

carla entrar a la esfera del usuario" (62). Existe, en consecuencia, una simili-

tud entre la actividad encami.n;1<la a desviar el agua para disfrutarla, con aquella 

que consiste en imprimí r sobre el rótulo de un comercio o de un catálogo, el signo 

distintivo de Ja hacienda ajena, ya que esto redtmdará en la desviación de la clic!!_ 

tela también ajena, hacia dicho establecimiento; "no es necesario más para que el 

público sea atraído hacia la hacienda, y ast a manera del agua, la clientela ajena 

sea deS\'iada hacia su tienda; el hecho de que de vez en cuando concluya contra tos, 

se resuelve en hacer uso de la clientela ajena, es decir en el goce del agua desvi!!_ 

da, no en e 1 procurársela" ( 63) . 

(()0) Ob. cit. T. Tercero p. 474. 
(61) !dan. 
(ü2) Usucapión ..... p. 94. 
((13) ldcm. 
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Coincidimos con esta postura en cuanto a que la continuidad de la servidunbre no 

se afecta porque la conclusión de contratos sea eventual, solmnente que, en nues-

tra opinión, la celebración de tales contratos es lll1 canplancnto sine qua non, la 

atlopci6n de 1 signo carece de L'Ícctos legal es, hablando en ténninos de scrvidtunbres 

ad-usuca¡iionem, al no darse, en ausencia de tales contratos, la condición de "car-

gas que afectan lU1 predio en beneficio de otro" (64), que constituye la naturaleza 

jurídica y la :iusti ficación legal de las servidunbrcs. 

Carnelutti concluye su consideración, scnalando que no debe excluirse la posibill 

dad de que la concurrencia por confusión pueda ejercitarse con medios transeúntes, 

y no con medios pennanentes, presentándose asi la figura de una servidumbre disco!l 

tinua <le hacienda: "sin embnrgo, en ln mayoría de los casos los redios de identi

ficuci6n Je la hacienda asunen desde luego carácter manifiestamente pennanente" -

(65). Pensamos que esta afinnaci6n, es prflcticmnente ax1omática y, que es <le es

tricta lógica jurídica el que la concurrencia por confusión, de carácter eventual, 

care;.:ca dc int<.'rés en el <lesarrollo de 1m estudio que considera las posibilidades 

<le estructurar una tocría de la usucapión de los bienes inmateriales, partiendo de 

premisas di versas entre las que se cuenta el uso continuado de un bien inmaterial 

por el non dominus. 

lI f) NJ TOLERADA 

Ya el antiguo Derecho Roma.no estableda claramente que el derecho no se ejercita • 

(64) Rojína V., ob. cit. T. Tercero. p. 4b9. (Difícil es aceptar que las scrvi
<lwnbrcs puedan rnnstituirsc sobre derechos mediante el uso de tales derechos, 
ya que un uso tal no sería una servidumbre impuesta a una heredad para la ~ 
utilidad <le otra, ~ino, simplemente, un uso probablemente simultáneo al del 
titular. Esta postura es sustentada por Proudhon en su tratado de:l Daninio 
Público. T. lI l. No. 9% al referirse a la posibilidad de ejercitar una ser_ 
vidunhre sobre los derechos de pesca. Cit. por Bclime. ob. cit. p. 357) . 

(65) Usucapión ...•.. p. 94. 
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Ctnicamente gozando de tSl, autorizando expresrnnente a otros para que lo disfruten, 

o impidiendo que un tercero disfrute de tal derecho ilegítimamente, sino que la -

mera actitud de tolerancia-el clflsico "pati" romano- constituye también una autén 

tica fonna de ejercicio. 

Esto ha dado pie a que aquellos estudiosos del derecho, que han incursionado en -

los terrenos de la prescripción adqui~itiva y particulannente de esta institución 

con relación a los bienes inmateriales, cuestionen la procedencia de tal institu

ción considerando que aún la aparente inacción del titular v.g.' de tUl derecho mar 

cario, frente a la usurpación del signo distintivo, no es sino llru1 actitud de tol!:_ 

rancia que debe apreciarse jurídicamente ccmo el ejercicio mismo del derecho (66). 

En efecto, puede suceder que a juicio del titular de un derecho o del propietario 

de una cosa, el uso o posesión de estos por terceros, no le cause perjuicio. Por 

ej ernplo, "un vecino que va a recoger frutos sil ves tres que yo acostt.Jllbraba dejar -

perder en mis árboles o sobre mis setos" (67). En otras palabras, en tanto que el 

usuario, no autorizado expresamente, se abstenga de controvertir el derecho del ti 

tular, puede prestunirse tma actitud de tolerancia de parte de este útlimo. 

Desde luego que la naturaleza eminentemente subjetiva de las actitudes de toleran

cia, requiere de que se proftmdke Wl tanto, en relaci6n a las circunstancias que 

informan y rodean a tales actitudes, en un intento de diferenciarlas del desinterés 

)' Jel abandono definitivo del derecho. 

(ú6) lkfcrimos esta apreciación a los bienes inmateriales en general, ya que las 
corrientes doctrin;irias que la apo)'an se originan, no solo teniendo en mente 
los signos distintivos, sino también las patentes como podemos constatar en 
la siguiente afi1maci6n de Carnelutti: "la verdad es que frente a quien g2_ 
za el bien irmaterial, objeto <le la patente, el sujeto de esta puede no ºP2. 
ncrse porque le plazca 'pcnnittcrc' en lugar de 'prohibere, lo que es tam
bién ejercicio de su derecho". Usucapión ••..• p. 89. 

(67) Bclimc. ob. cit. p. 54. 
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De probarse que la inactividad se ftmc.la en un verdadero acto de tolerancia, este 

lleva implicito "el desconocimiento del derecho ajeno, lo que está bastante lejos 

de significar tma renuncia al derecho" (68) y en consecuencia no es útil para ftm 

damentar la ack¡uisición de tma posesión legítima (69). 

Pensamos que para que la inacción en defensa del derecho a la marca, usada ilegí· 

timamcntc por un tercero, pueda calificarse de actittrl tolerante, es menester que 

esta derive primeramente del conocimiento del hecho derivado del comportamiento -

ajeno. En segundo ténnino, es necesario que exista para el titular del derecho, 

wta acción legal útil que le penni ta poner fin n la actividad ilegitima. 

De darse las circtmstancias expuestas, no operaria desde luego el plazo de la pre!. 

cripci6n adquisitiva, pero s1 se originaría una cxcepci6n a favor del usuario tol~ 

rado, apta para paralizar la eventual acci6n de dal\os y perjuicios que se preten· 

diera ejercitar en su contra por el período en el cual el uso abusivo fué notorio 

y tolcnido, ya que como es me il determinar, la tolerancia puede excluir la culpa 

del infractor (70). No concuerda toda la doctrina en esta afinnaci6n, sobrando -

quien afinne que "la tolerancia no exime al demandado, autor de una lesión culpo

sa a ln marca de otro, de la obligac:i6n del resarcimiento del dru1o" (71). 

En nuestra opinión, la usurpación tolerada exime de la obligación de reparar el d~ 

fio causado, si la tolerancia se extiende por períodos de prescripci6n, toda vez • 

que, cano esbozamos antes, no existe tolerancia ccrnprensible para el derecho, que 

no derive del juicio del titular en el sentido de que no se le causa prrjuic in. · 

(68) La l.unia. ob. cit. p. 310. 
(69) En el mismo sentido: Pouíllct, 01enevard, Vivante, Amar, Rrunella y Navarri

ni. Cí t. por. M. Roton<li. oh. cit. p. 110. 
( 70) Ibídem. p. p. 110· l 1 l. 
(71) La l..umia. ob. cit. p. 311. 
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Lo contrario nos colocaría abiertamente frente n un caso de desinterés y no de to

lerancia. 

Es to no obsta para que ln acci6n inhibitoria (1til, que pueda establecer el derecho 

positivo en favor del titular, se ejercite en el manento en que, éste, en pleno e-

j ercicio de su derecho deje su act ittrl tolerante y decida impedir la continuaci6n 

del acto, que a partir de ese memento, considera, le agravia. 

I If 1) TOIBRANCIA Y ABANOONO: 

La actitud tolerante o aquiescente del titular del derecho al uso exclusivo a la 

marca, no puede considerarse tal, si coincide con otros hechos de los cuales puede 

derivarse la intención de abandonar el derecho en cuestión v.g., la suspensión del 

uso del signo. 

En tal hipótesis, contemplamos tma "verdadera y propia fonna de abandono" (72), que 

se traduce en la rnducida<l (73) de 1 derecho, lo que convierte al signo distintivo 

involucrado, en una "res nullius" stL-;ccptible de ocupación por cualquier tercero i!}_ 

teresado, circunstancia que elimina la necesidad de recurrir a la usucapión cano • 

forma de a<lquisici6n del derecho. 

Sin intención de entrar en mayores detalles, queremos apuntar que la caducidad en 

La Ll.Ullia. ob. cit. p, 310. 
Esto se colige, de una interpretación de los Art. 139 y 140 de la LIM que es 
t;1blecen la caducidad de pleno derecho, de los registros marcarios que no sa 
renueven al vencimiento <le los cinco m1os de su vigencia, adicionando el pl~ 
zo de grada de seis meses otorgado para el efecto; se hace depender la pr~ 
cedenda <le tal renovación, cwmclo es oportuna, de que se canprucbe en fonna 
fehaciente, el uso efectivo y continuo <lel signo distintivo correspondiente. 
F.11 sentido similar, solamente que substituyendo e 1 concepto "caducidad" por 
el de "cxtind6n", se redact6 el Artículo Décimo Primero Transitorio de la 
misma ley, que supedita la vigencia de los registros marcarios a que el uso 
de los mismos se demuestre, en w1 plazo de 3 afíos contados a partir de la 
fecha de publicación de la ley en cuestión. 
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materia <le marcas tlcbe operar de tal modo, que los actos derivados de la titulari· 

dad del registro, produ::.can plenos efectos durante la vigencia del mismo y que so

lo cesrm en el momento en qul' se decrete la caducida,J en cuestión. Por el contra-

rio, la nulidad de tal registro, origina que los actos efectuados al amparo del r!:_ 

gistro nulo, rnrc::can de> validez. pues no puede producir efectos lo que no ha naci.-

do para el derecho. 

Interesante problema que valdría la pena abordar en un futuro, a fin de determinar 

si el titular de tm registro marcario que tennina por anularse, está en posición 

de ser demandado válidamente por el uso del s1gno amparado, si este constituye una 

imitad6n de otro signo igual, válidamente registrado, o si simplemente se encuen

tra t'll obligación de cesar en tal uso, en el manento en que se nuli fica su registro 

de modo que solo el uso posterior a tal moo1cnto, puede calificarse <le ilicito. 

Volviendo al probl0rna de la tolcnmcia, la peligrosa prestmci6n de abandono que pu!?_ 

de derivarse del no uso prolongudo <le la marca, cu;mdo éste no uso coexiste con el 

uso dcsautorL.:ado de un tercero, requiere de una ulterior consideración orientada 

a precisar si tal presunción puede considerarse jure et de jure o jurís tantum, -

para cuyo efecto es pertinente introducirnos, aún saneraircnte, en las caracteristi 

c;is primordiales que reviste el abandono Je marcas. 

En el área en estudio, el den.•cho al uso exclusivo puede considerarse definitiva-

mt'ntc abandonado por su titular, cuando existan actos u omisiones de los cuales pu~ 

da inferirse no solamente un abandono de hecho sino, el "animus" de no volver a • 

usufrw:tu:ir tal derecho (7·11. 

(74) En este sentido resolvió la Suprema Corte de los E.U.A., en el caso Saxlen
hcr vs. Eisner & Mcn<lclson Co., 179 U.S. 19,31 (1900) al decir: "Para esta
blecer la justificación de abandono, es necesario mostrar, no solo actos que 
indiquen un abanuono de hecho, sino, un real intento de abandono. Actos que 
sin explicación serían suficientes para establecer tm abandono pucxlen desvir 
tuarsc dc1nostrando que mmca hubo intención de remmciar y abandonar el dere 
cho reclamado". Cit. por Waltcr J. Dcrenberg. "Marcas Abandonadas. ¿Campo 
Libre para todos?" R/IU'IA, Número Especial 21 ·22. enero-diciembre de 1973. p. 
150. 
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l lf 2) ¡\fü\,'ilXfW DE ~t\HC:i\S EN E.U.A. 

La comb inaci6n i.lc elementos objetivos y suhjeti vos, con la tendencia de estructu

rar t111 roncepto daro de abm1<lono, en relación a los signos distintivos, ha sido 

adopta1.la por la lt.~}' sobre Registros de los E.U.A., Artículo 45, Inciso "a", en · 

h1s s iguicntcs ténninos: 

"Abandono de Marca. Se considerará que una marca ha sido aban

dormda: a). - cuando su tL~O ha sido descontinuado con intención 

de no reanuJarlo. La intención ele no reanudarlo puede inferirse 

de las ci rcims t:mcias. La falta de uso por dos ai\os consecuti

vos se estimará cano abandono primu-facic" (75). 

;.1ucho podría especularse en torno a los contenidos objetivo-subjetivos del abando· 

no, sin que, creemos, exista mejor solución que la de recurrir a cada legislación 

particular, para determinar la evaluaci6n que de ta les contenidos, e fcctúa el le· 

gislador al conformar las nonnas de derecho positivo. 

En /,~5x1co v.g., scnt.iinos q\~ el legislador rcdact6 los Artículos 139 y 140 de la • 

Ll~l. teniendo en mente que la no renovación de la marca, dentro de los plazos est_i 

pula<los (S af1os más 6 meses Jcl plazo <le gracia) constituye prueba suficiente <le • 

la íntcncionalída<l del abandono mientras que la imposibilidad de probar, en fotma 

fehnciente, el uso cfcctívo y continuo de dicha marca, aún en caso de solicitarse 

Vil tici11po la renovación referida, permite derivar lll1a justa presunción (juris-tan· 

(7:;¡ Jbidem. p. 149. 
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tlun, en nuestra opinión) de el abandono <le hecho del signo. 

Cano puede notarse, para nuestro derecho resulta suficiente que el abandono de un 

registro marcaría se manifieste, ya sen a nivel intencional o por si t11acion0s de 

lll'cho, para que dicho abru1dono se sru1cione con la caducidad del <ferccho. 

La antigua LPI, salvaguardaba a(m los derechos del titular de una marca afectada 

de caducidad, s.i tal caduci<lml era el producto <le la no renovación en tiempo, <le -

la marca en cuestión y si un nuevo registro sobre la misma marca se otorgaba a un 

tcrct'ro, concediéndole a dicho titular original la prerrogativa de continuar hade!! 

do uso del signo cano marca no registrada sin derecho a intentar la anulación del 

nuevo rl'gistro (Art. 109). No señalaba la ley comentada, las facultades del agra-

ciado con este derecho de uso de marca no registrada para perseguir a los infracto 

res del mismo. 

En la actual LIM, no se contiene, atinadamente en nuestra opinión, un presupuesto 

scmC'j ante. Scilal amos que, at ina<lrnnente, ya que las disposiciones legales cano la 

anal i ::ada, <lan lugar a que (Oexistan derechos semejantes en claro perjuicio <lel pQ_ 

blico consumidor quien puede ser f[icilmentc confundido al adquirir productos difc-

rentes, al amparo de signos distintivos idénticos. 

Volveremos nucvamcntt' a esta crítka, al considerar más adelante los principios de 

protección a las marcas de hecho, establecidas antiguamente por los Arts. 200 F.II 

y 201 F.III de la !.PI y en la actualidad, por la LIM en el Art. 93. 

II f 4) JUR ISPRUPENC L\ EX'nWVERA: 
~--~-· -

La jurisprudencia de otros paises distintos al nuestro y a los E.U.A., cuya postu-
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rn al respecto hanos ya analizado, coincide en la concepci6n del abandono del der~ 

cho a la mnrca que se elabora tomando en cuenta los elementos subjetivos (intenci~ 

ualhlad) y objetivos (suspensi6n del uso), que info1man el canportamicnto del ti tu 

lar del derecho en cuesti6n. 

La Corte Sud-Africima por ejemplo, al resolver sobre la oposici6n presentada por -

la empresa Echnont, lnc. , pretendida titular de la marca de hecho "GREEN TlUMB" (d~ 

<lo verde), en contra de la solicitud de registro de la marca "GREEN FINGERS" (dedos 

verdes) presentada por la empresa Vlll.CO OnNICAL CO., Lm., estructuró su decisión 

con apoyo en las siguientes consideraciones (76): 

a). - Ambas marcas se refcrirm a los mismos articulas: "guantes" particularmente 

Otiles en jardineria (clase 40). 

b). - I..os artículos en cuestión, se venden nonnnlmcnte en tiendas dedicadas a la 

venta de sanil las. 

e). - Las partes coinciden en que el wmario más antiguo de la marca "Green Thumb", 

nunca solicit6 el registro de la misma. 

d). • La solicitan te del registro ("Green Fingcrs"} afínna haber usado esta marca 

por tres años consecutivos (1962 a 19M), con un pranedio do 6,619 docenas de pa

res vendidos, sin que, en ese lapso, apareciera en el mercado marca alguna semejll!l 

te ni se le hiciera comtmicaci6n alguna de su existencia. 

e).- El titular del derecho de uso previo no-registrado, manifiesta a su vez, ha

ber vendido articulas al amparo de su marca, también por tres ai\os (1955 a 1958), 

precedentes a los afias de uso del solicitante y señala, asimismo, que tales artíc!:!_ 

los los i111port6 en núnero de 1 ,968 pares de guantes y que si dcscontinu6 el uso se 

debió a las tarifas de :iJ11portad6n prohibitivas que entraron en vigor, pero sin -· 

(76) South-Africa "Patent Journal", Vol. 6. No. 263, June 15, 1966, (sobre tiro). 
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abandonar su intención de coo1crdill' nucvrnnente con productos al amparo de la misma 

marca, m cu:mto variaran las condiciones referidas o fabricando en la localidad -

1 os proJuc tos nccl'sari os. 

f). - El solici tm1tc del rc~i s tro dl'mues tra que al afio s íguientc de su implanta

ción, desaparecen las hancras arancelarias a la importad6n y que sin embargo la 

venta de artículos no se inicia nuevamente. 

g).- El titular del derecho ul~ uso presenta pruebas de haber publicado nnLmcios -

periodísticos ofreciendo productos al amp.1ro de su marca, solamente que tales anun 

dos son de focha posterior a la solicitud de registro a la cual se opone. 

h). • El Juc:: "a quo" concluye sc:i'l.a lml<lo que de autos, no se de<luce que la marca no 

rcgistrudH haya sido usada con posterioridad a 1958, por lo que no hay lugar a CO!l 

sidcrar que la marca en cuestión pudiera haber conservado reputación algtmn en el 

af10 de 19Ll2-cn que se solicitó el registro objetado y en el cuál se inició también 

el uso de la mll'va marca- capaz de ocasionar algun:1 confusión en el público consu· 

midor. 

i).· Manifiesta t~llllhién el .Juez "a qtK:>" que a pesar <le que el titular de la marca 

no registrada, arguncnt6 que había conservado SÍl'lllpre el fuümo de volver a usar di_ 

ch:1 marca, no cxist'' l'll ant~'Ct'lh~ntesclcmcnto alguno que as'í. pcnnita deducirlo, por 

lo que, co1i.<>ídcr;mdo que sol;uncntc la continuidad en el uso puede dar lugar a cons!_ 

dcrar como cxistcntt.', en forma clara, la intcnci6n de no abandonar el comercio con 

una marca detcnninada, debe concederse el registro de la marca "Green Fingers" cuyo 

titular danostr6 su buena fé "tonando al mmos el importante paso de solicitar el 

rcgístro a difrrencia del us1L1rio primitivo''. 

j). - La decisión .Judicial comentada tuvo en consideración, adan{is, en su desarro-

1 lo -costt.mlbrc saludable que debiera adoptarse más a menudo por las Cortes Mexica

nas- algunos elementos bibliográficos entre los que destaca w1 extracto de el libro 
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del Ur. Venka tcswaran: ·111c Law o[ Trnde and Mcrchandise Mark (77) de 1 cuál trans-

cdbimos los p.frrafos re kv antes: 

"La cuestión de abandono es esencialmente de intención y al 

considerar la cues t i6n, deben tomarse en cuenta todas las -

circuns t;mcias del caso. El mero desuso por un corto período 

no puede considerarse cano abandono. Quien tiene una marca 

puede con toda propiedad tonar en cuenta 1u situuci6n del mer-

cuelo y la dem:mda de los artículos. Es absurdo considerar que 

dicho titular pierda su marca por no poner en ci rculaci6n sus 

prcxluctos cwmdo un mercado se encuentra saturado. Sin embargo 

la intcnci6n de abandono puede colegirse de un desttc;o por tiempo 

prolongado". 

lJ f 5) EFECl:QS DEL AIWJOOOO DE MARCAS: 

Estructurado )'a el concepto de abandono, resta considerar sanerwncnte, algunas mo

dalidades que pueden presentarse en cuanto a los efectos del mismo abandono frente 

a terceros. 

