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ResuMEN

En el presente articulo se parte del concepto capital simbdélico de la em-
presa, para comprender la funcién de la marca en ese activo, ademds de re-
visar la dualidad signo-simbolo en la marca. Como antecedentes se expone
brevemente el surgimiento del registro de marca en paises como Francia,
Inglaterra y Estados Unidos, para después abordar el caso de México. Por
tltimo, se presenta un andlisis cronoldgico de la legislacién sobre propie-
dad industrial que ha existido en nuestro pais, con atencién especial en el
registro de marca, con el objetivo de identificar la evolucién del procedi-
miento ademds de observar los cambios en la conceptualizacién de lo que
es una marca.
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ABSTRACT

n this article, we start from the symbolic capital concept of the com-
In th 1 fi he symbol pital pt of th

pany, to understand the function of the brand in that asset, in addition to
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reviewing the duality of the symbol sign in the brand. As background, the
emergence of trademark registration in countries such as France, England
and the United States in briefly exposed, and then the case of Mexico is
addressed. Finally, to carry out a chronological analysis of the industrial
property legislation that has existed in our country, with special attention to
trademark registration, in order to identify the evolution of the procedure in
addition to observe changes in the conceptualization of the which is a brand.
Keywords: brand, concept, property, registration, legislation.

A ctualmente la marca comercial es un ente dindmico que amplia

constantemente su significado. En el presente texto se analiza

cronolégicamente su conceptualizacion en la legislacién mexicana refe-
rente a la propiedad industrial y al registro de marca. Se inicia el tema
definiendo el concepto capital simbélico utilizado en la literatura del
dmbito de la administracién de empresas, para asociar a la marca como
un signo y simbolo distintivo de la empresa. A manera de antecedentes
se revisa de manera breve el arranque del registro de marca en paises
pioneros como Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Posteriormente se
abordan algunos conceptos y antecedentes respecto a la propiedad in-
dustrial en nuestro pais, para después cumplir con el objetivo de exponer
cronolédgicamente la evolucién que ha tenido en la legislacién mexicana
el registro de marca y la conceptualizacién de esta. Para ello se localiza-
ron y revisaron las diversas leyes que han existido en nuestro pais desde
finales del siglo x1x y hasta nuestros dias, relacionadas con la propiedad
industrial. En México son muy pocos los trabajos que, desde la perspec-
tiva de la historia empresarial, estdn interesados en el andlisis de la pro-
piedad intelectual industrial con atencién en las marcas.

Para entender el concepto de capital simbélico de la empresa, hay
que apuntar que la Semiologfa considera que el signo es el significante,
es descriptivo y mantiene relacién de semejanza con lo que represen-
ta, en tanto que el simbolo es el significado, es la idea que tenemos
de algo, es una imagen conceptual, una representacién de la realidad
por una convencién socialmente aceptada. Pierre Bourdieu referia en
la década de los afios noventa del siglo pasado, que los actos simbélicos
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suponen actos de conocimiento y reconocimiento, actos cognitivos por
parte de quienes son sus destinatarios, y para que se dé un intercambio
simbdlico es necesario que las partes tengan categorias de percepcion
y valoracién idénticas. Asi, el acto simbdlico es una particularidad que,
al ser percibida por agentes sociales con las categorias adecuadas de
percepcién y valoracién, les facilita conocerla y reconocerla de manera
eficiente. Propiedad que responde a expectativas colectivas socialmen-
te constituidas que ejercen un tipo de accién a distancia, sin contacto
fisico (Bourdieu, 2012, pp. 95, 97).

Desde la perspectiva empresarial, Johan y Géran Roos, Nicola Dra-
gonetti y Leif Edvinsson exponen en su obra Capital intelectual. El valor
intangible de la empresa (2001), que el aspecto cultural corresponde al
capital organizativo en una empresa y engloba una serie de ritos, sim-
bolos y normas que determinan tanto la organizacién como sus activos
fisicos como pueden ser las instalaciones, los productos, los logos y las
marcas. Senalan los autores que la cultura se genera a través de las cons-
tantes interacciones entre los individuos de la empresa. Asi, esa cultura
puede reflejarse en el modelo de direccién y en la motivacién de los
empleados para lograr objetivos (Roos, Dragonetti y Edvinsson, 2001,
p- 86). Apuntan los académicos que los simbolos son parte importante
de la cultura y definen al capital simbdlico de la empresa como:

