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RESUMEN

El articulo aborda los conceptos referentes al proceso de cesion de una marca dada desde
una empresa para con un tercero, sefialando con especial énfasis los diferentes regimenes
tributarios aplicables en funcion de la transaccion especifica, precisando temas tales como
las rentas de capital, la venta por fusion, o bien, el régimen tradicional del impuesto de
renta. También se analizan los derechos adyacentes generados por la marca misma definida
como un activo, tanto desde una optica de la propiedad intelectual, asi como de su explo-
tacion y uso, los cuales son definidos desde una perspectiva ligada al traslado de dominio
existente en la transaccion de venta, logrando asi senalar los aspectos de interés a conside-
rar en estos procesos comerciales.
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ABSTRACT

The paper addresses the concepts related to the assignment of a trademark from a company
to a third party, pointing out with special emphasis the different applicable tax regimes
depending on the specific transaction, specifying issues such as capital income, sale by
merger, or the traditional income tax regime. The adjacent rights generated by the trademark
itself defined as an asset are also analyzed from an intellectual property perspective and
its exploitation and use as well. These aspects are defined from a perspective linked to the
existing domain transfer in the sale transaction, pointing out the aspects of interest to be
considered in these commercial processes.
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INTRODUCCION

Los procesos de cesiones de marcas comerciales, li-
gadas a su gestion intelectual, asi como a los productos
y servicios que pudiesen estar relacionados, son bas-
tante comunes, tanto en términos de la cesién pura y
simple de una marca propiamente, asi como en proce-
sos mas complejos como pueden ser tramites de fusién
o adquisicidn, no obstante la comprension de su ges-
tion comercial y de venta, particularmente en funcién
de las cargas tributarias y de propiedad intelectual,
suele ser dejado de lado.

Los elementos anteriores fundamentan el traba-
jo, abordando también las principales concepciones
marcarias técnicas y conceptuales, pero con particular
atencion a las transacciones y los elementos epistemo-
légicos que parecen ser adyacentes a su venta, temas
que son analizados en funcion de la gestion tributa-
ria necesaria para llevar a buen término el proceso, asi
como en ligamen a los aspectos de la propiedad intelec-
tual involucrados en la operacion.

El analisis realizado versa sobre una técnica de re-
vision documental y hermenéutica, donde se pondera
la evaluacion de documentos que revelan la naturaleza
conceptual de las marcas como elemento sujeto a pro-
ceso de cesion, pero a la vez se contraponen contra la
base juridica correspondiente, permitiendo asi realizar
una contrastacion entre los elementos de caracter es-
tructural y conceptual en materia marcaria, contra la
norma juridica que regula su actividad.

Adicionalmente se realiza un analisis sobre la ges-
tion tributaria involucrada en los procesos referentes al
traslado de dominio de una marca en materia de venta,
donde se examinan los posibles regimenes aplicables
en materia de impuestos a estas gestiones, sefialando
su aplicacion en funcion de situaciones particulares,
resaltando la posible eleccién de uno u otro régimen
de impuestos aplicable a este tipo de transacciones en
el ambito empresarial.

El analisis en cuestion es realizado con base en la
normativa aplicable en el ordenamiento juridico, preci-
sando asi su alcance geografico y practico, permitiendo
a la vez tener una base solida para al analisis pertinente.

CONCEPTO DE MARCA

Una marca, segtn senala Pérez y Salinas (2008), es
definida como: “Un conjunto de caracteristicas fisicas
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o asociaciones culturales o emocionales vinculadas con
un producto, servicio u organizacion” (p. 22).

Donde resalta el hecho de que esta es percibida con
intangible con un valor monetario, es decir, con una
valia pecuniaria para su creador y poseedor.

Es de interés sefialar que una marca por si misma,
representa no solamente un derecho de propiedad sobre
un derecho de uso y explotacion, sino que ademads hace
mencion a la existencia de un contenido pecuniario aso-
ciada a si misma, el cual permite que sea definida como
un activo (Corona, Bejarano y Gonzalez, 2014).

En linea de la idea anterior, debe indicarse que una
marca hace referencia a su vez a un activo de caracter
intangible y un bien mueble, el cual segin Herndndez
(2006), pueden entenderse como: “aquellos bienes no
materiales o valores morales, que, aunque no posean un
valor comercial y no se puedan cuantificar, representan
un valioso y apreciable patrimonio” (p. 48).