Antici¡wmos ya, que el abandono definitivo del derecho a la marca, t!icito o expre

so, convierte al signo en una res-nullius susceptible de ocupación por terceros, 

haciendo inoperante en el caso, los presupuestos de la prescripción adquisitiva. 

Tal afinnnci6n enfrenta algunas limitaciones que conviene considerar: 

(77) P. 661. Careciendo el sobre-tiro del South African Patent .Journal, en don
de se publicó la sentencia comentada e indentificado en nota procedente, -

•· de un dato bibliográfico preciso con respecto a esta obra, suponemos que se 
trata de Wla edición local. 
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PrimcrrnnL'ntc, existe una marcada corricnt0 Joctrinaria que se opone a que la marca 

ab;mdonada, a(ui expresa, clara y llcfinitivmnL'lltl' por su titular, sea registrada a 

nombre dL' 1111 t crccro, en tanto suhs i.s tan en la mente dC' 1 púh l ico con.sumí dar 1 as -

características tlc calidad, procetlcncia, etc., de dicha marca con relación a su ti 

tul ar original. Se piensa que el nuevo usuario tendería, mas que a crear una ima-

gen nueva Je la marca, a propiciar 1ma confusión entre su anpresa y la antigua em-

presa titular del derecho, invitamlo, al menos al co1i.'i1m1idor, a presLnnir la existen 

cia de nexos comerciales entre mnbas instituciones. 

Un ejemplo claro de la tendencia doctrinaria exrunina<la, puede constatarse en el si 

guiente texto, publicado originalmente en los E.U.A., en el infonne Anual sobre el 

Vigésimo-Tercer N\o de Alhninistraci6n de la Ley de Marcas Lanham <le 1946: 

"Posiblemente el principio legal implicado debería ser que nin-

gún tercero puede, en circunstancias nmmales, apoderarse de lll1a 

marca abandonada mi.entras esa marca conserve alguna importancia 

íntrinscca que la identifique con su antiguo propietario, pues so 

lo de esta manera se cvitaria el cngai\o del público" (78). 

En sentido contrario se han mani restado también, doctas opiniones cano la del Juez 

Lumbard, en el caso P. Daussa Corp. vs. Sutton Cosmctics (P.R.) lnc. (79), al seña 

lar cnfátic;uncntc: 

":-..\1estra opinión en Landcr (80) sostiene que una marca abandona-

(78) Dcrcnberg, TI1e Twenty-Fifth Ycar of Administration of the Lru1ham Tradcmark -
Act. of 1946, 174 llSPQ No. 7, Pt. 11, en p. 31 Trademark Reportcr 393, en 471 
(1972). Cit. por el mismo W.S. Derenbcrg, ob. cit. p. 159. 

(79) 175 USPQ 193 (Zd. Cir. 1972). I<lem. 
(80) Se refiere a el caso correlativo Sutton Cosmetics (P.R.) vs. Lander Co. Ir.e. 

455 F. 2d 28S en 289; 172 USPQ 449, en 452 (2d. Cir. 1972). Cit. por Dcrcnberg 
oh. cit. p. 158. 
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da es c;impo libre para cualqu icr comerciím te o fabrican te que 

quiera usarla". 

To<la vez que, a Jo largo de este estudio, nos hctno.s manifestado abiertéUncnte en -

pro Je la tutela del i11ter6s p(1blico, corno el bien de mayor jerarquía, axiológic~ 

mente hablando, no existe duda en cuanto a que optaremos por la postura que prote-

ge dicho interés en la persona del consunidor. 

Es pues saludabll', acorde a nuestro particular punto de vista, crear legislativa

mente un lapso de espera entre el mancnto de cancelación de un registro marcario y 

el Je su adopción o registro por parte de cualquier tercero interesado. Dicho lap_ 

so debe comprender, prudcndalmcnte, el tiempo necesario para que la imagen de la 

man:a cancelada se diluya en ln mente del consLDnidor pcnni tiendo que al reaparecer 

dicha m:irca nuevmnente en el mercado, se evite hasta dom.le esto sea posible, la -

asociación entre ];:¡ unprcsa original y la de el nuevo titular, en la mente de el -

mrncio11ado constunidor. 

Es posible descubrir esta tendencia en la antigua LPI que establecía: 

"Art. 108. Las rnarc as que hayan caducado por falta de renova-

dón, que se haym1 extinguido por falta de explotación, o que 

hayan sido canceladas a petición del propietario, podrán ser sQ_ 

licitaditi; <le nuevo, en cualquier tiempo en este último cuso, y 

en los dos primeros, transcurridos dos ruios a partir de la fecha 

de caducidad o de la declaración administrativa de extinción por 

falta de explotación, y el registro será concedido, ya sea al prQ_ 

pictario anterior o a otra persona cualquiera siempre que se sati! 

fagan todos los requisitos que para los nuevos registros establece 

es ta ley". 
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l~ista donde sabernos este Artículo no fué apl ícado en la Práctica de la m1tigua -

Dirección Gc1wral de la Propiedad Industrial, ya que las ni:ffcas solicitadas, cuyo 

tdunit<.' quc<laba en suspenso hasta que no se resolviera sobre la validez <le los re-

gistros opuestos a estas como anterioridades, se otorgaban automáti.camcnte al com 

p1·obarSl', a dicha autoridad, que las resoluciones declarando extinguidas o caducas 

las referidas anterioridades, habí:m quedado finnes. 

La Ley de ltlVl'nciones y Marcas en vigor, pretende asimilar el contenido del cancn· 

ta<lo Art. 108 de la LPI, )' en su Art. 99, 1cr. Párrafo, establece: 

" 

"Las marcas que hayan caducado por falta de renovación o se ha· 

yan extinguido por falta <le explotación podrán ser solicitadas por 

cualquier persona, tnmsrnrrido tm afio a partir de la fecha de ca

ducidad o de extinción". 

!lasta aquí, la idt>a es buena, aunque nos parece que el ténnino de ün ru1o es breve 

para el efecto de considerar diluidos los efectos del registro anterior en lamen· 

te del consumidor (81), sin embargo el 2o. párrafo del mismo Articulo, al estable-

cer que el referido plazo de un ;u)o "no scrli aplicable al titular <le la marca cad!:!_ 

c;1 o extinguida, quien podrá solicitarla de nuevo en cualquier tiempo", si bienº! 

tfi cstmcturndo con tma adccu::i<la lógica jurídica basada, creemos, en que mientra"S 

el mismo titular de la marca caduca lo sea. del nuevo registro, no existe posibili-

dad <le confusión en el consunidor, abre la puerta al error legislativo ··criticado 

en antcc<.'dentes- que pcnnitirá, en tanto no se refonne, la vida legal eterna de • 

las marcas en desuso. 

(81) Desde luego que es problemático establecer correctamente el tiempo necesario 
para que los efectos de una marca cancelada se diluyan en la mente de los • 
consumidores. Es probable que el legislador haya tanado en cuenta, al fijar 
en un año el plazo respectivo, que, al menos en los casos de caducidad por 
desuso, dicho afio puede Sttnarse a los tres que probablemente transcurrieron. 
sin que la marca se usara originando su cancclaci6n (Art. 107 LIM). 
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De mejor plantc;unicnto, el antiguo Artículo 108 solo cstablcc:.ía distingos entre -

las marcas cam:cladas voluntarirnncntc y aquellas cuya extinción o caducidad deri-

vaha de omisiones de sus titulares, para establecer el plazo en que legalmente se 

estaba en posibilidad de volver a solicitar el registro, pennitien<lo, por otra par_ 

te, que dicho nuevo registro se concediera, "ya sea al propietario anterior o a -

otra persona cualquiera". 

Conflictiva n•sul tará, a la luz del Art. 99 de la LIM, la interpretación que se dé 

al Pfirrafo Zo. del Art. 108 de la misma ley, ya que éste permite, aparentemente, el 

registro automático de aquellas solicitudes marcarías cuyas anterioridades se de-

clarcn canceladas, anuladas o extinguidas (82). 

1 If 6) lA DEGENERACIO~ DE MAHC.AS !VTffiIAS: 

Otra limi taci6n a la libre ocupación por terceros de la marca abandonada como res-

nullius o como res derel ic ta, se aplica a las marcas notorias ·-estudiadas ya en -

nntecedentes- cwmdo estas se convierten en denominaciones gcnéricas--se vulgarizan 

o se degeneran corno señala la doctrina italiana- o sea aquellas que identifican en 

Jos consl.Ullidorcs el producto mismo o los senricíos que pretenden individualizar. 

:-Jonnalmcntc estas denominaciones, al perder sus facultades de identificación, se.· 

convierten en ténninos o vocablos no aptos para constituir una marca. 

En la LIM, Art. 149, se sanciona con la extinción del registro de la marca al tit!:!_ 

lar de esta tillC "ha provocado o tolerado que se transfonnc en denominación genéri-

(82) "Si dicho registro (aquel citado como anterioridad), resulta cancelado, anula 
do o extinguido, podrá concc<lerse el nuevo registro si no hay otra raz6n que
lo iJnpida". 
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ca la que corresponda a uno o varios Je los ¡n·oductos o servicios para los cuales 

se registró, de tal modo que en los ml'dios comerciales y en el uso generalizado de 

dicha dcnaninad6n por d público, la misma haya perdido su significaci6n distinti_ 

va, cano medio de identificar el correlativo producto o servicio a que se aplique". 

El registro así extinguido pasarf1 al dominio público, acorde a lo dispuesto en el 

mismo Artículo, a partir tle la fecha en que se publique en el "Diario Oficial de 

la Federación" la declaratoria correspondiente. 

Puede notarse en este precepto, la inclusión de una excepción a la tésis que cons!_ 

<lera a la tolerancia como ejercicio del derecho. En el caso particular, dicha t2_ 

krancia ocasiona la extinción del derecho poniéndolo a <lisposici6n, no de tm ter. 

cero individualizado, sino del detentador impersonal constituido por el dominio -

p(iblico. 

En nuestra particular opini6n no creemos que la dcgcncraci6n de una marca pueda e

vitarse a través de la actividad del titular, sino que la misma popularidad del VQ. 

cablo deriva en su uso can<m, substituyendo en el cancrcio, el nanbre original del 

producto al que se nplicn. 

Es ilógico pretender 4ue el titular <le w1 derecho marcado tal, inicie acciones l.!:, 

¡::aks contra todos aquellos que adopten la marca cano nanbre del producto, cuando 

tnl adopción se presenta a nivel masivo o al menos amplirunente generalizada. 

L;1 doctrina, intenta una solución considerando, en contra de nuestra idea, que al

gtui.1s publicaciones en los medios de infonnación adecuados, manifestando al pGblico 

la protccci6n marcaría existente en favor del vocablo que tiende a vulgarizarse, -
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puede cvi tar que lega lmcnte dicho vocablo pase al doo1inio público (83). 

I If 7) ABAl'\l>ONO Y USUCAPION: 

ConjWltando, finalmentC', los conceptos e>..1mcstos en torno a la no tolerancia del -

dominus cano requisito sine qua non de la posesión ad-usucapioncm, puede vislubrar. 

se la posibilidad jurídica de que, a contrario-scusu, el abandono pueda dar lugar 

a prescribir adquisitivamentc un derecho marcario. 

En efecto, si bien el abandono en cuestión o sea el desuso del signo durante tres 

mios, convierte a 1ma marca, acorde al Derecho mexicano en res-derelicta suscept}_ 

ble de ocupación por terceros, haciendo im1eccsaria la usucapión, no debemos desear_ 

tar la posibilidad de que el uso de la marca por tm non-dominus, durante los mismos 

tres :uios, en el supuesto de la buena fé, pennita a este oponer un d~recho adquirl 

do prescriptivmnente, t:mto en contra del titular original del registro que ha ca-

ducado y que pretende volverlo a solicitar con apoyo en el improcedente privilegio 

que le otorga el 2o. pCirrafo dC'l rnultireferldo Art. 99,como frente a cualquier ter_ 

cero que, tr:mscurriJo el :uío indicado en tal precepto, solicite en su favor el re 

gistro de Ja susodicha marca caduca (84). 

(83) E•i contra t:unbién Ascarclli, (ob. cit. p. 426) quien considera que la conver 
sí 6n de una marca en concepto genérico, constituye w1 fcn6tncno objetivo que
s i bien puede ser causado de hecho, por una falta de reacción del titular -
ante el LL"º ajeno, no resulta condicionado, sin embargo por esta falta; no 
concierne al derecho y por eso no puede hablarse de prescripción o de renun
cia. N1a<lc el mismo autor, que la vulgariznci6n de la marca es definitiva
mente de hecho y procede a(111 contra la inconfonnidad manifiesta del titular. 
( Difieren Bonasi, Bcnucci y Franccschclli quienes consideran imposible la 
<lcgencraci6n dt' tma marca frente a la reacción del titular) . 

(84) Esta conclusión es parcial y tema en cuenta únicamente los aspectos de la t~ 
lerancin y del abandono con relación a la posesión de los bienes irunateria
lcs, por lo que la procedencia definitiva <le la usucapión, depende de que -
concurran, además, otros requisitos que hl'mos venido y continuaremos anali
zando, hasta estructurar una conclusión definitiva. 
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I 1 g) DE llUl~"li\ FE 

La clfüüca "fidl'S" dt' los romanos, buena fé en nuestro derecho contrn1poríineo, no 

constituye )';J una cualidad de la posesión apta para ejercitar la prescripción pos!_ 

tiva, sino tuia condición rnya falta no se traduce en un vicio de la posesión que· 

la invalida, sino que tiene por efecto m111entar el ténnino de la prescripción (85). 

A contrnrio-seusu, la presencia de esta condición reduce considerablemente los pl~ 

;:os de la prescripción generalmt>ntc a los mínimos fijados por la ley. 

A lo largo <l0 este capítulo, hemos canentado ya, la influencia <le esta condición • 

en los pla::os <le prescripción del Código Civil vigente, comparándolos con los pla

:os que la LIM fija con relación a la extinción o caducidad del derecho a la marca. 

Réstanos únicamente considerar con mayor detenimiento, los elementos que pueden ser_ 

vir de base para calificar tma posesión cano adquirida y ejercitada, de buena o de 

mala fé. 

Primenunentl! debe aclararse que no existe uniformü11d en la doctrina, con respecto 

a si la buena fé, para considerarse presente en una poses i6n dada, debe cxis tir úni 

cwncnte en el inicio de la poscsi6n, aunque desaparezca posterionncnte en el trans 

curso de la misma, o si debe persistir durante todo el ténnino posesorio. 

En el derecho ranano la buena fé en la poscsi6n, se requería únicamente en el ini

cio <le la misma, como se deriva de la mfuima "mala fides superveniens non irnpedit 

usurnpioncm". fa los mismos ténninos se orienta el Código Francés, mientras el -

llcrecho Canónico, tradicionalmente moralista y ético, exige que la buena fé penna-

(85) Rojina V. ob. cit. T. Tercero p. 670. 
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nezca durante todo el tiempo necesario para prescribir. En el derecho espniwl se 

nota la inflm•ncia dC'l llerccho Canónico tanto en el Código Civil (Art. 43!"i) como 

en la tendencia .lurisprudcncial del Tribtmal Supremo (S(•nt:encía del 26 de !liciem-

hrc de 1!110), ya qttt• ;unha.s rul'ntcs sci1alm1 Ja necesidad de que la buena fé pcrsi~ 

ta "Jurante el período total de la prescripción, perdiéndose desde que sabe el po-

sccdor que el dominio estaba inscrito en el Hcgistro a favor de otra personn" o de~ 

de el "momento ci1 que cxis tan actos que acrediten que e 1 poseedor no ignora que p~ 

sec la cosa inJcbidamentc" (8<1). 

En e 1 derecho Mexicano, el Código Civil de 1884 es tablccía que la buena fé solo se 

requiere en el m01nento de la nJc¡uisición, mientras el Céx.ligo vigente obliga la pcr 

manencia de la buena fé durante todo el tiempo de la posesión como puede derivarse 

de 1 Art. 808 que señala: 

"La posesión adquirida de buena fé no pierde ese carácter sino 

en el caso y desde el momento en que existan actos que acrediten 

que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidruncnte" (87). 

Es t~unbiGn important<~ St'lialar que la buena fé se preslrne siempre y que al que afiE_ 

me la mala fé del poseedor canpete probarla (Art. 807) (88). 

ConcrC'trunent c se co11s i<lcrará como posesión de buena fé, aquella originada en lUl ti 

(86) .José Cast.1n Tobcñas, Derecho Civil EspaJ1ol Común y Foral, T. Il, p. 174. Cit. 
por lbidem. p. 672 (en nota). 

(87) Como Ió¡tica consecuencia, la buena fé se internunpc por cualquier medio que 
tenga por obj cto hacer saber al poseedor que su título es insuficiente, vici~ 
do o nulo. Idem. 

(88) "La ley presume que el poseedor es de buem fé, y por lo tanto lo releva de 
prueba en este sentido; pero su contrario sí podrá demostrar que no lo es; 
que en cierto rnornento se le hiw ver al posecJor que su título era viciado, y 
comprobado el vicio la posesión será de mala fé y el término tendrá que atUOO!!, 
tarse". 



t11lo s11fickntc para dar derecho a poseer, {ya sea a tftulo original o a título de 

rirndn) (8~l), asígntínJoscl0 el mbmo car:íctl'f a la posesión basada en un título del 

niíll St' ignoran lo!; \'Íc ios que impiden posct•r con derecho. J\ contrario-scusu, se· 

r(t poseedor dt~ m;1Ja f(- el que entra t'n poscsi6n sin tí.tu lo alguno para poseer en 

la misma fonna <fue lo ser{! quien conoce los vicios de su título (Art. 80ü e.e.). 

En la doctrina, llltKho se ha insistido en la naturaleza subjetiva <le la condición -

en t'S t udio, scli:11 {mdosc que para e 1 derecho, la única buena fé que iJnporta en una 

poses í ón, es aquc lla del poseedor de la cosa, t«I red cndo de importancia la buena o 

mala fé del ct'dcnte o <fo cualquier tercero involucrado en la transmisión <le lapo-

s~'S íón a dicho poseedor. 

l'm'Úc ser (1t í l en las aniones litigiosas que pretendan impugnar la posesión, el 

¡irolur q1w el cedente <ll'l objeto poseído, actuó dt' mala fé, como un escalón a la -

pnwhn de la mala f6 del poseedor, solamente que esta última deberá finalmente prQ 

harse en fnnna frhacil'ntc, toda ve:.: que como hemos comentado a la luz del Art. 807 

del e.e., fa buena f{> es una presunción que opera en favor del poseedor, salvo pru~ 

b:i en contrario a cargo del inq)llgll<ldor de la posesión. 

Algunos autores han pretendido ver, en las instituciones romanas, una postura con-

t ni ria a aquel la ·que requiere el Jesconodmimto de los vicios de el título en que 

se basa la poses i 611, para reputar es ta como anímus dominii. Acorde a dicha pos tu· 

ra, la posesión útil para prescribir, puede también adquirirse con un animus dominii, 

slli·gt'ncris, afectado de mala fé. l~i otras palabras, para esta corriente <loctrin~ 

ria la m.1xirnu ronrnw "detcatio rci corporalis, mümo cam sibi habendi" significa -

(89) El Cótlígo Civil de 1884 asimilaba la buena fé al justo título ya que solo re 
conocía la posesión originaria y como tal, solo la posesión animus dominii.-
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que, para la existencia del :mimus doninii, "no hay necesidad de creerse propieta-

rio, sino que hasta quererlo sN" (90). 