[...] el crédito que tiene una compaififa al afirmar su propia visién de
la realidad y su propia posicién en esa realidad, en tanto que los otros
jugadores la consideran aceptable y legitima. El capital simbdlico es una
mezcla de reconocimiento y de historia, utilizados para influir en la per-
cepcién y en el sentido de las actividades de otros actores. Esta forma de
capital se origina de la capacidad de la compaiia para elaborar una visién
de la realidad lo suficientemente sélida, de modo que los empleados,
clientes, proveedores, etcétera, la acepten. Es resultado de una motiva-
cién individual y organizativa, asi como una actividad cognitiva en la

creacién de simbolos (Roos, Dragonetti y Edvinsson, 2001, p. 87).

125



126

REvISTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACION

Roos, Dragonetti y Edvinsson, consideran a la cultura como un elemen-
to mds del capital organizativo, con un mayor valor en las relaciones
internas de la empresa. En este aspecto creo que, si bien se consolida la
cultura empresarial al interior de la organizacién, tiene una exposicién
relevante hacia el exterior de ésta. Por tanto, muchas veces los elemen-
tos que integran la marca, como el nombre, el logo, el isotipo, el eslo-
gan, entre otros, resultan adecuados para sintetizar el capital simbdlico
de la empresa, en tanto que su registro, ante la autoridad competente,
legaliza su propiedad y uso exclusivo.

Las marcas han evolucionado a través del tiempo e intentan captar
cada dia mds la atencién. Teresa Sierra (2017) apunta que las marcas
han ido superando al producto que representan, alcanzando un nivel
mds abstracto. Senala que, si bien los productos se hacen en las fébricas,
las marcas se construyen en la mente, de ahi su funcién simbdlica. En la
actualidad las marcas desempenan un papel importante tanto para los
clientes, como para aumentar el valor financiero de las empresas. Anli-
sis empresariales relacionan el valor de la marca desde la perspectiva del
cliente con los resultados econémicos conseguidos durante determinado
periodo. La marca en su origen era un distintivo elemental para identifi-
car, después pasé a ser un factor de diferenciacién con la competencia, y
actualmente la marca se ha convertido, de acuerdo con lo sefialado por
Sierra, en un elemento de identidad del producto o servicio, lo que crea
un puente de emociones con el consumidor.

En esta fase es cuando la marca se considera un activo para las com-
panias y da lugar al concepto de capital de marca. Por lo tanto, las mar-
cas juegan un papel debido al rendimiento del producto, a la vez que
desempenan un papel simbdlico en relacién con lo que representa en
la mente del consumidor. La experiencia es fundamental para la toma
de decisiones del cliente al momento de escoger. Hoy en dia los consu-
midores también esperan que las marcas aporten valores (Sierra, 2017).
Puede considerarse que este concepto se refiere, en parte, a una mayor
conciencia de que las empresas y las marcas asuman una responsabili-

dad social y ambiental.



REevisTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACION

ANTECEDENTES DEL REGISTRO DE MARCA EN OTROS PAfSES

Una vez comentado el rol simbdlico de la marca, se aborda a mane-
ra de antecedente el tema de registro de marca, para ello se retoman
algunos datos histéricos referentes a Francia, Gran Bretafia y Estados
Unidos, como paises pioneros en implementar ese procedimiento. Es-
critores ccontempordneos como Paul Duguid (2008), han analizado el
proceso de propagacién internacional de las marcas durante el siglo xrx.
Fl afirma que los franceses tuvieron marca registrada mucho antes que
Gran Bretana y los Estados Unidos, estos paises s6lo adoptaron el dere-
cho de marcas después de firmar cldusulas en los tratados diplomdticos
con Francia. Considera Duguid que los historiadores de negocios han
dado mds atencidn a la historia de las marcas que a la historia del de-
recho de marcas, y que por lo regular han concentrado sus estudios a
nivel nacional. En tanto que los historiadores econémicos han sido mds
internacionales, al contrastar los regimenes de propiedad intelectual de
Gran Bretafa, Estados Unidos y Francia. El experto antes mencionado,
intenta mostrar que en cierto grado el derecho anglosajén era interna-
cional antes de ser nacional. Argumenta que el aumento del comercio
internacional en el siglo x1x tuvo un proceso similar sobre las marcas
registradas. Por un lado, el creciente comercio impulsé a los paises im-
portadores a tomar medidas contra marcas de mercancias extranjeras.
Por otra parte, los paises exportadores buscaban la proteccién adecuada
de sus productos contra las imitaciones en los mercados extranjeros (Du-
guid, 2008, pp. 3-5).

