EXPROPIACION DE MARCA

L.-Definicién
Expropiacion de marca:

“Es una institucién de derecho pablico, mediante la cual el
Estado acttia en beneficio de una causa de utilidad pablica
0 de interés social, con la finalidad de obtener la
transferencia forzosa a su patrimonio del derecho de
propiedad de un signo distintivo utilizado por un
productor o distribuidor para identificar los bienes que
fabrica o vende de los de otras empresas (marca), mediante
sentencia firme y pago oportuno de justa indemnizacién.”

2, Teorias de justificacién

Como vemos, la definicién anterior estd intimamente vinculada a dos
conceptos juridicos basicos: (i) expropiacion, y (ii) marca.

(i) En cuanto a la expropiaci6n sus teorias de justificacién son:

1. Teoria de las reservas: el poder social se reservé la posibilidad de hacer
salir determinados bienes de la propiedad privada, por razones de interés
pablico, mediante el pago de justa indemnizacion, para hacerlos volver a
condicién de bienes comunes para finalidades colectivas.!

Parece ser una teoria mas econdémica que las siguientes que aqui
resefiaremos. También pareciera tener més sentido practico porque justifica la
expropiacion por razones de interés ptblico, reconociendo la consecuencia
econdmica y expresamente habla de la justa indemnizacion para quien ha sido
privado de la misma.

A la vez, filosoficamente, quizd podriamos decir que sigue una optica
Lockiana, reconociendo que la propiedad es un derecho natural y s6lo por estas
razones de interés publico, se justifica que el “poder social” haya hecho una
reserva o afectacién de ese derecho natural. Consecuentemente, podria implicar
que la expropiacién es producto de un contrato ticito entre el estado y el
particular afectado



Sin embargo, la realidad es que se trata de un acto unilateral de la
administracion, que si bien debe cumplir con los extremos de ley, no nos coloca
frente a un verdadero contrato.?

2. Teoria del dominio eminente del estado: la potestad del principe es un
principio de autoridad que pasa al estado constitucional, también como una
facultad de imperio, que se manifiesta en el ejercicio del poder de policia en
sentido amplio. La expropiacion pasa entonces a formar parte de la categoria de
los derechos de supremacia, por lo que se despoja entonces de lo que tenia; es un
simple jus politia, que se ejerce cuando el poder piblico lo exige. Nos presenta el
poder de quitar la propiedad privada cuando el interés pablico lo exige, como
derecho de superioridad.?

Politicamente podriamos decir que esta teoria tiene mas afinidad con el
concepto de estado absoluto, que histéricamente se remonta a la Edad Media, en
la persona del Sefior Feudal, quien tenia el poderio absoluto sobre su territorio y
usaba la tierra como instrumento basico de produccién y a la vez de control, sin
ceder realmente la propiedad a los particulares. Esto, mas adelante, en la época
de La Colonia, la Corona concedia el dominio en forma exclusiva a los
conquistadores y fundadores de poblaciones, y éstos a su vez podian disponer
libremente de ella, y entregarla en concesiones de posesion a ofras personas, pero
manteniendo también que el derecho proviene del dominio y el absolutismo del
estado.

3. Teoria de los fines del estado: justifica la expropiacion como institucion
necesaria a los fines del estado. No constituye pues una violacién del derecho de
propiedad sino como la conciliacién del derecho particular con el de la
comunidad, realizado por el estado para el cumplimiento de sus fines,
sacrificando la propiedad privada y haciendo surgir la consiguiente
responsabilidad indemnizatoria del estado, cuyo fundamento reside en el
principio de igualdad ante las cargas piblicas, haciendo entendible la
prevalencia de los intereses puablico-sociales. La expropiacién supone la antitesis
entre los intereses del particular y el interés general que representa el Estado, y
éste para cumplir sus fines debe superarla extinguiendo la propiedad del
particular mediante la correspondiente indemnizacién.*

En este caso, el énfasis de esta teoria, que busca justificar la institucion de
la expropiacion, estd estrechamente vinculado a la consecucién de los fines del
estado, por lo que podria interpretarse como uno de los instrumentos con los
cuales el estado pretende lograr una distribucién equitativa de las oportunidades
y los beneficios del desarrollo. O incluso mas alla: una reorganizacion,



planificacion, racionalizacién y estabilizacion de la economia promoviendo la
productividad y la competitividad.

Podria asi verse como una postura més intervencionista del estado y
filos6ficamente més cercana a las ideas socialistas (aunque no necesariamente
marxistas porque todos los sistemas que reconocen la expropiacién parten a su
vez del reconocimiento de la existencia del derecho de propiedad privada, que
filosoficamente es lo més apartado al marxismo-comunismo, ya que éste parte de
la propiedad colectiva o comiin).

Es decir, que al establecer la expropiacién, estamos frente a un
reconocimiento del derecho de propiedad como pieza del modelo econémico
social, con una libertad de disposicién que tiene su fundamento en la teoria
econémica Smithiana del mercado y se concreta juridicamente con las
instituciones juridicas relacionadas con la propiedadS, que incluirian entonces a
la expropiacién (como excepcién).

