
Necesidad de fijar un criterio uniforme 
en América en cuanto a lo que debe 

considerarse como patente de invención 
y como marca industrial C*) 

S i el tra ba jo const ituye el fundamento juddico de la propie­
dad. en ning ún ca. o es m:-\ exacto y valedero este fundamento, 
que cuando se rcfie1·e a l ti·a hajo intelectual. Por eso se h a dicho 
que s i todos los derechos merecen consideración . el derecho sobre 
los derechos, el que se debe a nues t r a inteligencia, el que es "más 
de cada uno'' porque t rata de la propia concepción personal. de­
be el ser más dig110 de respeto. lg-unas leg-islaciones le llaman 
"der echos ele a utor " : o t1·as " propiedad intelectual". 

Esta propiedad su/ ge.11eris. o mejor, los d erechos que el au­
tor tiene sobre las p1·oducciones de su inteligencia o las concep­
ciones de su ingenio, corrientemente se refunden, aún por la le­
g is lación positiva, en dos g rupos: aquél en que se hallan las obras 
cien tíficas, didá cticas, lite ra rias, a rtísticas, que se conocen bajo 
la denominación de " propiedad intelectual", propiamente dicha; 
Y aquél, en que estún las concepciones destinadas a una actividad 
ec~)]1ómica que se conocen con el nombre de "pr opiedad indus-
tnal". • 

Es verda d que en muchísimos casos, no se puede decir cuan­
d? una ?b1·a constituye "propiedad intelectual" y cuando es " pro­
piedad industrial", como por ejemplo, cuando se trata de obra.s 
de ~1-te ap!icaclas a la industria. Pero la propiedad intelectua l, en _si, 
encierra siempre una protección a la originalidad de la inteligencia, 
no protección a las ideas que son patrimonio de la hu,manidad en to-

u ( * ) Ponencia presentada a l Comité XIII (Sección B) de la Quinta Conferencia 
Interamcricana d e A.bogados. 
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do tiempo y en todo Jugar, ~íni:, a la í , rn :1 e, : •. 1, l:il: .... 'l. ¡,r·t:-.cn­
tan constituyendo el libro, <:I drama, la c .. ::', · u:t . el c u:,drn . J.1 !-in­
fonía, etc. E ste productú sí · ,¡u:cr· i ,111;: ••·1 ::, : .. e i ,,,rq.:l· 11ra 
que nadie lo pueda reproducir Jl ~uc ri:.tln en•(·. l·. . :1 p 1·ppicclad 
intelectuaL 

Cosa dist inta es la prv¡,tcd~,I indu u ::d. J· ... : 1·c¡,; c:-l·1Ha u ­
na concepción destinada a m.s:jvrar t,,~ el•·• •·n· .. t,:~ nic, , .. , • ~·,ta­
blecer nuevas formas ¡rc1ra ¡,r, -du,¡r {Je, nli,::.:,: ;;, ... 111. ttl·ri:i, pri­
mas y así satisfacer las n<:cé ídadc hum:11 ..•. :---<· 1n11.i:"ic, a p uc 
en algo objetivo, material. E~ una c rcac 1,·,n c n1nc"u11 ic-a , 1 lh.: pue­
de ser más o menos va1iosa. 

Pero también se dífén.-ncia la pr,,pi,·d;1d inkkct t1:d de la 
propiedad industrial en <:I tí<:mp,; que la 1 -~ íija p:t1·a l:t protec­
ción del derecho. En la vr,,pí<.:dad ínt ·lec ual. ¡,r"pi:uncntc.: dicha. 
"más personal y más m<:ritoría''. )a", clí tin ª'- ln.~ic.;.Jac ionl· .... casi 
uniformemente prescriben que clure ),, qu · la '\ ida de l autcff· El 
goce por sus herederos no ti<:nc: ¡,lazu un1 í • ,rnw. En b pt·c )pi ·ciad 
industrial la concepción clcl inn:nt,,r n" k- p ·rt<.:nccc p111· enter o. 
E n todo invento hay una serie de idea", t·o,inu nc.: s que c;t:'t n en la 
colectividad y que v iven, por decirlo a'-Í . ,·n lc,s ·'.._ ·nt i111i ·nto.:; hu­
manos". Sin eHas no habría sido pns íl,l • la obra cl<.: l in '\Tt1 lor. E n ­
tonces si la sociedad es partícipe: e n el in ,·cnto, los el 1-cch o s del 
inventor no l}Ueden prolongarse much0 en e l ticn1po . D s p ués d e 
un lapso, ya el invento pasa a ser librc1nc:ntc ap r oYcch a l le por 
la colectividad. 