Los franceses en 1857 habian establecido una ley tan firme que so-
brevivié con sélo cambios menores durante otro siglo. Por contraste,
el Parlamento britdnico y el Congreso de los Estados Unidos lograron
producir una ley hasta la segunda mitad del siglo diecinueve. Duguid
observé en su estudio cémo los mercados y los gobiernos se vieron obli-
gados a considerar los derechos y las responsabilidades de los extranjeros
en casa y de los ciudadanos en el extranjero. A este respecto, los gobiernos
se sintieron cada vez mds obligados a iniciativas internacionales. En con-
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secuencia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que habian sido lentos
en responder a la presién politica interna, se vieron obligados por pre-
sién externa y diplomdtica, en particular de Francia. Para explicar cémo
Francia podria desempenar este papel central, el autor expuso el desarro-
llo de su derecho de marcas y contrast6 su progreso con los problemas
experimentados por el parlamento inglés y el congreso norteamericano
(Duguid, 2008, p.6).

Nos recuerda Duguid que las marcas y las leyes sobre el regis-
tro de marca, precedieron y luego acompanaron los grandes cam-
bios industriales de finales de siglo x1x, en Europa en las décadas
de 1850 y 1860, y en América entre 1870 y 1880. Sefala que la
historia sugiere que la politica de Libre comercio ayudé a reducir
barreras, y que la elaboracién de tratados fue importante en la aper-
tura y regularizacién de los mercados. Apunta también que la histo-
ria del derecho aporta a la historia de los negocios, la diplomacia y
la legalidad de marcas. Contrario al estereotipo que se tiene de los
Estados Unidos y la Gran Bretafa, los franceses tomaron la delan-
tera, redactaron informes pragmadticos y leyes fuertes, y dispusieron
sus términos y condiciones a un nimero cada vez mayor de paises.
Los franceses no fueron sélo creativos con derechos de autor y de
disefios, sino que jugaron un papel importante para la internacio-
nalizacién de las leyes en estas dreas. Los franceses forjaron sus leyes
en la préictica, cambidndolas cuando consideraban necesario. Por su
parte, los britdnicos tardaron en actuar, mientras que la mayoria de
los paises comerciales los dejaron atrds (Duguid, 2008, pp. 31-32).

Durante la llamada Segunda revolucién industrial, en el dltimo
cuarto del siglo x1x, periodo que transformé la economia de los Es-
tados Unidos y les dio poder a los productos de marca, era muy con-
fusa la ley de marcas, regida en parte por el derecho comun, por la ley
estatal, y por la ley federal. Desde 1881, la ley federal protegia sobre
todo a empresas extranjeras, a tribus indigenas y a empresas estadou-
nidenses dedicadas al comercio internacional. Puede considerarse débil

el sistema, pero era bastante bueno para el mundo de las marcas que se



REevisTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACION

desarrollaron bajo su normatividad. En 1875, cuando los britdnicos fi-
nalmente modificaron su ley, un documento publicado por la Sociedad
de las Artes referia lo extrano que era que la mds grande nacién comer-
cial en el mundo hubiera estado tan atrds en la proteccién de intereses
propios y particulares. La declaracién tenfa por objeto estimular al pais
para pasar a la accién, pero indirectamente planteaba la cuestién de
cémo tal grandeza se habia logrado sin ello. En el caso de los Estados
Unidos es posible que estuviera protegido por el régimen internacional.
Esta explicacidn revela el aspecto internacional del derecho de marcas,
que generalmente no existia respecto a datos basados en esa nacién (Du-
euid, 2008, pp. 32-33).

