si la propiedad no es del particular, sino de sujetos colectjyo
que estas consecuencias no dependen sélo de la propiedad,
conjunto de institutos juridicos privatisticos utilizados. Pg, *
es necesario referirse al régimen juridico global al que esta copg.”
la utilizacién de los medios de produccién. Los medios de ol
cién de que dispone una colectividad, permaneciendo invarig} 3
composicién cuantitativa y cualitativa, determinan un diversq ¢
de civilizacién cuando sean utilizados por medio de técnicas g
nizatorias diversas. b

En el momento en que un dato asumido como necesit
y necesitante (propiedad del particular) es sustituido por otrg
conlleva soluciones alternativas (régimen juridico) el sentido g
del planteamiento’ se invierte, puesto que se demuestra que ¢
misma colectividad, al escoger las formas de su propia organizacj
la que condiciona y talvez determina su civilizacién futura.

STINTIVOS DEL COMERCIANTE Y SU
ProT1ECCION JURIDICA*

Profs.: BORIS KOZOLCHYK
OCTAVIO TORREALBA

on: La Hacienda, El Establecimiento, Los Distintivos
ia Desleal.

|pELeICia

los bienes que han adquirido mayor importancia
establecimiento mercantil contemporineo, se hallan
“distintivos” del comerciante, es decir aquellos
e, como los nombres y marcas, sirven para identificar
be ¥ sus productos. Estos distintivos, al igual que las
amparan el derecho a producir y distribuir determi-
en forma monopolistica, constituyen el objeto de
del derecho mercantil denominada “derecho industrial”
de la propiedad industrial”, en la cual se estudian tanto
de adquisicién de los distintivos y patentes como su

ralmente, en un curso elemental de derecho mercantil,
no hay campo para un estudio detallado del derecho
Sin embargo, dada la importancia de esta materia, se
io examinar, aunque sea en forma somera, algunos
pios generales que la caracterizan, lo mismo que estudiar
188 que tipifican a algunos de los sistemas legislativos més

¢s parte del Capitulo II del Curse de Derecho Mercantil - Texto y Material de
en cuatro tomos que serd editada préximamente.

0 GHIRON, “La materia que forma objeto del curso de Derecho Industrial, es

Conocida con los titulos sigui : represifn de la comp ia desleal; disciplina
i de los nombres, de la firma, de las ensefias, de las marcas y signos distintivos;
de las invenciones industriales, de los disefios y delos y correspondi privi-

o de autor’ (MARIO GHIRON, CORSO DI DIRITTO INDUSTRIALE, T. I.,
1935). El estudio de los derechos de autor, segiin otros autores, no forma
o industrial por no ser inherente al ejercicio de la actividad de un estableci-
l o comercial. Véase a LEDESMA, JULIO C., EL DERECHO INDUSTRIAL,
- (Buenos Aires, 1953); e ISIDRO SATANOWSKY, DERECHO INTELECTUAL,
IS. 35 y sigs. (Buenos Aires, 1954).
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importantes sobre nombres comerciales, marcas y pate
estudio nos permitird adquirir una visién adecuada de ln
que el derecho mercantil contemporéneo protege la propi:dfo
trial, absorbiendo y moldeando conceptos provenientes de ] v
los derechos reales del derecho civil. De igual manera exa ° Tany
el modo como el derecho mercantil protege de la com;,)eten?

el uso de los distintivos, adaptando conceptos civilistag ' &
de la teoria de la responsabilidad extracontractual. Es
ad\.rertir, sin embargo, que a pesar de la distincién que se h
legisladores, jueces y tratadistas entre la proteccién que b a
titularidad de las marcas, nombres y patentes y la de 13 re 3
df’ la competencia desleal (distincién que se recoge con g
diddcticos en este capitulo), en Gltima instancia, ambas cons :
el anverso y el reverso de la misma moneda: la necesidad de h
racionalmente el ejercicio de la libertad de accién del come .4‘,

-La competencia desleal es una figura proteica. Es Virk
mente imposible compilar en un catélogo todas las actividadeg
pueden llegar a constituirla, Desde el acuerdo de varios produ :.f.
pafra. vender sus productos a un precio inferior al de costo :
eliminar a un tercero, hasta el acto unilateral de usurpar o il
una marca con el fin de atraerse la clientela de su duefio; des
la presentacién de los productos maliciosamente parecida a los§
competidor para aprovecharse de su prestigio, hasta la pub]j:'
encaminada a destruir la reputacién de un comerciante o de §
productos, todo cae en el ambito de la competencia desleal. E
tra.e como consecuencia que los medios que se usen para peR
guirla o reprimirla, también adOptgn diversas formas que van d
la concesién de derechos exclusivos al uso de signos (marc
n_orfnbres, emblemas) o de inventos (patentes), hasta la represi®
CTVII y penal de toda forma desleal de competencia: Unas nom®
tienen origen contractual, como los convenios entre comerciat®
para establecer entre si las reg]as en que van a CompetiT en dB. nte podrd, individualmente, usar como razén comercial nombre distinto del suyo™.

de C. de Panami: "Art. 36. Todo comerciante ejercerd el comercio y firmard cua-

minados mercados: otras ti . T i e
sl - s tienen .orlgen lenglﬂthD o ]l.ll'lSPm s mentos relativos a su giro, con un nombre que constituird su firma o razén social.
cial, y otras, con mayor frecuen(:la en nuestro SigIO, provienen o comerciante podrd individualmente usar como razén comercial nombre distinto

tratados y convenciones internacionales. |

‘ana relacién juridica para determinar asi quiéne37
de los derechos y obligaciones que de ella surgen.

os primeros y més estables signos de individualizacién
nombre civil (nombre “de pila”) o nombre propia-
. ¢l nombre de familia o patronimico, constituido por
paterno y materno, enunciados en la forma acos-
or eso el comerciante individual utiliza su nombre
rar toda clase de actos y contratos, inclusive, desde
forman el objeto de su negocio. Algunas legislaciones
ta prohiben a los comerciantes, como regla general,
ro nombre, distinto del civil, en el ejercicio de su co-
a raz6n de esta prohibicién es que el uso de un nombre
opio o el de varios nombres distintos por parte de
persona, se prestaria a faciles confusiones. Ademads,
 ROCCO, “como sujeto de derecho el comerciante no se
particular; ... asi como no existe un patrimonio mer-
o del civil, no hay tampoco, consiguientemente, una
mercantil distinta de la civil, y como quiera que el
dualiza precisamente al sujeto de derecho, claro es
y sujeto de derecho s6lo puede tener un nombre”.®

es, los cheques, facturas, recibos, letras y demds docu-
dos en el comercio, contendrén el nombre civil del
individual que los autorice o emita, escrito o estam-
a uniforme y formal. Pero, ademds, el comerciante
nte utiliza su propio nombre para distinguir con él su

Honduras: “'Art. 661. El nombre comercial se formari libremente, pero en él
méis nombre completo que el del titular de la empresa, a no ser que
blecimiento se transfieran conjuntamente con dicho nombre a un nuevo titular,
que se-agregard alguna expresién que indique el cambio efectuado’.

de Costa Rica: “Art. 242. Todo comerciante ejerceri el comercio y suscribird
relativos a su giro, con un nombre que constituird su distintivo comercial.

mayoria de los estados de los Estados Unidos, en cambio, rige la norma de
se hace mediante el uso de cualquier nombre, inclusive un nombre comercial
€0 un instrumento, o con cualquier palabra o marca usada en sustitucién de la

"

A. El nombre civil y el nombre comercial

IFORM COMMERCIAL CODE, 1962 Official Text with comments, Art. 3, Part 4,
. De este Cédigo hay traduccién al espaiol editada por Equity Publishing Corp-)

- La principal funcién del nombre, en el 4mbito del dered

es la de servir de instrumento : i . i
para identificar s .
e a los sujeto L . o0



ra) Pluralidad de acepciones

S

establecimiento mercantil, su empresa; y entonces resul . entenderd por nombre comercial, el nombre propio del
nombre sirve, no sélo para designar un sujeto (el comg

sino también para identificar un objeto (el establecu-.;ﬂe,rl
empresa). “En un proceso de objetivacién —advierte Q
GUES— el nombre comercial se ha transformado y de e
individualizacién del comerciante ha venido a ser medio g
dualizacién de la empresa mercantil; el nombre comercig) '
convertido en una cosa incorporal, en un derecho conexo 5 la

presa mercantil, en un elemento patrimonial de ella”.

comercmnte o agricultor, la razén social o denominacion de
s, corporaciones o compaiiias, y el nombre de sus esta-
, fabricas, talleres, dependencias u oficinas y el que usen y
1‘,3 personas o entidades para proteger sus actividades y esta-
ntos de indole profesional, cultural o benéfica™.

anterior se desprende que un comerciante llamado
dez” puede usar este nombre, como nombre comercial,

Surge asi la necesidad de un conjunto de réglas es; tes diversas operaciones:

para proteger el nombre comercial cuyas caracteristicas dis .IT
serdn estudiadas a continuacién, tomando en cuenta, en pr
término, los diversos significados del vocablo “'nombre come

tencién de una patente municipal para abrir y operar
bajo el nombre de “Almacén Juan Ferndndez” el cual
stensiblemente como rétulo en el establecimiento y en

B. CARACTERISTI D
SIS Rl TR COMERCIAL Formacién subsiguiente de una sociedad en nombre colec-

| hermano Julio Fernéndez, bajo la razén social “Juan
y Cia.”.

La primera caracteristica que salta a la vista al estudiar!
legislacién, doctrina y jurisprudencia relativas al nombre comerd
es su pluralidad de significados, tanto en el derecho costarrices
y en el del resto de Centroamérica, como en los sistemas legislati
matrices.(®)

Subscripcién de los documentos relativos al giro del ne-
como facturas, cheques, pedidos, recibos, etc., bajo la
Ferndndez”, utilizada personalmente, o “Juan Ferndn-
a nombre de la sociedad.

;venta de productos con la marca “Juan Ferndndez”. Por
café molido vendido al publico en envases especiales dis-
con esa marca.

En el articulo 234, inc. b), del C. de C. de Costa Rica, por ejét
plo, se equipara el nombre de un establecimiento mercantil &
razén social o denominacién de una sociedad. M4s adelante, el
art. 242 (que es similar al art. 36 del C. de C. de Panamﬁ):
establece la equivalencia entre el nombre civil del comemlanwv
firma y su distintivo comercial. La igualdad entre nombre come i
firma y razon social, se supone en los Arts. 243, 244 y 245 del mist
Cédigo. Finalmente, la Ley de Marcas costarricense, N° 559 de”
de Junio de 1946, al definir el nombre comercial, dice:

todos esos casos estard Juan Ferndndez haciendo uso, de
S maneras, de su nombre propio como nombre comercial:
S —casos b) y ¢)— para identificar un sujeto (individual
‘es decir, como nombre-subjetivo; otras veces —casos a)
ra distinguir un objeto (establecimiento comercial o mer-
0 sea como nombre-objetivo. Pero desde el punto de vista
es facil apreciar que cada una de esas utilizaciones del
ne en juego intereses de muy diverso orden que deben
‘normas diferentes. Asi, por ejemplo, el nombre-subjetivo,
e para individualizar a la persona fisica como sujeto de
no debe en principio ser cesible porque la posibilidad de
rencia desvirtuaria totalmente su funcién identificadora.

(4} GARRIGUES, Cwrio, p. 173.

(5) Escribiendo a principios de siglo VIVANTE describe los maltiples usos del nombre €
como sigue: “El nombre puede ser usado por el comerciante como nombre comercial Pa
tinguir sus obligaciones contraidas por escrito, como denominacién para distinguir suS v
cias, como marca de fibrica para diferenciar sus productes, o como insignia © sefi®
distinguir su establecimiento’’, T. I, p. 197.
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En cambio no hay inconveniente para permitir la cesién de) B
objetivo, y hasta resulta recomendable como medio de COns
clientela conquistada por un establecimiento comercial, Cuap,
transmitido a un nuevo duefio.!® Mis atin, los dos usos del n
comercial que se describen en los ejemplos b) y c) —no
subjetivo individual y nombre-subjetivo social—, deben estap
a distintos regimenes juridicos, dada su diferente naturalezg_
tdndose del nombre individual, verbigracia, debe adoptarse el 4
cipio —ya analizado— de que no es permitido usar nombre di ;
del propio. Tratdndose, en cambio, del nombre de Jas socig,
especialmente el de las llamadas “capitalistas” (anénima, g .
ponsabilidad limitada), esa prohibicién no tiene sentido y
permitirse el uso de nombres de fantasia o que hagan alusidn al
jeto social. De igual forma, existen diversas reglas para los disti
tipos de nombres. Asi, el nombre comercial utilizado como 6
del establecimiento y el usado como marca de las mercancias,
estdn sujetos a las mismas reglas, ya que las leyes generaln
conceden el uso perpetuo del nombre como rétulo y, por el cont;
limitan a cierto plazo el derecho exclusivo al uso del nombre com
marca (aunque ese plazo sea prorrogable).(”)

do “Convenio Centroamericano para la Proteccién de
Industrial y la Represién de la Competencia Desleal”
sucesivo como “Convenio Centroamericano”), a seme-
sislacion y doctrina mexicanas,®) entiende por nombre
mente la denominacién que se le asigna a la empresa
nto mercantiles (nombre-objetivo) y sélo a ella se re-
sarrollo de su articulado.’® En el mismo sentido se
“Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos de
‘desleal, para los paises en desarrollo”, preparada por las
ernacionales reunidas para la proteccién de la propiedad
(citado en lo sucesivo como BIRPI).(D '

n Ministerial (exposicion de motivos del Codigo Civil italiano de 1942)
1) que “de acuerdo con la doctrina mis reciente’ se ha recogido ‘'la naturaleza
nombre-firma como denominacién no sélo de la empresa (léase empresario),
‘de la hacienda’’, e idéntica opinién sostiene en la doctrina MOSSA. A nosotros
. que intenta ser conciliadora, nos parece mds bien contradictoria. No puede,
nombre-firma a un mismo tiempo dos entidades heterogéneas, como son el
la hacienda, el sujeto y el objeto del derecho, porque sus exigencias son distintas,
ello, ser diferente también la reglamentacién de las dos hipotesis, Ademds, si
t al empresario, 2 un traspaso de aquél al adquirente de la hacienda, se opondrd,
| interés que el empresario tiene a no ser despojado del signo, de otra parte el
o a la identificacién del sujeto que responde por las obligaciones de la empresa,
ninguno de ambos intereses entra en juego cuando, por el contrario, la denomina-
e a la hacienda. Afnidase que, unificando la reglamentacién de los dos signos
consecuencia inevitable es que la disciplina se modelari sobre el signo que
precauciones, de suerte que ésta se reduciri en definitiva, al nombre-firma''.
\NCISCO, TEORIA, pig. 70.