La propieda d industria l, a su vez <:s t;'t n .: g- ida f un da.rn nta l­
mente por dos clases de leyes : la ele marcas ele fábrica y la de pa­
tentes de invención que se refieren a s ituac iones _ju rícl icas co n,p le­
tamente diferentes. Así: ]a marca es u n d is t intivo q u e puede apli­
carse a productos ya sean patentados o ya sea n co 1nnnes, con el 
exclusivo objeto de diferencia rlos e n el 1ne r cad o de s u s s in1ila ­
res. La marca por si sola no tien e ning ún valo r · Adhe rida o pues­
ta en un objeto sirve para defender una r eputació n. El u so d e es­
te distintivo es lo que la ley protege. Ella n o cae en el d o 1nini·o 
público. La marca sólo es tal, cu ando est fr r egistrada a n o mbre 
de alguien que puede usarla, defenderla o r e ivindica rla . E l día 
que llegara a ser de todos habría dejado de existir como 111arca. 
Quedaría como un signo que nadie puede reivindicar. 

La invención, es cosa diferente . Es el reconocimiento de un 
derecho sobre ideas más o menos ingeniosas que se t1·aducen en 
algo práctico y nuevo para la industria. Ese algo nuevo y prác-
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tico lo fo rman lo procedimientos. los aparato::; que sirven pa ra 
obtener productos o resu ltado indu ·t r ia les. E l invento, por si 
so lo tiene Ya lor a unque después de cierto tiempo de aprovecha­
miento exclu ivo por el in,·ent0r . llega a ser del do.minio público. 

·on mús detalle Ye remos a continuaciún la ~ d ife rencia ent re 
ambo . . 

LA MARCA Y SU FINALIDAD 

La marca e b :-;cña l o di stintiYo que se pone en la cnYoltu­
r a de u n producto para at:i-cditar su ori rren . Está destinada a in­
d i,·id ua li za r o prcci:-;ar la pcr:-;onal iclacl del que la usa y a gar an­
tiza r . u acti,·idad eco nóm ica contra la e m petencia desleal. en 
la pr oducción y en la c i rcnlación ele la r iqueza. 

A l g;a ra nt iza r la a ct i,·iclacl económica , el esfuer zo honrado 
y leal del pr oductor . delin anclo. precisa ndo su per sona y permi­
t iéndole la per cepción del benefic io corre pondiente a su esf uer­
zo, ind ividua li za tam bién su producto . permit iendo di t ing-uir­
los en tre muchos semeja n tes. E n esta fo rma impone a quien la 
u sa, a la Yez que un sen t ido de 1·e_ ponsabitidad una aureola de 
de te rminad o .mér ito· 

Pero la ma 1·ca const ituye. a l mismo tiempo, una protección 
a l consu_miclor. Como la ley castiga a quien con intención fraucln­
Jenta, usa ma rca a jena en p roducto propio, o m a rca propia en 
p1·oducto a jeno, o imita o fa ls if ica una ma rca, el ten101· que ese 
castigo evita la con f usión deliber a da de pr oductos se.mejantes. • 

, E ntonces. el consumidor con f iado en el test imonio, s i se permite 
' esta palabra , que t rae consigo la ma rca. busca el p r oducto ele su 
,ag- ra clo o escoge el que necesita. sin necesidad de a lg una ot r a prue­

. ba. La .ma rca es su gar antía. 
La activ idad económica suscept ible de indiv idualización por 

una mar ca puede d esenvolverse en la f ábrica, a g ricultura, en e1 
comercio· P or eso hay mar ca de f ábrica, de producción, ele co­
mer cio. 

E l uso de la 111arca.-Dentro del régimen de libertad en que 
aun se d esenvu elve la a ctividad económica de la mayor par te del 
mundo civilizado, el em pleo o utili zación de la marca, depende de 
la voluntad del productor. Este puede usarla, o enviar sus pro­
ductos al m ercado sin dicho distintivo. N o es obligatoria salvo 
el caso de tratarse de productos que pueden afectar fa salud del 
consumidor , caso en que el Estado la exige. 