Al inicio de la década de los afios noventa del siglo xx, articulos como
el publicado por Mira Wilkins, historiadora norteamericana de econo-
mia y negocios, hacfan referencia a la marca y su registro de propiedad
como un activo intangible, importante en el origen y durante el desa-
rrollo de las empresas. La autora utiliza conceptos como marca, marca
distintiva, nombre comercial o nombre de la empresa, y sefiala que la
empresa debe atraer a sus consumidores hacia un nombre, de lo contra-
rio la publicidad serfa ineficiente. Refiere la historiadora que las marcas
no son nada nuevo, pues vestigios arqueoldgicos de la antigua Grecia
muestran signos o marcas que identificaban al productor de ciertos ob-
jetos. Entonces la relacién productor-comprador era tan cercana que no
era necesaria la defensa legal de la propiedad intelectual. Sin embargo,
al paso de los siglos, al distanciarse el productor del comprador, el nom-
bre y la reputacién se convirtieron en derechos de propiedad intangible
que requerian apoyo legal (Wilkins, 1992, pp. 67-68).

Wilkins apunta en ese articulo que la marca o denominacién co-
mercial requiere de un respaldo legal al igual que las invenciones. La
necesidad de definir y defender en los tribunales las marcas -como un
derecho de propiedad empresarial- se convirtié entonces en una carac-
teristica significativa de la empresa de los siglos x1x y xx. Que la marca
indica diferencias, informa al consumidor y le ayuda a responder a inte-

rrogantes, dando énfasis la autora, que el uso histérico de las marcas en

129



130

REvISTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACION

Estados Unidos es para identificar la calidad del producto, y la iniciativa
de registro de la marca es casi siempre del fabricante y en algunas oca-
siones del comerciante (Wilkins, 1992, pp. 68-72).

En los Estados Unidos de Norteamérica, la primera legislacién fe-
deral sobre marcas fue aprobada en 1870. Esa ley otorgé al titular de
la marca el derecho exclusivo a utilizar las marcas registradas bajo
ciertas normas. La ley de 1870 y la posterior enmienda de 1876 fue-
ron declaradas inconstitucionales. La Suprema Corte de ese pais sefia-
16 que la legislacién confundia el tema de las marcas comerciales con
el de los derechos de autor y las patentes. La marca era un simbolo
distintivo de un producto existente. Referian en ese entonces que la
marca “No requiere fantasia, ni imaginacién, ni genio, ni pensamien-
to laborioso. Simplemente es la prioridad de la apropiacién” (Wil-
kins, 1992, pp. 73- 74). El Tribunal Supremo de Estados Unidos
definié la marca como un derecho de propiedad e indicé que los da-
fios y perjuicios podrian ser recuperados mediante una accién legal.
En 1879, la marca se aceptaba generalmente como un derecho de
propiedad que no podia existir separado del negocio. Como ya se
menciond, hasta antes de 1905, en Estados Unidos sélo las marcas
utilizadas en el comercio exterior o el comercio con las tribus indige-
nas podrian ser registradas bajo la ley federal. En 1905, el Congreso
norteamericano promulgé una ley de marcas que abarcaba el comer-
cio entre los estados, asi como con los paises extranjeros y las tribus
originarias. En cuanto a la vigencia de registro, afirma la articulista
que bajo la ley de 1881 habia sido por 30 afos; y con la ley de 1905
disminuyé a 20 afios, aunque habia posibilidad de renovarse. Bajo
una enmienda de 1920, el registro fue a perpetuidad, a menos que se
cancelara. En 1946, el Congreso norteamericano aprobé la Ley Lan-
ham, que modificé la ley normativa de la marca, aclarando las defini-
ciones de una marca y desarrollando normas a la competencia desleal.
En virtud de la Ley Lanham hubo posibilidad de registro por perio-
dos adicionales de 20 afios. Para 1988, se redujo a diez anos con la
renovacion totalmente posible, ademds permitié a las compafias pro-
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teger una nueva marca hasta por tres afios antes de usarla. En cuanto
al nimero de registros de marca en los Estados Unidos, refiere Wil-
kins que, durante los nueve anos de existencia de la ley federal de
1870, se registraron unas 8 mil marcas; entre 1881 y 1905 mds de 300
mil marcas (un promedio de 12 mil 500 por ano); en el afio de 1906,
10 mil 568 marcas fueron registradas; y durante la década de los anos
veinte cada ano habfa un promedio de 10 mil marcas registradas (Wi-
lkins, 1992, pp. 75- 77). La tendencia anual de registros de marca se
mantuvo.