4. Teoria del anélisis econémico del derecho: esta teorfa trata de demostrarle
a la sociedad que cualquier regulacion legal tiene claros efectos econémicos y que
por lo tanto, las politicas que rijan o sostengan las leyes o regulaciones especificas
deben ser analizadas para que se “pague el menor precio” por el mejor resultado
posibles. Asi para el caso concreto, esta teoria justifica la expropiacién sélo
cuando los particulares no estan haciendo el uso mas eficiente de esa propiedad,
y por lo tanto, es perfectamente l6gica su exclusién como propietarios y su paso a
manos del estado, de manera temporal o permanente,

(i) En cuanto a la definicién de marca, debemos sefialar antes de entrar en las
distintas teorfas de justificacién que la diferencia fundamental entre el derecho
de propiedad intelectual y el derecho de propiedad fisica es que los costos de
transaccion tienden a ser mayores en el primer caso.”

Ahora bien, las teorias de justificacién detras del reconocimiento de la
propiedad intelectual en general (aplicable a la definicién de marca) se dividen
fundamentalmente en: 1. ius naturalistas, y 2. los utilitaristas.

1. Ius naturalismo: los derechos de propiedad intelectual, como creaciones
de la mente, tienen derecho a ser protegidos como la propiedad tangible, por ser
producto del trabajo y la mente del hombre. Sigue a Locke en su concepcién de
propiedad.

Criticas



Se coloca el énfasis en la creacion y no en la “escasez” (base de la
justificacién econémica del derecho de propiedad)} como base de la asignacién
del derecho de propiedad.

Expliquemos mas en detalle el tema de la justificacion econémica: La
funci6n ética y social fundamental de los derechos de propiedad es prevenir los
conflictos interpersonales por recursos escasos, mediante la asignacion de la
propiedad de los recursos a individuos especificos (propietarios). Para esta
funcién los derechos de propiedad deben ser visibles y justos, para que los
individuos eviten usar propiedad de otros, los limites de la propiedad y los
derechos de propiedad deben ser objetivos y visibles, si no lo son no deberian ser
calificados como tal. 8

El problema con los derechos de propiedad intelectual es que no son
escasos y no pueden ser asignados de acuerdo con la regla del primer ocupante.
Las ideas no son escasas, y por ende no parecen ser candidatas para ser objeto de
derechos de propiedad. Claro que como respuesta a esta critica, al reconocer el
derecho sobre un objeto ideal se crea esa escasez que antes no existia.

2. Utilitaristas: presuponen que debemos dictar leyes y politicas que
maximicen el bienestar o la utilidad. Asi, el bienestar es optimizado o al menos
aumentado, mediante el otorgamiento de derechos de autor y monopolios de
patentes que incentiven a los autores e inventores a innovar y crear. (Notese que
esta aseveracion estd hecha en cuanto a derechos de autor y patentes, mas es
discutible en cuanto a marcas, que es en especifico la definicién que nos ocupa).

Critica

La maximizacion del bienestar no es el fin del derecho, sino su fin es la
justicia. No hay estudios econométricos que justifiquen que la produccion de
invenciones y trabajos creativos aumenten el bienestar neto de la sociedad.?

Esto no sélo se refiere a la distincién tradicional entre ius naturalistas y
utilitaristas donde los primeros asumen la propiedad intelectual como derecho
natural inherente al hombre versus los utilitaristas que asumen que los derechos
de propiedad sobre intangibles existen, sélo en la medida en que el gobierno los
crea, y estdn usualmente limitados a un periodo de tiempol%; sino que va més alla
en cuanto a la fijacién de las politicas ptblicas detras de cualquiera de las
regulaciones que se asuma.



2.- Analisis Sincrénico

Al intentar hacer un andlisis sincrénico, es decir la relacién de la
definicion de “expropiacién de marca” con las teorfas y el sistema en un mismo
momento en el tiempo, debemos sefialar las siguientes reflexiones:

Cuando analizamos y combinamos las teorias anteriormente resefiadas,
pareciera que la que mas sentido hace es la teorfa de la reserva por su matiz mds
econdmico.

Esta visién viene claramente vinculada con el tema de los beneficios
economicos que se derivan de la propiedad intelectual, en particular de la marca,
siendo una de las més relevante la que sostiene que s6lo los derechos activos
merecen ser protegidos, ya sea que adoptemos en cuanto a la justificaciéon del
derecho de marca en si, la posicién ius naturalista o la utilitarista.

Esto estd absolutamente unido a la naturaleza de la marca, porque como la
proteccién marcaria no tiene limitacién de tiempo sino que se mantiene mientras
efectivamente se use, en este punto la posicion filosofica se refleja a su vez en la
regulacién practica.

Otro tema interesante en la relacién sistematica de la definicion es la
posicion filoséfica que sostiene que los derechos de propiedad sobre intangibles
y existen, s6lo en la medida en que el gobierno los crea. Aqui la discusion es mas
axiolégica y podriamos remontarnos a Locke y el caréacter de derecho natural que
tiene la propiedad, incluyendo la propiedad intelectual por ser creacién del
hombre.