Acorde al CóJigo Ci vi 1 de 1884, que es tablecc tma relación estricta entre el animus 

dominii, el justo título y Ja buena fé, no es operante la argtJ!lCntaci6n expuesta, 

}'H qtw parn dicho l..é5di¡:o el (mico animus daninii que puede considerarse legítimo, 

es aquel imbuido de buena fé y, por lo tanto, el basaJo en el desconocimiento de -

los vicios dd título en que se funda la poscsi6n, cuando estos existan. El C6di-

go C.i vil vigente, por el contrario, otorga validez a 1 animus dominii afectado de 

mala fé, parn fines de la prescripci6n. 

Jig 1) !A POSESION VIOLINli\: 

De vital importancia para nuestro estudio es el scfialar que, el ordenamiento en -

cuestión, considera C'()ITIO de mala fé, toda posesi6n adquirida por medios violentos 

o la que se origina o se ejercí ta delictuosamcntc. 

L:1 violencia es el vicio de la posesión pacifica (91) y tooa posesión violenta pu!:. 

de reputarse como delictuosa. 

Ahora bien, el vicio de la violencia puede purgarse cuando ésta cesa.como se esta 

blecc expresamente en el Art. 1154 del e.e. que a la letra dice: 

"Cuando la posesí6n se aJquicre por medio de violencia, atmquc 

ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para 

(90) Juan Voet. Comentarios al Digesto. Cit. por Bclune, ob. cit. p. 29. 
(91) "El goce pacífico durante un cierto tiempo hace prcsl.Dllir la propiedad, por

que es natural creer que aquel que goza de la cosa no hubiera sido dejado 
en posesión por el propietario si no lo fuera el mismo". Bclime. ob. cit. 
p. 33. 
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ln proscripci6n serú Je diez aflos para los imnuebles y de cinco 

para los muebles contados desde que cese 1a violencia". 

,., Es decir, en tanto que la violencia empleada en la adquisición de la posesión no 

• 

cese, es ta no es apta para usucapí r. No serfi sino h;1s ta que cese tal v íolcncia, 

que se iniciará e 1 cánputo del ténnino para la prescripción positiva. Tomando en 

cuenta que totla posesión violenta, como ya aptmtamos, se reputa de mala fé, el tér 

mino en cuC'stión es el correspondiente a dicha condición de mala fé (92). 

1 Ig 2) LA POSESlON DELIC1UJSA: 

Por lo que toca a la posesión delictuosa, la doctrina ha atravesado por dos etapas 

distintas que se inician por la que opta por considerar inútil para fines de la -

prescripción adquisitiva, toda posesión derivada de tUl acto que amerita una sanción 

corporal o ¡wrnnaria. JA1 ratio de esta postura obedece a la lógica jurídica que -

considera imposible que la ley derive de un ac:to delictuoso, la iJCción de queja -

"como para recompensar por tul lado Jo que castiga por otro" (93). 

Con Ja misma tendencia se acepta que el acto ddictuoso pueda purgarse, si tal ca· 

rfictcr cesa para la ley, no así rnando la c:ontinuidacl de la acción, sigue siendo -

juzgada como infracci6n o delito por el ordenamiento jurídico. La "ratio" de este 

argwnento radica en el axioma legal, de que "el delito no se legitima por reincide!!. 

ci a" (9,1). 

(92) No aclara el e.e., \'igentc qué elementos deben tomarse en cuenta, para consi 
derar que ha cesado la violencia por la cual se entró en posesión. El antf: 
guo e.e., requería en su Art. 1083 que se declarara jurídicamente el cese de 
la violencia antes ele in icíar el cómputo del téimino <le la posesión útil; • 
"Es decir, se requería t.nia declaración judicial para considerar que había ce 
sado la violencia" Rojina V. ob. cit. T. Tercero. p. 657. 

(93) Belíme. ob. cit. p. 85. 
(94) lbidcm. p. 87. 
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Concluye esta corriente asevcr:u1do que, ni a(m el desconocimiento Je la ley, jus

tifica que st' repute como de buena fé una posesión que deriva de tm acto tipifica-

ble como delito, ya que nadie puclle excusarse en el desconocimiento de la ley (95). 

La scg101da etapa doctrinaria, manificstmncnte adoptada por el Código Civil vigente, 

crea ya tm rn1cvo concepto del título necesario para caracterizar el animus dominii., 

y como ya hahírnnos esbozado antes, asemeja dicho título a la intención de apropiar_ 

se la cosa como sucede con la posesión del ladrón y la del usurpador. El anteceden 

te legislativo de 1884 no coincidía en esta postura ya que, como trunbién señalnmos 

antes, en la posesión nacida de tm delito no existía, para tal or<leniuniento, "jus-

to título ni objetiva ni subjetivamente válido, ni. se reconocía en el, ~a posesión 

del ladrón como apta para producir la prescripción" (96). 

J..;1 innovación del Código vigente se complementa estableciendo para la posesión de

l ictuosa el máximo tl\nni.no aplicable a las posesiones de mala fé. Considenmdo se 

guramcnte, la repugnancia que para la ética y la moral produciría la mhnisi6n de -

una posesión tal, para fines de la usucapión, el legislador estableció una barrera 

mtís a la misma difiriendo el inicio del cánputo del ténnino para prescribir hasta 

que '11aya quedado extinguida la pena o prescrita la acci6n penal". (Art. 1155). 

Este cánputo especial de los ténninos para prescribir, asi como el título "sui-gen~ 

ris" que se contempla en el poseedor que deriva su posesión de un acto delictuoso, 

(95) Tocb esta estructuración jurídica tiene un claro antecedente en el Derecho 
Romano en el que "las cosas robadas u ocupadas por medios violentos no pue
den ser adquiridas por el uso a(m cuando sean poseídas de buena fé, durante 
todo el tiempo arriba descrito, porque su usucapión está prohibida por la -
Ley de 1 as Doce Tah las y por la Lt:y At inia respecto de las cosas ocupadas 
por violencia". Ortol:in. Generalización del Derecho Ranano. Traduc. de -
Pérez Anaya y Pérez Rivas, Madrid, 1887, p. 419. Cit. por Rojina V. ob. cit. 
T. Tercero, p. 1>57 (en nota). 

(96) Jbidcm, p. 654. 
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han sido considcr:1dos en la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justi-

da de la Naci611 (Sala :mxi liar) en el :unp:1ro di recto 5825/SO, fallado el 9 de .Ju-

nio de 1952, que l~ll la parte l·onJuccntc scfwla: 

"Ahorn hh•n ¿quién t•s el que sabe que carece de título para po-

seer? Sóliunente el dcspojante o el ladrón que, sin embargo, sí 

tiene tm titulo, porque al usurpar o robar tiene el título "pro 

meo" "pro suo"; título que, si bien no acepta la legislación es-

pm"\ola, sí la acepta ln nuestra, aunque con ln modalidad de que 

la usucapión no empieza a c:ontar sino hasta lUla vez que se ha ex-

tinguido, por prescripción, la acción penal. Puede decirse que 

es el único título translativo de dominio que, por la sola exis-

tcncia <le la vohmtad del del incucntc, acepta nuestro derecho, -

pero, cano puede aproe i<1rsc, a(n1 en es te caso se requiere siempre 

el título translativo de detninio, asr sea este "pro meo" (97). 

Llegamos asi al punto de dctcnninar c6mo opera la buena o la mala fé en la pose

sión del derecho al uso exclusivo de 1.1 marca. 

Salvo en los casos lcgalmcntc improbables, en que el título que ampara el derecho 

en cuestión, se transfiera a el non-<lomínus, por un tercero que lo haya sustraído 

ilícitamente del dC111inus, crcmi0s dificil que la usurpación de un signo distintivo 

pueda reputarse cano <le buena fé. 

(97) Ibidcm. p.p. 654 )' 655 (en nota). Es aconsejable, para los interesados en 
el terna, considerar esta ejecutoria 1n.1s ampliamente en la obra citada, to
mando en cuenta que concluye por exigir el titulo translativo de dominio -
para que el detentador precario se convierta en poseedor legítimo (Art. 1139). 
(Cambio de la causa de la posesión). 
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El principal obstáculo que se enfrenta en la pretensión de dicha reputaci6n, radi

ca en que la usurpaci6n de marcas constituye un delito expresamente señalado en la 

LIM. 

En cfocto, el Art. 211 Fracción rv de dicha ley establece: 

"Son delitos: 

I 

II 

III 

rv .- Usar, sin consentimiento <le su titular, una marca rcgistr~ 

da para distinguir los mismos o similares productos o servicios 

que aquella proteja" (98). 

La fracción V del mismo nllllCral, canplcmcnta la tipificaci6n del delito, ¡uapliamlo 

éste a el "ofrecer en venta o poner en circulación los productos", referidos en -

la transcrita Fracci6n IV. 

Si el uso de Wl signo distintivo por un tercero ajeno al titular del derecho al · 

uso exclusivo del mismo, sin el consentimiento de este. constituye un delito, di-

cho uso se reputa autonáticrunente como iniciado de mala fé. 

Por otra parte, la continuidad de el uso iUcito en cuestión, no purga el defecto, 

(98) En ténninos semejantes se manifestaba el párrafo primero del Art. 255 de la 
Ley de la Propiedad Industrial sancionando "al que sin consentimiento del -
dueño, de una marca registrada legalmente, la emplee para runparar artículos 
similares. se le impondrá prisión de tres <lías a dos años y multa de diez 
a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del .Juez". (Señala M. 
Jiménez Huerta Derecho Penal ... p. 363 que la palabra "C'!Tlplear" acorde a 
su sentido gramatical y a su intc1vrctaci6n sistemática, "significa usar o 
servirse de las marcas ajenas auténticas por cualquier cirCLmstancia en po· 
dcr del sujeto activo") . 
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ya que la ley persistirá en la tipificnci6n <lclictuosa de la actividad. 

No considcrrunos, sin embargo, descabclla<lo, apuntar la posibilidad de que el ani· 

1m1s del non dominus se asemeje a lUl verdadero animus dominii, derivado de la apre· 

elación subjetiva del derecho usurpado, como una res nullius o una res derelicta. 

A esto contribuye, sin discusión, la ausencia de una publicación que difunda la -

,--. existencia de el registro, que ampara el derecho de uso exclusivo aparentemente -

. violado (99). 

No podria oponerse a tal posibilidad, el ya mencionado principio jurídico ,<le que -

la ignorancia de la ley no excusa su ctanplimiento, toda vez que el desconocimiento 

del usuario ilegal, no lo es del precepto que establece la prohibición de usar ma!. 

cas ajenas, sino del hecho Je que la marca que usa, pertenec<• precisamente a un -

tercero. Si a es to atmamos, como de reconocida prlíctica jurídica, que cualquier -

derecho de propiedad, de posesión o <le disfrute, debe ser inscripto, si su natura-

lczn lo p<•nnitc, para tener validez frente a terceros y que tal inscripción recibe 

publicidad, en el caso de las marcas, a través de un órgano de difusión que, prác

ticamente, no se publica, podernos atrevemos a proponer que un signo distintivo puQ_ 

de usarse por el non-dooiinus de buena fé y consecuentemente sin constituir un deli 

to (100). 

(99) 

(100) 

Una ve: más señalamos que esta posibilidad obedece a que es de Octubre de --
1971, el último número en circulaci6n <le la Gaceta de Invenciones y Marcas, 
único órgano de difusión que CL111ple con los requisitos de publicidad indis
pensables para prestnnir el conocimiento de la existencia de derechos de ter
ceros que limitan la esfera jurídica propia. 
"Por otra parte, el argumento de 1 pretendido origen de lictuoso de la pose
sión del infractor no será invocablc, en el caso <le usurpación de la marca, 
por otro llevada a cabo de buena fé, por lo que no se trata de un argumento 
el cuál deba de inmediato conducir a negar la achnisibilidad de la usucapi6n 
corno un modo de adquirir el derecho en general" La Lumia, ob. cit. p. 356. 

-. 
' 



- 472 -

Para los efectos indicados sería indispt~nsnhk, sin embargo, que el dominus se ab~ 

tuviera de ejercitar su derecho, al menos por 01 mismo tiempo que dure el uso del 

non <lominus, pues de lo contrario, la circ11luci6n de los productos <unparados legít!_ 

mrunente con la marca del primero, indicando el hecho ele encontrarse ésta registra-

da, ('Stnblecerfo una prcstmción de conocimiento del derecho violn<lo, por parte del 

segundo. 

Adcm.1s para fines de ln usucapión, solillllcnte la coexistencia del desuso del Jominus 

con su irmctivi<lad en el ejercicio de las acciones legales que le son propias- pa

ra impedir la usurpación el<.' sus derechos- pennitiría presumir la intención <le ahan 

dono nccesada para que opere dicha institución. 

Por lo que respecta a la usurpad ón que no se encuentra en posibilidad de ser rep~ 

tada <le buena fé, porque existan pruebas del conocimiento de la existencia dC'l de-

rC'cho usu11lado, o en otros ténninos, de el vicio <lel título en que se flUlda d :mi 

mus daninii -título constituido por la ocupación de w1a res derelicta en el caso-

aún aperando la posesión respectiva de mala fé y con carácter delictuoso, es jurí-

dicamente posible concluir la procedencia de la usucapi6n. 

Ya cancntamos que el Código Civil vigente, abre la posibilidad de adquirir por ¡m.'~ 

cripci6n aún aquellas cosas en cuya posesión se ha entrado mediante actos delktu2_ 

sos (lOl), si dicha posesi6n se prolonga por el ténnino especial fijado en el mismo 

ordenamiento. 

De tal modo cabe suponer que si el usurpador de w1 signo marcurio, actuando Je mula 

{101) No es esta posibilidad una auténtica ilmovaci6n; ya la doctrina de princi
pios de siglo opinaba que "aún cuando la usurpación canctida de mala fé tc!:l_ 
ga un color cuasi delictuoso, al menos desaparece con el tiempo, puesto que 
la prolongación del goce tiene precisamente por efecto natural, hacer pres~ 
mir que ella es legítima". Belime, ob. cit. p. 38. 
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fé, pennanecc en su usufructo, en con trapos ic i6n al abm1dono de 1 dominus, durante 

cinco ai\os, (plazo para prescribir positivamente los bienes rmicblcs), sunados a -

los plazos necesarios para qlle prescriba la acción penal (102) o a los seis años 

(mí1s un cuarto ) (103), que constituyen la pena mflxima para el delito <le usurpación 

de marcas (Art. 212 LIM), la usucapión del signo operaría cano una fonna de adqui-

rir el derecho del uso al mismo. 

Conjuntando l3s conclusiones a que arribamos al final del análisis de las cualida

des y condiciones de la usucapión, no encontramos un obstáculo que pueda señalarse 

cano realmente infranqueable para considerar teóricamente pos iblc la usucapión <lel 

derecho al uso exclusivo de la marca. 

f I I) USUCAPION FUSIBLE Y ll~CAPIO:-i POSITIVA 

(102) Art. 102 del Código Penal. "Los ténninos para la prescripción de la acción 
penal serán continuos y se contarr111 <les<lc el día en que se cometió el del~
to, si fuere consunado, desde que cesó si fuere continuo o desde el día en 
que hubiere realizado el último acto de ejecud6n, si se tratare de tenta
tiva". 
Art. 105 del C6digo Penal. La acción pcn.11 prescribirá en tm plazo igual al 
tiempo de la sanción coqJoral que corresponda al delito, pero en ningún ca
so bajará de 3 años. 
Art. 107 del C6digo Penal. "La acción penal que nazca de tul delito sea o no 
continuo, que s6lo pueda perseguirse por queja de parte prescribirá en un · 
año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del 
delito y del delincuente y en tres independientemente de esta circunstancia. 
Pero si llenado el requisito inicial de la querella >'ª se hubiese deduddo 
la acción ante los tribunales, se ohservar11.n las reglas señaladas por la -
ley para los delitos que se persiguen <le oficio". 

(103) Art. 103 del C6digo Penal. "Los ténninos para la prescripción de las san· 
ciones serán igualmente continuos y correrán desde el día siguiente a aquel 
en que el rnndenado se substraiga de la acción de la autoridad, si las san 
ciones son corporales, y si no lo son desde la fecha <le sentencia ejecuto:
ria". 
Art. 113 del Código Penal. "La sanción pecuniaria prescribirá en un año, -
las demás sanciones se prescriben por el transcurso de un término igual al 
que debía de <lurar y una cuarta parte más, pero mmca excederán de quince 
años". 
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En el derecho, lo posible está muy distante de lo positivo por lo que aferrarnos a 

tuHl posibilidad jurídica desconociendo los resultados prácticos de la misma, nos -

haría caer en el error criticado por Bourjón (104) cuando, canent<m<lo las espernl~ 

ciones j ur íd kas de sus contcrnporímcos, afi nnaba: "No veo ptws a 11 í ftmci'.unent:o ni!! 

gtu10, ésta <lecisi6n no es sino un vano ex.unen, vana curiosiJad mlis que realidad". 

Reali<laJ es, que existe wia posibilidad entre nn.tchas de que una posesión de buena 

f6, por el non daninus )' de una marca considerada como bien mueble, dure tres ru1os 

)' que coinciJa con el mismo término de <les1L-;o por parte del dominus, de modo que -

la caducidad del derecho, que opera también ncor<le a nuestro derecho positivo cxa~ 

tamente al tercer año Je haberse otorgado el registro, (al no probarse el uso del 

signo), sobrt'vcnga después de canpletarse dicho tercer ru\o de posesión. 

La verdad es que, como ya hunos dt'lineaclo, la caJuddad del derecho se prcscntarli, 

al menos acorde a nuestra Ley ele Invenciones y Marcas, antes de que se cst.6 en po-

sibil idad de ejercitar los derechos originados en una posesión ad-usucapioncm. 

Convirtiéndose entonces, la marca, en una res nullius o en una res dcrclicta, su -

adquisición por un nuevo titular, se flUtda en la ocupación del signo y no en la -

usucapión. 

Con clara visión, una doctrina reciente señala que no puede verse en la adopción -

por otra persona de un signo en desuso "un caso <le usucapión, (aún prescindiendo de 

la genérica in:idmisíbilhlad de cst~1 figura en materia de bienes irunatcrialcs); Pº!. 

que el problema no concierne a la adquisición, por parte del nuevo usuario, de un 

signo pcrtenedcntc al antiguo, sino a la constitución por parte del nuevo usuario, 

de un bien i111naterial por razón de la novedad del signo; novedad posible por la -

----~-~·--------

(104) Derecho Com(m. T. 11 p. 512, No. 26. Cit. por Bclime, p. 378. 
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cxtinci6n Jel derecho y del bien i.nmaterial del anterior usuario" (105). 

Esta doctrina constituye el fundrnnent.o de la mayoría de las legislaciones vip.cntcs, 

incluyendo la mwstra, que a través del principio de la ren<lqulsici6n de novedad -

de las marcas caJucas, extinguidas o canceladas, reserv!l11 al Estado la facultad de 

conceder nuevamente el derecho al uso exclusivo de tales signos. 

No puede descartarse por otra parte, la necesidad de que el derecho a la marca re

ciba cada día un mayor control estatal con vistas a el adecuado desarrollo ccon6m~ 

co de el país y, prünorJ ial1rcntc, con la idea de rcglrunentar la libre transmisi6n 

de tal <le re cho evi tanda, en consecuencia, e 1 fraude al constmJidor. 

Una reglamL'nt;1ci.ón adecuada <lel régüncn de tr:Ulsmisi6n <le la marca, v.g., impidie1i 

do que la marca puNb cederse independientemente de la hacienda de la cuál constí· 

t11ye un elemento, bloquearía consecuentemente la posibilidad de aplicación de la -

usucnpi6n cono forma e.le adquisición del derecho a dicho signo distintivo. 