Asi, muchas grandes empresas estadounidenses acudieron a los tri-
bunales para proteger su activo intangible. A mediados de 1902, estaba
bien establecido por los tribunales que: “el propietario de una marca,
que gasta grandes sumas de dinero en hacer su marca conocida entre
el publico como un simbolo y garantia de la excelencia de la calidad
del producto, debia recibir la misma proteccién de los tribunales para su
inversién en la publicidad de su marca, como por la inversién en plantas
industriales” (Wilkins, 1992, pp. 77-79). A principios de los afios vein-
te, la mayoria de los asuntos respecto al nombre comercial habian sido
esclarecidos en los tribunales, y casi todas las grandes empresas estadou-
nidenses conocfan su valor

Wilkins sefiala que la validez de una marca es confirmada por el re-
gistro, pero su uso es superior a su legitimidad. Una marca es mucho
mis dificil de copiar legalmente. Asi, la marca no sélo protege a la em-
presa que ha invertido en el desarrollo, promocién y publicidad de un
producto, sino que ademds protege y le da informacién al comprador.
La proteccién de las marcas proporciona incentivos para que la em-
presa mantenga la calidad, lo que redunda en beneficio al consumidor
(Wilkins, 1992, pp. 80-81). Anunciar el nombre comercial era la tnica
manera de atraer compradores a la empresa. Era imposible promover
o hacer publicidad de una abstraccién, tenia que haber un nombre de
identificacién. Afirma la académica que las reputaciones se construyen y
mantienen sobre el historial de la empresa. Las marcas de fibrica identi-
fican mercancias y servicios con los estdndares verificables de la calidad.
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Por lo general, los productos con reconocimiento de nombre son mds
caros que los genéricos o que productos en los que la marca comercial
aun no se ha hecho famosa (Wilkins, 1992, pp. 82-87).

Mira Wilkins concluye que a finales del siglo x1x y principios del
xx, la empresa aporté muchos productos nuevos, entonces el Congreso
de los Estados Unidos y en particular los tribunales, proporcionaron
proteccién legal para el uso exclusivo de marcas, nombres comercia-
les, nombre de empresa. Las marcas con respaldo legal se convirtieron
en activos intangibles esenciales, proporcionando la base para el sur-
gimiento de la empresa moderna. La contribucién fundamental de la
marca a la empresa fue que generd ganancias al crear la oportunidad de
grandes ventas durante largos periodos. Sin la marca, la introduccién y
aceptacion por los compradores de productos nuevos comercializados
a largas distancias habria sido imposible. La marca, al reducir los costos
de la informacién, generd eficiencias en la produccién y distribucién.
Termina Mira apuntando que no fue casualidad que la proteccién le-
gal de la marca coincidié con el surgimiento de la gran empresa del
siglo x1x. Las marcas hicieron realidad la aparicidn, existencia y conti-

nuacién de empresas (Wilkins, 1992, pp. 87-88).

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL REGISTRO DE MARCA EN MEXICO

A lo largo de los anos, varios factores han determinado la evolucién
de la ley mexicana en cuanto a la Propiedad Industrial. Las reformas
iniciales respondian a deficiencias administrativas de la ley existen-
te 0 a politicas respecto a la propiedad industrial extranjera, mien-
tras que las leyes de 1890 y 1903 fueron producto de cambios en
la economia mexicana, en particular por sus relaciones comercia-
les con otros paises. Hasta 1890 la ley no preveia mecanismos efi-
caces de defensa contra infractores, fue a partir de la Ley de 1903
que se describieron los procedimientos, modificdindose inclusive
el Cédigo Penal Federal relativo a la propiedad industrial. Con la
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adhesién al Convenio de Paris en el ano de 1903, México estable-
cié la Oficina de Patentes y Marcas. A partir de la Ley de 1942 los
ordenamientos relativos a marcas y patentes aparecen en un mis-
mo cuerpo legal como actualmente lo contempla la Ley de la Pro-
piedad Industrial. La diversificacién de las relaciones econémicas y
comerciales internacionales exigié el establecimiento de nuevos meca-
nismos de cooperacién internacional, y de un esfuerzo para armonizar
las diversas legislaciones. La Ley de Fomento y Proteccién de la Pro-
piedad Industrial (LEPPI) que entré en vigor el 28 de junio de 1991,
estableci6 las bases para que en las actividades industriales y comercia-
les se pudiera dar un perfeccionamiento de sus procesos productivos;
se impulsara el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios a
favor de los consumidores; y se ofreciera un marco legal adecuado a la
propiedad industrial. En tanto que la Ley de la Propiedad Industrial
de 1994 publicé en el Diario Oficial de la Federacién el “Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial”, entre
las cuales se incluyé el cambio del nombre de esa ley, denominada a
partir de entonces, como Ley de la Propiedad Industrial (ve1) (/nforme
Anual 1mp1, 1994-1996, pp. 4-8). Posteriormente ha habido diversas
reformas a esa ley como se detalla en el texto.