No es posible, pues, sujetar a una sola disciplina, bajo &
rubro genérico de “nombre comercial”, situaciones tan disimiles
las que trata de abarcar la legislacién costarricense en los precep
antes aludidos. Por eso es que algunos autores critican las le
laciones que, como la italiana, ofrecen también un concepto
sivamente amplio y, de consiguiente, ambiguo del nombre co

sistemas legislativos y las construcciones doctrinales sobre ellos levantadas,
* nombre comercial ora el nombre bajo el cual una persona ejerce el comercio,
de la negociacidn mercantil . .. una interpretacién sistemitica de nuestra
sobre propiedad industrial demuestra que en derecho mejicano el nombre comercial
de un establecimiento o de una negociacién mercantil, no el nombre de un
nombre de una cosa, no el de una persona’, MANTILLA MOLINA, ROBERTO
» (México, 1959). En igual sentido, RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN,
o I, pig. 419, BARRERA GRAF, en cambio, interpreta el Derecho de su pais
que en Meéxico por nombre comercial se entiende '‘tanto la razén social y la
de los empresarios colectivos (sociedades), como el signo distintivo de las
mercantiles””. Véase su TRATADO DE DERECHO MERCANTIL, Vol. I,

{(6) “El nombre de la hacienda o establecimiento es cosa aparte de la razén social como 40
del comerciante; cierto que el contenido de la razén social suele emplearse para des
la hacienda, o sea el conjunto de los bienes dedicados al comercio, y entonces se habld.
uua. razén social objetiva en oposicién a la razén social-nombre, que constitviria 12 ©
..mc!al subjetiva . . . Como individualizacién de la hacienda, la razén social tiene un 58
juridico completamente distinto del de la individualizacién de la persona, y por el
razén social subjetiva, ni puede cederse ni trasmitirse por herencia, y menos aun forl®™ |
capricho del comerciante; en cambio la razén social objetiva, si puede inventarse, vendef J
trananit{rse por herencia, a condicién, tan sélo, de que, tanto por actos imtervive! 1
MO Canda, se transmita simultineamente con la hacienda, por ser un signo distinti"?
ella, y como tal, corre la suerte de la cosa individualizada'’. ROCCO, pig. 249. I

48 del "'Convenio’" dice: “‘Para los efectos del presente Convenio, nombre comercial
e propio o de fantasia, la razén social o la denominacién con la cual se identifica
2 o establecimiento’’.

_lﬂ llamadas *'Oficinas Internacionales Reunidas para la Protecciébn de la Propiedad
("'BIRPI'"), luego de haber preparado y publicado una *'Ley-tipo sobre invenciones
Paises en desarrollo™ (primera “'Ley-tipo™’), elaboraron un proyecto sobre marcas y
‘afines, que fue luego examinado por un Comité de Expertos, convocado por el BIRPI,
ini6 en la sede de éste en Ginebra, en el mes de noviembre de 1966. Como resultado
bajo, se publicé en 1967 la ''Ley-tipo sobre marcas, nombres comerciales y actos

X .

(7) Véase arts. 23 y 42 de la Ley de Marcas de Costa Rica; 24 v 52 del Convenio Cmirf?‘f”’””

para la Protecciin de la Propiedad Indusirial y Represion de la Competencia Destedh

Convenio ha sido ratificado por Costa Rica (Ley N® 4543 de 18 de marzo de 1970, "'Ls G
Ne 70).
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[I b) Contenido Patrimonial Legislativos de Proteccion al Nombre Comercial

Es indudable que el nombre comercial (en cualquierg,
| diversas acepciones) tiene o puede llegar a alcanzar uy |,
rable contenido econémico o patrimonial. Cuando se emp) ]
designar la empresa o establecimiento y las mercaderias o Prog, %
el nombre ejercerd una influencia decisiva en las relacioneg ral
clientela del negocio, sobre todo si ésta se encuentra satisfe},
. los productos o servicios ofrecidos. Se propagard la Convepj,
- de comprar “donde Juan Ferndndez” y se formars asi el “gq
a la clientela”, como parte esencial del establecfiujento.
' nombre-subjetivo, el nombre comercial influird también en
\mayor facilidad para obtener crédito de banqueros y Proveeq
si el comerciante, para “guardar su buen nombre”, ha sido un },
cumplidor de sus obligaciones comerciales, lo cual, como se gy
prende, tiene un subido valor econémico. i

a del Cédigo de Comercio alemén.

r de mo haber sido el primer sistema legislativo de
nombre comercial,’? el C. de C. alemdn se toma
te como punto de referencia en la evaluacién de las
jciones legislativas.

rdo con este ordenamiento, todo comerciante —indi-

tiene el derecho de ejercer su actividad profesional
mbre o firma, y ademés, tiene obligacién de hacerlo,
‘su firma en el Registro de Comercio ya que el derecho
mbre comercial depende de la inscripcién.(*?

firma, segtin explica, von GIERKE, “es el nombre del
Siendo un nombre, no constituye un sujeto especial
Siendo el nombre del comerciante, no constituye el

El cardcter patrimonial del nombre comercial, implica
necesidad de una doble proteccién juridica. En primer térming,
titular de un nombre comercial debe ser protegido de la compe
desleal que resultaria del hecho de que otro comerciante no au Hosteria el Caballito Blanco” o “Farmacia El Le6n”, no son,
zado se valiese del mismo nombre para ejercer el comercio desviand s comerciales, pero pueden constituir “aditamentos”
hacia si la clientela del primero. En segundo término, es nece: v
facilitar la transmisién del nombre, para que el adquirente d
establecimiento mercantil pueda aprovechar el factor de rique
que representa un nombre comercial conocido y acreditado.

igor registral y sus efectos sustantivos se reflejan en la
la cual la firma, una vez inscrita, deberd seguirse uti-
la misma forma en que se registré, durante toda la vida
el titular o hasta que no se inscriba una enmienda.
citado por el Profesor Heinsheimer es suficientemente

Todo ello debe ordenarse dentro de ciertas normas juridi
que enmarquen razonablemente el ejercicio de cada derecho, am®

nizando el interés del comerciante con el del piblico y el u comerciante llamado Karl August Berger, ha elegido
de aquél con el de los terceros, lo cual da por resultado si 2 “Karl A. Berger” y la ha registrado, no podrd vilidamente
c01’nplet0§f de reglas: que ’algunas veces difieren senszblentn%'ﬂf’f*il ._ it documentos o presentarse en el futuro bajo el nombre co-
pais a pais. A.cqntmuacmn vamos a resefiar dos sistemas s'u ld i “K. Berger” u otro diferente; de la misma manera, no
temel:lte antagénicos para que pueda apreciarse la diversidad = ‘el registro que, dentro de su localidad, se inscriba otro
soluciones a que el mismo problema da origen. |
3 0 estudio de los antecedentes histéricos (incluyendo los franceses e italianos) de

da oeopetincis, Gesleul pasa los petecs dp dessirolic'” fosks cob. b, detacaiida explio il tceién del nombre comercial, véase OUDINOT, de la TRASMISSION DE LA FIRME

cual fue remitida a los paises en desarrollo, a los estados miembros de la Unién Intero® IT ALLEMAND, (Annales de Droit Co s it b
para la proteccién de la propiedad industrial y otras organizaciones internacionales.
“En el sentido de la presente ley —dice la "'Ley-tipo’* del BIRPI— se entiende pos’

d) “"Nombre comercial’’: el nombre o la designacién que identifica la empresa de und
fisica o moral. (Art. 1, inc. 1).

arts, 29 a 37 del H. G.B.
m\. , Tomo 1, pig. 142.
0% arts, 29 a 37 del H.G.B.
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la procesal de la Ley de Jurisdiccién Voluntaria que
la inscripcién de una firma ilegal no es suficiente para
s defectos de que adolezca.2?)

comerciante cuyo nombre consista en las mismas palabrag
aquél tiene registradas.(19)

Otra caracteristica fundamental del ordenamiento aley,,
que el C. de C. permite a un tercero la adquisicién de 1y ¢ ¢
asi concebida, siempre que la transmisién se haga junto Cop .
respectiva empresa o negocio en el cual se empleaba y que g 3 ~";-
plan los requisitos registrales.(1”) b ;
smision de la firma
b. Principio de la veracidad de la firma

Varios principios juridicos gobiernan la op;racién del pep
tro de comercio alemdn en lo que se refiere a la inscripcién vl
proteccién del nombre comercial. En primer lugar, rige el prinei,
de la veracidad de la firma, el cual exige que toda firma nueva gq
formarse de modo que evite a terceros la posibilidad de confyg
o engafio, como ocurriria en las siguientes situaciones:

habiamos apuntado, el C. de C. alemén permite la
ja del nombre comercial. Esta transmisién requiere la
de ciertas reglas encaminadas a preservar los principios
d y novedad, anteriormente descritos. En primer lugar,
puede ser transmitida con separacién de la empresa o
a el que se adopt6. Por lo mismo, es preciso que el
gmplee la firma en un negocio similar al adquirido. En
rmino, se requiere que el nombre del adquirente sea ins-
registro como titular de la empresa transmitida.?? Fi-
] nombre del adquirente debe hacerse constar junto con
quirida con caracteres visibles, tanto en el local de la
mo en su papeleria y propaganda.(*?

1) Uso de firmas que no corresponden al carcter individy
o social de la empresa (uso de palabras que hagan aparecer
sociedad donde sélo exista un comerciante individual y viceverss
que no llenen los requisitos especificados para cada tipo de org
nizacién mercantil (sociedades en nombre colectivo, de responsa hil

dad limitada, anénimas, etc.). sucesivo, una vez llenados todos esos requisitos, el ad-

2) Uso de firmas o nombres por comerciantes individualé dré utilizar la firma de su antecesor para ejercer el co-
que tiendan a encubrir la identidad del titular a través de refe 1ar con ella los documentos en que consten sus obliga-
cias adjetivas inciertas, como por ejemplo “F4brica Rhenana 6 ajo el nombre comercial adquirido, podrd demandar y
Motores”, en el caso de un establecimiento comercial pertenecienf do.2»

a Karl A. Berger, un comerciante individual.(®
nes contra el uso ilegal de la firma,

c. Principio de la novedad y prioridad de la firma.

El articulo 30 del C. de C. aleméan prescribe que las fi "._
deben ser distintas unas de otras y, por tanto, cuando en una M
localidad o circunscripcién registral se pretenda inscribir una fif®
andloga a otra ya inscrita, la nueva debe agregar algiin signo &
la distinga claramente de la anterior.(™®) Este principio se fortd"

ema de proteccion de la firma o nombre comercial en
~alemén y legislacién complementaria, es tan completo
ejo. Las acciones contra el uso ilegal de la firma se
lo del “derecho a la firma”, un derecho de caracteres
en la sustantividad de la inscripcién, sino también de

126, 142, 143 de la Ley sobre Jurisdiccién Voluntaria (Freiwillige Gerich-
Por HEINSHEIMER, Pig. 42.

H.G. B,

(16) HEINSHEIMER, pig. 34,
(17) Véase art. 22 del H.G.B.
(18) Véanse articulos 18 y 19 del H. G. B. y HEINSHEIMER, pégs. 36 y sigs. =13 a 31 del H.G.B. y HEINSHEIMER, pigs. 38 y 39.

(19) Art. 5 del H.G.B. EER, pigs. 33 y 34
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1 la confusién entre nombres, firmas o marcas. Cabe, por
w de competencia desleal, tanto consideraciones de ti-
similitud grifica o fonética, la posibilidad de confu-
de tipo subjetivo (intencién del competidor de arrebatar
conslderaclones éstas que no se toman en cuenta cuando
vocado es simplemente el de la propiedad de una firma,
literalmente inscrita.

las reglas sobre competencia desleal. La aplicacién de yy,
otro de reglas depende de los siguientes factores: 1) objetg . o4
protegido; 2) circunscripcién de la reclamacién, y 3) l‘ernedl
buscado. °4

e.i. Objeto o interés protegido

Desde el punto de vista del objeto protegido, cabe hacg
distincién entre el nombre-firma (basado en el nombre c¢jy:
comerciante) y el nombre de tipo simplemente distintivo, gy, -
tenido patronimico, utilizado para designar algtn negocio o egty,
cimiento, como por ejemplo “Hotel Presidente”. Si un come
adopta este signo distintivo para su hotel, sin incluirlo en 13 §;
comercial inscrita, el derecho alemén permite su proteccién gy
mente dentro de las normas relativas a la competencia desleg)

jstincién entre los dos grupos de reglas (derecho a la
teccién contra la competencia desleal) se verd mas cla-
el siguiente acdpite.

" Circunscripcion del reclamo.

n principio, el “derecho a la firma”, como derecho real, es
cién alemana un derecho clrcunscnto territorialmente. La
) del registro se extiende sélo a su territorio. En términos
es, la proteccién de todos los registros en el territorio
tratados o convenios especiales, no rebasan sus limites
Es posible, sin embargo, que un nombre comercial,
registrado en una circunscripcién registral, entre en
n otro igual o similar, registrado en otra localidad con
El profesor HEINSHEIMER cita el caso de un fabri-
os, “Bluthner”, establecido en Leipzig pero amplia-
cido en todo el territorio nacional, enfrentdndose a otro
de pianos, de distinta localidad, con idéntico nombre
a comercial.

De igual manera, cabe la proteccién por competencia deg
contra toda persona que registre un nombre cuyos términos, elegi
arbitrariamente, conduzcan a un equivoco en relacién con una u,f..
de fabrica inscrita con anterioridad. Asi, por ejemplo, desde]
afios veintes existe en Alemania jurisprudencia que ampara a tif
lares de marcas inscritas, tales como “Gillette” o “Meteor”, conf
empresarios de nombres similares que pretendian aplicarlos a ac =
vidades o productos andlogos a los que protegian las marcas regs ;
tradas. 2%

También existe jurisprudencia reiterada que califica de co®
petencia desleal la del que registre o trate de registrar una maf
que pueda inducir en error acerca de la titularidad de un nomb®
comercial o firma anteriormente registrado.(®

reglas sobre la competencia desleal le permiten en este
ha alcanzado una buena reputacién en todo el territorio
‘amparo de un nombre comercial inscrito en una deter-
alidad, eliminar la confusién causada por otro comerciante
igual, inscrito posteriormente en otra circunscripcién.

Es importante recalcar las caracteristicas que distingue?*
proteccién que se fundamente en la titularidad de una firma r¢"
trada de la que se base en la competencia desleal. En el pri®®
caso basta con probar la legitimidad registral, es decir, que la ¥ Remedio legal buscado.
discutida est4 inscrita. En el segundo, en cambio, no sélo debe pro?”
se la legitimidad registral sino también la posibilidad de equ:vocO"
decir, el grado en que los terceros y el piiblico en general pueden ¥

legislacién alemana proporciona varios remedios legales
legitimo de un nombre comercial. Su accién puede con-
pedir que se deniegue la inscripcién de un nombre nuevo
solicitar la nulidad de una inscripcién ya realizada en
de su derecho.?”? Puede también obtener una sentencia

(24) Véase HEINSHEIMER, pég. 36.
(25) Véanse sentencias de R. G. Warn, N. 55, cit. por HEINSHEIMER, pig. 42.

(26) Loc. «it. r y 37 del H.G.B.
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que prohiba al demandado hacer uso del nombre COMepg;. o que en el Derecho mercantil alemdn, la jurispru-
(sentencia de 0 hacer) y reclamar el resarcimient, de b francesas conciben el nombre comercial como ob-
o e T P a ] ho de propiedad incorporal;3" pero, a diferencia
4n, distinguen entre el nombre firma (signature)
ercial (nom commercial) propiamente dicho. Aquél
intransmisible en el Derecho francés; éste, como
o de comercio, es transmisible con el fondo o sin é1.42

_comercial o ensefia (ensigne) es también transmisible
o francés.

en el Derecho francés.

hular 1a no transmisibilidad de la firma, los tribunales
franceses no aducen, significativamente, prohibiciones
o sino preceptos de cardcter administrativo registral.
a la distinta funcién y transcendencia que el registro
francés tiene, en comparacién con el alemdn.

ancia, tanto la cesién como la pignoracién de un fondo
debe inscribirse en el registro; pero el efecto de esta
s simplemente el de prevencién a terceros, pues, a dife-
recho aleman, la inscripcién no tiene efectos constitu-
eramente declarataivos. La falta de inscripcién de un
cial en Francia, por tanto, no acarrea sanciones juri-
te significativas. Es més, cuando se practica una ins-
base en una declaracién falsa o inexacta, esto sélo
sancién de responsabilidad civil.®? Como se recor-
Derecho alemin quien inscribe primero un nombre de
asegura su derecho de prioridad. Ello permite que, al
fondo de comercio, la firma inscrita pase al comprador
ir de la inscripcién, se hallard protegido por la publi-
contra su vendedor y terceros infractores.?
sentencias del Tribunal de Sena (Seine) Civ. de 19 de diciembre de 1947,
en Sirey, 1948, T. II, p. 95, y de Lyon, Com. del 13 de diciembre de 1949,
_en Dalloz, 1950, p. 250, con nota del Profesor Ripert, en la cual se discute la

Contemporinea,
PERT Y ROBLOT, T.I. p. 129, donde estos autores citan jurisprudencia desde

Es importante, sin embargo, subrayar que la indenl
de dafios y perjuicios y el logro de una sentencia prohi-
penderdn de las reglas que protejan el objeto o interés vi :
el caso de la infraccién pura y simple al derecho a la f(\:l o
ejemplo, el comprador de una empresa, que usa la fi g i
antecesor a pesar de haber sido excluida del traspaso) I:lm
se concretard a examinar quién tiene mejor derecho seor; R
g?stro. En el caso de la competencia desleal, en cambio faun
cién judicial deberd extenderse a aspectos subjetivos ;:Oma i
tencién del demandado, u objetivos, como la posibi]jd;id deo o
ptblico fie mediana inteligencia pueda llegar a COIlfuIldirseq‘
alegada infraccién. De ahi que en la aplicacién de las reglag ’
competencia desleal bien puede suceder que, a pesar de h
comprobado el derecho a la firma, no logre el actor el remedi
bfzsca,. ya sea porque el demandado logre probar idéntico de
(mz?c?l.to en otra localidad) o porque el actor no comprue
posibilidad de confusién del puablico, implicita en la alegacién|
deslealtad comercial.