Es asi que se entiende a la marca como un elemento
que tiene cardcter de ser y de hacer en si misma, esto
pues, tiene un contenido de valor monetario que la
convierte, por su simple existencia en un activo con-
table y registral para su poseedor, pero a la vez se le
da el caracter de hacer, pues es también generadora del
derecho de uso y explotacion (Monge, 2014).

Este permite a su poseedor realizar un ejercicio co-
mercial sobre su tenencia, el cual puede enfocarse en la
venta de productos o servicios que se encuentren agru-
pados dentro del nombre marcario en cuestion, o bien,
ala cesién misma de la marca, la cual también repercu-
te en una ganancia para su gestor.

Puede observarse que la marca es definida como un
activo intangible, pero que desde su punto de vista ob-
servable, es también asociable a aspectos de caracter
mercadolégico y publicitarios (Sdnchez, 2019), los cua-
les le brindan una arista de ser un bien cuasi tangible,
pues al menos en términos de elementos sensoriales, es
posible la existencia de aspectos ligados a la marca que
sean perceptibles a los sentidos humanos, mas alla de
la simpe vision de un logo, resaltando temas tales como
sonidos, olfatos, e incluso sabores, precisando asi una
potencia marcaria en su creacion y existencia propias.

Derecho sobre una marca

Entendido el concepto de marca, pueden definirse
los tipos de derechos que de su tenencia y registro pue-
den derivarse, implicando la marca como un elemento



adyacente a la existencia contable y en funcién de su
explotacion comercial, en efecto es a la vez generadora
de derechos y por ende de beneficios patrimoniales y
comerciales para sus tenores (Jimenez, 2009).

Pueden asi precisarse dos tipos de derechos de in-
terés, uno ligado al concepto de su tenencia y explota-
cion comercial, asociable a temas propios de venta de
productos y servicios, y otro mas ligado a la propiedad
y sus derechos conexos.

Derecho de uso y explotacion

El primer derecho observable en un marca hace
mencion al denominado derecho uso y explotacion co-
mercial, el cual se entiende por la capacidad que tiene
su propietario de realizar algun giro de negocio en fun-
cion del uso de la marca como tal, o bien productos ad-
yacentes a su existencia (Guerrero, 2019). Conllevando
consigo el desarrollo de algin negocio particular en
materia de venta y prestacion de servicios.

Este derecho encuentra cabida en lo expresado por
Palau (2005), quién senala que hace mencién a una si-
tuacion de indole lucrativa y monetaria, por medio de
la cual la persona duefia de la marca, o bien al menos,
que en cuyas manos tenga dicho derecho, puede explo-
tar y comercializar en funcion de ella.

Cabe indicar que este derecho es irrestricto, salvo
restricciones propias de la misma normativa existente,
los derechos de terceros, la moral y las buenas costum-
bres (Calatayud, 2009), sefialando que las ventas y re-
laciones de explotacion comercial son dadas a criterios
del gestor.

Derecho de propiedad intelectual

El concepto de propiedad intelectual ligado a su
ejercicio sobre una marca puede ser enmarcado al se-
nala que es: “(...) un derecho subjetivo del creador (con
una serie de facultades dimanantes del derecho de pro-
piedad) que atribuye a su titular un poder juridico de
disposicion limitado, es decir, un cierto sefiorio o domi-
nio sobre la cosa” (Encabo, 2015, p. 9), precisando su
entendimiento en ligamen a una proteccion especial
que la normativa otorga a quién crea la marca, sefialan-
do que la propiedad intelectual es entendida, no sola-
mente, por la marca misma, sino también por todos sus
elementos perceptivos derivados, tales como audios,
aromas, imégenes, entre otros (Guerrero, 2019).

Ensayo

Cabe indicar que el Derecho de Propiedad
Intelectual sobre una marca, recae sobre ella misma,
y es dado para con quién procede con su inscripcion
en el Registro de Marcas, pues se presume que es su
dueno, otorgando asi los derechos derivados de ser su
posesion (Palau, 2005), mismos que a la vez repercuten
en una mayor certeza juridica en cuando a la posibili-
dad de la explotacion comercial de la marca.