Esto no impide que, ¡¡unque remot.:JJl\cntc, pueda Llarse la posibilidild de que la pres· 

cripdón adquisitiva opere con relaci6n a la hacienda ínte~~ramentc consider¡¡Ja, lo 

que se traduciríil en la usucapión consecuente de los bienes ínmatcriales que cons

t i tuycn <lkha hacicntla. El ejemplo e laro de esta posibilidaJ se da en la práctica, 

como visluinhr:11n0s ya en antecedentes, cuando el heredero entra en posesión de la -

hacienda heredada, ignorando que el testamento en que basa su posesión, ha sido , :::. 

vacado. 

En conclusi6n, la usucapión de los bienes inmateriales con independencia e.le la ha-

(105) 1\scarelli, ob. cit. p. 428. 
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cienda, es jurídicrnncnte posible, pero inaplicable en nuestro derecho positivo, sin 

que esto sig1li fique que las bondades que caracter] zan a tal instituci6n en el área 

de los bienes co11Jorales, no se alcancen para los bienes inmateriales, en cada le

gislación nacional a través de disposiciones especiales que lleven a resultados -

análogos. 

Una consideración <le algunas de tales disposiciones especiales constituirá una a

decuada culminación de nuestro desarrollo. 

JV) SUBST111JI'OS JUHIDICOS EN lA PHAXIS INfERNACIONAL 

IVu) E.U.A.: 

En el vecino país del norte las !eres relativas a los bienes inmateriales, básic.!!_ 

mente las que se ocupan de las marcas y las patentes, toman en cuenta la inactivi

dad del ti tu1ar de un derecho de' dicha Índole inmaterial-en cuanto a demandar a • 

presuntos infractores-asignando a dicha abstención, el efecto jurídico de una -

prcscr ipci6n negativa. 

Esta pn•scripción negativa se hace valer, generalmente, en vía de excepci6n, por -

el usurpador ya Je wm marca, ya de una invención patentada, cuando el titular del 

derecho demanda dicho ilícito ante las Cortes respectivas, mucho tiempo después de 

iniciarse el acto que le agravia. 

La exccpci6n en cuestión, fundada, acorde a la legislación comentada, en la aplic!!_ 

ci6n de principios de equidad, se establece concretamente en la Secc. 19 (15 U.S.C. 

1079) de la Ley Lanham (Ley Norteamericana ya mencionada, que se considera la más 

importante en el aspecto marcario), en los siguientes ténninos: 
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"Se cons idcrarán y apl icartín en todos los procedimientos in-

ter-partes principios equitativos de "taches", "estoppcl" y -

aquiesccndn, en donde resulten aplicables. Las provisiones <le 

esta secci6n gobernarán también los procedimientos hasta hoy i

niciados en la Oficina de Patentes y aún no detenninados final-

mente" (106). 

Intcnciona lmcntc hemos dejado sin traducir, y continuaremos utilizando en su for-

ma original, los términos "laches" y "estoppe l", debido a que estos carecen de un 

vocablo en espafiol que refleje exactamente su significado jurídico. 

En ténninos gencralc~s "la ches" si¡¡nif ica "negligencia; tardanw; incuria; pres-

cripd6n negativa" (107); mientras "estoppel" se traduce por: "impedimento, ex-

clusi6n, precl1Lsi6n" (108). 

Estos conceptos jurídicos contenidos en la transcrita Sección 19 de la Ley I.anham 

han dado Jugar a iim1.lllerablcs interpretaciones en las Cortes encargadas de aplicar. 

los. 

Así los tribunales han definido la excepción de ''luches", como una doctrina de e-

quidild por la cunl el paso del tiempo impide la reparación o el desagravio. Sin -

emhnrgo el simple transcurso del tiempo, antes de la instauración de una acción, no 

es suficiente para constituir la excepción. La t..>quídad se refiere, no s i11lplemente 

al tr:mscurso <l(d tiempo, sino a la incquidad de pcnnitir que una reclamaci6n se -

--------------
(106) U.S. Dcparoncnt of Canmerce. Patent Offíce. Tradcmark Rules of Practice -

with Fonns and Statutcs. U.S. Governmcnt Printing Officc, 1972, p. 83. 
(107) Louis A. Robb. Diccionario de Ténninos Legales. Editorial Li11lusa, S.A. -

Méxit-o 1974, p. 180. 
(108) lhi<lem. p. lbZ. 
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inicie <lesput?s de dicho t icmpo. 1:n los casos <le invasión de patentes, las Cortes 

han cstahll'cido la nect'sidad de qut~ para constituir la defensa, se hace nccesnria 

la prPscrKia de dos o m;ís dcmcnt.os. Tn1cs elrn1cntos son: la dilación, el nunhio 

de posición entn' las partes, que la reclrnnación del demandante haya sido conodda 

para e 1 dcm;m<laJo, y qut' haya existido en su manen to, oportunidad para demandar. En 

asociación con la dilación se e1ir11cntr,1 la inacción y la negligencia. En relación 

con el cambio ele posici6n, cstl1n el d::f10 o perjuicio al demandado, el apoyo del d~. 
' 

mandado en la inactividad <le el demandante o el hecho de que el demandante haya Í!!_ 

duddo o provocado el perjuicio. 

Será necesario, además, que la dilación en la instauración del juicio sea inexcusa 

ble }' que dich;i di ladón se traduzca en un perjuicio en contra del demandante. 

Concrctrnncntc, para que una excepción basada en "laches" sea procedente, scr{1 ne-

C(~sario: 

J. El C"onodmiento,por parte del duci10 de la patcntc,de la infracción; (podemos 

notar en este rcquisi to una marcada serncj::mza con aqut•l que mencionamos al referir 

nos a la tolerancia y que fl'<¡ucría p:1rn su existencia, del conocimiento por parte 

del titular tolerante de el hecho que prcsunt;m1cntc le agraviaba). 

2. La cxtcnción de la di ladón argumentada y las rawncs de la misma ;(con ba<>e en 

tal di l;ición, el demandado deriva Lma buena razón para creer que el derecho recla

mado, carece d(• valor o ha sido abandonado). 

3. Las actividades de las partes durante el período de dilación, las cuales al tr!!_ 

<lucirse en cambios en las condiciones de relación entre dichas partes, hacen inj~ 

ta, para el dcrnandado, la obligación de reparar el daño. 

Estos requisitos hun sido rcs1..D11idos por la Corte en el caso Shaffer vs. Rector Well 
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Equipmcnt Co., 155 F. 2d 344, 345, Sth Cir. 1946, en los siguientes ténninos: 

"Los elementos necesarios paru constituir "laches" se han man

tenido uni fonnanente, como los siguientes: 

(1) Un alegato de invasión de los derechos de el reclamante 

por parte del demandado, de la cual e 1 dem<mdantc tuvo conoci

miento y amplia oporttmidad de establecerla en el foro apropi.!!. 

do; 

(2) Una <lilac í6n del demandante en hacer valer tales derechos, 

por razón de la cual, el demandado tiene una buena razón para 

creer que los derechos reclamados carecen de valor o que han s!_ 

do abandonados; 

(3) Cambios en la condic i6n o relación de las partes durante el 

período de dilación, haciendo injusto para el demandado el pcnni 

tir la recuperación por parte del demandante" (109). 

Anali:.arnnos, scparadmnentc, cada tmo de los elementos apuntados,a fin de facili

tar la comprensión de la instituci6n jurídica en desarrollo: 

1. Conocimiento del titular de la patente o del derecho a la marca, de la infra~ 

ción sufrida. 

Es claro que si la excepci6n por "luches" o "cstoppel" constituye, en cierta forma, 

1ma sand6n a la negligencia del titular <le un derecho, una actitud tal solo puede 

calificarse acertadamente, si el titular en cuesti6n está en conocimiento de la in 

fracci6n que se abstiene de combatir. 

(109) nobert Calvert op. cit. p. 508. 
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Un desconocimiento tal, no ha sido, sin embargo, considerado suficiente por las --

Cortes nortc:uncr ican::is cano para lk'c }arar improcedente ln excepción de "lachcs", ya 

quL' s1 bien se reconoce que la aquiescencia del titular puede excusarse mediante · 

prueba satisfactoria de que este carcc'ia de conocimientos ele que sus derechos est~ 

ban siendo infringidos, se ha sostenido por el contrario, que aquel que alega des-

conoc imicnto de un hecho, dehc haber usado una diligencia razonable para proveerse 

de infonnaci6n dl1 los hechos. (Pearson vs. Central 11 l. Light Co. , 21 O ¡:. 2d 352, 

7th Cir. 1954) (110). 

En forma semejante, se ha sostenido que no es necesario que el demandante conozca 

todos los hechos, o que toda la evidencia necesaria para probar su caso <loba es

tar en sus manos para iniciar e 1 cánputo del periodo de inactividad, sino que dicho 

cómputo puede hacerse comprender desde el inicio de las investigaciones o encuestas, 

11 evadas a cabo por e 1 U tul ar para ag('ndarsc los da tos en cucs t i6n. 

La posición subjetiva de el usurpador se toma tmnhién muy en cuenta por el juzga

dor, para dct.cnninar la proc1.>dcncia <le la excepción en estudio. 

En efecto, <le probarse que el <lemm1dado sabía que actuaba infringiendo un derecho, 

la excluyente dt• rcsponsabi licbd de "lachcs" resultaría inoperante. Más aún el h~ 

cho de que el usurpador haya cst:Jdo infringiendo los derechos del titular de la P!!. 

tente por afios, impunemente, no da lugar a la excepción de "lachcs" en un juicio -

tendiente a obtener una prohibición judicial, cuando el infractor ha achnitido que 

conoce la existencia de la patente )' que está consciente <le su actitud violatoria. 

(Frunce Mfg. vs. ,Jcfforson Electric Co., 106 F. 2d 605, 6th. Cir. 1939, c.d. 309 

U.S. 657; revisión de Ja causa denegada; 309 U.S. 696) (111). 

(110) lbidem p. 512. 
(111) Idcm. 
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2. Tiempo Je inactividad que e.la lugar a la excepción. 

Es importunte dctcnninar en que momento, para las Cortes nortc::unericanas, la in:ic

t i vi dad del titular de un derecho se ha prolongado en forma suficiente, como para 

rons i dcrar procedente la prescripción negativa de la reclamación de el derecho vio 

lado. 

;-, Consi<leran<lo que el criterio operante es que la excepción en comentario, no se ba

sa cxclusivruncntc en el transcurso del tiempo sino en las consecuencias que para -

lut tercero tiene dicho transcurso e.le tiempo, no se ha fijado con exactitud un pe

ríodo señalando el tiempo límite para el ejercicio <le las acciones por infracción 

<le derechos de p¡1tcntes o de marcas. En algunos casos las Cortes han usado sin em 

bargo, como re forcncia, el período es t.'.l tutar io de seis años que limita las accio

nes de ley. Una di1aci6n por un tiempo mayor a dicho período, se prestrne que ha -

agraviado al danandado, a menos de que lo contrario pue<la demostrarse por el deman. 

dante (lfüitman vs. Wult Disncy Productions, Inc., 148 r. Supp. 37, 39, OC Scalif. 

1957, aff. 263 F. Zd 229, 9th. Cir.) (112). 

Tauando en cuenta tales características de la dilación, por parte del titular del 

derecho, la Corte norteamericana estableció en el caso Hartford - &npire Co. vs. -

Swin<lell Bros., % F. Zd 227, 233, 4th. Cir. 1938, lo siguiente: "En el reciente 

caso de Denomínational Envelopc Co. vs. D1.1plex Envelopc Co., 4 Cir. 80 F. Zd 186, 

19.t, el .Juez So¡xff, hablando para esta Corte, dijo: 

"La extensión de tiempo durante la cuál una parte puc<le "descansar" en sus derechos, 

./ sin ser culpable de "laches", varia con las circunstancias de cada caso, y a fin de 

constituir la defensa, el transcurso del tiempo debe de ser tan grande y las rela-

(112) Robcrt Calvcrt. oh. cit. p. 509. 

'~ ' 
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ciont'S de los demnndados a los derechos reclamados, debe ser tnl, que resultarfo -

lnequitati\•o pennitir al dcmamlnntc el hacer valer tales derechos. Y generalmente 

que ''lachcs" ... es no cxclusivmnentc dilación, sino un;1 <lilaci6n que trabaja en -

·t Jcsventa_ia de otros o de otro, ver Leonard vs. Gagc 4 Cir., 94 F. 2d 19, 25; 

Schmel:: Liquidating Corp. vs. Willinms, 4 Cir., 86 F. 2<l 167, 169; 1 Pomeroy, -

Equitable Remedies, 21" (se aliade énfasis)"(113) . 

• 
Existe la posibilidad de que el demandante justifique largos periodos de inactivi-

dad, de tal modo que las excepciones basadas en "laches" o "estoppcl", se considc-

rcn improcedentes. COOlpcte, sin embargo, a tal <lrn11md1mte, e 1 comprobar la cxis-

tcncia de cnusas excusables de dilación. No se han considerado en las Cortes cano 

causas suficientes parn tal efecto, 111 falta de fondos para ejercitar las acciones 

con-espondientes o la cxi stencia de otros 1i t igios ¡ tampoco ronst i tuyc excusa su-

ficicnte, el que el demandado haya sido tm buen cliente del demandante y el cuál • 

éste no haya querido perder. (Technitrol, lnc. vs. Mcmorex Corp. (OC NIII) 183 • 

Tampoco se consideran excusas suficientes las siguientes: La muerte de la titular 

de la patente¡ l<J quiebra de su C.'!11pn~sa, si el interventor en la quiebra no ejcr-

cita en tiempo su derecho de reclamar la infracción; el hecho de que el titular -

de la patente esté imposibi l i ta<lo de pagilr abogados especia U za<los; (Arrowood vs. 

Symington - Gould Corp. 1 71 F. Supp. ó93, OC SNY 1946 (115). 

Aunque contados existen algunos casos en que las Cortes han considerado i;:omo excu

sa suficiente en la dilación del titular de la patente o del derecho a la marca -

(113) Ibidemp. 509. 
(114} U.S.A., Cum. Digcst. Cases from 1974. p. 107. 
(115) Robert Calvert op. cit. p. 510. 
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para hacer valer sus derechos, las siguientes: 

"Existe tma excusa !hlccuada para vcnct~r ima llefcnsa de "luches" 

después de im período de 7 años cuando existieron honestos inten· 

tos de cf cctuar tlll arreglo amigable de la disputa y cv i tar el 1 i · 

tigio, dunmtc el período de dilación". (llollruid Co. vs. American 

Stccl Foundrics, 95 F. Supp. 273, lX: NIII 1951) (116). 

"Sin embargo, no se imputaron ''lachC's" a et propietario de una P!!. 

tente que se abstuvo lle seguir hasta la clccisi6n judicial un pro

cedimiento entablado en contra de un infractor, después de que es

te último se convi rt i6 en totalmente insolvente y desapareció". 

(lltmtington Dry Pulvcrizcr Co. vs. Ncwall Universal Mill Co., 91 

Fcd. 661, C.C.N.Y. 1899. (117). 

3) RJ:S1lL1::\IXlS PEílJlJDlCIALE,<; DE t.A DILACION EN EL DI~IAN!li\NrE: 

Hemos ya ap1mtado que para quc la interposición de tma excepción basada en "lachcs" 

o en "cstoppc l" se considere pr<x:cdcntc, no bas t;1 tomar en consideración exclusiv~ 

mente el perfodo de inactividad }' las causas de tal in¡¡ctividad en la persona del 

dcmand:mtc, sino que, es .indispensable, tener en cuenta los efectos de dicha inac-

ti vi dad en e 1 d<.~namiantc. 

En efecto, puede ser que a pesar de que el titular del derecho se haya abstenido • 

por diversas razones de ejercitar sus derechos en contra de un usurpador de los mi~ 

mos, éste último no haya sufrido un claro perjuicio derivado de uicha abstención y 

que en consecuencia carezca de i.mportru1cia el memento en que se inicia la acción, -

(116) Idem. 
(117) Idem. 
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ya que hasta l'Sc mancnto la "posid6n" del infractor no ha variado. 

En otras palabras, es la incquidad o injusticia de el ejercicio llel derecho del · 

demandante, después lk tuia el ilad6n dctennina<la, lo que <la lugar a la excepción de 

"laches". 

El problema rndica en <letcnninar que puede considerarse como tm cambio de posición 

en la persona de el demandado, suficiente como para justificar una defensa a tra-

vés de la excepción en estudio. En algtmos casos, dicho cambio de posición se ju~ 

tifira a través de los gastos en dinero para la constrncci6n o promoción publicit!!_ 

ria de ln pl1mta infractora (Brermun vs. llawley Products Co., 182 F. 2d. 945, 7th. 

Cit·. 1950. c.d. 340. lJ.S. 865) (118). 

Por L'i contrario, sí el demandado no ha sufrido daño alguno a consecuencia de la di 

laci6n y continúa en el mismo negocio después <le la cancelación <le la licencia, la 

excepción Je "laches" no opera en contra de el demandante (Kennedy et al vs. Trim· 

ble ,'\ursery J,;md Furni turc, Inc. , 22 F. Supp. 8, 9, 37 USPQ 256, OC WNY 1938) (119). 

El rt'quisito de el perjuicio en la persona del infractor, corno elemento in<lispens~ 

ble para la procedencia de la exccpci6n considerada, puede fácilmente contemplarse 

en la siguiente resolución de la Corte: 

"La dilad6n del propietario <le la marca al hacer valer sus derc-

chos sobre esta, no constituye "laches" toda vez que el infractor 

no fue perjudicado por dicha dilación ya que este infractor no hi 

zo gasto algtmo en propagill1da o promoción en el mercado, ni <lesa· 

------···---.. -----
(118) Robert Calvert op. cit. p. 511. 
(119) ldcm. 
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rro116 s11 producción o distribución, y un mandrnniento o prohib!_ 

dón judicial en su contra, no lo obl igarü a reorganizar su ne-

godo o n reeducar al público rnn relación a su producto". (Gro-

trím1, llelfferich, Schulz, Th. Stcinweg Nachf. vs. Steinway & 

Sons (DC SNY) 180 USPQ 506) (120). 

La "ratio" del rcquisi to en estudio puede fácilirente inferirse de la siguiente r~ 

solución judicial: 

"Las defensas equitativas de "laches", "estoppel", y aquíesccn-

cía se basm1 en ln teoría de que incumbe al propietario y usua· 

rio primario de la marca, quien tiene noticia del uso de una ma!:_ 

ta similar para artículos similares, el tomar tma pronta y afinn~ 

tiva acción para ejercer sus derechos y protegerlos en contra de 

lo que el estima ser tuia infracción y no dilatarla por un tierrq10 

injustificado penni tiendo al usuario subsecuente el des ano llar un 

negocio y 1U1a fama y buena voluntad en torno a la marca en cuestión, 

antes de iniciar la acción; la deficiencia en ejercer los derechos 

en tiempo puede resultar en la preclusi6n de la reparación que se -

busca subsecuentcmcnte". (Sta tes Stcamship Co. vs. Statcs ~larinc -

Jntcrnational, lnc. (PO lM TApp Bd) 183 USPQ 561) (121). 

!)acl:J la importancia que el dalio al infractor reviste para la procedencia de la C! 

ccpción de "lachcs", es inqlOrtante apuntar que, para las Cortes norteamericanas, 

la carga de la prueba recae predsamcntc en el demandado y consecuente beneficiado 

con la cxccpci6n. Así ha sido sostenido en diversas ejecutorias v.g., National Nut 

(120) USA. Cun. Digcst. Cases from 1974 p. 108. 
(121) ldcm. 
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Co. vs. Sontag Chain Store Ca., 107 F. 2<l. 318, 323, 9th. Cir. 1!J39 y particular

mente en Shaffer vs. Rector \'lell Eq11ipmcnt Ca. (122) al scñ!ilar: 

"La anisi6n del demandado en probar el agravio o c~I dmio a él 

mismo -elC100nto vital en el cstablcdmic•nto de "laches"- sería 

fatal para el resultado de dich.1 Jefensa, a(m si se hubiere -

mantenido la defensa en otros aspectos". 