2. Sistema Francés, (29
a. Introduccién

Dada la escasez de reglas legislativas, la regulacién del non
comercial (nom commercial) en el Derecho mercantil francés
debe en muy pequefio grado al C. de C. de 1808 y su legi
complementaria. Se basa, preponderantemente, en la labor
dora de los tribunales de comercio y de casacién. 9

(28) Arts. 35 a 37 y 823 del H. G. B,

(29) I.a_ descripcién del sistema francés en el texto esti basada en la legislacion antefick
primero de agosto de 1965, fecha en la cual entr6 en vigencia la nueva Ley d¢ Mo
promulgada el treinta y uno de diciembre de 1964, que modifica sustancia:m;-nlc lo #%

expuesto. No obstante, hemos descrito el sistema anterior para efectos diddcticos de

con el régimen del Cédigo de Comercio alemén,

requisitos de publicidad en la venta o prenda de un fondo de comercio, véase
de 17 de marzo de 1909, Ley de 29 de junio de 1935, Ley de 11 de marzo de
Ee'y de 9 de abril de 1949, todas ellas en Dalloz, y comentarios de RIPERT, Tomo L

7~ 373.
Comparacién de los dos sistemas, véase GARRIGUEZ, Cwrso, Tomo I, pigs. 175
Y. RIPERT, Tomo I, pig. 167.

(30) Véase la edicibn Dalloz de 1964, del C. de C. francés, que contiene solamente )
de cardcter penal, administrativo y procesal en torno a la proteccién del mombre <% ..'
en pp, 880 a 882. Algunas de las leyes transcritas por Dalloz serin comentadas mis # .



Los efectos restringidos de la inscripeién en . ibili i6 i

comercio francés impiden el mncionamientopzabal de eli)_e,reg18 ) 80 ¥ stl?iix:?&:g ?::) e R R
de novedad y veracidad, tal como funcionan en el Derechg : L ;
De ahi que la proteccién contra el uso ilicito del nombre c:l
en Francia tenga que basarse en las reglas sobre conclpetemgian[l
(concurrence déloyale) como fuente primaria de derechog '
gaciones. La forma en que los tribunales franceses han intey,
estas reglas, creando todo un sistema juridico en torno g n
comercial, serd examinada en el punto siguiente.

glas jurisprudenciales sobre la homonimia desleal exi-
e un nombre de pila cuando éste sea distinto del comer-
mbre comercial anteriormente usado; si esta distincién
te, se hace preciso incluir la fecha de fundacién del
ablecimiento o la mencién de su domicilio social, o el
ocedencia de sus productos, etc. Aun asi, la situacién
, homonimia en el Derecho mercantil francés se describe
c. Reglas Jurisprudenciales. sores Ripert y Roblot en la siguiente forma:
Las primeras reglas jurisprudenciales para la proteccigp g
nombre comercial aparecieron en Francia a mediados de]
pasado. Los tribunales establecieron algunas reglas llamadas a
el uso impropio del nombre comercial por el comprador o cesi
de un fondo de comercio, tratando de evitar la confusién
el nombre comercial cedido y el nombre civil del cedente.
autorizé el uso de frases como “Antigua Casa Orleans” o “Sucesos
de Viuda Cliquot”, afiadiendo el nombre del cesionario tras el g
cedente, 3% f

de esto (reglas anteriormente mencionadas) impide que la homo-
pide q

, siga siendo una fuente de confusiones... en esta materia ha
_procesos que se han hecho célebres”.(3%) '

tos de la Competencia Desleal,

 mayor importancia juridica que el enunciado casuistico

as jurisprudenciales francesas, es la elaboracién de los
, que rigen la competencia desleal en su proteccién al
nercial y a la ensefia o distintivo. La base legislativa
r los tribunales franceses para construir su doctrina sobre
ia desleal no pudo haber sido més vaga: el Art, 1382 del
texto es el siguiente:

Alrededor de 1880 se ventilaron los primeros casos de homs
nimia, en los cuales un comerciante con el mismo nombre civil
una firma establecida y bien conocida se dedicaba a fabricar y vends
productos similares a los de ésta, bajo su propio nombre. De
litigios resulté una serie de reglas jurisprudenciales que obli
al.intractor a precisar en su papeleria y productos que su estable®
miento comercial no era el ampliamente conocido.(3¢

quier acto por el cual una persona le causa perjuicio a ofra,
lign @ esa persona a reparar el perjuicio causado.

e notarse que, a pesar de la amplitud de los términos
iculo, su texto, al aplicarse a la competencia desleal con
e de comercio, contiene una limitacién fundamental: pre-
‘existencia de un perjuicio probado y reparable. En otras pa-
articulo no fue concedido para proteccién general de un
9, independientemente del dafio causado, sino en funcién del
De ahi que su aplicacién, en principio depende de la prueba
4o causado. Es curioso notar, ademds, que una Ley pro-

Es importante anotar que las reglas jurisprudenciales
la proteccién del nombre comercial distinguian dos situaciones:
si el nombre estaba protegido por una marca de fabrica, su titt®
tenia monopolio sobre las palabras disputadas; B) si no exi¥
proteccién marcaria®) era necesario rendir prueba de la anteri?®

(35) Véase thlue:les Sala de la Corte de Casacibn, 14 de febrero de 1845, Dalloz 4%
p. 116; Civil 10 de abril de 1866, Sirey 66, T. I, p. 251; Paria 11 de julio 1867:

6 v L i : ;
7, T.L, p. 219, cit. por Ripert p. 181, 1a nota del Profesor Esmein, citada en nota anterior.

Ripert p. 312 y Ripert y Roblot p. 221 donde se citan los casos del Champagne Cliquot,
8 mayo de 1906, Dalloz 1909, tomo II, pigina 89, el de los Pianos Erard, Casacidn,
€ enero de 1878 Sirey 78, Tomo I, p. 287; el del licor Pernod, Casacién de 2 de
1935 y otros.

(36) Véase Requetes de 12 de junio de 1883 en Dalloz 83, T.I., p. 281, con nota del
Esmein, Cit., por Ripert p. 181.

(37) Véase a Ripert p. 312.
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mulgada en 1824 con el propésito especifico de protegey o
comercial“®) se content6 solamente con imponer una sapcis 0
a la alteracién o asuncién ilicita de nombres comercig]e.
ductos elaborados o frabricados.

ndiente, sin embargo, en Francia, la determinacién
Jos cuales es y no es necesario probar la existencia
efectivo, el peso que debe otorgirsele a la inten-
or (factor subjetivo) y a la posibilidad de confusién
una destruccién del derecho a la clientela( factor ob-

On
8 g

Bien puede considerarse como la principal contribyg.
la doctrina francesa a la elaboracién jurisprudencial sobre
petencia desleal, el haber llamado la atencién hacia e] quq
patrimonial del “derecho a la clientela”, en general, y de]
comercial, en especial, como parte del fondo de comercio. 1)
ceptuada como la violacién de un derecho protegible, 1a ¢
tencia desleal debe proporcionarle a la parte perjudicada la pog
lidad de demandar no sélo la reparacién del dafio sufrido, sing 4,
bién la declaratoria que impida o prevenga la continuacién
conducta desleal. Maés atin, debe proporciondrsele al demandy
que pruebe el uso vdlido y previo del nombre, la oportunidad y
cesal de impedir la utilizacién del homénimo o del nombre ¢
cial que cree confusiones, antes de que se le produzcan perj
sobre todo si prueba que los perjuicios pueden llegar a produc

juﬁsprudencia en torno a la proteccién de la ensefia o
mercial puede tomarse como indicadora de la actitud
es, entonces puede predecirse que en un futuro muy
ndencia de los tribunales franceses serd la de proteger
mercial, independientemente de la prueba del perjuicio
» causado. De acuerdo con la jurisprudencia analizada
r Boulanger en un articulo publicado en 19403 ya
nces los tribunales franceses admitian la proteccién de
nte que probara la prioridad en el uso de una ensefia
Ja usurpacién de la misma por un demandado, sin ne-
bar el perjuicio causado.

nente, es necesario transcribir parte del texto de una
sobre competencia desleal en Francia, la Ley de Finan-
8, de 2 de julio de 1963), cuya obvia intencién es la de
prevencién judicial de la competencia desleal.

Los tribunales franceses a través del uso del “astreink
(sentencia condenatoria a no hacer bajo penalidad) tienen el
de prevenir el uso continuado y desleal de un nombre com
a la par que pueden imponer una condenatoria de responsab L
civil por dafios causados. Ademds, la jurisprudencia reciente®
definido la competencia desleal en materia de nombres de con
cio en términos suficientemente comprensivos, como para vaticit
una mayor proteccién del derecho al nombre:

2 —Concurrencia Desleal, Todo comerciante, industrial o arfe-

e presente una accién en un juicio para la reparacién de un per-
debido a actos de concurrencia desleal o ilicita, puede exigir, me-
un procedimiento que serd establecido por decreto del Consejo de
que hasta tanto el asunto no se haya resuelto en forma definitiva
ribunal, se ordene la cesacién de los actos imputados al deman-
a titulo provisorio y por sentencia inhibitoria (astreinte).”

" ...Considerando que el hecho de servirse de su nombre potroni'
para ejercer el comercio, sin tomar las medidas Gtiles para que no ._
confusién posible con un comercio similar explotado bajo el mismo ™
bre, constituye un acto de competencia desleal.”(42)

(40) Véase la Ley de 28 de julio de 1824, el C. de C. en Dalloz, p. 880 y sigs.

(41) Entre los autores franceses mds influyentes figuran: ALIART, TRAITE DE LA CONCURR"'
DELOY ALE (Paris, 1892), POUILLET, TRAITE DES MARQUEZ DE FABRIQUE DES
CONCURRENCE DELOYALE, (Paris, 1911); obras mis recientes son las de NASt
CONCEPTION FRANCAISE DE LA CONCURRENCE DELOYALE (Melanges Vi |
1932) y la exposicién de Savatier en TRAITE DE LA RESPONSABILITE CIVILE, T°
1939, pérrafos namero 48 y sigs.

‘nombre propio del comerciante (como vimos en la Seccién
) se emplea en el comercio no sélo para identificar al
la empresa y a la empresa misma, sino también, para
las mercaderias, productos o servicios que se ofrecen al

(42) Véase Requetes 15 de enero de 1946, 2 fallos en Jurisclasseur Periodique, 1948 1

N. 4835, cit. por Ripert p, 312. 4 Revue General de Droit Commercial, p. 5, 1940.
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ptblico. En este tltimo supuesto, el nombre hace lag ve tinido, en tanto que el derecho a la marca es por tiempo
marca, fl-mclén en la cual se utilizan también —y quizis con 9 1 la mayoria de los ordenamientos, aunque esta regla se
frecuencia— multitud de signos de diversa naturaleza, tg]e, ]a prorroga ilimitada de la inscripcién, mediante tramites
denominaciones, palabras, dibujos, emblemas, colores, ey, 6n. El uso de la marca es facultativo salvo para ciertos
envolturas, destinados todos a distinguir unos productog de @6 en tanto que el uso del nombre comercial es en muchas
La regulacién de estos signos distintivos, guarda estrecha g '.I s obligatorio.4”)

con la del nombre comercial —puesto que todos sirven payy
tificar o individualizar algo— y, en consecuencia, ambos temag
cc?n 4reas comunes que se rigen por las mismas normas, Asi :
ejemplo, los requisitos y trdmites de inscripcién del nombre o
cial son generalmente los mismos que se exigen para la inscriy,
de una marca (ya esté ésta constituida por el nombre del inte
o por cualquier otro signo); los efectos de la inscripcion (biep
declarativos del derecho del titular o bien atributivos) l‘igeﬂI
igual para el nombre y la marca, segiin sea el sistema adopt
por cada ordenamiento; las reglas sobre remedios legales desti
a proteger el derecho al uso exclusivo del nombre comercial y g
marca, son comunes a ambas instituciones, como comunes son
bién los principios de novedad, veracidad, y especialidad y o
secundarios que las rigen, tales como los que sirven para ests
blecer la similitud entre signos distintivos en conflicto. ("

los propésitos de nuestro estudio, la marca puede defi-
mente como cualquier signo que se utilice para distinguir
ydo unos productos o servicios de otros. Los fabricantes,
ntes y los empresarios en general, identifican sus pro-
reancias o servicios con determinadas marcas y mediante
de ellas logran el propésito de adquirir, mantener y
una clientela que, impulsada por la calidad, la fama o
nda, adquirird los productos o buscard los servicios ofre-
hace que la marca, en muchos casos llegue a adquirir
valor econémico.

marcas sirven, especialmente cuando empiezan a ser
indicar al comprador la procedencia del producto, es
n es el fabricante o productor; pero, conforme van siendo
por el ptblico y van cobrando fama, tienden a indepen-
la mente de los adquirentes o usuarios hasta que en la
e los casos, como apunta MASCARERNAS,“® el com-
usuario exige una marca determinada sin indagar més
rocedencia, o sobre la empresa que fabrica el producto;
eresa que el producto sea de “tal marca”, ya porque lo
0 0 porque se lo hayan recomendado. Por tal razén, el
italiano Francisco FERRARA considera que no es exacta
i6n, muy frecuente en la doctrina, de que la marca dife-
producto al certificar la procedencia de una hacienda
determinada. Esto puede suceder —dice— pero no es
ocurra, ya que la marca puede ser un signo anénimo,
i6n fantastica que no revele su procedencia o verdadera

Pero a la vez existen normas diversas para el nombre comel
cial y la marca, determinadas por la especial naturaleza de @
uno de esos distintivos. La marca, como se aplica a mercan
que frecuentemente circulan en amplias zonas internacionales, &
quiere de una proteccién que tiende a extenderse territorial
cada vez mds, por medio de instrumentos juridicos regionales 0
ternacionales. EI nombre comercial generalmente tiene un
bito de proteccién més reducido, a veces circunscrito a una P
o circunscripcién registral (véase seccién I, supra). El derech?®
nombre comercial como ya dijimos, generalmente se otorga P

(44) Véase infra Seccibn G.

(45) Entre estos instrumentos pueden citarse el Convenio de Paris de 20 de marzo de 1883
la proteccion de la propiedad industrial; el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 15
referente al registro internacional de las marcas de fibrica y de comercio, v el A
Niza de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificacién internacional de los Pf"’ducws /
los servicios a los cuales se aplican las marcas de fibrica o de comercio. En 12 I
Latina véase la Convencidn sobre marcas de fibrica, suscrita en la Cuarta Cenfcrcﬂc"
ricana de Buenos Aires de 11 de agosto de 1910, aprobada y ratificada por el .
de Costa Rica el 20 de junio de 1916 (Coleccin de Leyes y Decretos Afio 1916, ¥
semestre, pdgs. 400 y sigs.).