Lo anterior encuentra cabida en lo sefialado en el
articulo 1 dela Ley de Marcas y otros signos distintivos
(2008), al senalarse que:

La presente ley tiene por objeto proteger, efecti-
vamente, los derechos e intereses legitimos de los
titulares de marcas y otros signos distintivos, asi
como los efectos reflejos de los actos de competen-
cia desleal que puedan causarse a los derechos e
intereses legitimos de los consumidores (parr. 1).

Una vez que la persona cuenta con el registro co-
rrespondiente de la marca, y dados los derechos cone-
X0s que con eso se tiene, es mas facil para la persona
proceder con su registro contable y su posterior venta,
de asi desearlo.

Registro contable de una marca

Al ser definida la marca como un activo, claramen-
te es sometida de igual forma a un tratamiento con-
table, es decir al registro de su valor como parte de la
integralidad patrimonial y financiera de una empresa
(Gitman, 2007), la cual permite generar un incremento
en el haber de la empresa, pues su precision contable
sefala en efecto, un dato positivo que se agrega al valor
total de la entidad.

La marca, al ser un valor intangible, generador de
derechos, es definida como un activo intangible, bie-
nes que son definidos como: “(..) los componentes no
visibles de una estructura empresarial que aportan un
valor afiadido a través de una iniciativa intelectual”
(Barrutieta, 2011, p. 18).

Cabe indicar que su registro es dado dentro de los
activos de la empresa, y es observable en el balance
general. Este valor es de especial importancia, pues
permite la obtencién del monto inicial sobre el cual se
valoriza el activo para su posterior venta, sefialando a
su vez ser el punto de partida para el establecimiento
de una posible ganancia y obligacién tributaria al mo-
mento de la transaccion de la venta (Bravo, 2018).
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PROCESO DE CESION DE UNA MARCA

Aunque no necesariamente toda marca creada e
inscrita ante su correspondiente registro es sometida
a un proceso de cesion, su eventual transaccioén es po-
sible, presentado algunas variantes de interés, donde
cada una de ellas puede tener diferentes caracteristicas
de relevancia que deben respetarse en el proceso.

Es de relevancia definir el proceso de cesion en
su genérico como aquel que se entiende no: “(...) solo
como el titulo antecedente de la tradicion, sino como la
expresion coloquial que supone transferencia de domi-
nio” (Israel, Morrison y Yaiez, 2011, p. 215).

Donde se observa que la cesidon en cuestion es un
proceso dado entre un cedente y un cedatario, donde
el primero entrega el dominio de una cosa, entiéndase,
el uso y la propiedad, a cambio de una contrapresta-
cién, la cual usualmente suele ser un pago pecuniario
(Monge, 2014).

El proceso de cesion de una marca no es ajeno a la
situacion anterior, pues bdsicamente se presenta un ce-
dente, quién goza del derecho de propiedad y explota-
cion del activo en cuestion, quién ha cambio de un pago
monetario, procede a ceder el derecho, tanto del domi-
nio de la marca, asi como su eventual uso comercial.

El punto de interés aca radica en el hecho que la
marca en si misma, no necesariamente, al menos des-
de su gestién como un elemento sujeto a una transac-
cion de cesidn, es parte de lo que pudiese denominar-
se como el giro comercial de la empresa tenora de la
marca, sino mds bien, este movimiento transaccional
parece ser ligado mas bien a un concepto referente a los
denominados bienes de capital, es decir a aquellos que
generan una ganancia para la persona cedente, pero
que no son parte de su gestién de renta tradicional
(Torrealba, 2009).

Este concepto encuentra sustento en lo indicado
por Calder6n, Carmona, Martin y Trapé (2008), al in-
dicarse que en para este tipo de ganancias: (...) cabe
incluir todas las rentas que no es posible calificar como
rendimientos del trabajo, capital o de actividades eco-
némicas” (p. 321).

Posibles tratamientos tributarios
en la cesion de una marca

Una vez que se entiende el proceso de cesién de
una marca, pueden presentarse tres posibles situa-
ciones de aplicacion de este tipo de transaccion, las
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cuales detallan tratamientos contables, comercia-
les y tributarios diferentes y que merecen un analisis
individualizado.