Como puede notarse la tendencia final de los caso.; analizados, roindde con nues-

tra postura, manifestada a lo largo de este capítulo en el Sl'nt ido de que si bien 

no estamos frente a una prescripci6n de tipo positivo, que penni ta la adquisición 

del derecho a través de el uso irrcstrino 1kl mismo, sí contempl:m1os la o¡wral'ión 

de una prescripci6n de í.ndole negativa, qth' hace inopcmmtc la acción de daños y • 

perjuicios, si ésta no ha sido ejercitada en ticn~)o. Coincidiendo también con nues 

tras pos turas precedentes, las Cortes ill11L'ricanas han ro ns ide>rado que la cxrepci6n 

derivada de la negligencia, obstaculi:a ímicmncnte las acdoncs de recuperación 1lc 

dafios, no así las acciones tendientes a impedir la continuación de la infracción. 

Se confirnui así, el hecho de que la acción inhibitoria no se pierde jamás para el 

titular de la marca o de la patente mientras dure la vida legal del derecho. 

En tales t6nninos se ha resuelto al afirmar: 

"Si bien la excepci6n de "laches" puede ohstaculi:ar la detcrmi. 

nación de el monto de daños y perjuicios, no puede constituir· 

una defensa en contra de un interdicto prohihit>n;\o C'I u~o futuro 

de la marca." (Vantage Mcrcantile \'S. !'lew Trcnds lnc. (PO DI -

TApp Bd) 183 USPQ 304) (123). 

(122) Robert Calvcrt op. cit. p. 513. 
(123) USA. Cum. Digest. Cases fran 1974 p. 108. 
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En el mismo sentido se resolvió en el caso Van Allcn vs. Alt1ninium Co. of Amcrica 

43 F. Supp. 833, 836, DC SNY 1942 (124). 

"La naturnlczn de las d rnms tandas dctenninará cuál repnraci6n 

será obstaculizada mediante la excepción de "lachcs", En muchos 

casos los daños y el derecho ri la tabulación de los perjuicios -

puede ser obstaculizado, otorgándose, sin embargo, una prohibición 

;iuclicia 1 a la in fracción futura". 

Es importante seflalar que en el arca marcaria las excepciones derivadas de la ne-

¡: l igcncia el<~ 1 ti tu lar del tlcrecho, son inoperantes en los casos en que las marcas 

sean idénticas entre sí, de tal modo que la confusión en el público consumidor sea 

inevitable. Así lo ha resuelto la Corte en los siguientes ténninos: 

"Las defensas equitativas de "taches", "estoppel" y aquiescen-

cia no obstaculi::arán la resolución judicial en favor de el u-

sunrio previo si la identidad de las marcas y de los artículos 

de las partes es tal, que la conftL<;ión rcsuJ te inevitable; las 

defensas se considcrarfu1 procedentes únicamente si la semejanza 

en grado de• confusi6n esttí razonablcrncntc en <luda. (Sta tes --

Steamship Ca. vs. Statcs Marine lntcrnational, Inc. (m Thl Tapp 

Bd) 183 USI~ 561) ( 1 ZS) . 

Finalmente, y cerno un ligero destello de lo que po<lrfo considerarse una fonna de 

adquirir el derecho al uso de la marca con base en la inactividad del usuario más 

antiguo de la misma, cabe considerar la siguiente decisión judicial: 

(124) Robert Calvert op. cit. p. 514. 
(125} ll.S.A. Cum. Digest. p. 108. 
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"Toda vez que el opositor sabía o debería haber sabido que el 

solicitan te habia usado la marca por un ténnino de veinte afias, 

y que nunca objct6 dicho uso, ni tomó acción efectiva para pr9_ 

cluirlo en un período durante t'l cual, las partes coexistieron 

en la misma industria, con el conocimiento de sus mutuas activ_!. 

dados, prospera ron, y a lcan:aron buena fama con respecto a sus 

marcas, tlicho opositor es culpable de "luches", de tal modo que 

es inequitativo obstaculizar el registro de la marca del solk!. 

tante, u menos que la semejanza o confusi6n sea inevitable" 

(Statcs Stcnmship fo. vs. States Marine lnternational, Inc. 

(ID Th1 TApp B<l) 183 USI~ 561) (126). 

No hemos logrado dctenninar con claridad, sin embargo, cual es la situaci6n final, 

derí v:1da de las resoluciones comentadas, de la marca de uso previo que resulta in-

capaz de obstaculizar el registro de la marca posterior. Es decir, dicha marca -

previa caduca o coexistirá con la marca registrada dando lugar a la consecuente -

confusión en el público consunidor. La convalidación de la solicitud de marca m~ 

diante su registro, a pesar del uso preferente o del registro del mismo signo por 

un tercero, es un problema que se enfrenta en la actualidad en la mayorí.a de las -

legislaciones. Páginas adelante contemplaremos la misma problemática, con relaci6n 

a nuestro país, a fín de adoptar una conclusi6n apropiada. 

De los análisis efectuados, parece derivarse una inc6gnita que las ejecutorias ltun! 

critas no resuelven con claridad. En antecedentes sostuvimos que, lil1 requisito i!l 

dispensable para considerar un abandono con efectos prescriptivos suficientes, ra

dica en que dicho abandono, en el ejercicio de acciones legales tendientes a impe

dir o a poner fin a una infracción, debe ir awiado a el desuso del derecho por par_ 

------·-----
(126) Ibídem p. 109. 



te dc1 titular. En tos casos nortemnericanos comcnt;ttlos. no se menciona duramen· 

tes i ~l' toma en rucntn el uso art11;il dl'l derecho a la marca o Ja cxplotaci6n cfcc: 

ti va de ln patentt•, ;1 fin de dL'tcnninar la prcx:c,Jencia de Ja acción de daños y pe!: 

juidos y la conscrncntc JH'OCl'(lt~nda lle la 1.~xccpci6n por negligencia. Suponemos -

que las periciales ront11bles necesarias, para clctlonninar el monto de una acción de 

<lruios y perjuicios, pres11poncn, por una parte, el uso o explotación del derecho en 

manos lle su titnlnr y por la otra l'l mismo 11so o explotación en manos del usurpa

,Jor con una conscnientc diferencia económica en las percepciones del primero, a en~. 

sa de la inactividad del segundo. Este ra;:.onruniento nos lleva a concluir que las 

excepciones por negligencia, en c:l derecho norteamericano, solo son procedentes en 

aqul'!los cnsos en que el tiempo trnnsc11rrido en la dilación para instaurar la ac

cifln, es de tal magnitud, que ti(• no ocurrir en el mismo periodo, el uso efectivo -

lll' el derecho, cstc habría caducado acorde a las disposicionC's generales que las 

mi<;mas leyes sobre la materia, establecen respecto al uso de marcas y a la cxplots.i_ 

~· i Cit1 de i nvcnc i oncs ¡mtent adas. 

PtK•dc apreciarse qut~ la aplicación del derecho en el área de patentes y de marcas, 

en los Estados Unidos <le Norte:uncrira, reviste un car{1cter francamente casuístico 

y que la interpretación de las circunsrnncias, presenta caracteres eminentemente -

subjetivos por part<.· de los ju::gadon~s. En los casos de ab;Uldono del derecho, di· 

ch;1 acti t.ud ~;uh,ietiva puede ser, en muchas ocasionl's, influenciada por toda mm se 

ric Je drcunst;incias entre las que no pur..'<.len descartarse las políticas. 

Es not;1hlc, por ejemplo, la posición de la Corte norteamericana en el caso de las 

demandas instauradas por los t itulares originales de las marcas cubanas de tabacos, 

actualln<.>ntc radicados en los Estados Unidos, en contra de las empresas intcrvcnto

ns designadas por el gobierno cubano, a raí: de la expropiación de las empresas ~ 

banas del tabaco. Estas demantlas tenían por objeto obtener un mandamiento judicial, 
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inipidiendo la exportación a los Estados Unidos de Norteamérica, de puros al amparo 

de las marcas c1tlrnnas, en raz6n de una protección n las marc1L<; norte;m1ericanas re-

gi stradas orig inalmentc por las ;mtiguas corporaciones cubanas. En el caso part i-

cular, el titular norteruncrirnno de los registros, hab1a dejado de usar las marcas 

respcct ivas, por un periodo ele doce m1os mismo que fué considerado por la Corte -

a cargo cano "justificado", dadas las especiales condiciones del caso. 

Es clara 111 postura política adoptada por el Juzgador en este caso, con origen en 

las tirantes relaciones existentes entre los respectivos gobiernos de las partes. 

En circunstancias nonnales, el desuso de una marca por doce años, puede difícilme~ 

te considerarse jtL<;tificado en juicios marcarios (127). 

f\lb) l.J\ U.R.S.S. 

El problema de la usucapión ofrece pocas posibilidades de análisis a la luz de la 

legislaci6n sov iHica en materia de invenciones y marcas debido al, ya apuntado en 

antecedentes, dctenninante control estatal de los derechos derivados de tales bie-

ncs i1m1atcrialcs. 

En el caso de las i nvcnciones, reguladas es tas, generalmente, a través de la ins-

ti tuci6n <le l ccrti ficado ele inventor, cuya explotación se gobierna en fonna practi 

camcntc absoluta por el Estado, no existe la posibilidad de que el uso de la inven 

cíón correspondiente, por parte de un usurpador, pueda generar algún derecho váli

do en el caso de que la usurpación se hubiera prolongado por un lapso considerable, 

sin ser legalmente canbatida. 

{127) F. Palicio y Canpañía, S.A. vs. Brush & Bloch, 256 F. Supp. 481 (S.D.N.Y., 
1966), 150 USI~. 607 aff'<l. per curirun 375 F. Zd. 1011 (2d. Cir., 1967) -
154 USPQ 75 cert dcn'd 389 U.S. 830 (1967). District Court resolution -
(Judge Frederick van Polt llryan) (Tomada de Alegato directo). 
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Por lo que toca a las marcas, ln U.R.S.S. es un país de derecho eminentemente re· 

gistral, acorde a 1 cual, 1ma marca antes de ser usada, debe pr irncro ser reg.istrada. 

"lk tal modo el gobierno soviétieo, cooperativas y organismos públicos que fabl'i-

can y venden productos tienen Ja obligación tic ponerles marca" (128). 

La oh! igatoriedatl del registro, en el área de marcus, deriva de la teoría econ6mi· 

ca de los regímenes social is tas que consideran, que e 1 marcar los artículos que se 

ponen en el mercado, obliga, en cierta fonna, a una ganmtia correlativa a el atnnen 

to en la calidad de los productos. 

El registro no resulta obligatorio para las empresas o corporaciones extranjeras · 

que exportan sus productos a la U.R.S.S., sino que se deja a la completa discreción 

de tales empresas, el regís trar o no las marcas que colocan sobre sus artículos. • 

( 129). 

Sin embargo, es pertinente tomar en cuenta que el uso de la marca no puede tomarse 

en cuenta, en la ll.ILS.S., para adquirir derechos a dicho signo distintivo o bien 

con la finalidad de disputar la validez de marcas registradas posterionnente a di· 

cha fecha <le uso. Esto significa que, acorde a la legislación soviética, el rcgi~ 

tro de marcas en ()icho pais es constitutiva de derechos y el derecho al uso cxclusi 

vo del signo distintivo, se deriva (mica y cxclusivmnentc del registro correspon· 

diente (130). 

Lo anterior pcnni te concluir que, a pesar de que el uso de la marca resulta facult~ 

tivo para el exportador extranjero, acorde a la misma legislación soviética, si é~ 

(128) .J. Svyadostz. "Registro y Uso de Marcas en la U.R.S.S. por Extranjeros". • 
l~\IPIA Nos. 15·16 enero-diciembre 1970. p. 148. 

(129) Idcm. 
(130) J. Svyadostz. ob. cit. p. 151. 
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te prctcrn.lc tc•mw un derecho exclusivo al uso de cualquier marca, se verá ohligado 

a rt'¡.:i strarla. 

Adcm:Í';, el derecho exclusivo obtenido a través del registro de una marca canercial, 

permite a su titular el establecer con la U.R.S.S., convenios de exclusivjdad mc

dim1tc los cuales las organizaciones soviéticas se obligan a no solicitar de los -

con~1ctiJores de dicho titular, la compra de los mismos o similares artículos, al -

runparo de marcas semejantes o idénticas a la registrada. 

1..1 posición dc>l exportador extranjero, fortalecida mediante el registro de marca, 

opera no solnmcnte frente a sus competidores, también extranjeros, sino frente a -

organizaciones industriales soviéticas que en su momento podrían actuar también -

compet i ti vmncnte (131). 

Dchi<lo al t'ípico sist('ma socio-politico de el pal.s en estudio, es de lógica cons~ 

cw•nda que las marcas sean de cesión libre, es decir, que no se requiera que estas 

se transfieran conjuntamente con la hacienda con la cual fonnan parte o "con una -

parre importante de la misma". 

Se afínna, sin que estemos de acuerdo con ello, que a pesar de que el uso previo no 

confiere derechos en el Ílrca de marcas, los titulares de marcas notorias "tienen la 

posibilidad ,,k usar las ventajas contenidas en el Artículo 6 bis del Convenio de Pa 

rís", lo que significa que dicho titular "puede reclamar la protección de su marc;: 

demostrando que ést<l es tuia marca notoria o conocida mWldialmente. En tales casos, 

la Firma tiene el derecho de solicitar el rechazo de una solicitud presentada por 

otro exportador cxtranj ero o por una organización soviética, o la revocación de el 

(131) Ibid{'lll p. 150. 
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registro de una marca y la prohibición <le su uso subsecuente". t132). 

No obstante lo fidedigno de la fuente de que deriva la infonnaci6n apuntada, no -

vemos en que fon11a el carácter notorio <le tma marca, que s6lo puede derivar del -

uso previo y runpliamente diftmdido de la misma, pueda constituir un obstáculo legal 

en la U.R.S.S., ya sea para bloquear tma solicitud de registro en tr{unite o para -

conseguir la revocación de un registro ya otorgado y la consecuente prohibición de 

su continuación en el uso. 

Solamente del análisis de un caso concreto, información de la cual carecemos, po-

dría determinarse la procedencia o no, de una impugnación fundada en la titularidad 

previa de una marca notoria. 

Al estructurar la teoría de la usucapión, en relación a los bienes inmateriales, !!. 

puntábrunos como un requisito indispensable para desarrollar la pretensión analiza

(~1, el que, correlativo a el uso de el signo distintivo o de la invención, debía -

contarse con el desuso de el derecho por parte de su ti tu lar original. 

En el derecho soviético, como a¡nmtamos Mtes, esta circunstancia no puede prescn-

tarsc, al carecer el desuso, de sanc:i6n en los ordenamientos respectivos, ya que a 

diferencia "de las legislaciones de la mayoría de los paises, la legislaci6n sovi~ 

tica no establece requisitos con relación al uso público u obligatorio de las mar

cas registradas; el uso de la marca se deja complctruncnte a la discreción del prQ 

pietario. El registro de una marca no puede ser revocado por falta de uso" (133). 

Acorde a lo expuesto, podemos concluir que, en la U.R.S.S., el derecho al uso exclu 

(132) Jbidein p. 151. 
(133) Ibidem p. 156. 
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sivo de la marca solo puede extinguirse por el transcurso de los dil~z años de vi· 

gcnria del mismo, si este no es renovado en tiempo, o debido a que dicho registro 

haya sido concedido en contravención a las leyes apli.cnblcs. 

Consecuentemente, el otorgamiento de 1m registro para la marca extinguida, a favor 

de tm tercero distinto <l su titular original, se fundmnentará en el principio de -

la readquisid6n de novedad del signo, que hemos apoyado en antecedentes, haciendo 

inoperante tlXla vía d(~ adquisición del derecho que como en la tL<;ucapión, no se ftm 

da en el registro mismo. 

La aplicación prtict ica de las normas que establecen el carácter eminentemente re

gistral del derecho al uso exclusivo de una marca en la U.R.S.S., pueden considerar. 

se con facilidad de un análisis de la siguiente resolución de tm caso concreto: 

A) La Firmn norte¡unericana "Phillips Morris Incorporatcd", registró ante el Comi· 

té para Inventos )' Descubrimientos adjunto al Consejo de Ministros de la U.R.S.S., 

y con focha 26 de Abril de 1948, la marca mercantil "Bcnson ti llcdges". 

B) La Finna nortcrurcricana en cucsti6n, renov6 oportunamente el plazo de vigencia 

del certificado que le fue otorgado. 

C) La Firmn brí tfüiíca "Benson ti llcdges", principal canpetidor de la mencionada C11!. 

presa norteruncricana en el mercado mundial, registró la misma marca mercantil antes 

mencionada y para idénticas mercancías el 4 de mayo de 1967. 

" D) La Finna norteamericana solicit6, a través del Colegio Jurídico de Derecho In

ternacional, se amparase su derecho exclusivo a utilizar en el territorio de la -

U.R.S.S. su marca "Benson & llcdges". 
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E) El Colegio Jurídico de Derecho Internacional, al abocarse al caso, procedió a 

estructurarlo con apoyo en los sigui <:>ntcs fomlrunc.•nros lega les: 

l. - Acorde a la legislación soviética, en la materia del amparo a los derechos so· 

brc propiedad industrial, los extranjeros gozan en la U.R.S.S., de régimen nacional 

y por consiguiente poseen, los mismos derechos concedidos a las personas jurídicas 

soviéticas. 

2. - El derecho a la marca mercantil cstlí reglamentado por la Disposición del Con

sejo de Ministros de la U.R.S.S., dictada el 15 de Mayo de 1%2 y por la Resolu

ción de Marcas Mercantiles aprobada el 23 de jtmio de 1%2, por el Comité para In. 

vrntos y IJcscubrjmicntos adjunto al Consejo de Ministros de la U.R.S.S. (Estas -

disposiciones garantizan tanto a las personas jurídicas nacionales como a las ex

tranjeras, el uso exclusivo <le fa marca mercantil registrada a su nombre). 

·'·- Las Cláusulas 4 y 21 Je la Resolución sobre las Marcas Mercantiles, penniten, 

al propietario <le un certificado de marca, demandar, de acuerdo al procedimiento -

establecido por la legislación vigente, el amparo a el uso cxclusívo de tma marca 

mercantil. 

La legislación soviética desconoce el instituto del usufructo por antigUcdad de la 

marca mercantil, por lo que el derecho al uso exclLlSivo de dicho signo nace cxclus!_ 

vamcnte de su registro e infiere la posibilidad, para su titular, de emplear las as_ 

dones legales conducentes para hacer cesar el uso ilegal por parte de terceros, de 

marcas semejantes o idénticas, aplicadas a mercancías también similares o iguales. 

4.- La focha del certificado, debidamente renovado, por la Firma norteamericana, -

(26 de Abril de 1948), resultaba claramente preferente al de la fecha del certifica 

do de la Flllpresa británica (4 de Mayo de 1967). 
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s.. Con bnse en ln Cláusula 15 Je la Resolución sobre Marcas Mercantiles -la cual 

estipula, que el Canité para Inventos y Descubrimientos adjl.Dlto al Consejo de Mi-

nistros de la U.R.S.S., rl'husm·á registrar una marca mercantil, si ésta, anuncinda 

para lUla dctcrminacla catcgorfa de mercancías, t'S parecida a las marcas mercantiles 

registradas con anterioridad y para la misma categoría de mcrrnncfos- los abogados 

del Colegio Jurídico del Derecho Internacional presentaron, ante el Comité en cue~ 

tión, una solicitud pidiendo la anulación del certificado expedido por error, a la 

Pinna ingksa con relación a 1 a marca "Bcnson & Hedges". 

6.· La resolución definitiva del Canité,contcnida en la Uisposición del 23 de Ju· 

lio de 1968,se resolvió en los siguientes términos: 

Anular los certificados número 31262 y 35354 do el <lerccho para el uso exclusivo -

de la marca mercantil "Bcnson f¡ l!cdgcs", expedidos a nanbrc de la finna "Bcnson & 

llcdges" de Londres, Inglaterra; encargar al Dcpartrullénto de Registro Estatal de 

Inventos y Descubrimientos, se anulen los certificados nGmeros 31262 y 35354 de el 

derecho de uso exclusivo de la marca; encomendar al Instituto Central de Investi 

gación Cícntífka de la Infonnaci6n de Patentes (F..-;NYYPI) se publique en el "Bol~ 

tín de Descubrimientos, Inventos, Muestras Industriales y Marcas Mercantiles", la 

anulací6n Je los certificados mencionados (134). 