. 14 de la Ley de Marcas de Costa Rica y Art. 2 del Reglamento N. 10 de 27
de 1958, en cuanto a uso obligatorio de marcas en la venta de café molido.

t. 242 Coédigo de Comercio de Costa Rica y Art, 34 del Cédigo de Comercio
nd.

. DE CANIZARES, pig. 419.
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circunstancias y la observacién de que tanto unas como
estédn sometidas al mismo régimen juridico, han hecho
jrina critique la clasificacién®®?) y que se acuse una ten-
orimirla de los textos legales, tal y como ocurre con
1o’ del BIRPI, que consigna al respecto el siguiente co-

titularidad. Por tanto, la finalidad inmediata de la Marcy
dar a conocer la hacienda mercantil ni hacer su propagang,
formar una clientela para el producto, facilitando su identif?’_ ,'
en el mercado. g

C. Marcas de Fabrica, de Comercio y de Servicios

en muchas leyes existentes se hace una distincién entre marcas
{o sean marcas de un fabricante que distinguen los productos
ados y vendidos por él) y marcas de comercio (o sea, las
que distinguen los productos de un comerciante que no han sido
turados por él}, en la Ley-tipo no se hace asi, ya que se trata
distincién que no tiene consecuencias legales ni practicas y que,
o, carece de valor juridico”.

Costa Rica bajo el régimen de la vigente Ley de Mar-
tincién si tiene consecuencias legales, ya que si se
ibir una marca de fdbrica nacional, es necesario de-
mentalmente que la respectiva industria o fabrica
o que va a establecerse con seriedad”, en tanto que tal
n, por supuesto, no es necesaria cuando se trata de ins-
a de comercio. (Art. 11 inciso e). Ademds, la juris-
icense ha declarado que la marca de comercio no
se para distinguir determinado género de articulos,
os en alguna de las cincuenta “Clases” de la nomen-
Ley de Marcas, como se hace con la marca de fébrica,

aplica por el titular “a todas las mercancias con que
s o extraordinariamente.” ()

Se acostumbra distinguir por parte del legislador, la g,
¥ la jurisprudencia entre marcas de fébrica, marcas de come
marcas de servicio. El articulo 9 del “Convenio Centroamerjng.
por ejemplo, las define y distingue de la siguiente forma:

“Marcas industriales o de fabrica son las que distinguen
mercancias producidas o elaboradas por una determinada emy
fabril o industrial.

Marcas de comercio son las que distinguen las mer anci
que expende o distribuye una empresa mercantil, no importa
sea su productor. '

Marcas de servicio son las que distinguen las actividades g
realizan las empresas dedicadas a dar satisfaccién a necesidade
generales, por medios distintos de la manufactura, expendio o d
tribucién de mercancias”. :

Estas distinciones, especialmente entre marcas de fibrica
de comercio, no siempre es posible hacerlas en la practica merc:
porque con los métodos modernos de fabricacién y de distribuci
de productos, frecuentemente se requiere la intervencién de divers
industrias y empresas en la manufactura o en el marcadeo de Pt
ductos, sin que se pueda saber, a ciencia cierta, como ocurre ¢
los productos manufacturados por sucesivos y diversos ensamb®
dores, cudl de todos es “el fabricante” con derecho a usar la M
de fibrica que ampara el producto final. M4s afin, es frecuent®
caso de empresas que dan a hacer los artefactos con que comer®
a la fébrica que mejores condiciones les ofrezca y luego los ven®
al pablico con las “marcas de fdbrica” de su propiedad.”*”

entre otros, hace la siguiente critica: “‘Muy difundida en la doctrina es la
n) que distingue entre marcas de fibrica y marcas de comercio. Pero este criterio
r es discutible. Para algunos son las primeras las que coloca el productor; las
'son las que estampa el comerciante; mas ello no siempre ocurre, porque el productor
temente ¢l encargo de colocar Ia marca al revendedor, a quien cede el producto
‘encomendindole la funcién de fraccionarlo y prepararlo para el consumo... la
“en realidad es inconsistente, porque la marca puede ser un signo andénimo y de
“ni revele la procedencia del producto ni quién la colocd, y, de otro lado, el
jal de que la marca haya sido colocada por el comerciante o el productor no
a nada en la reglamentacion del signo’.

Cit., pig. 226.

(19) FERRARA, pig. 218, ¥*350 de 27 de junio de 1946.

“Cnld .

(30) Por ejemplo, la empresa norteamericana Sears Roebuck es duciia de las marcas
“Silvertone’" y "'Kenmore™ para distinguir refrigeradoras, equipos electrénicos ¥ 2
eléctricos, pero no fabrica ninguno de esos articulos, sino que los encarga a diversas
que pueden estar situadas a miles de kilémetros de distancia de su sede social.

11, Inc, ¢) de la Ley de Marcas y sentencias de Casacién N 64 de 14:50 hrs.
enero de 1955 (Hermanos Burochowicz, $. R. Ltda. vs. Coro Inc.), incluidas
en la seccién destinada a jurisprudencia. La misma Sala, en sentencia N¢ 73
. del 29 de abril de 1951, dijo lo siguiente: "'La denegatoria de inscripcién hecha
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D. La Marca Colectiva o SU extraccién de alguna zona o regién, etc. Asimismo,
que existan normas que obliguen al titular de una
sua a ejercer la debida vigilancia sobre el uso que se
a. Asi, pues, la marca colectiva no puede existir sin
que rija su utilizacién y en el cual se especifiquen
ticas que deben reunir los productos o los servicios am-
ella, las condiciones de utilizacién, las personas que
s, los sistemas de inspeccién y vigilancia que aseguren
» empleo de la marca y, las sanciones adecuadas para
“uso incorrecto.>%

La marca colectiva, como la marca individual a Qu
aludido en pdrrafos anteriores, es un signo diferenciadoe g
mercancias; pero, mientras la marca individual sirve para dz y
los productos o servicios de una empresa de los de ofry ]
empresas, la marca colectiva tiene el propésito de distip ::
origen o cualesquiera otras caracteristicas comunes de los Prog
o servicios de diferentes empresas que utilizan la marca baj,
peccién y vigilancia de un titular, que puede ser una colect
(cooperativa, sindicato, municipio, gremio, cdmara, grupo dq ;

presas, etc.) o un empresario. cho a la Marca

ho a usar la marca de un modo exclusivo y, en gene-
or sobre ella todos los atributos que corresponden al
e fundarse en uno de estos dos principios: a) tiene
quien primero la use; b) tiene el derecho quien primero
Tales principios dan lugar a dos sistemas legislativos.

: El propésito de la marca colectiva, es doble. En Primer 4
mino, denotar ciertas caracteristicas comunes —como la unida
calidad derivada de métodos de produccién uniformes, del o
geografico o de otros elementos naturales o artificiales— gg
articulos que se ofrecen por los usuarios de la marca colectiva '.
que cada articulo lleve distinta marca individual. En segund::.'
nr.lino, las caracteristicas que se anuncian en los productos o
cios que llevan la marca colectiva, son respaldadas por el ti
de la marca. Por ello la regulacién del uso de la marca co
no es igual a la de la marca individual, ya que el titular de &
Gltima debe tener libertad de aplicarla a los productos a que '
destinada, cualquiera que sea su calidad y demds caracteristic
Claro estd que si la aplica a productos de calidad inferior, la m
perderd prestigio y terminard por no poder usarse, pero el de
marcario no se preocupa por la calidad del producto. EI empleo!
una marca colectiva debe estar, en cambio, sometido a reglas
impongan a los usuarios la obligacién de dar a los productos amP
rados por ella, ciertas normas minimas de calidad que correspon
a lo anunciado en la marca, sometiendo los productos, por ejem?
a determinados procesos industriales de unificacién de cali

Declarativo

forme a este sistema, que se basa en el uso de la marca,
d sobre ella se adquiere por la prioridad en el uso. La
en el registro sélo “declara” o reconoce la preexistencia
y adquirido con anterioridad por el uso y, por consiguiente,
poco agrega al derecho del usuario. Si se demuestra,
istrada la marca, que alguien la habia usado con ante-
, inscripcién se anula. Este sistema se ha llamado “sis-
s” porque la “Ley de Marcas de Fébrica” francesa, de
o de 1857, se basa en estos principios.©> :

a Atributivo

- denomina sistema aigributivo aquel en que la inscripciéon
rca en el registro es la que da lugar al nacimiento del

por la Sala Primera Civil no se basa, precisamente, en la similitud de los prodv®y El uso de la marca, en principio, no confiere derecho alguno.

articulos que ampara la marca ya registrada por la “"Real Silk Hosiery Mills IncorP?g
y los que se mencionan en la marca que pretende inscribir bajo el nombre de “Resl 7§
Mercerized Cotton Thread', asi como tampoco en la posibilidad de confusién apenss enu?
en el fallo recurrido, sino en la circunstancia fundamental de no haber probado el

documentalmente, que la fibrica de hilados de que se dice duefia el recurrente. exist
el pais 0 que en realidad se va a establecer, requisitos esos exigidos por el incis® el
articulo 11 de la Ley de Marcas, para que se pueda acordar la inscripcién’’. vest
igual sentido, Sentencia del mismo tribunal Ne 33 de las 15:15 hrs. del 30 de @
1957, y resolucién de la Sala 1ra. Civil N® 972 de las 8:40 hrs. del 6 de setiembre e !

ejemplo, los articulos 35 y sigs. del “'Convenio Centroamericano’ vy los articu-
sigs, de la "'Ley-tipo”” del BIRPIL.

sta ley en DALLOZ, pags. 861 y sigs. No obstante, la nueva ley francesa sobre
 promulgada el 31 de diciembre de 1964 y que entrd en vigencia el 1? de agosto
, establece en su articulo 49 que la propiedad de la marca la adquiere quien primero
la solicitud de registro, independientemente del uso anterior que se haya hecho
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p”’,57) por contar con normas tan radicales como
. “Las marcas constituyen propiedad tGnicamente cuan-
1o debidamente inscritas de acuerdo a la presente ley”
o se admitird oposicién fundada en similitud gréfica
» marcas, cuando provenga, del propietario de alguna
mglstrada, de su apoderado o gestor de negocios, y se
ntro del término de ley” (Art. 7); “el derecho de pro-
exclusivo de una marca se acreditard por medio del
inscripcién expedido por el Registro de Marcas, o

El que usa la marca sin inscribirla, se expone a que otrg la
y se la apropie. Se conoce en este sistema, con certeza, la 8
de nacimiento del derecho y cualquier persona puede, con
facilidad, elegir sus marcas, sin peligro de que postenorm
las impugnen, con sélo consultar el registro para ver si ng
inscritas con anterioridad. La inscripcién, por tanto, tiene
constitutivo.

Este sistema ha sido llamado ‘“‘sistema alemén” Do
ley del Reich sobre la proteccién de los signos de mep,,
(Warenbezeichnungen), del 12 de mayo de 1894, en su
de 7 de diciembre de 1923, se bas6 en una estricta aplicacig,
principio de la prioridad del registro. Sin embargo —como Io ,.I
el profesor von GIERKE—, a raiz de las méis intensas relap;
comerciales internacionales reflejadas en materia marcaria
pulaciones del llamado “Convenio de Unién” (creado por el (g
nio de Paris de 20 de marzo de 1883) y, ademds, por la adon
en gran escala de normas referentes a la competencia deslea]
produjo muy pronto en Alemania un cambio fundamental
jurisprudencia y préctica judiciales. Se creé un cuantioso “des
viviente”, por el cual entre otras cosas, se reconocié tamblem
mayor escala la marca de hecho o no registrada. Este derecho;
desarroll6 de acuerdo con los siguientes axiomas pertenemen
la materia de la competencia desleal: “El derecho formal de di
tivos o signos de mercancias estd sujeto a los limites de la co
petencia”; “El derecho de signos o distintivos de mercancias fo
parte del derecho de competencia desleal”. Asi, una ley de n
austriaca de 1935 aplic6 menos estrictamente el principio de la ¥
cripcién y se basa méds en los principios generales que rigeh’
competencia. 56

‘Superior Civil y Contencioso Administrativo ha declarado en una sentencia
—Que no por el hecho de que la firma opositora tenga inscrita la marca
** en la Oficina de Marcas de los Estados Unidos de América estd por
legalmente la firma solicitante de registrar en Costa Rica como una propiedad
misma marca. Porque, dentro del sistema attibutivo puro en que estd concebida
Marcas nacional nimero 559 de 24 de junio de 1946, lo que pone de relieve
articulos, el ntmero 15 dispone: ‘'Las marcas extranjeras deberin estar regis-
ta Rica para gozar de las garantias que esta ley acuerda...' 7y si la marca
sbbie Brooks'’ no la tiene registrada en Costa Rica la firma opositora no puede
_exclusiva en la propiedad y uso de aquella marca para oponerse al registro de
‘nombre de la firma nacional “‘Textiles Nylon de Costa Rica, Sociedad An6nima’’
29, 79 13, 15 primer aparte, 16, 17 de la citada ley nimero 559) si lo que
segundo pérrafo del aparte infine del citado articulo 15, cuando expresa: ''Los
‘de ellas, o sus apoderados son los tnicos que pueden solicitar el registro™ es
s extranjeras como tales s6lo pueden ser inscritas en el Registro de Costa Rica
de sus duefios en el extranjero y solo a solicitud de éstos, todo lo cual se
de la lectura de la disposicién conexionada con lo atrds citado del inciso b)
22 de la Ley de Marcas referida. Conviene por Gltimo expresar, en referencia
del apoderado de la firma opositora a la "competencia ilicita’’ o desleal y al
quel apoderado que la firma solicitante quiere “‘aprovecharse indebidamente de
de una reputacién industrial adquirida por el esfuerzo de otro..." (lo gue
competencia ilicita) ... que aun los hechos o actos incidentes en las situa-
s en el articulo 52 dc la Ley de Marcas como competencia ilicita o desleal,
que constituyan tal, que la persona afectada con ellos ' ... tenga registrada
d (de la marca) al amparo de la presente ley’’; v entonces tampoco el argu-
la competencia ilicita o desleal y del intento de aprovecharse del fruto o producto
de otro, que arguye el sefior apoderado de la firma Bobbie Brooks Inc. es
la procedencia de la oposicidn si esa firma no tiene registrada la marca en Costa
'+ Uno de los miembros del Tribunal, sin embargo, disintié del criterio de los
n mayoria y expuso asi su parecer: “‘El suscrito confirma la resolucién apelada,
comparte las razones que se aducen en el “'Considerando II'". Si bien es cierto
via administrativa no pueden admitirse oposiciones fundadas en similitud de
10 a condicién de que el opositor tenga inscrita la suya en Costa Rica (Art. 79 de
Maccas), si queda abierta al interesado la posibilidad de acudir a la via otdinaria
, si es el caso, la competencia desleal de que haya sido objeto, dentro de la
mplia que la Ley respectiva estatuye en su articulo 52; y si el demandante llegare
‘105 hechos constitutivos de la concurrencia ilicita, podria obtener la nulidad de
6n que haya servido de instrumento, aunque su propia marca no haya estado
con anterioridad en nuestro pais. Esta es la solucién que se desprende de la
a nacional y de la doctrina mis autorizada; y, a Ja vez, la que mejor concilia
icias de un sistema atributivo, como el que nos rige, con la necesidad de proteger
fe en el trifico mercantil. Octavio Torrealba, German Fernindez H. Srio.”'.
Nylon de Costa Rica, S. A." wvs. “Bobbie Brooks Inc.”, Sent. N® 213 de las
- del 25 de abril de 1968.