Ganancias de capital mobiliaria

El primer régimen, y quizas al mas usual en mate-
ria de cesion de una marca, es dado por las denomina-
das ganancias de capital mobiliaria, concepto definido
por el Reglamento a la Ley de impuesto sobre la renta
(2021) en el numeral 36, como aquel donde se da una:

(...) variacion en el valor del patrimonio de los
contribuyentes, por una alteracion realizada en
la composicion del mismo. (...) Los activos de ca-
pital son bienes o derechos que no estdn destina-
dos a la venta dentro de la actividad habitual del
contribuyente (parr. 2).

Adicionalmente este concepto es definido en la Ley
del impuesto sobre la renta (2019), especificamente en
el numeral 27, al indicar que:

El presente capitulo regula la tributacion de las
rentas del capital y de las ganancias y pérdidas
del capital. Salvo disposicion expresa en contra-
rio, lo regulado serd aplicable al impuesto a las
utilidades, en cuanto lo afectado por dicho im-
puesto, de conformidad con el titulo I de la pre-
sente ley (parr. 1).

Senialando que toda ganancia que no sea parte del
giro comercial de una persona sometida a este régimen
debe estar sometida al pago de este impuesto. Cabe in-
dicar que un ingreso por concepto de ganancia de ca-
pital, hace mencion a aquella utilidad que una determi-
nada persona pudiese tener de la venta de un bien que
no sea sujeto a su giro comercial, pero que represente
un beneficio patrimonial para si mismo, denominado
activo de capital, que parece ser el caso de las marcas.

Este tema encuentra sustento normativo en el arti-
culo 27 ter. De la Ley del impuesto sobre la renta (2019),
al senalar que: “Serdn ganancias y pérdidas de capital,
gravadas de conformidad con lo dispuesto en este titulo,
las variaciones en el valor del patrimonio del contribu-
yente que se realicen con motivo de cualquier alteracion
en la composicion de aquel” (parr. 19).

Puede definirse que la obtenciéon de un cambio en
materia patrimonial, y derivada de la venta de un activo
en particular no sujeto al régimen tradicional de renta,
estaria sujeta a este impuesto, donde su base imponible



(Bravo, 2018) es definida en el numeral 30 de la citada
ley, sefialando que es dada por la diferencia entre el va-
lor de venta y el de adquisicién, y en una consideracién
especial se indica lo siguiente: “Tratdndose de intangi-
bles que no cuenten con un valor de adquisicion, se en-
tenderd por valor de adquisicion el valor en libros” (Ley
del impuesto sobre la renta, 2019, art. 30 bis., parr. 7).
Adicionalmente la misma ley en cuestion, en su numeral
31 ter sefiala que la tarifa aplicable es de 15%.

Una vez definido el marco normativo para esta
transaccion puede indicarse entonces que al comercia-
lizar una marca, es decir, al proceder con la cesion de
una marca por parte de una persona para con un terce-
ro, es bastante ldgico presumir que se estaria ante esta
situacion, pues bdsicamente se tiene una transaccion
onerosa sobre la cual la entidad que realiza la cesion, en
caso de precisar el valor de entrega pactado a un monto
mayor que el dado en los registros contables, o bien con
base en su valor original, se estaria ante una ganancia
de capital, en particular atencién por el hecho que la
venta dada no es parte del giro comercial de la persona
(Torrealba, 2009).

Ante esta situacion la procedencia del calculo del
impuesto aplicable para la ganancia de capital derivada
de la cesion de la marca, la cual se precisaria por la di-
ferencia entre el valor de venta del activo intangible en
cuestion y su valor registrado contablemente, es decir,
el valor en libros, aplicando la tasa impositiva del 15%
sobre dicha diferencia, la cual debe ser declarada por
medio del formulario correspondiente de ganancia de
capital mobiliario, y proceder a su cancelacion.

En un caso hipotético donde la marca se ceda al
mismo valor sobre el cual se encuentra registrada, en-
tonces y con base en la misma normativa antes indica-
da, el calculo del impuesto se haria sobre el valor de la
transaccion total, es decir, sobre el monto pactado en la
venta, de forma que se aplicaria la misma tasa imposi-
tiva del 15% pero sobre este rubro, que vendria siendo
el mismo sobre el cual la marca se encuentra registrada
y valorizadas en los registros contables de la empresa.