!Ve) MEXICO 

En el an&lisis particular que hemos efectuado de las condiciones y cualidades de la 

posesión ad· usucapioncm, asi cano en la mayor parte del desarrollo del tema general, 

objeto Je este csti.k.lío, hemos venido estableciendo cuadros comparativos entre las -

-------·-·--
(134) Cít. por G. Rubezhob "Una Causa sobre el Amparo del Derecho a la Marca Mer~ 

l·anti1". AIPPI Revista del Grupo Nacional Soviético, Moscú 1972 p. 53 y ss. 
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tendencias naC'iona les e i nternacionalcs, de la doctrin¡i, j uri.sprudenci a y legisla

ción. 

Esto nos pcnnite decidir, a estas alturas, quc en la lcgislarión mexicana, :rntigu~ 

mente de propiedad industrial y nctunlmcntc de invenciones y marcas, no existe pr2_ 

cepto alguno que contenga 1m claro principio de aplicación de In institución de la 

tL"ucapi6n. 

Conviene efectuar, sin embargo, 1ma hre\'C consideración de al~11mns disposiciones l~ 

¡tal es nacionales que, en e.I án'n de los bienes inmnteriales, np11nt11n cierto carác· 

ter prcscriptivo S(.]Tlcjantc a la usucapión. 

Primeramente, es claro que para la LL\1, el uso de un signo distintivo confiere de· 

rechos al usuario, que son oponibles :i(m al derecho de uso exclusivo derivado del 

regiHro del mismo signo, si este.' l'!i posterior a dicho uso. 

El n'quisi to p;u-;1 que el uso prcv io tenga w1 lor lcga l, se limí ta a que Ji cho uso 

se haya i nj ci :ido con m.ís de un aí'lo de antcriorídad a la fecha legal de la marca r~ 

gistr,;da (Art. 93, lcr. Párrafo). 

Además, el usuario primitivo podrli tramitar la unulación del registro siempre quc 

solicite, a su vez, el registro de ln marca Je uso, "dentro del año siguiente nl • 

d1a en que fuere publicado el registro vigente" (Art. 93, Zo. Pl\rrafo). 

De Jos preceptos legales cCJllC:ntados, puede deri vnrsc una fonna de a<lquisi ción de 1 

derecho a la marca de ciertos caracteres presniptivos. 

En efecto, si el usuario primitivo se abstiene de impugnar el registro posterior • 



' . 

. 498 -

dentro del pla:o estipulado, dicho registro quedará finnc y el derecho a su vige!! 

cia, habrti sido adquirido por prescripción de la acción de impugnación. No cree-

mos, como se pretende por algunas corrientes doctrinarias, que pueda verse aquí wi 

caso de usucapión, ya que el derecho de la marca registrada, no deriva del uso co!! 

tinuo del signo, sü10 del propio registro y del no ejercicio de la acción de impug_ 

nación ( 135). 

Esta prevalencia, del derecho derivado del ll<;O previo de una marca, se contempla por 

la misma LIM, cano wm causal de nulidad, en el Art. 147 F II, acorde a los siguie!! 

tes términos: 

"Art. 147 El registro de una marca es nulo: 

I.. 

I J.- Cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de con-

fusión a otra que haya sido usada en el país con anterioridad a 

la fecha legal de la m:irca registrada, aplicada a los mismos o 

similares productos o servicios, siempre que quien haga valer el 

mejor derecho de uso canpruebc haber usado su marca ininterrumpid!!. 

mente en el país con anterioridad a la fecha de uso declarado por 

el que la registró". 

La acción de nulidad que se instaure con base en el numeral transcrito, deberá i!}. 

tentarse, para considerarse procedente, dentro del año siguiente a la fecha de -

publicad ón, en la Gaceta de Invenciones y Marcas, del registro cuya anulación se 

( 135) "Se trata (para el ti tu lar de la marca de uso) de un impedimento para la Í'l 
vocabilidad de una causa de nulidad de la marca. Es, sin embargo, un impe
dimento importante porque impide (sic) que se impugne la validez de una maE_ 
ca registrada con base en la causa de nulidad más común o sea la falta de 
eficacia distintiva de un símbolo" (Ascarelli, ob. cit. p. 454). 
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persigue (Art. 147 r VII, Párrafos Zo. y 3o.). Una acción semejante se abre, al -

uso previo efcctu.1do en el extranjero en casos de reciprocidad internacional. redu 

ciendo el ténnino para ejercitar la acción a seis meses (Art. 147 F III y VII, 2o. 

Párrafo). 

Pueden notarse claras discrepancias entr0 el Art. 93 y el 147, ya que mientras el 

primero, requiere que el uso previo lo sea de más de un año de anterioridad a la -

fecha legal del registro, el segundo habla simplemcn::<J de uso anterior a la misma 

focha legal, sin fijar un plazo al mismo. Por otra parte el J\rt. 147 requiere que 

el uso previo tenga un carácter inintcrnunpido y anterior a la focha de uso decla

rada por el titular del registro, requisitos no incluidos en el Art. 93. 

(}niten, por otra parte, los preceptos en comcntar.io, referencia alguna a la situa· 

d6n de la marca de uso en el caso de que su titular no impugne en tiempo la marca 

registrada. Suponemos, que al no produdr efectos la marca registrada, en contra 

de la de hecho (Art. 93), ésta podrá continuar en uso originando, en nuestra opi

nión, tma coexistencia de derechos francnmente contraría a los intereses del consu 

midor, que, de tal modo, podrá ser fáci lrnentc confundido. 

La antigu:1 Ley de la Propiedad Industrial planteaba ya el mismo reconocimiento a -

las marcas de hecho, solamente que con plazos más amplios canputables en igual fo!. 

rna: tres aflos de uso previo al regís tro (Art. 99); tres ruios de margen para sol!_ 

d tar el registro y anular la marca regís trada (Arts. 100 y 200 F I I); mismo pl.:.

zo de seis meses en los casos de uso previo extranjero, si existía también el re

gistro extranjero y en cnso de reciprocidad (Art. 200 F Il l). 

Además la LPI, a diferencia de la vigente de Invenciones y Marcas, si preveía la -

situaci6n de la marca de hecho, cuando t'sta no era solicitada dentro 'de los ténni-
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nos legales establecidos y consecuentemente se perdía el derecho a ejercitar la -

acción de nul idaJ 1lel registro posterior al uso, scfíalnn<lo: "si el sol ici tantc -

dd registro (de la marca de hecho), hubiere estado usan<lo la marca antes qt1(' a-

qué! que la registró y ha contint1ado el uso sin interrupción, por más <le tres años, 

con posteriorülaLI a la fecha de p11hlicaci611 del registro anterior, tendrá derecho 

a seguir usando la marca (Art. 201 F N) (136). 

Ya la jurisprudencia internacional ha detectado el problema que plantea la prote.s_ 

ción a las marcas de hecho, rn:mdo ésta origina la coexistencia de signos distintt 

vos idénticos, en lógico detrimento de la capacidad difcrcnciatoria de tales sig· 

nos y en el ya referido perjuicio, del público consumidor. 

Por ejemplo, la Corte de Casación Italiana, en sentencia <lel 12 de Octubre de 1957 

(137), sostiene que, tras la consolidadón de la marca registrada, se impide la -

continuación en el uso por parte del previo usuario que no ha procedido al regis-

tro. ComenUm<lo est11 senHmcia, Ascarclli opina que el obstáculo para que el uso 

de la marca no rcgistra<la continúe, sería, acorde al tenor de la sentencia en cue~ 

tión, la consecuencia de la caducidad <lcl derecho del usuario anterior ante la fal 

ta de una oportw1a impugnaci6n, por su parte, <le la marca registrada. Esta conse-

cuenda, en opi ni6n del autor d ta<lo, no solo se opondría a la enumeración taxati

va de las causas de cadud dad del derecho sobre una marca, considerando como causa 

(136) La misma posibilidad de marcas coexistentes se contenía en el "Art. 200 F. 
V, al señalarse: El registro de una marca es nulo: "Cuando por error, -
inadvertencia o diferencia de apreciación se lleve a cabo un registro, exis 
tiendo en vigor otro que se considere invadido por tratarse de una marca -
que se c01úun<la con la anterior. En este caso la Secretaría de oficio o a 
petición de parte, <lcclarará lllllo el segw1<lo registro, siempre y cuando el 
error se advierta o rc.'Cliune dentro de los tres nfios siguientes a la publíc~ 
ci6n en la "Gaceta" del segundo registro; de lo contrario éste quedará fi!_ 
me ....... " 

(137) No, 3760, Foro it., 1957, I 1,597, Cit. por Ascarelli. ob, cit. p. 453. 
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de cadtH:h!atl, la fnltn de impugnación ele ln marc:1, sino q11e se opondda a la "ra-

tio" del precepto que prC'tendc proteger el avirunicnto ligado n la marca registrada, 

ante el transcurso de el lapso de caducidad, pero no fijar el ámbito <le la protcc-

dón, seg(m cri tcrios clist intos a los que se aplicnn durante dicho lapso, como en 

cambio sucedcrín sí dcspu[•s del mismo, se impidiese la continuación del uso por -

parte del anterior usuario. lmpid.iendo este uso, el transcurso del lapso de cadu

ddad "no integraría el supuesto de hecho de la consolidaci6n del derecho ejercita-

do por el titular de la marca registrada, sino de que ésta obtenga una protección 

en un :ímbito mayor" (138). 

llcmos referido esta resolución del tribimal extranjero y la opinión vertida sobre 

la misma por el prc~tigiado tratndista Ascarclli, a fin <le poner de manifiesto que, 

la tendencia a evitar, n)!no interés jurídico predominante, la confusión en el con-

s1tnúlor, es universal, y que las Cortl'S pasrn1 por alto la "ratio" original <le alg~ 

nos preceptos legislativos, de cierta antigllcda<l, para considerar prc<lominantcmen

tc que Ja coexistencia legal de marcas idénticas, es violatoria de el interés jurí 

dico referido. 

Tiene razón Ascarclli, en su comentario, al considerar que el espíritu del legisl~ 

dor, cstablccícn<lo la convnl idación de la marca registrudn ante la inacción del u-

suario original, t i.cndc a proteger el aviamiento ligado a la marca durante el pla-

za de convalid:1ci611 (S ai\os acorde a la ley italiana), pero desconoce que la cvolu 

ción ccon6mica <le los paises, requiere de que la "ratio" de los preceptos no actua

li ::ados, se separe de los c::iuccs que inspiraron al legislador, para adoptar la de -

las necesidades del país, en el mancnto en que se vive. 

Ese memento hace necesaria, en nuestra opinión, una reforma legislativa a la aún -

-------·-----
(B8) Ibídem p. 453 (en nota). 
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muy rcc.icnt(', LC'y MC'xictma Jo Invenciones y Marcas, dl' modo que se aclnn• ln situn-

dón legal de l¡¡s marcas do uso, cuando sus <letentadort·s no impugnen, en tic11~10, • 

los registros posteriores de marcils id6nricas, 

CrN·mos que la cocxist(•ncia legal <le marcas muy smcjantcs debe evitarse d0finiti-

v:uncntl', establcdlmdo como causal de caducidad, la no impugnación <le la marca re-

gistrada por d 11swirio antt•rior del mismo signo, solucionando desde luego, previa-

mente, c.l problema Je la publicidad necesaria que debe darse a los actos registra-

les. 

!In precepto ndecuado, podrí;J operar en forma tal que el plazo <le un año, de no ob-

scrvarsc por el ti tu lar dl' la marca do uso, para solicitar su registro e impugnar 

la marca registrada, se traduciría en la caducidad del derecho de impugnación, mio!]_ 

tras que un pla:.:o de tres a1ios contuJos n partir Je la fecha legal del registro, as_ 

tuaría parn c:1d11car la marca <le hecho, con la condición de que la marca registrada 

probara su uso cont im.10 y cfcct ivo, en ese mismo término de tres años. 

Esta solución ;1dcmás i ndud rá scgurnmente a los detentadores de marcas de hecho, a 

elevar sus títulos de uso a la categoría <le registro, facilitando al Estado el con 

trol de la drculacíón Je tales signos, que de otro modo solo ejerce, a través de 

la Dir0cción de Transferencia de Tecnología, en las marcas registradas. 

Circu!L';tancialmente, conviene i1L.o;istir en que, si bien la mencionada Dirección d~ 

Transferencia, pl'rsigue, rnmo ya scñalwnos en antecedentes, al registrar las ccsi~ 

ncs Je m:irrns, el evitar 01 fraude a la ley y el establecimiento de condiciones con 

trarias a la cnmonía nacional, no debe pasar por al to la necesidad de que dicho -

control tienda también a evitar la confusión en el consllmidor que puede originarse 

c•n el traspaso inJiscriminndo de marcas con independencia a la transferencia de las 

hadendas que 1:t5 incorporan originalmente. 
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En el intento <le detectar, en la 1cgis laci6n mexicana, algíin otro precepto cuya f.!_ 

nalidad, a semcj1mzn de la usucapión, se oriente a sandonar el desintcr6s dc:l ti

tular por sus bienes y a evitar la titularidad de derechos en desuso, es de notar

se la no inclusión de la :mtigua institución de ln extinción por no uso, en la ley 

de Invenciones y ~breas. 

Este remedio legal, carncteristico de la antigua Ley de la Propiedad Industrial, -

fué objeto, durante su vigencia, de diversas críticas positivas por parte de trat~ 

distas extranjeros, quienes lo consideraron como una adecuada solución legislativa 

u el probl()na de la sobrecarga de marcas en desuso en los registros Oficiales. 

La esencia del remedio legal en cues ti6n, radicaba en que el Legislador de 1942, -

pretendía que sólo conservaran su vigencia las marcas en uso efectivo, para lo cual 

estableció: 

"Art. 204. - El regís tro de una marca se extingue si se suspende 

la explotación de la misma por más de cinco años consecutivos; -

salvo que se renueve en la fonna especial prevenida por el Artku 

lo 171 de es ta ley". 

Abrió adC!Ms, la posibilidad a que cualquier tercero interesado solicitara se de

clarara administrativamente la cxtinci6n por no uso de aquellas marcas que no ha

bían cmplido con los requisitos legales previstos. 

"Art. 208. - La declaración de nulidad o extinción del registro 

de una marca, en los casos que proceda, se hará administrativa

mente por la Secretaría Je la Econania Nacional (hoy de Industria 

y Coocrcio), de oficio, a petici6n de parte o del Ministerio Pú-



• 504 • 

blico cuando en ello t1mga algún interés la Federación". 

Dcsafortunadruncntt~. en nuestra opinión, lo que en esencia constituía un adecuado -

planteamiento, se vió desvirtuado por la posibilidad legal que se incorporó en el 

mismo ordenamiento, de renovar las marcas por el mismo concepto especial de dcsu-

so: 

"Art. 156.- Sí se suspende por n•1s de cinco ru"\os consecutivos 

la explotación de una marca registrada, se extinguirán los e· 

foctos del registro, a menos que se renueve en la forma espc· 

cial que previene el Artkulo 171 de esta ley". 

"Art. 171.- La solicitud de renovación, por falta de uso, a 

quc se refiere el artículo 156 de esta le)', para conservar la 

vigencia <le w1a marca que no se haya explotado, deberá presenta!_ 

se a la Secretaría antes <le que concluya el periodo de cinco a-

11os desde el <lía en que se suspenda la explotación ..•..•..•... ". 

A pesar de los intentos que, a nivel <le interpretación, realizó la Secretaría de -

Industria )' Comercio para Jarlc a la renovación por no uso comentada-institución -

auténticruncnte mcxicmw-1 tm efecto limitado (139), la Suprema Corte de Justicia 

de la Naci6n tcnnin6 por darle alcances perpetuos haciendo posible que tum marca • 

(139) "Nuestra legislación marcaria no auspicia una renovación indefinida de mar
cas que no se han usado o que han dejado de usarse, debiéndose declarar, pre 
vio el procedimiento respectivo, la extinción del registro en los casos de -
falta de uso por cinco ailos o más de wm marca aGn cuando hayan sido realiz.Q_ 
das gestiones para renovarla porque no habla sido usada''. Infonnc con Jus
tificaci6n en los Amparos 592/65 y 549/65, promovidos por Sil-0-Ette Sales 
Corporation y ·n1e Gillete Canpany, respectivamente, ante el Juez Primero de 
Distrito del Distrito Federal, en Materia Administrativa, Cit. por D. Rangel 
Medina. "La Caducidad de las Marcas por Desuso" RMPIA No. 10. julio-diciel!!. 
bre 1967. p. 233. 
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en desuso, se 111m1tuviera en vigor prfü:ticrnnent.e para siempre (140). 

No es objeto del presente estudio entrar a fondo en el análisis de la renovación · 

por no uso, ni de la extinción por la misma causal, ya que tales instituciones han 

sido derogadas y no mncrit¡m mayor consideraci6n, sino que las características <lcl 

procedimiento de extinci6n guardan, con la usucapión, aspectos de semejanza dignos 

de tonarse en cuenta. 

Nonnulmente, tal procedimiento se iniciaba por la parte interesada, solicitando de 

la 1Hrecci6n de ln Propiedad Industrial, la Dcclaraci6n Administrativa de Extinción 

por :-.;o-Uso de tma marca registrada. Encontramos ya, en estn etapa inicial y en el 

supu0:;to de que la solicitud fuera procedente -por no haberse usado la marca dura!!_ 

te e ínco :u1os, ni haberse renovado por no-uso antes de dicho lapso- el clásico aba!.!. 

dono objetivo y suhj etivo, de un derecho frente al animus daninii del demandante, -

caractcri:ado por el querer llegar a ser dueíío. 

Este peculiar animus dominii, era requerido por la Dirección de referencia, en la 

fonna de el interés jur'ídico del mencionado demandante, como requisito sine qua non 

para dar curso a la demanda. 

Comúnmente, el interés jurídico en cuesti6n, se demostraba comprobando haber solici 

tado el registro de la misma marca, o de una similar en grado de confusión, a aqu!::_ 

lla registrada y en desuso y haber recibido una comwlicación oficial objetando la 

(140) "Igualmente es correcta la apreciación que hace (el Juez de Distrito) en el 
sentido de que ni el artículo 171 de la Ley de la propiedad y ninguna otra 
disposición de la Ley de la Propiedad Industrial prohiben que el titular o 
el propietario de una marca registrada pueda solicitar más de una vez la r~ 
novación especial del registro, por falta de uso, ni limita trunpoco el eje!:_ 
cicio de ese derecho, sino únicamente a que concurran las circunstancias pr~ 
vistas en esa disposición". Ejecutoria prontmdada por la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 24 de Junio de 1966 en el Amp~ 
ro en Rt~visión 8366/65, promovido por Unilevcr Limited (unanimidad de cinco 
votos). Cit. por. Ibirlem. p. 238. 
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registrabilidnd dol signo solicitado debido ¡¡ la existencia del registro previo met.! 

i: io11:1do. 

tina vez extinguido el signo en des1Jso, y después de haberse declarado finne tal e~ 

tinción, por no haberse t.rrunit~'ldo Jos rcrnrsos al alcance del titular, o haberse f~ 

llado estos en su contra, se otorgaba e 1 registro so lid tado al demandante, siempre 

que se consideraran satisfechos "todos los requisitos que para los nuevos registros 

cstnblece la ley" (Art. 108 LPI) (141). 

Cano es fácil darse c11enta, no sería descabellado, hublar con relación a la figura 

jurídica en estudio, de usucapión. No obstante, aquí sí, enfrentaríamos tm tipo <le 

usucapión sui-gcncris, ya que, primeramente, el derecho del non-daninus, no nace de 

l'l uso del derecho, sino simplemente de su interés en obtener el registro. 

FJ1 segundo tétmino, el derecho nclquirido por el nuevo titular, no requiere de su u-

tilizución para existir, sino que puede conservarse trunbién a título especulativo. 