En México, hoy en dia, la autoridad capacitada en materia de Pro-
piedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(mmp1). El cual es un organismo descentralizado con personalidad juri-
dica propia. El tiene las facultades de acuerdo con la Ley de Propiedad
Industrial (Lp1) de tramitar, y en su caso otorgar, titulos de propie-
dad industrial; aplicar medidas provisionales, resolver y sancionar pro-
cedimientos de nulidad, caducidad, cancelacién e infraccién referentes
a los derechos de propiedad industrial; asi como emitir dictimenes téc-
nicos en materia de algunos delitos respecto a la propiedad industrial
(Magana, 2011, p. 11). El 10 de diciembre de 1993 se publicé en el
Diario Oficial de la Federacién el Decreto por el cual se creaba el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial.
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En cuanto a los vinculos de México con el extranjero en mate-
ria de Propiedad Industrial, en 1883 se firmé en Paris el Convenio
de la Unién de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial
(cup). México forma parte de ese Convenio desde el 7 de septiembre
de 1903. De igual manera suscribié la enmienda que se realizé en
Estocolmo, Suecia, el 26 de julio de 1976. Ese convenio representa
el primer gran acuerdo internacional, mediante el cual se resuelven
problemas derivados de la territorialidad respecto a la Propiedad In-
dustrial. Es una legislacién internacional a la que se someten volunta-
riamente los paises. Respecto al tema de las marcas, el 15 de junio de
1957 se firmé el Arreglo de Niza (aN), relativo a la clasificacién inter-
nacional de productos y servicios para el registro de marcas. México
se incorporé al AN el 21 de marzo de 2001. El Arreglo de Niza es un
acuerdo para clasificar los productos o servicios de diferentes rubros y
clases para identificar su registro. Esa clasificacién internacional para
el registro de marcas es revisada periédicamente por un comité de
expertos (Magana, 2011, pp. 2, 7).

El Informe Anual del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
correspondiente a los afos 1994-1996, exponia que la proteccién al
ingenio y a la creatividad es una prdctica no reciente, y que son de-
rechos que recaen exclusivamente sobre bienes intangibles. El cambio
econdmico y tecnoldgico conocido como la Revolucién Industrial que
se originé en Inglaterra determinaron que a mediados del siglo xviir se
elaborara en ese pais un documento con la palabra patente en referencia
a derechos reales con criterios estrictos para su otorgamiento y vigen-
cia. En cuanto a las creaciones artisticas y literarias, se considera que
su proteccién se presentd a partir del invento de la imprenta, la cual
posibilité una difusién con mayor alcance de obras. En referencia a la
proteccién en el uso de los signos distintivos, se puede considerar que
se generalizé en el siglo x1x con el surgimiento de la produccién en se-
rie y el capitalismo de mercado, cuando la distincién de los productos
mediante signos, simbolos o palabras, serfa cada vez mds importante
para la competencia en el mercado (Informe anual mp1, 1994-1996,
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p- 3). El impr1 definia en la década de los noventa a la propiedad indus-
trial como “un derecho patrimonial de carcter exclusivo, que otorga
el Estado por un tiempo determinado a personas fisicas o morales que
realizan invenciones o innovaciones; asi como aquellas personas que
adoptan signos o simbolos comerciales para distinguir sus productos o
servicios de otros de su misma especie en el mercado” (Informe Anual
vp1, 1994-1996, p. 4).