Venta en una fusion

Un caso particular donde también puede observar-
se el traslado de dominio de una marca para con un
tercero adquiriente, se da en los procesos de fusion en-
tre empresas, entendida por aquel que:
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(...) implica la disoluciéon de una o varias empre-
sas juridicamente independientes, con la subsis-
tencia de una o el nacimiento de otra nueva que
absorbe todos los derechos y obligaciones de las
sociedades fusionadas; lo cual implica la union
de la propiedad y una direccién comiin (Alvarez
2000, p. 40).

Concepto también extrapolable a las operaciones
donde una sociedad mercantil compra a otra, absor-
biendo todas sus obligaciones y derechos, transaccio-
nes denominadas adquisiciones (Pérez-Iiiigo, 2019).

Para esta situacion especifica las marcas también
son parte de la adquisicion que se realiza, y por ende
su dominio y posesion pasan a ser parte del tercero ad-
quiriente, es decir, al comprar el principal, siendo la
empresa como un todo, los accesorios se trasladan con
ella, concepto aplicable a las marcas en cuestién pro-
piedad de la empresa adquirida.

Las ideas anteriores encuentran sustento en los plan-
teado por Gaughan (2006), quién sefiala que “La empre-
sa fusionada normalmente deja de existir, El comprador
obtiene los activos de la empresa blanco” (p. 14).

Ahora bien, claramente para este tipo de procesos
se da un traslado de dominio de las marcas para con
el tercer adquiriente, los cual implica que el dueiio le-
gitimo de ellas cambia, no obstante, su tratamiento
tributario parece tener un manejo bastante diferen-
te al detallado en el régimen de ganancias de capital
mobiliario.

La normativa aplicable para los casos donde se dé
un traspaso de activos en ligamen a fusiones o adqui-
siciones encuentra sustento en el articulo 27 quater
de la Ley del impuesto sobre la renta, el cual sefiala lo
siguiente:

En casos de reorganizacion empresarial por dis-
tintos medios, como la adquisicion de acciones,
cuotas o participaciones sociales, aportes no di-
nerarios o en activos, fusiones, escisiones, compra
del establecimiento mercantil, transferencia total
o parcial de activos y/o pasivos y otros, las ganan-
cias de capital que se puedan generar se consi-
derardn como no realizadas para los efectos del
articulo 27 ter inciso 3), con base en los principios
de neutralidad fiscal y continuidad del negocio,
siempre que en la operacion de reorganizacion
medie un motivo econdmico vilido. En todo caso,
se mantendrdn los valores historicos de los bienes
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y derechos transmitidos en las distintas reorga-
nizaciones, a efectos de determinar las posibles
ganancias o pérdidas de capital que se produje-
ran con ocasion de una enajenacion posterior de
aquellos (parr. 32).

Puede definirse entonces que, al tratarse de un pro-
ceso de fusion o adquisicion, y al ser estos definidos
como parte de procesos de reorganizacion empresarial
y en funcion de los principios sefialados en el articulo
antes plasmado, parece ser que las ganancias de capi-
tal no surten efectos y su hecho generador no se mate-
rializa, siempre que el valor contable y registral de los
activos, en este caso representados por las marcas, se
mantengan inmutables.

De esta forma se senala que al haber un cambio en
el control societario, ya sea por una fusion o adquisi-
cion (Galpin y Herndon, 2013), no compete el pago de
tributo alguno en el caso del traslado de dominio de
las marcas involucradas en la transaccion, siempre que
se tenga el cuidado de su registro al valor en libros ori-
ginalmente precisado en los registros contables de la
empresa que entrega las marcas, de forma que estas no
sean sobrevaloradas a un monto mayor, no procedien-
do asi el pago del impuesto correspondiente.

Renta tradicional

La ultima situacion analizada en materia del trata-
miento tributario para el traslado de dominio en una
marca y derivado de una venta es dada para la apli-
cacion del pago del tributo correspondiente dentro del
régimen tradicional. Debe entenderse acd este como
aquel sobre el cual recae el giro comercial del contri-
buyente, y sobre el cual cancela renta una vez por cada
periodo fiscal, con sus adelantos correspondientes se-
gun el marco juridico aplicable (Arroyo, 2013). Cabe
indicar que, para aplicar este régimen, solamente pue-
den considerarse aquellos ingresos gravables y sujetos
al impuesto de renta tradicional, asi como los gastos
deducibles que estén ligados a la actividad comercial
que la persona desarrolla.