Cuando protege la m4 r ca ·: q11c pro1, <J•·.-T, lo(b 11,:1rc1 pa r a 
ser considerada C01T10 ta), <.~ d M:nt ído ,,u· !•· d:. d dn n hn. 1c­
cesita. dos r equisitos fundamcnt;,J · ; prin, ·r,, ,pH· e, ,n, , ,1:t en di _ 
tintivos no prohibidos por la 1 ~; para "·r a .. :~d, , .. : :· '-n..:u nd, •: q u e 
esté registrada en la d epc:nd ~("Í;1 gubcrn:t • i ••· a qu<.· b 111 i ~111:1. ley 
señala, salvo algunas excepciones. 

Pero una marca regístr:uJa n ,, a.11 ¡,a;:, d ,:<•:<"ch,, cid p r o­
ductor sino en el articulo c-r,rrc JK,ndi·n ,. =• 1:. n•,11wn l.,1u¡·a de 
]aíndustriaparaelquc hasídor,·gi • ;-:sd:a '•1:.I, 1=<·1.! ¡,ut·,h- usar-
la lícitamente para otros productos. 

Qi,ie1i -pttede obtener el re,¡, rtr,, dt :ow ;;:,: r " 1 '1·<.· e i 11,r en-
do del requisito de la capal'ída<I ,,u,- <I ·l · ll<·nar 1,,d,, .... nlicitan t~. 
este puede ser nacional o c.-xtranj<:r,,, t,1wr en ,-1 paí, ,u c- .... tahleci­
mjento de producción, de cr.,m<.--rcí,, ,, f:·t1 ,ríc-:1 . ,, no t<.·nc1·ln . n t e -
nerlo en el ex.tranjero-

El caso de la nacionalida,r. JJol',r ... ¡ .. ,, la n,, ticrw Jll:ty,11· i11 1pnr-
tancia ya que cualquiera, nací,,nal ,, ,··•: traní<·n,. ;ti n1111¡il i 1· la 111:\s 
noble de las ocupaciones de la vida d<·I t r :d,ai,,. p,w,I<- q 11 c r l ..- indi­
viduaJizar sus productos y c;cr "uj ·t<, dd d<·rc·d1< • ; t ~ ' ,za 1· e , ,n ex ­
clusividad, de una marca. La c uc:c.t ilm qu<.· -.<.· e< ,n t n 1 \ i< .. Tl <.' c.: !-- la re­
lativa a la inscripción de una mar ca cuand" <·1 ",l ic itant<.· 111 1 tiene 
establecimiento o éste se halla en el e x tranjero. 

En esto no hay u nifo r midad e n lac; 1<:g i~Jac i , 111cs . L nas con ­
ceden el derecho de solicitar la ínscr ípcifm d e una n1ar ca a c ual­
quiera, mientras que otr as restringen e s ta facultad s ,\ Io a l f a bri ­
cante, al productor y al co.merciantc· f~n prí1ncro con s t i t 11 y una 
tolerancia excesiva de la ley, tole rancia qu · en 11111 c h a s o casio n es 
permite a quien no es producto r , ni f a b r icante, ni con,c r c ia nt . 
adelantarse a quien ha principiado a u sa1· con hue n é:x i to una 
marca en el país o en el extranjero y oht c n e r s n r 'ccon ocin1i e nto 
para lu~~o.transferir _la m a r ca, a l lcg ít in:10 cl11c ñ o. E s t e prncccli­
;rniento 1hc1to <lebe evitarse. P o r eso quien sah e sea a d ecuado 
conceder facultad para pedir la inscripc ió n <le una n1arca s ólo a 
quien tenga un establecimiento cuya p r o ducci,'m tra te d e di s tin-

guir. . d 
,Pero s1 se conce e f ~culta<l d e registrar solo al pro duc tor, 

al fabricante Y al comer~1ante, a su vez, puede presenta r se esta 
situación: qu~ e! ,establec1miento se halle en el país d o n<le s e so­
licita la inscnpcwn, o que se halle en el extranjero· 