F. El Derecho a la Marca en Costa Rica y en la “Ley-Tipo”
“BIRPI”

La Ley de Marcas vigente, ntimero 559 de 24 de
de 1946, se inspir6, indudablemente, en el principio de la titula
adquirida por la prioridad del registro, estructurando asi un s
legislativo que ha sido descrito por un tribunal costarricense ©
(56) Sobre la Ley austriaca de 1935, véase JULIUS von GIERKE, DERECHO COMERCML 2

LA. N.'AVEGACION, pig. 158, Tomo I, traduccién de Juan M, Semon (Buenos Aife%
y jurisprudencia citada por HENSHEIMER, op. cit., pigs. 48 y sig., mota (3).
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por certificaciones auténticas del asiento de registro em
esa Oficina” (Art. 14); “la propiedad de las marcas g
general por las leyes que rigen los bienes muebles: mag :

cuestion fue discutida muy a fondo por el Comité (re-
Segunda Ley-tipo©® y aunque se manifestaron dife-
s el Comité acabé por adoptar sin dificultad el prin-
wcionado. Se hizo asi principalmente por dos razones.
r, el sistema en virtud del cual el derecho exclusivo
se adquiere mediante el registro y no mediante el uso
» de la marca, parece que es el mis adecuado para la
paises en desarrollo en los que el mero uso de una
e ser verificado sin graves dificultades y donde sélo
de constituir una base sélida del derecho tal como

L]

valga, debe estar inscrita debidamente... Las marcag
deberdn estar registradas en Costa Rica para gozar de lazx
que esta ley acuerda” (Art. 15); “El que primero registrg
es duefio de ella, salvo que la inscripcién haya sido
contra lo dispuesto en esta ley. El que primero presenta la '
de inscripcién de una marca, adquiere el derecho de prelso
una vez registrada, el de propiedad y uso exclusivo de la
({k:.t.’lﬁ) ; f“f{,mtra el registro de un noml?re comercial sg]q segundo lugar se observé que el sistema de registro
{r;::l iré oposicién fundada, dentro del tén-mno de la ley, si pro la Ley-tipo estd atenuado por otras disposiciones que
propietario de otro nombre antes registrado, de su apode ' . ; . i
S0 b st tAt 901, cierta mpor‘clancm.\ a} utso de una marca no registrada.
ones son las siguientes:

Sin embargo, tal como ha ocurrido en Alemania, Jog
nalt-::s costarricenses han tenido que suavizar dichas normas ;
duciéndole excepciones al régimen atributivo. Asi le han CO;I
proteccién a la marca no inscrita, o a la denominacién corrie
usual de una inscrita o del producto que ella protege, porque |
contrario “no sélo se desconocerian los avances doctrinarius,
matem sino también se arribaria a soluciones refiidas con
cipios juridicos éticos y econémicos a pretexto de la rigide
§lst.ema atributivo”. Un grupo de sentencias transcritas en la secl
jurisprudencial estd destinada a ilustrar tanto la tendencia
prudencial costarricense respecto al contenido y caracteristicas @
Den.ec-ho marcario, como los puntos de vista en disputa, por lo @
remitimos al lector a esa seccién para su estudio cuidadoso.

| utilizaci6n de una marca en el pais, o incluso fuera de
e su registro puede contribuir a darle cardcter distintivo
su posterior registro (articulo 5 (2) ). Ademés, la
resa que se limita al mero uso de una marca en el
no adquiera el derecho exclusivo a ella conferido por
estard sin embargo protegida en cierta medida por los
'y 52 (a) —dirigidos contra los actos de competencia
ntra el uso por un tercero de la misma marca o de
similar que cree confusién con productos o servicios simi-
ue la proteccion sea menos completa y eficaz que la re-
las marcas registradas (articulo 18). Por dltimo el que
mero uso de una marca estd protegido en varios casos
istro de la misma marca o de una marca similar que se
onfusién por parte de un tercero, concretamente cuando
0 ha tenido conocimiento o no ha podido ignorar esa
. (articulo 6 (b) ), o cuando, incluso, si la marca no se
avia en el pais mismo o no era conocida del solicitante,
generalmente conocida (articulo 6 (d) ), o cuando el
la marca sea contrario a las reglas que reprimen la
desleal (articulo 6 (e) ).”¢?

Es interesante anotar que este sistema atributivo atenud
que la prictica de los tribunales costarricenses ha impuesto,
cide en sus rasgos generales con las bases propuestas por el B
en sus explicaciones a la “Ley-tipo”, en donde se lee lo sigui€®

_ “El pérrafo (1) de este articulo (el 4 de la Ley-tipo) 55
el p{*mcipio de que el derecho exclusivo a la marca, tal co®?
confiere la Ley, tiene que ser adquirido mediante el registto- ’;
pues, el registro es el tnico medio de adquirir la plenitud
proteccién de la Ley-tipo. El mero uso de la marca, atin %%y
sea el primer uso, no se reconoce como medio de adquirir di
proteccién.

Ley-tipo del BIRPI es sobre patentes; la segunda es la que se analiza en

s pigs, 21 y 22.
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G. Caracteristicas de la Marca
1. Novedad

La marca, para cumplir su funcién esencial de Slgno

do, en efecto, utilizar, por ejemplo, la denominacién
“ARCHIVOS METALICOS” para amparar muebles de
, 0 el vocablo de uso comiin “CUBA LIBRE” para dis-
bebida alcohélica compuesta de ron de cafia y bebida
tivo, debe ser novedosa, es decir, distinta de las demds y , término genérico!® “SULFAMIDA” para proteger la
distintiva, o sea que tenga la virtud, por sus elementos compy, 1 y expendio del producto farmacéutico asi designado. En
de identificar los productos o servicios a que va ser aplicada - - na objecién habria para aplicar como marca un nom-
vulgar a objetos diversos de los que normalmente ese
gna, porque en este caso si se cumpliria el propdsito
ncial. Asi por ejemplo a un jabén podria llamérsele
A”, a un perfume, “MADERA”, o a una mezcla de
A W”- (64)

[ra parte, como apunta el autor argentino, BREUER
(63 existe una serie de prefijos y sufijos, descriptivos de
o calidades del producto, que se emplean corriente-
composicién de denominaciones de fantasia. Principal-
ocede en esta forma cuando se trata de crear denomi-
productos quimicos o medicinales. Estos prefijos y
damente, no serian registrables por carecer de novedad,

usarse en combinacién con otras letras para formar

La regla bésica de interpretacién de lo que constituye ]g
o distinto en materia marcaria la expone claramente el autop ,
THOMAS BRAUN, quien explica: “Una marca difiere sufj
mente de otra, cuando ninguna confusién es posible para qy
ponen en su examen una atencién comin y ordinaria, y una m,
no difiere suficientemente, cuando puede haber confusién parg
llos compradores que no tengan las dos marcas ante sus oj
La practica marcaria internacional ha sancionado una serie de g
subsidiarias de interpretacién, tales como: 1) la comparacién (
apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las dife
2) la semejanza hay que apreciarla considerando la marca e
conjunto; 3) la apreciacién de las dos marcas debe resultar
examen sucesivo y no del simultdneo, es decir, viendo alternaf
mente las marcas y no compardndolas una al lado de la o ones caracteristicas sin que por ello pueda alegarse ex-
la imitacién debe apreciarse suponiendo que la confusién p en el uso del afijo.®® Son ejemplos de prefijos usuales,
sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el compra : CALCI, KAFIR, I0D, BROM, MICRO, CHLOR,
medio, y que preste la atencién comtn y ordinaria. Esta atend C, etc.
comiin y ordinaria habrd que valorarla teniendo en cuenta el #
de producto y la calidad del comprador. ("

Qk‘ las palabras no registrables por haber sido seleccionadas como genéricas por la
| Mundial de la Salud, puede verse en MARIANO UZCATEGUI URDANETA,
g Vo Stk gt ON DE LEYES Y JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD IN-
1K
Por no tener caracteristicas distintivas suficientes, los i phgs. 213 y sigs., (Venezuela, 1960).
chos costarricense y centroamericano no admiten como marcas:*
nombres técnicos o vulgares con que se distinguen general®=
los productos, su representacién gréfica, las palabras descrlptl) '
e p 62
los términos o locuciones que hayan pasado al uso general.'

(60) THOMAS BRAUN, PRECIS DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COM.-'HFRCE
20 y 21, (Bruxelles, 1936); Cit. por DAVID RANGEL MEDINA, TRATADO DE pEl
MARCARIO, pigs. 186 y sig. (México, 1960).

tarse en Costa Rica, como ejemplos de denegatorias de inscripcién por tratarse
vulgares o técnicos, las sentencias de Casacion de las 14:45 hrs., del 30 de
?9-50, relativa a la palabra “'BIRRA’ como marca de cerveza, y de las 10:50 hrs.,
nbre de 1950, que rechazé la inscripcién de la palabra “AUROTRICINA" por
al término técnico “AUREOMICINA’, utilizado para designar una antibidtico

'BREUER MORENO, TRATADO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMERCIO,
N¢ 120, (2% Edicién, Buenos Aires, 1946),

Df ] udencia costarricense encontramos varios ejemplos de aplicacién de estas reglas:
MEDINA, “PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITACION 7l W de Casacibn Ne 41 de 15 hrs., del 13 de abril de 1962 (ENDOXAN.ASTA
MARCAS", en REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y AR DERMOL, ENDO-MAGSAL y “ENDO-LABORATORIES INC.”); las Sentencias
pig. 243, afio IV, nim, 8, julio-diciembre 1966. 1% Civil Ne 972 de 16:30 hrs. del 26 de noviembre de 1959 (SOMATOVITE vs.
), N°® 416 de 9:45 hrs. del 9 de junio de 1959 (DECA-VI-TABS vs.
), v N° 730 de 8 hrs. del 11 de setiembre de 1962 (CALCIDRINE vs.
7 8

(61) Véase MASCARENAS, en SOLA DE CARIZARES, Tomo II, pig. 427, y DAVID :

e
AR

(62) Wéanse arts. 69, inciso f) de la L, de M. de Costa Rica y 10, incisos i).
“Convenio Centroamericano’'.
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iza la imposicién de multas a los que realicen actos
r objeto dar a entender, directa o indirectamente, que
o servicios que ofrecen pertenecen o corresponden a
otro empresario, bien sea que el engaifio resulte del
_ gimulaci6n, sustitucién o alteracién de marcas, nom-
es, expresiones o sefales de propaganda que se en-

Finalmente, a manera de ilustraci6n, consignamqg
guiente cuadro algunos términos o voces que, seglin elen !
reciente del Registrador de Marcas, constituyen ejemplog d
litud gréfica o fonética que da lugar al rechazo de la SOlicie.

Marca Inscrita Clase Marca Solicitada
tegidos por ese instrumento, o bien la imitacién de eti-
JICKY seis KICKY 5, recipientes u otros medios usuales de identificacion.
era reprime dicho Convenio la utilizacién en las marcas
FESTANITAL 7 TESTIVITAL ipciones de los productos o servicios que protegen,
uso de palabras, signos u otros medios que tiendan a
MONGOL » MONOPOL publico con respecto a su naturaleza, calidad, utilidad,
fabricaci6n, caracteristicas o valor, o que hagan suponer
PENSTREP o PENSTREPTOCYCLIN de galardones, premios, diplomas o medallas otorgados
siendo falso este hecho.*®
CURAM 2 L X
ol CURASOL gs, el Convenio Centroamericano establece que la sen-
ASTOR 2 _ lucién que declare la existencia de actos de competencia
ASTER Denegada| los descritos, dispondrd las medidas necesarias para su
Res. 4/12/¢ ara impedir sus consecuencias y evitar su repeticién y
NORLESTRIN - ‘ .y 5
= iy NOGESTIN Denegada g ocedente, el resarcimiento de dafios y perjuicios, ademas
6n de la multa correspondiente.(®’
EUPHARMA 4 EUROPHARMA "
2 forma particular de marca engafiosa es la conocida en
. marcaria como “marca denigrante”, que es la que se
2. Veracidad iliza para distinguir productos repusivos o desagradables,

sito de desacreditar una marca igual, inscrita con ante-
1 otra “Clase”, y que ampara productos apetecidos por el
REUER MORENO( refiere el caso de un competidor que
registrar, para distinguir venenos, la marca “YELMO”, que
con bastante difusién como marca de cigarrillos; y
las observaciones que para rechazar su inscripeién hizo el
ntino. Dijo éste:

El principio de la veracidad de la marca tiende a proteg
por una parte, el interés del piblico de no ser engafiado con
indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de los prod
o servicios que se le ofrecen y, por otra parte, el interés de
tulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de
se respeten esos derechos o no se vulneren por medio de act
competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz en mé"
de un doble interés: el piblico y el privado. los cigarrillos registrados bajo la marca “YELMO" no podrian
confundirse con las materias o sustancias a que se refiere la marca

Los diversos ordenamientos reprimen penal y civilmenté &
' YO registro motiva este juicio, la verdad es que, bajo el punfo de vista

utilizacién engafiosa de las marcas, como una manifestacion

competencia desleal. " De igual manera, el “Convenio Centro®" .

= articulo 66, Inc. a), b) y ¢) del Convenio.
(67) Asi por ejemplo, el Art. 677 del C. de C. de Honduras expresa lo siguiente: A k.
El propictario de una marca tiene accidn para impedir que otro la emplee o jmi Azt 70,
- ner el resarcimi de los dafios y perjuicios y para denunciar los delitos pre?y
sancionados en la ley.

pig. 67.
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bien. podria catalogarse como de “marca denigrante”. En su
tencia nimero 711 de las 10:15 hrs. del 23 de noviembre de 1
la Sala Primera Civil, resolvi6 en lo conducente:

(71) Juzgado Federal, Antonio Pahul vs, Compaiia Nacional de Tabacos, cit. por Breuét

(72) 1(;:5 p:; GEORGINA ROMAN JENKINS, TESIS DE GRADO, Universidad de Costs ¢
3 e 31

de la competencia, no es menos cierto que pudiera ocasiongy|
manifiesto. En efecto, registradas ciertas marcas para dist;ne.
minerales, dentrificos, cervezas o cigarrillos, y acreditadas debid:"

el comercio, no puede negarse que el registro de las mismas denrn
nes para distinguir aguas de limpieza o lejias, venenos, urtic:);m
matar ratas o materias anticorrosivas, etc., podria afectarlgs & :s
nombre o prestigio, atento el antagonismo que ofrecen los ru

articulos destinados a objetos tan opuestos. No es posi i i

la sugestién que puede despertar en eT piblico consumidr;r, ]k;reciie:: ._ Qo & o1, i mipxes —S(f:lo o pa::; dl'ge-

de que el agua mineral para beber lleve el mismo nombre que ¢ ‘_mar iy Productos‘t? SerFms pasy g o . Sldo

destinada al lavado de ropa, o que se designe la cerveza con la i Ponsecue'nc:la, Y e deStma' s

denominacién que el producto para matar ratas, o los cigarrillos ap Pdiwﬁaﬁgzmglﬁmﬁcﬁx ;acrﬁltifgii:a;?;:,
r

misma forma que ciertas sustancias quimicas anticorrosivas, todo lo _‘ ERY) et b Tt ticul
provocaria el desfavor piblico, motivando cierto retraimiento a s e e e ik A
: Versos.

o repugnancia que puede llegar al temor o desconfianza en el conen
del referido articulo. Fécilmente se concibe la competencia desleq|
podria hacerse con semejantes registros al comercio practicado hon. :
mente, de acuerdo con las prescripciones y garantias legales, siendo
precisamente, lo que ocurre en el caso subjudice, en que si bien no s
posible la confusién, en cambio podria ocasionar el desprestigio del
ticulo registrado con anterioridad, y a su amparo acreditarse una :
nueva hasta entonces desconocida.” (71

el sefior Registrador, los principios de buena fe comercial y
normal y honrado de las actividades industriales y comerciales
a el articulo 52 de la Ley de Marcas".

s pronunciamientos judiciales transcritos anteriormente
otro principio del derecho marcario: el principio de la

uentemente con este principio, se ha generalizado la
ativa de agrupar los objetos susceptibles de proteccién
-varias “Clases” cada una de las cuales abarca articulos
n entre si cierta afinidad. De esta manera, los objetos
s por una marca no pueden pertenecer a distintas Clases
quisiera hacer, habria que registrar varias veces el signo
la objeto o grupo de objetos comprendidos en diferentes
erecho a la marca, por tanto, s6lo comprende los articulos
o de una misma clase, se describan o sefialan en la res-
citud y cualquiera puede utilizar la misma marca u otra
)ara amparar otros objetos pertenecientes a distinta Clase,
ciertos casos, comprendidos en la misma Clase pero no
expresamente en la primera inscripcién. (7

En la jurisprudencia costarricense existe un caso(’?