El impuesto en cuestion se cancela sobre la utilidad
operativa del ano fiscal (Sanchez, 2017), es decir, sobre
la denominada renta neta, monto sobre el cual se apli-
ca la tarifa de impuesto, o bien definida como la tasa
impositiva, la cual, en lineas generales es de 30%, salvo
que la empresa no supere los umbrales de ingresos bru-
tos senalados en el articulo 15 de la Ley de impuesto
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sobre la renta (2019), los cuales vale la pena indicar, son
bajos y tienden a ser mas aplicables a empresas con un
caudal de negocio bastante bajo, pero en caso de que la
entidad opere bajo dichos parametros, no deben can-
celarse la tasa del 30%, sino se procede con una aplica-
cidén diferenciada en datos que se escalonan en funcion
de la ganancia en 5%, 10%, 15y 20%.

La relacién que establece la obligatoriedad de solo
poder contemplar los gastos aplicables al giro comer-
cial de la empresa, asi como sus gastos deducibles, se
observa en el articulo 7 de la Ley de impuesto sobre la
renta (2019), que senala que:

La renta neta es el resultado de deducir de la renta
bruta los costos y gastos ttiles, necesarios y perti-
nentes para producir la utilidad o beneficio, y las
otras erogaciones expresamente autorizadas por
esta ley, debidamente respaldadas por compro-
bantes y registradas en la contabilidad (parr. 7).

De esta forma, en caso de considerarse el ingreso
por concepto de la cesién de la marca como parte de
su giro comercial, este se adicionaria a los ingresos ge-
nerales de la empresa para posteriormente deducir los
gastos aplicables y obtener asi la utilidad de operacién
para el calculo del impuesto de renta (Torrealba, 2009).

A este punto surge la interrogante ;Es la cesion de
una determinada marca de la empresa parte de su ac-
tividad o giro comercial? Parece que la respuesta es
negativa pues, aunque las marcas de la sociedad mer-
cantil en cuestiéon son necesarias para su explotacion
y giro mercadolégico del negocio (Sanchez, 2019), su
cesion y un eventual lucro derivado de su traslado de
dominio no parecen ser la situacién comercial habitual
de la empresa.

En linea de lo anterior puede indicarse que no pa-
rece posible la gestion tributaria de una marca desde
una optica del impuesto de renta tradicional, pues cla-
ramente el ingreso generado por su cesiéon no pudiese
ser considerado como un monto que sea sujeto a la co-
mercializacién habitual de la empresa, sino mas bien,
parece referirse a un ingreso no continuo ni constante,
el cual tiene mucho mds ligamen al concepto de ingre-
so por ganancias de capital, de forma que no parece
posible su precision como parte de la renta tradicional
aplicable (Arroyo, 2013).

Puede entonces sefialarse que salvo algin caso muy
particular donde la empresa sefiale la creacion y cesién
de marcas como su actividad comercial, sobre la cual



verse su giro comercial, el pago tributario aplicable a
una marca seria dado por el impuesto a las ganancias
de capital.

Lo anterior encuentra sustento en lo indicado por
Salirrosas y Saavedra (2014), al indicar que la habituali-
dad tributaria: “(...) reposa en la existencia de un propo-
sito especulativo, expresado a través de una reiteracion
de operaciones que denota el ejercicio de una actividad
con aquella finalidad” (p. 50), implicando que deberia
la empresa dedicarse a la venta de marcas para ser con-
siderada su actividad comercial habitual.

CESION Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Entendidos los regimenes tributarios aplicables a las
transacciones relacionadas a la cesién de una marca, asi
como los elementos conceptuales de relevancia, procede
la explicacion referente a los tipos de dominio que se en-
cuentran inmersos estos procesos, y los cuales son entre-
gados al momento de perfeccionar la cesion en cuestion.

El concepto del dominio aplicable a un bien sujeto
a una venta es entendido como aquel que comprende:
“La propiedad y cada uno de los derechos especiales que
comprende, no tienen mds limites que los admitidos por
el propietario y los impuestos por disposiciones de la ley”
(Codigo Civil, art. 266, parr. 1).