Hay leyes que ?ªn. a la marca un carácter de pro tecc ión, 
exclusivamente territorial, porque se e stima que e] provecho pa-



ra el E stado depende <le la · it uación de In · establecimientos y , 
exigen. que el solicitante. nacional o extranjero, teno-a su estable­
cim ien to en el país. En cuanto a lo· que t ienen estabiecimien to en 
el extra n jero, c sl;'t n snmet ido. a los acuerdo internacionales o 
;i ) princ ipio ele l;-i r eciprocidad . E s ta exigencia puede ser mor tif i­
cante para el nac iona l que tenga su e t ablecimien to en el extran­
j ero y f iicil para el extranjer t) q ue ahr ~ una ucursal sólo para 
Ycnder los productos que llcYc a l país de la insc1·ipción. E n el ac­
tual perí odo ele la evolución económica ya no e conciben a,isla­
c io nismos naciona lis tas. T .os medio de comunicación salvando 
r{tpida mentc d istanc ias y haciendo c¡ue los lugares más alejados 
cnt1·c s i sea n hoy los n1á s f ftc ilmcn te comunicables . h a ría ilusoria 
la ley que sólo va a a m parar en el tcn itorio ele cada país. Por esa 
p1·ccis;i. la solida r idad de los E stados pa 1·a reprimí r el fraude. 

He aquí las s iguientes recomcnclaciones con r elación a las 
m a r cas: 

O ue se uniformen las leg-i la ciones de A m érica en el sentido 
de e~ig i1· a quien solicite, en ~nombre propio. la inscripción de u­
na m a rca que sea fabr icante. producto r o comercia n te ; 

S ig ni f icando la m arca un testimonio que acr edita que un 
producto sale o está elabor ado en determinado establecimiento . 
n o debe pe rmitirse la transferencia de la ma rcas si no se tra nsfie­
r e a l ,mismo ti empo el establecimiento ; 

Q ue todos los pa íses exijan el u so de m arcas en los artículos 
que puedan afectar la salud ; 

O ue las marcas inscritas en el extranjer o o que correspon­
da n a m er cancías fabricadas en el extra njer o se inscriban t am­
bién en cua lquier otro país sin la exigencia de tener en éste, esta­
blec~miento propio. Es suf icien te acr editar la existencia del es­
tablecimiento de origen; 

Que los beneficios que conceda una ley de marcas a los na­
~iona_les se hagan extensivos a los ciudada nos extranjer os que 
1 n scn ban las suyas; 

Q ue las leyes de cada país t ienda n a provocar una solidari­
dad destinada a reprimir los fraudes en el u so de las marcas, por 
que así se cautela más que el interés de la industria, el de los 
consumidores. 



PATE TES DE -VE CIO 

Desde d punte, de; ,·í ta juríd íco. e d1:: : : :, r cl i '- . !1· <·l <.· • ncq>­
to de invención. Con arregle, a la ic,_,,. l:1c11,n ¡x_, ., ¡ 1·.-a . t u 111a ndo 
en cuenta únicamente 104> n :<tuí,í · os. x .-.: ,,,:- ,·.., o c. c.-;1 lo qu · !--<· e x i­
ge para conceder ta patente, ¡,rc..-cí .. :s la ¡,-(•.,•·n · :! ;r·,n cid q u <.: ·ca 
inventor solicitando el rccc,nocími ·ntr., ch· ~u in ·.·cntn. y que e ... 
invento sea nuevo y a la vez útil ,, apltc:sl ,IP ;, 1:. indu t ,· ia . 

Al refeTirse al invcntu, las lcyc~ n1cnc i,Jna n la pa J;d ,,· .1 d c _-­
cubrimiento como &Í fuéra ini,,nínl;t d · a, ¡uélia . .... 1<.·11<ln a !-- 1 q u ~ 
ambas difierc:n, porque el descubrímí ·n o p o ne ele n 1:1 ni í i •:--to h 
que existía, mientras que la invenc ión t r a•· al~o nur "·º· q u · n o ha 
existido. Quien sab<: la cnu ncí:-,d,,n d<· ,• -.;a .. ¡,;da h1 ; 1 ... ~ <.· n : iicra 
al proceso mismo de la ínvencí,,n ·n ·1 sentid, , el· que pr i111 · r o -e 
descubre un cuerpo o sus cualida ck i; y lucg-, , c·l dc:"-Cllhr icln r. por 
este solo hecho, e.s tá en mejo r sítuací, ,-n ¡,ara ut iliz.a1· lo el ·s cuhicr­
to en una invencíi,n. Pcrr, sea ck ,-11" ),, 'lll'· fu<.·n · ~ p1·c c i -.. ;1 <.· l e:-.:a­
men y registro de la invencí,,11 ¡,a r a qu<: ·1 ín vc.:nt"r s <.:a a111para­
do en sus derechos, o es que cs<,c. ,krc:clv,... <-<· :-idqu ie1·<: 11 por el 
hecho mismo de la invención? 