“lll. También a juicio de esta Sala, la inscripcién de la marca TAB
en Clase 44, para distinguir el expendio de productos tales como @
hipodérmicas, bragueros, fajas sanitarias, pezoneras, toallas sanitarids
ofros por el estilo puede causar en el piblico consumidor una
impresién, una mala idea, al evocar esos articulos dolencias, deficien .
frente a la impresién arroigada en los compradores de que el n°
TABU distingue perfumes y otros articulos de tocador, de agraddb|e .
presién y sensacién, sobre todo para el sexo femenino que es el
consumidor de esta clase de articulos, por lo que la nueva marca violdf8

legislador costarricense ha establecido cincuenta clases con
ustivo, La aplicacién de las reglas, en torno al principio
idad, se ilustra en las sentencias de la Sala de Casa-
ros 89, de 16:10 hrs, del 14 de setiembre de 1955, y 27,
‘hrs. del 3 de abril de 1964. En la primera de esas senten-
‘opietaria de la marca registrada “CHAMPION”, que dis-
oméviles, en Clase 19, se opuso a la inscripcién de la
irca destinada a amparar “lanchas y botes”, comprendidos

g R a clase. El tribunal declaré lo siguiente:

. 17 y 18 de la Ley de Marcas de Costa Rica y 23 del "Convenio Centro-
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B

s H . T - & 5 - "2
:; :e{ opositor, en el esclrlno inicial de estas diligencias, en for el registro. El primer motivo es voluntario;’ ;oé_o‘rtro
advierte que la marca “"CHAMPION" de su representadq 4 A su vez la nulidad, por regla generﬁi, .bbédecé_,a o

rote Avi i : : . ; : A : 3 \ ; .
protege automédviles, no tiene derecho de impedir, segln g Péres > « a la inscripcién o concomitantes a ella y la cans .

- e S 7
i 4

del articulo 4 ibidem (L inscri seis
e s (Ley de Marcas), que se inscriba e Propi as supervivientes. e P
para distinguir lanchas y botes, aunque ambos lo sean bai °n g\ Al
P o |l i T
clase 19 (vehiculos), que expresa el nomero 13 de lg repeﬁcllg lg | e, il
aquél y éstos son evidentemente de diferente naturaleza. Enfend, X . s
trario llevaria a la conclusién, a todas luces absurd - !
: r a d . . - * Ly e
+ 9€ que gy o todo derecho privado subjetivo, a la marca

trara una marca para aeronaves, automéviles, botes, lanchgs of
derecho a oponerse al de la mi . i "
p e al de la misma traténdose de objetos mecdn;
disimiles de aquéllos como triciclos, trineos, velocipedos, volantae
- . - '+ . .L..?
todos incluidos en la lista oficial de la expresada clase 19."

se.(”) Esta renuncia puede refe a la marca en
es decir, a todos los productos o servicios que ella
e también concretarse a sélo uno o varios de esos
rvicios, quedando vigentes para los demés. Por ejem-
. de una marca que habia sido registrada para proteger,
e la nomenclatura centroamericana (“Materiales de
") la fabricacién y expendio de varilla para construc-
de barro y mosaicos, puede renunciar parcialmente su
ando la marca s6lo para la varilla o sélo para pro-
era de los otros articulos.

La segunda sentencia ordené igualmente la inscrip
una. marca ya inscrita (SYNTEX) para proteger prepa
antisépticas en Clase 6, solicitada por otra persona para dig
detergentes industriales en la Clase 4.

4. Otros requisitos de la marca

Finalmente la marca, para ser registrada, debe respe
prohibiciones que las leyes respectivas suelen establecer en d
del orden o del interés publicos, o por consideracién a
entidades nacionales o internacionales. Asi, no deberdn adn
como marcas, signos contrarios a la moralidad o a las buenas
tumbres, como las imégenes obscenas, o que vayan contra el
publico, como los lemas de agrupaciones politicas que tiends
destruir los fundamentos de la organizacién del pais. Tampoco de
admitirse, porque darian una idea falsa de vinculacién con la enti f
respectiva, las marcas que reproduzcan o imiten, sin estar deb marca debe ser anulada cuando ha sido inscrita a pesar
mente autorizadas, las banderas, escudos y cualquier otro distin® : gistro era inadmisible. Si la marca no tenia caracteris-
°o emblema de los Estados u organizaciones internacionales as o era similar a otra inscrita, si la marca era enga-
cidas por el pais de que se trate (tales como la Organizacién de ® :

tadas: Knteri : i . ) ba en conflicto con la moral o el orden publico, si aten-
ericanos, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, etc.)- derechos de terceros o contra las normas que reprimen
H. Extincién del Registro de la Marca

ia desleal, su registro debe ser suprimido por medio
El derecho que confiere a su titular la marca, una vez

ito de la nulidad.
trada, puede extinguirse, antes de vencer el plazo legal (ori
prorrogado), por renuncia del titular o por la nulidad o cancel®

nuncia, sin embargo, no puede hacerse vdlidamente sin
.0 anuencia de aquella persona a quien el titular haya
n derecho atin vigente para la utilizacién de la marca,
o del “licenciatario”,’® pues de admitirse lo opuesto,
derechos de tercero.

Arts, 28, Inc. b) de la Ley de Marcas de Costa Rica; Art. 42, Inc. 2) del
Centroamericano’’, y Art. 29 de la “'Ley-tip” del BIRPL

&

(74) Véanse los Arts. 69, Inc. a) y d) de la L. de M. de Costa Rica; Art. 10, Inc. 2 b.,

o+ i . término se denomina, tanto en el "'Convenio Centroamericano’ (Art, 33) como
d), f) y g) del ““Convenio Centroamericano’ y Art. 5%, Inc. e) y £) de Ia e pey-tip® =

y-tip’ (Art. 22 y 26), al beneficiario de una licencia para el uso de la marca.
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" .n el momento de la decisién, por ejemplo, si el registro anterior
1ucado o ha sido cancelado del registro, si la utilizacién de una
terior ha cesado o si la marca cuya anulacién se solicita ha
un caracter distintivo (“significacién secundaria”, del que carecia
I‘“e"~(79)

La nulidad es la condicién de un acto juridico que
con un vicio en sus elementos esenciales;"” es una jrpe.
de origen y, por tanto, sélo pueden anularse actos que, 5 ;.
de celebrarse, adolecian del defecto que los hace insubsiste,
acto juridico sin irregularidad alguna en sus elementos constitul- ,
no puede convertirse luego en acto nulo.’® Por esa razén, Jog
susceptibles de provocar la nulidad de la marca, deben habey
tido en el momento en que el derecho a la misma fue otorgadq
después. Si con posterioridad a su inscripecién, la marca deja
distintiva (porque se ha convertido en signo genérico o denom;
comin), o entra en conflicto con el orden ptblico (porque un &
bio politico del Estado la proscribe), o llega a ser considerady ,
ral (por un cambio en las ideas morales del puablico), el dopa
del titular puede llegar a extinguirse en virtud de la cancelas
que se haga del registro de su marca, pero no por nulidad,

dad por otra parte, como ocurre con la renuncia, puede
afectar s6lo uno o varios de los productos o servicios
- ]a marca. En este caso se declarard la nulidad ani-
anto a los productos o servicios a que la marca no ha
licada (porque respecto de ellos habia una insecripcién
jue resulta inmoral referida a esos articulos particu-
iderados, etc.) pero se mantendrd la validez de la
nto a los que no estén afectados por vicio a}gmlt‘fi\

nunciamiento de la nulidad de las marcas regidtradas,

Por tales razones, no deberia ser necesario que los motj Jesile; 28 Lol 1 Jou tnbunaleg (_:'?f i

de nulidad persistiesen en el momento de hacerse la declara Qi *: ordinazia declaﬁ?.tlvac}‘az_” u.‘q;\ “‘Gh\
Sin embargo, motivos obvios de conveniencia aconsejan que, R o0 9F CU::/
causas que hacian nulo el acto han desaparecido, no debe pron \| g U,,{;.’;;;;,

ciarse la anulacién. Asi lo propone el BIRPI en las explica  ley costarricense ni el * o Centroamericano” tie-

ciones que autoricen expresamente la cancelacién, pro-
de las marcas. Esta ocurre, como se desprende de
parrafos precedentes, cuando sobrevienen motivos que
venimiento del plazo) extinguen la marca regularmente
son los casos mds importantes de que trata la doctrina
cibn comparada: la cancelacién por falta de uso y la
por pérdida de la capacidad distintiva.

preliminares de su “Ley-tipo”. Dice:

“No se tendrén en cuenta los motivos de inadmisibilidad que ya no exish
en el momento de la decisién. En otras palabras, sélo se declara
nulidad si las razones que existian en el momento del registro sigé
existiendo en el momento de tomar la decisién, tanto si se trata de a2
nes objetivas” (articulo 5: falta de carécter distintivo, conflicto coft®
moralidad o el orden piblico, cardcter engafioso, conflicto con proPe
mas poblicos, etc.) como si se trata de razones basadas en “derechos
terceros™ (articulo é: solicitudes de registro anteriores, usurpacién de ™
cas o nombres ya utilizados, reproduccién de una marca o de un n@ ':IT_.
comercial notoriamente conocidos, conflicto con derechos de tefﬁe
con las disposiciones que reprimen la competencia desleal, etc) No M
anulacién si existian las razones en el momento del registro pero y2S

cién por falta de uso

‘acuerdo a esta causa, se considera que si el titular de
1 no la utiliza efectivamente durante cierto tiempo, es
e interés legitimo en ella y que el mantenerla registrada
ondiciones es inconveniente por varios motivos: porque
ta innecesariamente el uso de signos en que podrian tener

| 2 .
: | Lros i : oquear
(77) Sobre los conceptos bisicos de la teorfa de la nulidad en el derecho costarricense, pucde ,.-:'j i presanios oel pubhco, PRSI S preSta EaEe bl q
sultarse ALBERTO BRENES CORDOBA, TRATADO DE LAS OBLIGACIONES g
TRATOS, Pigs. 249 y sigs. (San José, Costa Rica, 1936). Pig. 67.
(78) Véase TORREALBA OCTAVIO, "ACTOS ADMINISTRATIVOS IRREGULARES™~ € Arts,
VISTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS, Pigs. 95 y 96, Tomo XI, No 3, (Marzo ¢ Damer;

59 y 60 de la L. de M. de Costa Rica y 42, Inc. ¢) y 45 del “Convenio
no'’,
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indefinidefmente el ingreso de marcas extranjeras; po
tenfer registradas marcas que no se usan, recarga excel:q‘ue
registro. " Vag

én por pérdida de la capacidad distintiva

. costarricense (Art. 8°) y el “Convenio Centroame-
10, Inc. J) ), estatuyen: “No se estimard que han
neral las marcas registradas que se hayan popula-
ido con posterioridad a su inscripcién”. No se admite,
enamientos, que la marca que haya llegado a con-
pominacién genérica de un producto o mercancia, es
a que haya perdido su capacidad distintiva, pueda ser
esa razon.®) Otras leyes, como la Italiana y la pro-
BIRPI como “Ley-tipo”, si autorizan la cancelacién
esta causa, siempre que se den ciertas condiciones
tes:

er lugar, que el titular del registro sea responsable
acibn de su marca en nombre genérico, bien sea
presentado asi en su propaganda, bien porque no haya
¢ los medios legales correspondientes para impedir que
aran en ese sentido.(®9

Tales consideraciones han hecho que algunas leye
adopten el principio de que la falta de uso de la mas
lapso considerable puede provocar la extincién del derec? L
establecen las legislaciones italiana (1) y mexicana () y |,
el BIRPI en su “Ley-tipo”.*» El uso de la marca debe s:; y
esto es, deben venderse en el mercado los productos o p 8
servicios y no simplemente emplearse la marca en la M':.
de la empresa,®) salvo que la inaccién sea efecto de cayg
pendientes de la voluntad del titular, como la falta de mate N
!Jrojrocada por un estado de guerra o la prohibicién de impo.
indispensables para el uso de la marca. No se admite, sin .. :
como justificacién para el no uso, la falta de recursos :

Dicho principio sufre una atenuacién en el caso de
madas marcas de “reserva” o “defensivas”, que son aquellag
p-reeentan alguna semejanza grifica o fonética con una marca...
cipal y que se inscriben en relacién con los mismos prod
o-tros similares a los que ésta ampara, no con el propésito de
sino con el de impedir que algtn competidor las registre y (
f:onfusidn en el piblico. Respecto de estas marcas, dispone Ia
italiana: “Tampoco tendré lugar la caducidad si el titular delt
tificado correspondiente a la marca no utilizada fuere ti
p.ropio tiempo de otro u otros certificados en vigor para o
similares, uno de las cuales, por lo menos, utilice efectiv
para distinguir los mismos productos o mercancias” (Art, 42, pais
del Decreto Real N°* 929 de 1942),

ndo lugar, la marca tiene que haber perdido total-
ificado de tal marca —o sea, su facultad de poder
los productos o servicios de una empresa de los de otras

tanto en los circulos comerciales como a los ojos del
86lo es el puiblico quien considera que la marca se ha
n un nombre genérico —situacién contra la cual nada
er muchas veces el titular— no bastard como causa de
n, siempre que el titular del registro se haya opuesto
ie hagan el mismo uso de su marca los circulos comer-
ndo asi de que esos circulos comerciales se sigan dando
significado del signo como marca. Y, contrariamente, no
D para cancelar la marca si los circulos comerciales dejan
su cardcter de marca, pero subsiste ese cardcter a los

(81) El Art."ﬂ. Pﬁf‘_ 19, del Real Decreto de 21 de junio de 1942, dispone:

A L E_l certificado se extingue, ademds, si la marca no se utilizare dentro d¢ pu l.iCO.
afios suxguuenh_cs & la concesién o si después de dicho trienio la utilizacién se interru .
tres afios. Sin embargo, en uno u otro caso no procederd la extincibn siempre que [t
corresponda a causas independi de la voluntad del titular del certificado, cxclt®®

de dichas causas la falta de medios financieros”

0so en los anales judiciales italianos fue el de la marca “VASELINA", conver-
,hnlninatién genérica del producto. Véase FERRARA, Pig. 306. Otros casos,
MESSINEOQ, fueron los de lz marca de wino "CHIANTI' y de las palabras
" y “FIBRA", Tomo III, pig. 414.

(82) Art. 204 de l1a Ley de Propiedad Industrial.

(83) Véase Ast. 30 de In ""Ley-tipo™, segin lo refiere FERRARA, hoy es dificilmente sostenible el principio de que la
sblo procede cuando la generalizacién se haya producido por incuria del titular,
enido del Art. 41, Nam. 1, de la ley de marcas, que hace referencia a la trans-
objetiva, sin dar importancia a los motivos que la hayan determinado, Véase Op.