Finalmente, el nuevo titular no adquiere el mismo derecho que correspondía al anti-

g110 1 sino que obtiene uno nuevo. Esto es, el signo extinguido rcadquiere su nove-

dad y compete al Estado otorgarlo nuevamente a quien llene los requisitos para tal 

efecto tom1mdo desde luego en cuenta, en forma preferente, el interés jurídico ma-

nifestado por quien ha llevado la carga procesal de la extinción. 

RC-stanos únicamente proponer, que si bien 111 usucapión no puede considerarse, en -

(141) La posibilidad que se reservaba la DGPI, para revisar, aún después de desap~ 
recer la anterioridad opuesta, condiciones ulteriores del registro solicit!! 
do antes de otorgarlo, di6 pié, frecuentemente, a situaciones absurdas. E~ 
to es, después de ci.nco o seis años invertidos en obtener judicialmente 1ma 
declaración de extinción finne, había que enfrentar, todavía, una nueva ac
ción oficial considerando la existencia v.g., de otra marca semejante a la 
solicitada, que no había sido detectada en el examen de novedad original. 
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nuestro medio Jurídico relacionado con los bienes inmateriales, como una vfo P.ficaz 

para forzar el uso cfect ívo de los derechos sobre tales bienes, o para incrementar 

la seguridad jurídica de sus titulares, se refonne ln legislación vigente a fin de 

introducir preceptos que impidan, al menos, la vida eterna de los derechos en dcsu-

so. 

Es indispensable, por ejenq>lo, reformar el tantas veces ya criticado Art. 99 de la 

LfM, d.fodolc tma reJacci6n clara y precisa que haga cunplir con la sentencia de -

Voltairc: "Pcnnitid que la 1cy sea clara, imifonne y preci.sa; interpretarla es -

casi skmprc corranpcrla". (142). 

Accpt:unos, que el lcgi.slndor hnya pensado, cano ya anticipamos, reservar al titular 

original de un registro afectado de caducidad, 1m derecho preferente a solicitar • 

nuevnmente el registro, siempre que la "ratio" de dicha preferencia obedezca a la 

considcraci6n de que, para dicho titular, no es necesario aguarJar a que cesen los 

efectos del signo caJuco en la mente del consunidor. 

Lo que no acabamos de admitir es que, esa preferencia dé lugar a que el signo dis

tintivo en desuso se mantenga vigente eternamente a través del simple subterfugio 

de volverlo a registrar tantas veces como el desuso lo afecte de caJucidad. 

Concretamente, una solución adecuada sería adicionar al Artículo 99 de la LIM, un 

ptirrafo estableciendo como requisito para que el titular del registro que ha caduc!!_ 

do lo solicite nuevamente con preferencia a cualquier tercero, la obligación de de-

mostrar que el uso de la marca ha sido iniciado a niveles comerciales adecuados. 

------------
(142) "Phil. !Jict., Vol. 2, p. 366, Basic Books, Inc. (1962). Cit. por Ellsworth 

11. Mosher. "A long Look at a Short Clausc". Journal of thc Patent Office 
Society; Vol. 58, No. 1 Jan. 1976, p. 50. 
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El plnzo preferencial podría ser atnncntado de uno a dos ru1os, en semejanza a la ley 

antih'tla, pero siempn.' obligm1do a aquél que ha perdido el derecho al uso exclusivo 

de un signo, por nhnmlono (no renovación), o por caducidad originada en el desuso, 

a comprobar que su nuevo intcr6s en conservar la exclusividad de la marca, no es me 

rrnncntc espcrnlal'ivo. 

Proponemos además, que se incorporen en la ley de Invenciones y Marcas, plazos l i -

mi tados para el ejercicio de las acciones deri vndas de la usurpación de los bienes 

i nmatcri al es, es tahledéndose límites temporales precisos inclusive para la inicia 

ción de los tríunites tendientes a obtener tma declaración administrativa de la exis 

tencia cft'ctiva de los presupuestos, que confonnan los ilicitos involucrados. 

Todo esto rnnt ribili rfi, segununentc, a que los derechos de uso exclusivo o los mono-

polios legales, contribuyan a nmplir su canctido. No se debe limitar la esfera -

dC' ;icción de los particulares en bendicio dt' terceros, si ese beneficio no se tra 

duce en otro a(m mayor, para la coit'ct ivídad. El derecho debe abandonar ya sus -

claustros tradicionales para •Kcrcarsc a los terrenos de la economía, (mica íónnula 

que pcnnítir5 que progreso y derecho marchen unidos, a(m en los paises del tercer -

mw1Jo (1-13). 

( 143) "Si hien el derecho a la "propiedad privada" pertenece a los derechos funda 
mentales del hombre, en crunbio el monto de la propiedad, el alcance de ésta, 
las categorías de bienes apropiables, y sobre todo las limitaciones que ella 
debe~ sufrir por razón de la coexistencia, de la necesaria cooperaci6n social 
y de la justicia social, es materia variable y cambiante en los diversos pu~ 
blos )' sobre todo en l:Lc; varias situaciones hist6ricas y debe quedar al jui
cio prudente del legislador de cada estado en cada momento. Claro que este 
juicio prudente no debe ser puramente fortuito, antes bien debe de fundarse 
en criterios de estimativa aplicados a la realidad social concreta". Rcca
sens Siches, siguiendo a Sto. Tanás, Prnncisco Suárez, Rousscau y Filemusi-
Guelfí. Filosofía ........ p. 586. 
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CONCLlJS IONES 

1).- La usucapión es un¡¡ institución jurídica eminentemente justa, sin la cual, 
la incertidumbre de la propiedad, acnbaria por impedir el desarrollo económico. 

2). - El derecho contemporáneo ha conservado los elementos difcrenciatorios del -
antiguo Derecho Romano entre la presl·ripción y la usucapión considerando a la pri 
mera, corno tma forma Je extinguir .las obligaciones y a la segunda cano un medio :
dC' adquir.ir la propiedad, cqtüvodndosl', sin embargo, en la asignación del voca
blo ''prescripción" a mnhos institutos. 

'.'). - lk~be mantenerse la difcrenciaci6n clara entre los conceptos de prescripción 
y usucapión para fines didácticos, de claridad, de conqJrensión <le tales institutos, 
as'í como para facilitar la itltl'J11retación <le los ordemunicntos legales que regulan 
tales conceptos. 

4). - Es conveniente evitar en el estudio de la prescripción el establecimiento de 
círrn1os viciosos entre la pérdida del derecho por parte de su titular y la read
quisici6n de éste por aquel en quifai estaba limit:ido. 

5). · Contablrnicnte hablm1Jo, al consunarsc la prescripción, si se producen efec
tos en los patrünonios del deudor )' del acreedor. 

6).- En scrnejan:a al Código Civil del l~<>tado de México, el Código Civil del Distri 
to Federal, debería rcfonnarsc Je modo que la usucapión se incorporara como instit!! 
dón inllcpendicnte, bajo el rnbro de "Medios de Adquirir la Propiedad", mientras -
que la prescripción podría conservarse en w1 capitulo aparte bajo el encabezado de 
"Fonnas de Extinción dc las Obligaciones". 

7). - Las cosas incoq1oralcs, a 1 menos en lo que a la Propiedad Industrial se refie 
re, no son predsamente una creación del c:;píritu sino una creación del derecho. -

ll) .- La tendencia al contml estat:rl de los derechos sobre los bienes inmateriales, 
que se mantiene dentro de lí.mi tes mesurados y conscientes y que tiene en mente efcc 
tivamente el intcr(•s colectivo, constituid lUl anna Je evolución y <le progreso; cñ 
caso contrario, estarC1nos frente a una tendencia totalitaria, contraria al sistema 
de la libre empresa. 

9).· Una consciente postura ecléctica, que balancee adecuadamente los derechos indi 
viduales que el ser humano tiene por el simple hecho de serlo y la tendencia esta· -
tal al control de la propiedad, indispensable para la evolución económica, consti
tuirá la ll'Cta futura de todo Estado progresista. 

10) .- A(111 concibit'ndo el dl'rccho ¡¡ la creación como un derecho inherente al indivi
duo por su carfictcr de tal, no existe justificación alguna a la explotación egoista 
o al abuso dL• los derechos derivados de dicha creación. 

11) . - En el dorPcho ranano no se cons idcró aplicable la usucapión a los bienes in
corporales prod11cto de la creación, no pontue la institución fuera inaplicable a 
los mismos, sino porque en la época, la creación y el ingenio se consideraban un 
producto de la t-olectividad, entidad que orientaba el desarrollo del individuo. 
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12).· Los prím:1p1ns .iuridiros de la utilidad y el interés operan como causal cli· 
rl:'cta cn la const itllción d¡• dt'sm('11\bra111i('ntos dP la prcipic•dnd, en Ja misma fo1111n -
lJllC' detl'nninan la nat1J1"alc:a misma de í·sta. 

1~) .• La primitiva teoría de la 11sll(.:apión l'll l'l ;uit iguo derecho romano, suministra 
elrmrntos s11fiL"icnt('S como para rnnd11ir la posihil idacl de la usucapión aún en los 
casos en que fa! taha la h11Ptia f(> y el justo t it11lo. 

14).- La aceptación de la posc~dón sobre la masa hereditaria del <liftmto y Ja po
sibilidad dl' dl•rivar de dicha posesión la usucapión, cuando ésta era ejercida por 
el no lwrcdL'ro, constituye u110 dl' los mñs claros antecedentes que en el derecho r2_ 
mano nos pcnnitcn deducir d rL'conocimiento a la posesión <le los bienes incorpora
les. 

IS).- El trabajo y la explotación, y no otra cosa, constituyen los aspectos rele
vantes en qul' se funda la ti tul ;iri dad dl' 1 derecho a la marca y a la patente, de tal 
modo lJlll' d dl'suso y la no explotación dl' tales derechos deben conducir a la pérd!_ 
d:1 de los mismos. 

lh).- En principio, y dcsdL' un punto ele vista 6tico-econ6mico,cs procedente que 
un tercero interesado pueda usucapir, a través clcl uso, los derechos <lcl titular -
de 1ma man:;i registrad¡¡ o de los privi legicis de explotación de una invención paten 
rada, en l'i L"<1so de que dicho titular, no hag;1 uso efectivo de tales derechos. -

17). - Prop11~~namos porque la disciplina que ~;e encargue de el estudio de los bienes 
itunatcriaks, como las patPntes, las marcas, los nombres y los avisos comerciales -
-l·on cxclus ión de los bienes intelectuales dasificables dentro de 1 Derecho <le Au
tor-, contin(ÍL' indentificándosl' con el non~ne de "Propiedad Industrial", ténnino -
q11e <t pesar de no ser exncto, identifica ron mayor claridad los objetos en estudio 
al no habL'r sido sust it11ido l'('ft éxito, por otros términos equivalentes, éllllén de que 
su continuidad de 11tili::<1<:ión desde hace v:1rios siglos, rnnstit11yc ya una identifi 
rnción universal <lC' la matL'ria tratada. -

18). • El interés <le tm sujeto por un bien, considerando como tal la capacidad que 
dicho sujcto considera a éste bien, para satisfacer alguna <le sus necesidades, cons 
tituye un clrnwnto indispensable de la relación juri<lica sujeto-bienes, y es el clc 
mento dctL~1111ina11te quc nos perniítirá concluir el derecho a la ronscrvación del bieñ 
o su pérdida en favor de terceros. 

19). · La naturail·::.a jurídica Je la Propied:1d Industrial es m:Ls accesible y puede 
CCl1lprend12rsc mejor, consídcrando por separnclo, Ia naturnlezn jurídica de cacla una 
de las instituciones que la integran. 

20). - Es indispensable refonnar la Convf'nci6n de Paris originolmente plnnen<la 11or 
los paises altamente desarrollados, de modo tal que <licho Tratado Internacional -
prevea un trato de mayor i¡iualtb<l en beneficio de los paist~s menos desarrollados. 
Si las modificaciones que S{' introdu:can al Convenio en cuestión, no ClD!lplcn ade
cuadamente los propósitos expuestos, ::;crú inevitable que paulatinamente los paises 
cconánicrunente <léhiks dejen de ratificar dicho cuerpo legislativo. 

21).- Es nen:saria una reforma a el acrnal Artículo Primero <le la Ley de Invencio
nes y ~ureas a fin Jc dark mayor congruencia con el contenido general del ordena
miento, inclU}'l'ndo los nombros comerciales, inexplicablemente omitidos en la redas_ 
ci6n actual. 
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22). - Es un grave error de los paisC's al trnncnte industrializados el darle preva
lencia n su ky local sobre la Convención de París, ya que el volúmcn de sus asun 
tos nacionales que cstartin en posibil idadcs de ser regulados por naciones extran:.
jcras con base en didm Convcndón, es infinitamente superior al número de asuntos 
que tales nacionC's potlrfm ventilar en el territorio de dichos paises. 

B).- No constitu)'C, como se ha pretendido hacer creer, una marcada xenofobia, -
el rcgla!l1(.'ntar dr:ist il";u11entc Ja cxplotadón obligatoria <le las patentes que se de
see mantener t'n vigor, si110 que tal re¡~lmncntaci6n tiene por objeto elevar los por 
ccntajes Je t~xplotac ión que arrojnn las estadísticas hasta la fecha y que son defI 
ni ti vamcnt e contrarios a 1 desarrollo cconómi co e lcmcntal de los paises de 1 tercer 
mundo. 

2·1).- La creación debe dejar de st~r considerada cono una propiedad privada para· 
regularse como ull;1 ti tularidacl de índole mincntcmcnte pública. 

ZS). - El creador no dclw pn•tender rccihi r los beneficios <le su obra en fonna ego. 
ista y sin tL'lH'r cn mentt' d hh•ncstar de la colectividatl a la cuál elche indiscutT 
b lcmcnt e su dcsarro ! lo persona l. 

26) .- llno de Jos objetivos h!ísicos que debe reconocerse al sistema de patentes, es 
el sacar dt• la l'Sft>ra t,nincntcmente privatb los conceptos inventivos que, de otra -
manera, jrn11:ís tra:•ccntlerían al beneficio plÍhlico. 

27). - El gen1n no dcbr..' pertt'nt·cersc a sí mismo sino a la hun;inidad, sobre toJo en 
tm mundo rn que como el actual, la esc1sc:: progresiva requiere de la solidaridad • 
hunana para l'l m:b simpk e inmcJiat0 de los objetos: la sobrc.'vivencia. 

281.- La in.<;t ituciún dl' la patente debe ser dotada lcgislativrnnente de ln dinámi
ca 1wccsaria para que constituya un instnanento <lt' progreso l'Conánico }' no tm anna 
de soju:.gamicnto en manos de los paises económicamente poderosos como lo es, en -
cierta forma, ll;1sta Ja fcdw. 

W).·· Es ii.1 acíl'rto Je la U•y de lm'('Jll·iones y Marcas en vigor el establecer en -
la focha de• cli¡X'did6n de la patente, el momento en que se inicia el c6mp11to de -
los tres aflos, dentro JL• los ClL'.tles, Ja invención patentada debe explotarse en fin 
Je L·Olt.'>l.'rvar Ja viRencia Jd privilegio. ~lismo calificativo de acertado asignrunos 
a la definición dL• L'Xplotación, Jada por el Artículo 43 Je la misma le)', así cano 
a la exc ltl-> ión Je: la importación de productos amparados por las patentes, como un 
medio para con~1robar la explotación <le las mismas en nuestro territorio. 

30); - ·otro acierto de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor radica en prever la 
posibilidad ele que se otorguen licencias obliRntorias cuando los mercados de explq 
taci6n no se satisfagan adecuadamente por la explotación local de patente. El es· 
tablecer, adcm:1~, la posibilidad de que el titular de la patente puede subsanar !'11 
deficiente explo:ací6n con vistas a la exportaci6n, evitarli seguramente injusticias 
en la nplicación de los preceptos relativos. 

31) .• Positiva innovación de la Legislación tic Invenciones y Marcas en vigor, cons 
tituyc• el cstablerimicnto de la obli~;ación para el solicitante de una licencia ohlÍ 
gatori a, de presentar Llll programa de rabr icadón apto para lograr 1 os fines de ex· -
plotación que el titular origin:.il del llcrcd10, no había logrado hasta el momento. 

32).- La intrnnsforibilicla<l <le la licencia obligatoria por parte dol licenciatario, 
constituye una mc·dida indispensable para que opere adecuadamente la tendencia esta· 
tal a controlar e 1 uso efectivo y en 1 as ~·ondiciones adecuadas de calidad y precio, 
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dr los privi kgios que otorga. 

33).- No cxistr mejor vigilnntt· ele• lo que debe entenderse por inter~s público que 
d Estado. lkbrmos confiar a t~stc la intl'Jlirl'tadón de ténnino tan ambiguo, si se 
pretende l lrgnr a resultados priíctü:os en la aplicación de leyes, cuya finalidad -
primordial, radica en protc•gN dicho interés en fonna preferente. 

3·1).- La mcior fonna de regular jurídicunentc a los modelos y a los diseños indus 
tria les. radica en incmvorar 1 os, en 1 as legislaciones rorrcspond ientes, en inc i - -
sos o apartados independientes de aquel los que regulan a las marcas y a las paten
res, )'.:t que, de hecho, constituyen institutos jurídicos híbridos que no pertenecen 
ni a uno ni a otro renglón. 

35). - Debe Jcspojarsc a los modelos y a los diseños industriales de toda caracte
rística artística, ya que si bien, su función es ornamental, esta no tiene efectos 
para la ley sino (micamcntc en manto a su empleo en la industria. La ley aplica
ble para su regtllacíón debe ser, en consecuencia, la de Invenciones y Marcas, sin 
que resulte aplicable, cano se pretcrnlc, la Ley del Derecho de J\utor. 

36). - Es indispensable a 1 futuro, reformar la Ley de Invenciones y ~L1rcas, a fin 
de incorporar en este ordenamiento los modelos de utilidad, considerando esta la 
(mi ca fo1111a efl'ct iva de proteger adecuadamente los aspectos utilitarios o de fun
c ionamicnto derivados de la naturnleza ornrunental de tales modelos. Entre tanto -
<'S conven ientc inco1110rar las sol ic i tudcs dcri vadas de modelos de utilidad cxtran
j cros, en el ~rea de patentes )'no en la de diseños y modelos industriales, apro
vechando, de r-stc modo, los plazos de prioridad,;unplios,cstablccidos para las pri
meras . 

• 
717).- Constit11y(• un acierto Ja incorporación del Certificado ele Invención a la -
legislación ~lcxinma, car;ictcri;:ado rnmo una instit:uci6n sui-gcncris distinta,en -
muchos aspcrtos,a sus cquivalcntt•s internacionales. 

38). - Si bien Ja actividad conercial dl'l mundo moderno requiere de cierta libertad 
en la transmisión de la marca, mwstro país puede regular dicha transmisión acorde 
a las ncccsiJaJcs del país, a través de la Dirección de Transferencia de Tecnología. 

39) .- 1-b propugn;nnos por la circulaci6n restringida de la marca, con base en la -
consideración doctrinal de que ésta es inseparable de la empresa por ser sirnipre -
indicativa de procedencia, sino teniendo en mente la protección del constunidor que, 
Je otro modo, puede ser ftki !mente confundido. 

40). • Nuestro mancnto histórico no justifica ya la existencia de la propiedad ah
soluta k¡!itimada por el derecho, sino que el interés público como meta, debe darle 
al concepto "propiedad", una n:1turalcza eminentemente flexible. 

41). • El derecho a la marca no es tm derecho de propiedad, sino w1 derecho al uso 
exclusivo de un signo distinti\'o, dependiente en su vigencia, do condiciones de uso 
efectivo y continuo. 

42) .• En su función de idcntificad6n de los productos, la marca puede substituir 
al derecho de exclusividad dcri\•ado de la patente cuando esta caduca, polarizando 
la atención del píiblico a un sólo producto, a pesar de qu0 6stc se fabrique libre
mente por comercümtes dis t int:os. 

4.3). · De considerable utilidad resultaría admitir al Diario Oficial de la FC'<lera-
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ción cano órgano in fonn:iti vo suhs ti tuto dt• la Caceta Je I.1vcncioncs y ~la reas. en 
lugar dC' incorporarlo n•glmnl'ntar.iamenH', cano órgano adicional, que no excluye a 
dfrha Caceta . 