Siguiendo el analisis sincrénico, no podemos dejar de citar la regulacién
en Venezuela, en particular porque tradicionalmente la expropiacion recaia s6lo
bienes inmuebles, y al plantearnos una definicién de expropiacion sobre un
mueble, como lo es la marca, ha habido también un cambio que trataremos con
mas detalles infra en el analisis diacrénico de la definicién.

En todo caso, en cuanto al objeto de la expropiacién, la regulacién en
Venezuela establece de acuerdo con la Constitucion de la Reptblica Bolivariana
de Venezuela, en su articulo 115: “bienes inmuebles, muebles y derechos
inmateriales”.

Por su parte, también la Ley de Expropiacion, en su articulo 7 regula
expresamente bienes de cualquier naturaleza, e incluso en el articulo 60, bienes
con valor artistico, histdrico, arquitecténico o arqueolégico (estos casos requieren
evaluacién y confirmacién particular segin el articulo 61).



Una de las posibles clasificaciones del concepto podria ser cuando la
expropiacién se produce sélo sobre la marca, sin afectar la fabricacién del
producto o la prestacion misma del servicio al cual la marca esta vinculado, y
cuando estamos en presencia de una expropiacion de marca derivada de una
expropiacién mayor que implica en su objeto los signos distintivos.

Otra posible clasificacion es una expropiaciéon de marca digamos
“regular”, en oposicién a una expropiacién regulatoria, la cual se traduciria en
que las regulaciones para el ejercicio y proteccion de la marca sean tan limitantes,
la afectacién de tal magnitud, que se extinga el derecho de propiedad, es decir,
que en la practica lo que se produce es una expropiacién.1

3.- Analisis Diacrénico

Haremos aqui un breve analisis de la definicién en el tiempo, es decir,
como ha sido la evolucién del fenémeno, en principio, limitado a expropiacion.

Como ya asomabamos supra, hasta el siglo XIX la expropiacién por causa
de utilidad pablica estaba practicamente limitada a los bienes inmuebles, esto
debido a su infungibilidad y permanencia que imponia la sustitucién de su
titularidad cuando era necesario construir una obra publica que los
comprometiera.

Esta situacién ha cambiado y en la actualidad en la mayoria de las
regulaciones al menos en el mundo occidental es perfectamente posible que
bienes muebles sean objeto de expropiacion. Un ejemplo interesante es el caso de
telecomunicaciones donde por ejemplo, los derechos de via forman parte de las
propias redes como elementos inmateriales a los cuales los operadores pueden
acceder y son bienes intangibles afectos al servicio, y por ende objeto de
limitaciones a la propiedad.?

Otro andlisis diacrénico relevante es en cuanto a la expropiacion de marca
en si, ya que ha habido hasta ahora pocos ejemplos a lo largo del tiempo, y
ninguno de ellos, en sentido estricto, es decir, ha habido casos de expropiacién
de fondos de comercio, de compaiiias enteras que han incluido en ese todo la
marca comercial que distinguia los productos de esa firma o fabrica, como por
ejemplo tenemos le caso Bayer, cuando estados Unidos de América, acudiendo a
una legislacién especificamente creada con motivo de la Primera Guerra
Mundial, expropié a la farmacéutica alemana Bayer, sus facilidades de



produccion y su marca con ellas. Otro caso es el del Ron Havana Club, por parte
del Gobiernos de Cuba, luego de la victoria de la Revolucién.

Otro analisis diacrénico relevante es la evolucién en si de los derechos de
propiedad intelectual y las politicas publicas a nivel mundial sobre el tema: nadie
discute hoy que el nuevo bienestar y las ventajas competitivas vienen, en su
mayoria, de bienes no fisicos o intangibles, incluyendo ideas, capital humano y
derechos de propiedad intelectual. Esto a pesar de que los intangibles son
dificiles de medir, y, en muchos casos, no son reflejados en las cuentas nacionales
y por lo tanto medir su impacto en la economia es también dificil, pero hay
elementos que permiten vislumbrar esto ultimo, como por ejemplo: el
crecimiento del valor de mercado de las entradas financieras que no puede ser
explicadas por inversi6n en propiedad fisica; la prestacién de servicios que
implica uso de activos intangibles que ha aumentado en cuanto al PNB.

Lo anterior ha hecho que se abra una seria discusién sobre la proteccién
de estos derechos sobre la propiedad intelectual tal y como la conocemos hoy,
para plantear una apertura o democratizacién de tales derechos, sobre todo en el
area de patentes.

4, Conclusién

La expropiacién de marca es una definicién con claras justificaciones
juridicas y en el caso especifico de Venezuela, es probable que la discusin
carezca de relevancia al encontrarse expresamente prevista en la Ley de
expropiacién vigente.

Sin embargo, podria ser mas discutible su justificacién econdmica, ya que
si bien en teoria pareciera perfectamente aplicable la teoria de la reserva o la
teorfa del analisis econémico del derecho, la supervivencia de la marca por si
misma, desligada al bien o al proceso que la misma busca distinguir parece algo
utépica y en consecuencia plantearnos la expropiacién de una marca sin que se
produzca una expropiacion sobre el resto parece a primera vista algo carente de
sentido.
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