Ahora bien, el dominio, aunque parece derivarse en
los derechos de uso y propiedad (Guerrero, 2019), pue-
de también presentar algunos otros alances de interés,
aplicables a los procesos de ventas dados para marcas
y a las empresas participantes, los cuales son sefialados
a continuacion.

Traslado de dominio

Primeramente, es de importancia definir el traslado
de dominio, sefialado por Mamani (2018), como aquel,
que se aplica cuando en: “(..) la compraventa el ven-
dedor se obliga a trasferir la propiedad de un bien al
comprador y éste a pagar su precio en dinero” (p. 42).
Este concepto es aplicable a las marcas, pues en esencia
estas son activos, los cuales generan sobre si mismos
un derecho de propiedad, pero también de explotacién
y uso (Monge, 2014), de forma que su entrega implica
de manera evidente la cesion del dominio como un ele-
mento unitario.

Este dominio es adquirido por el tercero que ad-
quiere la marca, mas sin embargo parece que con la
entrega en cuestion, la cesién en particular puede
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clasificarse en dos aspectos de interés, implicando tan-
to la tenencia y el valor, pero también la propiedad in-
telectual que sobre la marca recae, sefialando asi una
especie de doble entrega del dominio ligado a la tran-
saccion, precisando entonces un elemento patrimonial
y otro intelectual en la cesion de la marca.

Dominio patrimonial

El primer dominio existente en la transacciéon de
cesion de una marca es el dado por su definicién pa-
trimonial, es decir, tal cual y sefiala Palau (2005), aquel
que puede ser asociado a un contenido pecuniario, va-
lorativo y explotable, el cual es planteado en funcién
del valor real de la marca definido en los libros conta-
bles de la empresa, asi como por su valor transado en la
venta acordada entre partes (Calatayud, 2009).

Este dominio implica el valor de la marca, asi como
la propiedad que sobre ella se pueda generar, la cual
acarrea consigo el derecho correspondiente al uso y la
explotacion, es decir a la posibilidad que tiene su tenor
de realizar operaciones comerciales y lucrativas asocia-
das a la venta de productos y a la prestacion de servi-
cios ligados a la marca como tal (Guerrero, 2019).

Estos conceptos pueden observarse en el articulo 2
de la Ley de marcas y otros signos distintivos (2000) al
indicarse que una marca es:

Cualquier signo o combinacion de signos que
permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de otra, por considerarse éstos su-
ficientemente distintivos o susceptibles de identi-
ficar los bienes o servicios a los que se apliquen
frente a los de su misma especie o clase (parr. 3).

El traslado de este dominio en la transaccion de ce-
sion es evidente y su perfeccionamiento se da con la en-
trega del derecho de uso y propiedad de la marca, para
el cual debe procederse a las diligencias legales del caso,
donde se precisan los traspasos de la propiedad sobre la
marca, implicando que el tercero adquiriente obtiene
la marca como tal, su dominio, propiedad y derechos
que de ellos se pueden derivar, precisando asi el mo-
mento donde la venta alcanza su perfeccionamiento.

Dominio intelectual

El otro dominio involucrado en la transaccion de
venta de una determinada marca va mas alld de la sim-
ple observancia de la propiedad sobre un activo o bien
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registral tal cual estas pueden ser definidas (Barrutieta,
2011), pues implican la existencia de un elemento, mas
de caracter epistemoldgico y cuasi ontoldgico, donde la
precision del elemento intelectual dado para la marca
misma toma forma.

Al concepto anterior puede denominarsele el do-
minio intelectual de la marca, el cual estd definido en
funcion de los elementos basicos de la propiedad inte-
lectual (Encabo, 2015), asi como de los aspectos adya-
centes de contenido y percepcion ligados a este activo,
tales como las concepciones sensoriales que pudiesen
ligarse, y que han sido generados de la misma creacién
neural y racionada de la marca.

Este ejercicio intelectual ligado a la marca y a su crea-
cién deriva en el dominio intelectual, el cual contiene en
si todos los temas ligados a los puntos no observables en
un derecho patrimonial, sino que pueden hacer referen-
cia a derechos morales, intelectuales e incluso persona-
les, pues la marca resulta ser una creacion del intelecto
humano y pudiese repercutir en estos puntos.