. 1.1). · No se requ iert• la incorporac i611 a la Ley de l nvenc iones y ~fa reas. d" 1in;1 ca 
tegoría cspcc ial de marcas agrirolas, ya qul' la actividad agrícol:i en sí, 110 t•s i
dent ifkable mediante signos distintivos, y la transfonnación y mercadeo de los pro 
durtos agrícolas, pue<lcn arnp;uarsc por marcas de fábrica y de canercio, rcsprrt iv'.~
mentc. 

·IS). - No es aconseja ble para la empresa verdaderamente mex'1.cana, que opera contrae 
tualmente cano licenciataria de marcas C'Xtranjcras, el buscar subterfugios técniC'o:
legalcs que le pcnni tan salvar, la obligación de vinculaci6n que el Artículo 127 de 
la LIM establece, precisamente C'll su beneficio. 

46).- Es inaceptable la interpretación que se pretende dar al Artículo 127 de la -
LIM, admitiendo la posibilidad de vincular marcas figurativas a marcas <lcnaninat i
vas, en nmtplimicnto de dicho precepto. 

47). - 1.1 adopción por nacionales de nwrca<; de origen extranjero, no protegidas en 
México, carece dC' visos iranorales )' constituye simplemente, un acto sujeto a legis 
lacioncs vigentes. -

48).- No estií justificada la protección legal indefinida, a las marcas de reserva, 
que probablemente mmca se exploten y que sólo persiguen bloquear la libre conrn
rrenc ia. 

·19).- Es tma equivocación de la LIM, el regular cano marcas <le origen a las colee 
tivas, cuando t'll realidad, se trata de tipos de marcas distintos. 

SO).· Siendo transmisibles los <lcrcchos al uso de 1ma denominación de origen, es 
convcnicntt' dur intervención expresa a la Dirección de Transferencia de Tecnología, 
en el control de las transmisiones correspondientes. 

51).- llcbc rcfonnarse la LlM, de modo que los plazos de vigencia de las marcas y 
de las dcnaninacíoncs de origen, se computen a partir del otorg1uniento de 1 rcg is tro 
y no a partir de la solicitud del mismo. 

52). - Desaparecieron 1 txluivocadamentc, de la LIM los requisitos cuyo cunplimiento 
era indispensable en la LPI (Ley de la Propiedad lndll5trial), para pcnnitir el re
gistro de marcas en copropiedad. 

53).· El carficter de "notoria" no debe asignarse a una marca, muy conocida exclu
sivamente en sectores de cons11110 privilegiados. 

S4).- La ex1)cricncia internacional puede aprovecharse con óptimos resultados, ncioE_ 
tando para nuestra legislaci6n, la clasificaci6n de servicios est<:iblecida por e 1 -
Arreglo de Niza de 1957, revisado en Estocolmo en 1967. 

SS). - No obstan te las dificultades técnicas involucradas en el exrunen <le novedad 
de un programa de computación, la evolución n:1tural de nuestro país ohligará al l~ 
gislador a prever, en un futuro, la protección legal de dichos programas: en sus 
aspectos creativos a través del Derecho de Autor, )' en sus aspectos de explotación 
industrial, a través de las patentes de invención. 
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56).- Constituye una medida acertada, el excluir de las legislaciones de los pai
ses en desarrollo, nonnas que permitan la explotación exclusiva de las nuevas va-
1·icdudcs vegetales o de nuevas capas de microorganismos, ya que el monopolio q11e 
podría derivarse de tales nonnas, afcctaria, inclusive, los planes nutr ic ionnlcs 
del E.5tado y el libre acceso de la pohlnci6n a mcdicrunentos valiosos. 

57). - No es conveniente para la cconomfo de los paises en desarrollo el suscribir 
tratados internacionales <le propiedad industrial o intelectual, con las super poten 
cías de Norteamérica y Europa, si tales tratados centrali;:an el depósito y rcccp- -
ción <le documentos con el corrcspomlientc pago de dcrrchos, en W1a oficina extran
jera. Es por el contrario aconsejable que México suscriba pactos <le verdadera in
tegración subregionnl, con los pai.ses de Centro y Sud-América. 

58).- L1 libre ccxitpetcncia es en sí, un juego que debe llc~arse a cabo por los Pª!. 
ticipantes honesta y knlmcntc, es decir, sin trampas. 

59). - Los actos de canpL'tcncia desleal son distintos a los actos de cmpetcncia -
ilí.~ita, pues mientras estos (11timos, se califican expresamente de tales por la ley, 
los primeros revisten una deshonestidad dudosa, no detcnninada expresamente por la 
misma ley. 

60). - La difícil cali ficaci6n de la honradez de los actos men:antiles y a contra
rio-sensu, de los usos deshonestos, para construir la disciplina de la canpetencia 
desleal, hace indispensable que cada lcgis ladón enuncrc, en la fonna más exhausti 
va posible, tales actos deshonestos. -

61). - Nuestros tribunales deben considerar procedentes las acciones civiles de en 
riquccimicnto ilegítimo, en los casos en que el uso ilegítimo lle la marca de un ter_ 
cero ocasione, precisamente, t,11 enriquecimiento en el usurpador, en contraposición 
al marcado ''~pobrecimicnto del titular del derecho. 

62). - Es definí tivamente un acto de canpetencia desleal, el hacer publicidad c001-
parativa entre productos de distintos concurrentes, aún en el caso de que los datos 
comparados sean veraces. 

63). - Los litigantes deben abstenerse de denigrar públicrunente a los presuntos u
surpadores <le los derechos de propiedad industrial, hasta en tanto no cuenten con 
w1n declaración judicial finnc,confinnando la usurpación. 

64). · Procede se refonne la Ley de Invenciones y Marcas a fin de que el uso previo 
Je w1 aviso canercia1 no se considere cano requisito para la procedencia del regi~ 
tro, en concordancia con las marcas, para las cuales no se establece dicha condi
ción. 

65). - Los actos de competencia desleal deben reprimirse con base en la simple i~ 
neidad de los misnvJs para producir dal\o, aún cuando este no se materialice. 

66). - Una correcta interpretación de los Artículos 210 y 211 <le la LIM, pennite -
concluir que (micwnente los <lcli tos y ln infracción que se origina por el uso en -
grado de confusión de una marca parecida a otra registrada, requieren de una pre
via declaración administrativa de la existencia del hecho constitutivo de la in
fracción, como requisito de procedibilidad. Las demás infracciones canprendidas 
en el citado Art. 210, no requieren expresamente de dicha declaración previa. 

67).· Es conveniente que los jueces civiles se aboquen, sin retisccncias, al co-
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nocimicnto de acciones directas de canpetencia desleal basadas en el Articulo 1910 
del Código Civil para e.l Distrito Federal, a(m sin mediar previa declaración admi
nistrativa <le la existencia <lel hecho calificable de no honrudo en los usos rnmcr
ciales. 

b8). - Puede lograrse tma adecuada solución de los problemas <le competencia <les leal 
ab:mdonamlo las jurisdicciones ordinarias para sancterse al arbitraje de tribunal0s 
f011nados ex-profeso por expertos en tal disciplina. 

b9). - Conviene alterar l'l orden tradicionnl de estudio de la hacienda, que nnali za 
esta institución como tm csrnlcín para 1 legnr nl estudio de la competencia desleal y 
de los bienes inmateriales, considerando a estos en ptimer término, cuando el des~ 
rrollo general se centra más en estos que en aqudla. 

70).- Para calificar una actividad ernnómicn de "hacen<lal" debe atenderse el caso 
particular ya que no pue<le establecerse cano nonna ¡.:eneral, que las haciendas hos
pitalarias, profesionales, agrícolas y las pequeñas haciendas, sean entidades no -
hacenda les. 

71). - Las acciones represivas de la competencia desleal proceden independientemen
te de la magnitud económica de la hacienda afectada y tienen por objeto proteger la 
organL:ación hacendal y evitar su <lisgregnción. 

72).- Acorde a diversos cueJT>OS legislativos vigentes en nuestro país, no pueden -
existir los patrimonios sin sujeto por lo que el empresario responde de las deudas 
de la empresa, aún con patrimonios ajenos al ejercicio de la misma. 

73). - De aceptarse alguna di fe renda entre la orr,ruli zaci6n y el aviamiento, es es
ta diferenc.ia tan suti 1 que pul'dc considerarse inexistente para fines prácticos. 

74).· Carece de relevancia para el derecho positLvo el detellllinar si la hacienda 
es una universalidad de derechos o una universalidad de hecho, lo importante es que 
la 11nid:1<l n.'conocida por la ley a los elementos que la integran y la autonomía de 
dicha unidad, en cuanto n tales e lcmentos, pernli te concebir a la negociaci6n mercan 
til cano una \~ntidad susceptible de relaciones jurídicas imlependientes. -

75).- Las merc~mcías y las materias primas, a pesar de su conclici6n mudable, pue
den considerarse elementos materiales de la hacienda necesarios para su evaluación 
econá11ira. 

76) .- El trabajador no es un elemento de la hacienda sino de la empresa, ya que -
no es una cosa sino una persona. Es inoperante, para el Derecho, cualquier inten
to de división del ser humano en cuerpo y espíritu, 

i7). - El objct ivo de la relación laboral ha dejado de ser la cantidad o volwnen de 
trabajo que el trabajador puede desarrollar para tomar en cuenta el desarrollo de 
éste cano lm ser humano digno. 

78). - El aviamiento es una cualidad de la hacienda que deriva del aglutinamicnto -
de los elementos de dicha insti tuci6n y que facilita la consecuci6n de los fines -
de lucro de ésta; la cualidad en cuestión es indisoluble de la hacienda y no pue
de ser objeto autónomo de derechos u obligaciones. 

79).- Las marcas y las patentes no son el aviamiento, sino la representaci6n obj~ 
tiva de la hacienda y un elemento incorporal de la misma, por lo que una fonna de 
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protección indirecta ck~l aviamiento se logra a través de la protección de tales c
lcmt•ntos incorporales mediante las acciones de rn111pctcncia desleal. 

80).- La actividad competitiva del cedente de una hacienda mercantil, contraria a 
1 os i ntcrcscs de la hac i cnda n'd ida, puede reprimí rsc n través de acciones e ivi les, 
por violaciones contractuales u llll>tliante acciones penal es, si puede probarse la -
intención frnudulcntn del cedente. 

81). - Puede llar se cierta rep1·csentaci6n objetiva y contable al aviamiento, detcnni 
nando el sobre valor que dicha cualidad confiere a la hacienda y haciéndolo constar 
en el activo fijo de ln empresa. 

82). - llacienda y empresa no son sinónimos; fa primera constituye el contenido p~ 
tl'imonial de la segtmd;1 y esta el elemento organizador de aquella. 

83). - La U.N.J\.M. no puede conccbirs(' cano una empresa, mercantilmente hablando, -
porque carece de la finalidad de.• lucro indispensable para dicha concepción. Sí pue 
de, sin csnbargo, emprenderse como una empresa y mas a(m, cano un patr6n, desde eC 
punto de vista laboral. 

8·1).- Unicmnentc con fines objetivos, el análisis dC' las patentes y de las marcas, 
romprcnde t:unhién el de los avisos y nombres comerciales. 

85). - El uso, en Jos bienes inmateriales, se equipara a la posesión, en los bienes 
materiales. 

86). - Las obras de la intc l igcnda no pueden poseerse o usarse, por el non-daninus, 
n través de Ja posesi6n del objeto en que se material izan, sino únicrunentc mediante 
la reproducción de las mismas. 

87). - El derecho a 1 a patente no es tm derecho sobre una cosa sin una facultad de 
cxclui r a terceros en el goce o disfrute de dicha cosa. 

88). · La patente puede considcrnrse, :malógicamente, en la misma fonna que el cer
tificado de i11Vl'ntor, como un bien mueble. 

BY).- La facult:.id lle excluir a terceros <le la esfera del propio goce, no puede ser 
ocupada o usada por personas ajenas al titular úe dicha facultad. 

90). - ,\ pesar de que mediante una adecuada silogística jur'ídica,puede concebí rse -
la posibilidad de adquirir el derecho a la patente por usucapión, los plazos legales 
de explotación, establecidos por la UM, hacen inoperante cualquier intento de apl.!_ 
caci6n positiva de la insti tuci6n. 

91).- La inactividad del titular <le el derecho a la patente o al certificado de in 
vención, para perseguir al usuqiador de los mismos en plazos prudenciales, debe orI 
ginar la caducidad de la acción <le <laiíos y perjuicios, no así de la inhibitoria P!! 
ra impedir que continúe la usurpación. 

92) .• 
mente 
esta, 

LL'> l iccncias obligatorias no constitU}'en una fonna de adquirir prcscriptiv~ 
un derecho a la invención patentad¡¡, porque no derivan del uso continuado de 
sino del desuso del titular y de la intención de uso futuro del licenciatario. 

93). - El uso ilegítimo de el contenido patrimonial de un bien inmaterial, no puede 
concebirse, jurídicamente, como una servidumbre ya que la tutela jurídica indispen-



snbh' para la cxi.stcncia dl'l hí<>n, no se trausfil're al usurpador, hloquean<lo la -
transmisión a t('Tc:C'ros dl' la JH'l~tc·mlida scrvidtnnhrc, conclic i6n necesaria para q110 

\>sta pueda cons.i<lernrse «01no ta 1. 

94).- El uso desm1tori:'.;Hlo dl' un signo distintivo, no puede tipificarse como una 
st'T\' idunbre d\' hac i cnda, si no en todo l'aso, como una servidrn1hrc sobre la represen 
tadón objetiva dd aviamil'nt11. -

95). - La exisu~nda Je un contr:-ito n11tori;:ando el uso <le un signo distintivo a un 
t0l'Cl'ro, despoja a éste de rnalqui('r an:i6n tendiente a reclamar derechos a la ti
tulari.da<l de dicho signo, hacil'llllo innecesario el pacto expreso entre las partes, 
en tal sentido. 

%) . - El abandono del dcn•dio al uso exclusivo de 1ma marca puede deducirse si con 
d tlesuso de la misma, rnim:idcn nctitudcs que permitan prcsunir la intención de -
no volver a usar el signo distintivo en cucsti6n. 

97).- Acorde a la LIM, el abandono definitivo ,\e 11na marca debe deducirse de la -
no renovación oportwia del ,Icrcdio y de la nhs tcnc ión <lcl ti tu lar, en la prueba del 
uso efectivo y continuo de dicha marrn. 

98).- Es atinado impedir legalmente, el registro de marcas abandonadns en favor <le 
terceros por lapsos suficicnt('S que pcnnitan la dilución de los efectos comerciales 
del signo abandonado, en 1 a mente ,le los consuni dores. 

99). - Las condiciones y cualidades de la posesión ad-usucapiona11 pueden darse sin 
gran dificultad, en el tl<>O de los signos distintivos por un ustll'p~1<lor, ya que dicho 
uso puede ser individual, público, pacifico, inequívoco, no precario, continuo y -
resultado t!C'l abandono cf ccti vo del ti tu lar del dcrcd10. 

100).- Aú11 l'l carácter dclictuoso Je la posesión de rnw marca por el usurpador, pu~ 
de purgarsc,para fines de la us11capi6n,acor<le al C(x!iga Civil vigente. 

101).· La posibilidad de adquirir por usucapión el derecho al uso exclusivo de una 
m;irca, existiendo, es tan rr~mota que rnrcc:(! de validez. jurídica, convirtiéndose en 
un•i mera espcculaci6n s1n valor positi\'o. 

102).- Los innegables hl~neficios que una institución como la usucapión, ofrece en 
el ílrca de los bí enes coq)órcos, pueden transportarse n los bienes irunatcria les a 
tnivés de institutos juri<licos menos complejos que produzcan resultados anftlogos. 

103). · En nuestro sistema .Jurídico el derecho al uso exclusivo de una marca, no -
puede adquirirse por el uso desautorizado de la misma, en coincidencia al desuso -
del titular, ya que tal desuso se traúucc en la caducidad del signo y en la rcad
quisici6n de la novedad de éste. 

104). - La hacimda mercantil y la anprcsa que la involucra, sí pueden adquirirse • 
prcscriptivamcnte si se ornpan a travt!s de \UHI posesión que llene todos los rcqui
si tos ¡x1ra con si dcrarsc ad·tl5ucapioncrn. 

105) .- Es indispensable que se refonnc la LIM a fin de prever la regulación de la 
prcscrípci6n negativa de las acciones para denandar las ínfracdoncs y delitos pr~ 
vistos por la misma le')'. 

106).· La prescripción negativa de las acciones represivas en el área de propiC'-



dad industrial puede apoyarsl' 1·n ln itH\¡11i tat ívo q1H' rcs1il 1<', para t'l demamlado, . 
t•I V<'l'Sl' afectado en Sil tH'.1•.nciacic\n ml'rr:rnt i 1 1lespuh dt> 1111 lapso considerable· d<' 
npcrarión n1incidcnt1· nm l.1 i11:1ct 1vi.lad del dcma11dant<'. 

107).- Es itllipl'l'ante e!I un "'~;tvm;i de protecci.ón rnar(ari;1 eminentemente registra!, 
L'll el que no SL' cuncede valor le¡:al alguno al uso d(' la marca cano fuente de tlcrc
dms, ('! prct1•t1dcr una prot1·cciii11 ;1dL~cuada para las ma1"Cas notorias. 

108). - La usur:1p i 611 d1• 1 a ma rrn t'S improccdcnt <' en un sis terna kga l, cano el so-
1· 1 c"t ko, en el cual el uso dL' la marra no constituye el ori~~cn del derecho al sig
no, ni el desuso se sanciona con 1 a c1tluc id ad del derecho. 

10~1), - No existe en 1.a LJ:,I, ni cxi:•t i6 en su pn'cil'ccsora !.PI, pr~~cepto alguno que 
i nL·orpore la nwcán ica de la p rcs.:r i pe i fo adqn is i ti va s l r le to-scnsll, como or igcn <le 
Jos derechos otorgados por tales onll'n;nniL'lltos. 

110). - Jldll':1 reronnarsl' los prL'CL'pto:; dl' la Ley de Invenciones y ~la reas que pcnni 
ten la COl'XÍstcnda de signos srnwjantcs o ídC~nticos en manos de titulares distin:· 
tos, sancionamlo con la caducidad del derecho de imp11gnaci6n, y en su oportunidad 
con la caducidad del mismo dcn•chl' de uso del signo, al titular original de dicho 
dPrcd10 qu(• l1l1 lo ha hecho vall'r en t irnipo. 

111).- La n~visión que la Dirección de l'ransfrn:ncia de Tecnología cfrct(ia de las 
cesiones de Jos diversos dt!n'chos d(• propiedad industrial, no Jebe Fundarse (mica 
mente en que los contratos de cesión respectivos, SL' apeguen al contenido del J\rt:-
7o. de Ja LL'Y de Trans[ercnda <le Tecnología, sino en que la transferencia <le dcrc 
chus, no con'runda al consrnnidor. 

112). - fa indispntsable que el 1\rt.. ~J~J de la Ll~·I se refonne a fin de exigir al t.!. 
tular de 1111 derecho man:ario qut· ha c1d11cado por desuso o falta de renovación, qllc, 
simult:ínc·:uncntc al L'.il'n-icio d<: :;u dcr<'cho preferente a la nueva solicitud <le regi~ 
tro, dcmuL•strc haber iniciad\l vl t1S\> l'Ícctivo del signn distintivo involucrado. 

ll:'i).·· No ,lvhe limitarse la l'Sfcra jurídica de lo:, partirnlares en beneficio de -
tlll tcrcl'!'n, indi\'itlu;llmentl' considl'rado, si ese hl'ncficio 110 se traduce en otro -
aún mayor. l'll henv ricio dl' la co 1 ect i \' i tlad. 

114). - Enrrent<unos >'ª "1 lllOlllL'llto en que d llcrccho dehc abandonar sus claustros 
tradicionall.'s para acercarse a lo~; tcr:·l'nos de la econc~nía, (mica fórmula t[Uc pcr
rnit1r:i q11v progreso y derecho maH'hcn unidos, a1í11 en los paises del tcn:cr mundo. 
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