. 5307,

(84) En Italia, sin embargo, se ha considerado que es suficiente el empleo de la ™
propaganda. Véase FERRARA, Pig. 309,
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; En tercer lugar, la marca tiene que haberse COnVeps h verdaderos monopolios, tal y como se desprende
ojos c.le los circulos comerciales y del piblico, en ung d o sentencia de 1615: “Si un hombre ha traido una
genénf:a, 0 en un nombre genérico de uno o varios de los : n y un nuevo oficio al Reino con peligro de su vida
0 servicios comprendidos en el registro. Esto presupone an PTog io a su hacienda, o si un hombre ha descubierto algo,
se use para designar productos o servicios de més de ung e; g el Rey por su gracia y bondad, y en recompensa a

T8 y costos, puede concederle una patente (charter)
s6lo €l quien comercie o trafique por un determinado
apo, ya que en un principio los otros pobladores del
1 lo que sabe el patentado, y no tendrén su habilidad
producto. Pero una vez que haya expirado la con-
no podrd hacer nuevas concesiones”.(®” Como era
_con una politica reguladora tan amplia y discrecional,
régimen de patentes por parte de la Corona y sus
ron tales que pronto el Parlamento tuvo necesidad de
llamada “Ley de Monopolios”, de 25 de mayo de 1628,
, algunos de los principios bdsicos que hoy rigen en la
los ordenamientos contempordneos:

III. La Patente de Invencién
A. Introduccién: Patente y Monopolio

Quien inventa algin objeto o procedimiento capaz o
aprf)vecha-do idustrial o comercialmente, puede optar por 3
su mvencién en secreto con el fin de que las ventajas log
su esfuerzo lo beneficien sélo a él y no a sus competidra_ .
ello, sin embargo, corre el riesgo de que su secreto se pierda.:
sustraido y divulgado, o, lo que es més frecuente, que el p
miento o disefio Ileguen a conocerse a través del uso y expl
comercial de los productos resultantes del invento. De n
valdrd al inventor, entonces, haber mantenido oculta su in
puesto que cualquier persona podrd imitarla facil y legitimam
Esto ha hecho sentir, desde tiempos antiguos, la necesidad de ok
ner alguna proteccién legal que asegure al inventor la exple
exclusiva de su invento o descubrimiento, creando en su fa
verdadero monopolio, aunque sea temporal. :

las concesiones de patentes estaban sujetas a un pro-
iento en el cual debe probarse su conveniencia, nece-
o justicia;

a concesién podrd durar un periodo mayor al deter-
ado (14 afios en aquel entonces);

En el Derecho inglés, uno de los ordenamientos precurso
en materia de concesién de patentes, ya desde los afios 1331 a 14
aparecen pruebas de la concesién real de “cartas de pro ecci
(I-‘etters of Protection) otorgadas en forma. abierta y para
miento publico, “literae patentes”.(®® Estas cartas o patentes!
utilizaban por la Corona Inglesa para una gran variedad de P op
sitos: administrativos, militares (la famosa “patente de corso”):®
b-iliaros, industriales y comerciales. Entre los industriales v com®
ciales aparecen en lugar prominente los privilegios concedid®®
ciertos grupos o gremios para la explotacién de determinada in®
tria o actividad, como la de los tejedores o vendedores de vino% .
ya a mediados del siglo XVII, no cabe duda de que los privil#"

tente le deberd ser otorgada al primero y verdadero
tor o inventores del bien o del proceso.

tente excluird el uso del objeto o proceso patentados
arte de otras personas.®®”

asi el moderno sistema en la concesién de patentes,
la comunicacién que hace el inventor a una oficina pa-
ertos datos que le permitan a ésta, al igual que a los
8 ingleses del siglo XVII, evaluar la conveniencia y justicia
un derecho exclusivo con caracteres monopolisticos sobre
n, uso y venta de los productos o procedimientos. Con
10 apunta Messineo, cesa el régimen de secreto y se susti-

(87) Véase BIRPI, Op. Cit., Pig. 64.
(88) Véase sobre la historia de las patentes en el Derecho inglés, TELLELL AND 5;{1’-_1. Clothworkers of Ipswich Case extractado en Terrell and Shelley, op. cit. supra,
PATENTS, pp. 1-5 (1951, Cit. por Ebb., International Business Regulation and P° 5
p. 496, St. Paul, Minn, 1963).
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e ser un producto nuevo o un nuevo medio para obtener
~nocidos o no. En el primer caso, la patente de inven-
e al inventor el derecho temporal de explotacién exclu-
cto inventado por él, de modo que nadie podré fabri-
permiso; en el segundo caso, la patente atribuye al
exclusivo del método o proceso y no la exclusividad
ducto. Aunque, naturalmente, si el método o proceso
, a obtener un producto industrial nuevo, la patente
én extenderse al producto obtenido, siempre que éste
tuir objeto de patente.®¥

tuye por una notoriedad de férmula o de proc&dimient0
tutelada mediante la exclusividad de la utilizacién
inventor, o)

s
» atyj

La tutela oficial, al igual que en la Ley de Monopoljgy &
no puede ser absoluta ni por tiempo indefinido, porque 1 co& :
social tiene un interés vital en que las invenciones, iuent&B
soras del progreso técnico, beneficien al mayor ntimerg p '
personas, y porque la obra del inventor, por muy originalos-
rezca, siempre estd basada en conocimientos suministradog
sociedad en general, sin los cuales el invento habria sido 3
ble.®? Si las patentes fueran eternas —dice BREUER MORE
el progreso industrial se estancaria, por la imposibilidad ma
fle organizar un sistema que permita que cada inventor conty
infinitos perfeccionamientos que su invento sufre a través
afios y que no impida que esos perfeccionamientos sean g
chados por la sociedad.(? 1

erior no quiere decir que el hecho de haber encontrado
a un problema industrial, le conceda al inventor el
bre todas las posibles soluciones que el problema pueda
oblema, sefiala agudamente BREUER MORENO, no
del inventor que no puede pretender para si el derecho
solucionarlo; estd al alcance de todos, a todos se pre-
pueden buscarle solucién.®> El derecho del inventor
al medio que él ha descubierto para obtener como resul-
acién del problema industrial de que su invencién trata;
tado mismo.

Por eso la proteccién juridica de los derechos del inven
conciliando el interés de éste con el de la sociedad, confiere
un Poder limitado en el tiempo a la explotacién exclusiva del inven
y siempre .condicio‘nado a la efectiva utilizacién de la patente
parte del inventor. avento debe tener utilidad industrial, es decir, debe ser
' de aplicacién inmediata y ttil a la industria y no sélo
el desarrollo de una verdad tedrica o sin interés para
explotacién industrial. El fin de la invencién es esencial-
itario —dice acertadamente BARRERA GRAF— y con-
der satisfacer requerimientos sociales de tipo econémico,
de la mera actividad cientifica que se encamina a la

B. El Invento

: El invento implica por lo general, la solucién de un proble®
industrial: la obtencién de un nuevo producto ttil por medios d&
conocidos o no utilizados hasta entonces; el descubrimiento de®
nuevo medio (procedimiento, méquina, artefacto) para obtener
ductos no conocidos o para facilitar la produccién o mejorar #
caracteristicas de los ya conocidos. De modo que el objeto d& INEO, T. NI, p. 387.
REUER MORENO, Pigs. 69 y Sigs., quien pone el siguiente cjemplo: supongamos
la industria alpargatera, la utilizacién de la vira o cerco de cuero presenta algunos
s, por ejemplo, el de encarecer excesivamente el calzado. Pero la vira es necesaria.
2 resolver es encontrar algfin medio que subsane esos inconvenientes. Los del
en que admite tres planteos diferentes: abaratamiento de la vira en si; abarata-
de la manera de asegurarla, o modificacion de la construccién del calzado de modo
prescindirse de la vira. Un inventor encuentra que la cinta de cuero que constituye
. puede ser sustituida por lona, material mis barato, fabricando con este material
de forma determinada; otro encuentra que la costura especial de la vira, puede
ida por otra que supla esa costura y la que normalmente asegura las vueltas de
; un tercero encuentra un procedimiento de fabricacién de alpargatas, mediante
8% s hace innecesatio el empleo de la vira. Cada uno de los medios de que se han
" estos inventores, configura un invento.

(91) Op. Cit. T. HI, p. 387.

(92) “En las obras del ingenio, por originales que parezcan, entra por mucho el trabsi®
La instruccin que se recibe, los ej plos y anteced que se tienen a la vista,
ﬂOt&l:ltEs en el medio ambiente, preparan poco a poco el advenimiento de 135
creaciones; y en muchisimos casos el autor no hace més que ceder a la poderosd %5 o
que sobre €l cjerce el circulo social en que se mueve, y toma del fondo comiin ;T

Fi i

humano los elementos principales de su obra’’. ALBERTO BRENES CORDOBA TR
DE LOS BIENES, Pig. 98. e

(93) I;E?R? C. BREUER MORENO, TRATADOQ DE PATENTES DE INVENCION: Pig
ol.- 1.
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parte, el invento debe representar una real inno-
industria, o sea, que no basta un simple cambio de
sntacién o modificacién insustancial del primitivo
Ja simple mejora, adici6n o correccién de un defecto,
s2la BARRERA GRAF— una aportacién secundaria
r hombre de mediana preparacién o de normal habilidad
istica. pudiera obtener de un objeto o de un medio
o0 que se requiere un adelanto efectivo, el cual se
dificultades que el inventor hubo de vencer y se
onalmente) por la diferencia entre la invencién y
de la técnica. Esto no significa que se exija un
ato ni menos un grado de perfeccién del invento
snte, es dificil de alcanzar cuando se inicia una ex-
Lo cual tampoco implica que el invento deba ser un
intrincado o de dificil concepcién, porque muchos
imientos sencillos son a veces geniales inventos que
an la industria.*o"

conquista desinteresada de un conocimiento maés ampy;,
profundo, o de la actividad literaria o artistica que 36100 0
recreacién estética. Sin embargo, no es preciso que ¢ 13
produzca necesariamente ventajas inmediatas de tipo e
Bien puede ser que el invento encarezca el proceso indust,;
su aplicacién no luzca por ahora econémicamente reprogy,
pero debe reiterarse que serd invento si tiene alguna utjjjq .n
la industria. :

Finalmente, el invento debe ser novedoso. Esto eg 4
aunque no siempre de ficil determinacién. Si un inventg 93
cido del puablico en forma tal que cualquiera, con una
habilidad, puede descubrirlo o reproducirlo, no podra obten
patente sobre el mismo, porque el invento pertenece el dom
piblico.

Podria, inclusive, presentarse la situacién —no infrecuens
de que alguien de buena fe crea ser el inventor de un prody
procedimiento, ignorando que su descubrimiento ya era co
del pablico o estaba patentado con anterioridad. Esto sucec
veces cuando el inventor estd falto de noticias o cuando otro iny
tor, trabajando paralelamente, ha obtenido primero el resultado, ]
los mismos o similares métodos, y lo ha patentado. En estos cas
el segundo invento mo cumpliria con el requisito de la noved
—aunque sea nuevo para su inventor— y por tanto, no podriaj
tentarse. En cuanto a si el conocimiento publico del invento (
ser en el territorio nacional o basta con que se conozca en cu
otro pais del mundo, las legislaciones no aplican el mismo cri
Para algunas, es preciso que el invento sea conocido loca
para otras, basta con que se demuestre que la invencién es cono®
pblicamente en cualquier pais, para que haya perdido la novedad

del Inventor
res a la Patente

rentor, por el s6lo hecho de realizar su invencién, esté
el orden juridico, aunque en forma menos efectiva

¥

o clasifica a Costa Rica eotre los palses que consideran que sblo la publicacién
ovento dentro de su territorio y no en el extranjero, es lo que destruye el principio

en cambio Mascarefias incluye nuestro pais entre los que exigen 'la novedad
sea que el invento seca nuevo en todo el mundo. La ley costarricense no tiene
expresa que defina el punto. No conocemos, tampoco, jurisprudencia costa-
administrativa, que haya 1 te el probl que la

289 D, dictada por el Registro de Pateates de Invencién, dencgd la soli-
scibn de un “limpiador para pisos mecinico manual”, fabricado en Espada,
que se habia introducido por primera vez al pais después de presentada la
o antes de la resolucién definitiva, Sobre este tema, puede el lector analizar
tenciz dictada en el caso “'‘Bertolini Molina'" insertada adelante, en la Seccién
. Las opiniones de dichos autores, som, pues, conjeturas de cllos.

direct

{96) BARRERA GRAF, Vol, I, p. 340. BREUER MORENO ilustra esta idea con un ¢j¢e
“Es posible —dice— encontrar tebricamente medios capaces de dar un resultaddi &
mieatras éste no se haya producido tangiblemente, el *‘resultado’ no existirdi. NO 'S
que calculemos que un motor a explosibn de un kilogramo de peso puede :5;(:011":.'
caballos de fuerza y que tedric determi qué condiciones debicran Tens® 2
materiales necesarios para su construccibn, si estos materiales atin no existen 0i hsy
bilidad inmediata de fabricarlos, ni idea de cémo deben fabricarse”. Op. cit., V- b P8

48, Inc. 6) de la Ley de Propiedad Intelectual de Costa Rica, insertada

GRAF, V. 1, p. 339.

IS dice al respecto: ''Puede ser que la idea sea ficil de encontrar, que sea muy
lo obvio. Ello no importa. La simplicidad jamis es prucba de la existencia del
% al contrario, la mixima simplicidad es la mejor prucha del genio. Siempre es
pretender que una innovacién es obvia cuando nadie hasta entonces, ni los
, la habian concebido. Lo que tienen de extraordinario las invenciones paten-
que permiten que los profanos crean que no se ha requerido trabajo intelectual
= Cit. por BREUER MORENO, Vol. I, Pig. 73.

(97) Los i:fventom de las primeras miquinas voladoras, llevados mids que nada POf
deportivos, nunca habrian podido adivinar el inmenso provecho econémico que €l &%
de sus inventos produce modernamente,

(98) Pueden consultarse, al respecto, BREUER MORENO, V.1, p. 86 y ss., y MASCAF gl
en DE SOLA CARIZARES, T. II, pp. 308 y ss. Es interesante anotar aue el
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y completa que si obtiene, por los medios legales reg,
patente de invencién. Antes de que ésta le haya siq, .
el inventor puede utilizar su invento como “secreto (g f
este secreto estard protegido, aunque limitadamente, por
normas. Los que estén ligados a él por una relacién 4. d

estardn obligados a mantener en secreto el irwent:c»(lozl}1 y &1' : d} ?ﬁi?:ﬁr?‘fl u:exsg eb;anix:r? (:ﬁtﬁc:o:ntes i g
deber tendrdn las personas que, vinculadas con el inventoy . jac Ja #o a bl

tipo de relaciones contractuales (como, por ejemplo, CONtpt. imente, debe apuntarse que el que pone en ejecucién
prestacién de servicios profesionales o técnicos, corretaje, ya 5 0 para explotarlo comercialmente, sin estar ampa-
venta de establecimiento mercantil, etc.), hayan contraid, gafeilte, puede sin embargo estar pm’f,egido, en ciertos
gacién, expresa o implicitamente.(® Ademds, pueden gy normas que regulan y reprimen la competencia des-
pena aquellos que, teniendo noticia por razén de su est aran a dar los supuestos en que ellas descansan.

su oficio o empleo, de su profesién o arte, de un secrg
divulgacién puede causar dafio, lo revelen sin causa que jyg
su conducta. (109

o puede el inventor, antes de estar protegido por la
sus derechos (inter vivos o mortis causa), y, en
(Francia, Alemania, Argentina, p. ej.) continuar ex-
ento, a pesar de que otro legitimo inventor lo inscriba

s a la Patente

Sin embargo, esta proteccién, como hemos dicho, es Ji
pues solo alcanza a aquellas personas singularmente consid
que, por vinculaciones contractuales o de otro tipo con el in
estén en el deber de guardar sus secretos; pero no defie
inventor de las personas enteramente ajenas a él y termina
el secreto se divulga, y por tanto, el invento pierde su noveda

tente es la que concede al inventor la plenitud de los
la legislacién otorga., Algunos autores han querido
tinica fuente de los derechos del inventor,1°” aunque
esa opinién no es compartida por muchos otros autores
que el inventor tiene derechos anteriores o ajenos

El inventor tiene también el derecho, mientras su invent , tal y como lo sefialamos en el acdpite anterior.

haya pasado al dominio ptblico, de solicitar la patente y, por
siguiente, este derecho es anterior a la misma. Se le concede, i
la facultad de reivindicar la patente cuando ésta haya sid
gada a quien, sin ser inventor, tuvo conocimiento del invent
patent6 a su nombre, y, por supuesto, se le reconoce la
de oponerse, durante el trimite correspondiente, a que la Pt
sea concedida en esas condiciones.1%)

mbargo, hay que reconocer que no es sino con la con-
patente que el inventor adquiere sobre el invento un
echo al monopolio de su explotacién industrial, derecho
real debe ser respetado por todos (erga omnes) y ya
aquellos que en virtud de relaciones particulares estén
ardar el secreto del invento, En virtud de este mono-
ar de la patente es el tnico que puede fabricar el

(102) Véanse articulos 71, Inc, g) vy 81 Inc. e) del C. de T, de Costa Rica; Arts. 30 g A = St &
. emplear industrialmente el procedimiento objeto de

¥ 44, Inc. 47, C, de T. de El Salvador; y DE LA CUEVA, MARIO, DEKECHO )
CANO DE TRABAJO, Pig. 479 (México, 1943).