No se necesita traer a colación lo que la doct 1·ina h a xpu e -
to en uno u otro sentido. Lo evide n te: e s que; n o h ay l ·y C} n e e ta­
blezca que la patente es fundamcntu únic <, y !--Uf icic n t\..' ele los d e­
r echos de los inventores ni que el inven tor C !-- tÚ prn t cgi <lo p o r 1 
solo hecho de su invención. S iempre se nec<:~ita. soli c i ta1· y conse­
guir las patentes que son los t ítulos de pr<>¡,ic·clad d e I in , -en t n ¡-_ J~n 
todas éllas se nota una verdader a concorda n c ia e n t r e l a inven ­
ción misma la procedencia de su 1·c~is t1·n ~- el otnr g a n1i c n to d 
Ja patente. 

Ahora ¿cómo se comprueba la c fcct i ,· idac.l d e l in-,·cnto? P u e­
de decirse que casi cada país tiene s u s iste1na, p e r o l o s con1e n ta-i 
ristas los refunden en las conocidas f ó rn1ula s d e l " previo e x a ­
men" y de la "no exigencia o falta d el prev io exan1e n " . Per o es­
tas denominaciones no son r ig urosam ente exac tas . S i es verdad 
que en el primero se constata la e f ec tivida d d e l a inve n c i ó n , e n, 
cambio no se da fe de si el peticion a ri o es e l a u téntico invento r. E n 
el sist~a de la no exigencia del previo exan,e n una oposic ión 
contra la solicitud, determina siempre el e xame n que trata d e e-
vitarse. 
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La ley peruana, muy a ntigua ( 28 de enero de 186g} acoge 
d primer principio, quien sa be porque el legislador pensó que de 
es te modo sólo habrú paten te cua ndo realmente hay invención ; 
c1ue a í se eliminan mucha .- patem es injustificadas; que en esta 
fo r.ma no sufre el pr esti g io del E stado concediendo patentes has­
ta inú tiles , y que, en iin. la pa tente expedida después del examen 
da a l titular del inn~ntn un prest ig io y pcr111i te que la invención 
sea económicamente negociable. 

P ero o tr:i. corrien te y m uy considerable est ima que es difí­
c il y costn. o a credit a r " b 111n·1:cbd ele! inYento' '. Hay mis: pien ­
. an que los ex aminadnrcs ( al f in hombres ) suj etos como todo a 
error ) son menos cla ri Yident cs (llle el inYentor. Son por decirlo 
a sí conscrvado1·es y ca si siernpr no :i. precian con exactitud la 
trasccnclcncia ele una inncwación c¡ue puede ser de enorme impor­
tanci a . Por su propia :; ig ni f icaciñn. el i1wentor es el que ve, lo 
que nadie ha vis tn an tes . Y un inYe11to puede no ser juzgado a­
certadamente. ya que aún el cri tc r in técnico en el momento en que 
el inYento se produce. es d istinto clel criterio innoYador del que 
j1n·cnta . Po1· lo d c:;111:1s pa rece que es p1·efer ible que e conceda u ­
na patente que no r esponda a un Yercl::ldero méri to que negar g·a­
rantías y derecho a CJUien , al Yer una cosa. la ve situándose a u­
na di stancia más adelantada que los demás. 

REOOMENDAOIONES 

U ni formar la legislación en el sentido de conceder patente 
sin el requi sito del examen previo; 

Concedida una patente_ en un país, el correspondiente _d~re­
cho de inYentor tendrá p1·elación sobre cualquier otra sohc1tud 
que se presente en un E stado distinto y con fecha posterior. 

11ANUEL SÁN ClTEZ PALACIOS. 