Parte de los conceptos antes indicados se sefialan al
plantearse que: “El capital intelectual de una empresa
o cualquier otra entidad no solo comprende el registro
de un patente, una marca o un disefio. Es todo aquello
dirigido a innovar, en cualquier aspecto o dmbito de la
empresa’. (Barrutieta, 2011, p. 18).

Si bien es cierto este concepto del dominio intelec-
tual no se encuentra regulado de una forma expresa
en el ordenamiento juridico, encontrando Gnicamente
algunos tintes dados por los derechos morales, su ob-
servancia en los procesos de cesion y entrega de domi-
nio referentes a las marcas, no debe ser obviado, pues
claramente, al derivarse de una creacién humana, pu-
diese repercutir en eventuales reclamos posteriores en
los procesos de cesion, por lo cual su consideracion y
regulacion en los contratos a este tipo de transacciones
se recomienda, de forma que se eviten eventuales con-
tingencias en materia de la cesion de las marcas some-
tida a estos procesos.

CONCLUSIONES

« Lamarca se define como un valor intangible que
a su vez es un generador de derechos y que es
sujeto a un propietario, quién tiene en su haber el
monto dinerario de la marca misma, asi como los
derechos derivados que de ellas se pudiese dar y
que otorguen la posibilidad de uso y goce para su
propietario tanto de forma personal y comercial.
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Los derechos derivados de una marca pueden
observarse particularmente en la generacion de
apropiacién y dominio, resaltando la propiedad
intelectual como un elemento juridico de particu-
lar relevancia en funcion de este activo, los cuales
a su vez repercuten en derechos derivados tales
como el uso y la explotacién que pueden ligarse a
la posibilidad de lucrar por medio de su gestion.

Al precisarse la marca como un bien mueble,
este es sujeto a los registros contables que se re-
quieran para precisar su existencia en materia
empresarial, con especial atencion a la necesidad
que sea registrada en los libros y anotaciones
contables de la entidad, pues esta gestion la que
permite la probatoria de la validez del valor ge-
nerado por la marca, y que posteriormente sirve
como base para la gestion tributaria y comercial
de su venta.

La gestion tributaria de la cesién de una marca
parece estar ligada de forma univoca a la apli-
cacion del régimen de ganancias de capital mo-
biliario, sobre el cual debe cancelarse un 15%
sobre la diferencie entre el valor de venta y el
valor registrado contablemente, o bien a falta del
primero, la tasa en aplicada en su totalidad sobre
el valor registral.

La marca se define como un activo de capital
y un bien mueble, de forma que, por un andli-
sis consecuente, su venta y generacion de lucro
derivado de dicha transaccion debiese estar so-
metido a este régimen, puesto que este tipo de
transacciones no parecen formar parte del giro
comercial de la empresa, sino que responden a
ingresos eventuales y puntuales.

En el caso particular de una fusién o adquisi-
ci6én, aunque no parece haber una venta directa
de la marca para con un tercero, si puede obser-
varse un traslado de dominio indirecto por la
adquisicion de la empresa como un todo, el cual
no deriva en un hecho generador del impuesto a
las ganancias de capital, de forma que para este
tipo de procesos no debe cancelarse el tributo en
cuestion, siempre que el valor contable se man-
tenga igual.

El proceso de cesion de una marca esta sujeto al
traslado de dominio que sobre ellas opere, donde
el vendedor debe entregar el uso y la propiedad



que sobre el activo se tenga, conllevando consi-
go la cesiéon también de todo derecho de explo-
tacion comercial que pudiese ser asociado a la
marca en cuestion, claro estd a cambio de un be-
neficio pecuniario obtenido, precisamente por
la entrega del dominio senalado.

Puede concluirse que el dominio existente en
una transaccion de cesién de una marca va mas
alla de solamente la presuncion de propiedad y
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uso, asi como de un contenido patrimonial, sino
que también se tiene consigo la existencia de un
elemento que trasciende la base metafisica de la
marca, y puede ligarse a aspectos epistemoldgico
y ontoldgicos, entendido por el dominio intelec-
tual de la marca, mismo que conlleva la genera-
cién de conocimiento y los elementos sensoria-
les y perceptivos asociables, que pudiese precisar
la existencia de derechos morales adyacentes.
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