(103) En general, la obligacién contractual civil de guardar el secreto, puede hallaf
en lo dispuesto por el Art. 1023 del C. C. de Costa Rica (y sus equivalett® g
legislaciones), que dice: “'Los contratos obligan tanto a lo que se expresa et © oﬁ.
a las consecuencias que la equidad, el uso o la ley hacen nacer de la oblig® b
la naturaleza de ésta’’. Hay, ademds normas especiales para determinados CUnF ¥
imponen el deber de fidelidad o reserva, de donde puede deducirse a2 obliECEes
conservar en secreto el invento. Por ejemplo, Arts. 305 (en cuanto a corred? :.-e.
(en cuanto a venta de establecimiento mercantil), ambos del C. de C. de Cos™

(104) Véase Art. 256 del Codigo Penal de Costa Rica.
(105) Véase BREUER MORENO, Vol. I, Pigs. 196 y Sigs., con cita de iurisprunleﬂfi’

EUER MORENO, Pigs. 191 y Sig.

RERNAS afirma que el inventor, por el hecho mismo de la invencidn, no tiene
derecho sobre la invencién misma y agrega: "'Ciertas doctrinas han sostenido el
» ﬂtl inventor sobre su invencién, e incluso se ha dicho aue era una propiedad
! 0 natural. Y ciertas leyes de patentes declaran que la ley viene solamente a
‘el derecho que el inventor tiene; pero el texto mismo de los otros articulos de
desmienten totalmente tal declaracién de principio. En realidad el inventor
otro derecho que el de obtener una patente, es decir, el de obtener del Estado
sibn para explotar el objeto del invento en régimen de monopolio”. Op. cit.,
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de utilizarlo”.(112) Por eso es que los diversos ordena-
dicos establecen reglas expresas que imponen al inventor
habientes el deber de utilizar industrialmente el invento,
de caducidad de sus derechos. Asi sucede en Costa Rica,
dispone que “Las patentes de invento pasardn al dominio
ando transcurran dos afios sin que se pongan en préctica,
ge contardn desde la fecha de la inscripcién” (Art. 66) y
re que una patente de invento se deje de utilizar durante
_econsecutivos, pasard al dominio publico (Art. 67).(11)

la patente, o permitir que otros lo fabriquen o lo empleen (1gq -
derecho puede también ser transmitido intervivos o i
y estd garantizado por acciones civiles y penales atribuidag al §
con las cuales puede impedir que terceros exploten el obje
tentado. (1%

Por las razones que apuntamos en la introduccién, ¢] 4
que concede la patente es siempre por tiempo limitado, Y, a i
rencia del derecho sobre la marca, no es susceptible de pyg,,
0, al menos, éstas estdn también limitadas por la ley.(i10)

Ademés de los derechos que hemos indicado, que p,
llamarse patrimoniales, se le reconoce al inventor el llamady g,
de paternidad o derecho moral, que, como dice BARRERA (f a con el llamado del “Licenciamiento obligatorio”, adop-
consiste en que el nombre del autor se manifieste en la iny, n otros ordenamientos, como la Convencién Internacional
y que tenga €l la prerrogativa de ostentarse como tUnico ay Proteccién de la propiedad Industrial de Lishoa, de 31 de
su invento. Es éste un derecho personalisimo y, por tanto, intg 1958. EIl licenciamiento obligatorio sélo fuerza a quien
ferible; es, ademads, un derecho absoluto y eterno.(!V) patente durante un periodo de tiempo determinado, a
‘la explotacién, por medio de regalias u otros arreglos
orios similares, a quien esté en disposicién de hacerlo.11%)

sistema, denominado de la “explotacién compulsoria”

D. Obligaciones del Inventor

La principal obligacién del titular de una patente, si
conservar su derecho, es la de explotar efectivamente el
de la misma. En ello hay un interés piblico que los redacto
la moderna ley sobre propiedad industrial venezolana sintetiz
muy bien asi: “Conjuntamente con el derecho legitimo del
a disfrutar de su obra, nace el derecho igualmente legitimo
mayor intensidad social para la humanidad, de recibir ésta el
ficio colectivo que produce la utilizacién y aprovechamiento
invento. De ahi que con el derecho al invento, surja, para el B

a obligacién del patentado consiste en el pago de una
en algunos paises, como Costa Rica, estriba en un pago
co y en otros, en pagos periédicos, generalmente anuales.

i6n de Motivos a la Ley de Propiedad Industrial'’, Caracas, agosto de 1955, en
Ul URDANETA, Op. Cit.,, Pig. 130.

isttro de Patentes de Costa Rica ha considerado que la puesta en prictica del
debe comunicarse, para su anotacién en esa oficina, dentro del plazo de 2 afios,
- de la concesién, y que luego, cada 3 afios debe hacerse una comunicacién y una
Libn similares sobre la utilizacién del invento, bajo pena de que la caducidad pueda

2 Sin embargo, el Ministerio de Industrias, en resolucién N¢ MIC 72/66
de diciembre de 1966 (publicada en ""LA GACETA” de 4 de enero de 1967),
do en apelacién de una resolucibn del Registto en que se declaraba la caducidad
la de comunicacién, decidié que este requisito formal no es obligatorio y, por tanto,
o su omisién, por si sola, provocar la caducidad de la patente, ya que la ley no
fge. Como ejemplo de una declaratoria de caducidad por no haber sido puesta en
%2 la invencién patentada, puede verse la resolucién N® MI 35-65 de las 10 horas del
1amiembte de 1965, en COLECCION DE LEYES, ACUERDOS Y RESOLUCIONES,
#Mo Il, II Semestre, Pig. 764, afio 1965.

r:
(108) Esto ocurre en los paises de régimen econémico capitalista. En los palses d¢ %
socialista, la patente de invencién tiene otro contenido que consiste generalmrlﬂ_‘
atribucién de algin premio, remuneracién u otra ventaja, al inventor; el m”’wpo
plotacién siempre corresponde al Estado u i piblicos. Véase MAS

Op. cit., Pigs. 336 y Sigs,
(109) En Costa Rica, cuya Ley de Propiedad Intelectual, no tiene normas expresas V& T
asignen especialmente las respectivas acciones civiles y penales al inventor, hay q‘;&
a las normas generales del Derecho Civil y Penal, por ejemplo, ver articulos |
275, 277, 278, 287, 290, 291, 292, 295, 316 del C. C. y acticulos 307, Inc. 1% ;
(110) Costa Rica, Ley No 40 de 27/6/1896, Art. 41: 20 afos a partic de la i057P
las nacionales; Art. 41: el plazo que falte para expirar en e] pals de orige?

3 (2) de la Convencidén de Lisboa expresa lo siguiente: ''Cada pais de la Unién

el derecho de adoptar medidas legislativas que establezcan el licenciamiento obli-

i ; : aos: las
:ixx;m]er:ls. E:\;::”:s“i’ Leyl de_él“;lo{m:gt' :.m _20,' ‘lk E: S:J'l:.:' amf' :_1;5{19 O para prevenir los abusos que puedan resultar de la concesibn de los derechos
SRR a0s RESS S SApiEnIn e R S DOOSPE —rr Y de ¥ 08 concedidos por la patente ... A su vez la seccidn (3) del propio articulo

3 & ici 2011 &
4°: 5, 10 6 15 afios, a voluntad del solicitante. Guatemals, Decreto N¢ La revocacibn de la patente (casos de los articulos 66 y 67 de la ley costa-

Art. 19: 15 afios. Honduras, de 10 a 20 afios. Panamd, de 5 a 20 afios. ) no tendrd lugar excepto en los casos en los que la concesién del licenciamiento
(111) BARRERA GRAF, Pig, 354. i0 no hayan podido prevenir esos abusos ...’
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E. La Proteccion Internacional de la Patente uniformes, precisas, que formaran entre los Estados
garantia contra el plagio y la falsificacidn. 16

1. El uso internacional de la patente
jmportante instrumento desde el punto de vista his-

sin duda, el Convenio de Paris para la proteccién de
industrial, de 20 de marzo de 1883, (') que creé la
]a Protecci6n de la Propiedad Industrial”, actualmente
, cincuenta paises adherentes, incluyendo casi todas las
cias del mundo.(’® Este convenio declara que “La
e ; la propiedad industrial tiene por objeto las patentes
los modelos de utilidad, los dibujos o modelos indus-
as de fabrica o de comercio, el nombre comercial y
nes de procedencia o denominaciones de origen, asi como
1 de la competencia desleal” (art. 2°) y que “Los stb-
a uno de los paises de la Uni6n gozardn en todos los
s de la Unién, en lo que se refiere a la proteccién de la
ndustrial, de las ventajas que las leyes respectivas con-
mente o en el futuro a los nacionales, todo ello sin
los derechos especialmente previstos por la presente
R (Axt. 2).

Con la moderna intensificacién del comercio interng;
Derecho de patentes, quizds en grado més acusado que elm
de marcas, ha tenido que moldearse sobre instrumentos juyig:
aplicacién internacional, dada la frecuencia con que se suse‘ld1
blemas en que entran en juego intereses que traspasan 1031 :
de los ordenamientos juridicos locales o ponen en conflict
mds ordenamientos nacionales.(11%) 1

Hoy dia la industria realiza enormes inversiones degtinay
a obtener ventajas y adelantos técnicos que se traducen en iy .
cuyo aprovechamiento requiere de un mercado amplisimo, inte
por muchos paises, y de un marco juridico que proteja los de
de patente en todo ese mercado, El inventor exije que sus de
se extiendan al mayor ntGmero de paises posible porque d
depende que su invencién le produzca un mayor rendimiento
némico y los imitadores estdn al acecho de cualquier descuido o

cualquier falla legal, para aprovecharse indebidamente del es

ajeno. de las més importantes instituciones que reglamenta el

Paris es la de la prioridad. Segtn el art. 4°, el que haya
reglamentariamente una solicitud de patente de inven-
odelo o de marca, en alguno de los paises de la Unién,
a efectuar el depésito en los otros paises, de un derecho

durante 12 meses, traténdose de patentes, y de 6
ndose de marcas, de modo que el depdsito efectuado
e en alguno de los otros paises de la Unién, antes de
6n de dichos plazos, no podra ser invalidado por hechos
en el intervalo, sea, principalmente, por otro depésito,
cacién de la invencién o su explotacién, por la puesta
de ejemplares del dibujo o modelo, o por el empleo de

2. El Convenio de Paris de 1883 y la Convencién de Buenos Al
de 1910. i

.Desde mediados del siglo pasado comenzé el movimiento i
ternacional para la redaccién de tratados y convenios en m
de propiedad industrial.

; Se considerd, con razén, que la propiedad industrial no €
ria verdaderamente protegida hasta que encontrase en todas pa

(115) Una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Boesch ws. Graff, 133 u. 5
10 S, Ct., 378) puede ilustrar uno de los problemas que con mayor frecuencia s¢ Pf
o d. uso internacional de la patente. Un fabricante alemin, inventor de ciertos comP
de limparas debidamente p dos en Alemania y los Estados Unidos presen“" T
contra un comerciante norteamericano, quien habfa adquirido tales compon;ntes en [
de un tercero debidamente autorizado para venderlos en ese pafs, y los habiz PP
a los Estados Unidos para venderlos, sin autorizacién o licencia éel demandante. Ne
tante que los productos eran auténticos, es decir, producidos por su legitimo inve®
que se habian comprado en Alemania de quien tenfa derecho para venderlos. &
Suprema le otorgé proteccién a la patente norteamericana del reclamante y dectss®
?a {mportacién, a pesar de ser el resultado de una compra vilida en su pafs 9¢
infringfa el derecho del demandante en el pals de importacibn o destino.

MORENO, p. 361.

" en Bruselas el 14 de diciembre de 1900; en Washington el 2 de junio de 19115
L Haya el 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; y en Lisboa
octubre de 1938.

de que Guatemala y El Salvador estuvieron entre los once paises que firmaron
ite la Convencifn, ninguno de ellos ni los deméis de Centroamérica aparecen entre
de pafses que forman la Uni6n, publicada por el Organo oficial *“'La Propriété
lle", Berna, 1961, pp 1 y 2.
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la marca, y estos hechos no podrén dar

Iu a niner;
terceros ni a ninguna posesién personal, o ey,

; .En Ar.nér.ica debemos citar la “Convencién sobre p. I
Invencién, dibujos y modelos industriales”, firmada 3 aten

Conferencia Internacional Americana, celebrada en By em: os, Acros, Y NEGocios Jurinicos

11 de agosto de 1910, "9 que contien imilareg ": G

b ” © norma i b

la Convencién de Paris de 1883, " Fnilaregly ) = s ot b
SUBJETIVOS

Por ROGELIO SOTELA MONTAGNE

Profesor de Derecho Civil de la
Facultad de Derecho de lo Universidad
de Costa Rica.

a que se presenta a la consideracién de los lectores en
lleva como finalidad la de suplir la ausencia que se
stros programas de un desarrollo sistematizado de la
negocio juridico. Es cierto que en el curso de Derecho
con ocasién del desenvolvimiento del tema de la decla-
eral de voluntad como fuente de obligaciones, el profe-
1sibn a la materia, pero debido quizds a que nuestra
legislacion carece de nociones suficientes al respecto, es lo

 nuestro curriculum de estudios adolece la falta de una
onde los fundamentos de esta importante teoria juridica,
a para la comprensién de la génesis de los derechos
pudiera estudiarse sistematizadamente,

esta la razén por la que hoy presentamos en este trabajo,
ci6n, si bien esquematizada, de los mds importantes
esta teoria que desde hace algunos afios explicamos
de las lecciones en la citedra de Derechos Reales;
ue fue un producto de la cultura de los juristas alemanes,
L por los italianos y hoy bastante extendida a través de la
ifusién que le han dado los modernos tratadistas hispanos.

(119) Fue suscrita por las representantes de
: ; : 20 pafses (Costs Rica, Estados Unidos 4¢ "3
fiﬁ? h::;.,: rasil, MC;II:. Colombia, Cuba, Repiblica Dominicana, Ecuador. % tend
b uras, ico, Nicaragu nami 6, El i : segu
) m:,,m: dej‘;np;e s, P.:m;?i,. Pesi, Bl Salvador apuntes, sencillos como son, pretenden llevar si no un
: ificarla (Cuba, Chile, El Salvador: * ¢ i i i
Venezuela). Costa Rica la ratificé el 20 de junio de 1916 (T&k' Coftcri;n de Leye ) ' am;'].lo del tema! al menos una mentRCIﬁn i

erefos, ABo 1916, 1 Sem., pigs. 391 y sigs, donde aparece reproducida la O™ cilitar su posterior desenvolvimiento en nuestro medio.
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