La Ley de Propiedad Industrial vigente en nuestro pais (2018) abar-
ca: invenciones, modelos de utilidad, disenos industriales; patentes;
marcas, marcas colectivas y de certificacién, marcas notoriamente co-
nocidas o famosas, avisos comerciales, nombres comerciales, registro
de marcas; denominacién de origen; circuitos integrales. En el siguien-
te apartado nos concentraremos principalmente en lo relativo a las

marcas.

REVISION CRONOLOGICA DEL REGISTRO DE MARCA EN MEXICO

A continuacidn, se presentard la evolucién del registro de marca en Mé-
xico y su conceptualizacién, para conocer al final la definicién mds
reciente plasmada en la Ley de Propiedad Industrial vigente. Para este
apartado, se localizé y revisé la legislacién que ha existido en México
respecto al registro de marcas, desde el siglo x1x y hasta nuestros dias,
para detectar en lo posible, aspectos puntuales como la definicién de
marca, los requisitos para el registro, la vigencia, los costos del tramite,
etcétera, para observar los cambios y permanencias.

El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (1mp1) refiere que en
México el primer ordenamiento juridico en materia de propiedad indus-
trial relacionado con invenciones fue el Decreto de las Cortes Espanolas,
expedido el 2 de octubre de 1820. Mds de una década después, el 7 de
mayo de 1832, aparecié la primera ley mexicana en la materia que fue la
Ley sobre el Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores
de algtin Ramo de la Industria. De esos afios se tiene también registro de
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una publicacién llamada “Gaceta”, como medio de comunicacién oficial
en materia de propiedad industrial (Znforme Anual, 1994-1996, p 4).

De acuerdo con el documento Registro e inventario de marcas ela-
borado por la Oficina de Patentes y Marcas de 1873 a 1889, en el que
se enlistan una serie de registro de marca de fdbrica, consta que el 4 de
julio de 1873 fue realizado el primer registro por los sefiores A. Gon-
zélez y M. Delgadillo en la Ciudad de México, para distinguir cigarros
y puros con dos marcas: “Los Orizavenos” y “Monzén”. Ese mismo
afo se realizaron otros dos registros de marcas de fibrica: en el mes
de noviembre la marca de cigarros “La bola sin rival”, por P. Munguia
e hijo; y en septiembre la marca de cigarros “La Carmencita” por José
Beatriz Mangas en la ciudad de Mérida en Yucatdn (ver Cuadro I). En
esa publicacién, ubicada como la més antigua en la seccién de Gacetas
del mvp1, se pueden revisar los 539 registros de marcas de fibrica o de
comercio realizados en México entre 1873 y 1889 (pp.1-2). El mayor
ndmero de marcas registradas en esos afnos corresponden a productos
como cigarros, puros y fésforos. Se puede observar que algunos empre-
sarios realizaron diversos registros de marcas como Posada y Basagoiti,
o bien la misma marca registrada dos veces, como la marca El Borrego,
primero por Inigo Noriega en 1877 y después por su hijo Remigio
Noriega en 1880. El primer registro de un extranjero correspondi6 A.
Vogeler & Cia, con “Aceite San Jacobo”, de Maryland, E.v.A., con fecha
15 de mayo de 1882.

CuaDRO [. PRIMERAS MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO
REGISTRADAS EN MEXICO ENTRE 1873-1881

No. Propietario Marca Producto Ciudad Fecha
1 Gonzdlez Los Orizavefios cigarros y México 4julio 1873
M. Delgadillo Monzén puros

2 P. Munguia e Hijo La Bola Sin Rival cigarros México 13 nov. 1873
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3 José BearizMangas | La Carmencita cigarros Mérida 13 sep. 1873
4 Donato Gonzélez Los Aztecas cigarros México 5 abril 1876
5 Ramén Balsa La Prueba cigarros Veracruz 5dic. 1877
Francisco del Rio La Legitimidad
6 ifiigo Noriega El Borrego cigarros México 14 dic. 1877
Mendoza
7 Bernardo Ponce La Colmena fésforos México 29 abril 1877
y Font
8 (dmaray Hermano | El Porvenir fésforos México 29 abril 1878
9 José Simedn Cigarrosde LaGran | envases México 12 sep. 1878
Rioverde Duquesa para tabacos
labrados
10 J. ). Navarrete El Figaro envases México 25 sep. 1878
para tabacos
labrados
n Adolfo Rivas y La Oriental cigarros Mérida 21 nov. 1879
Compaiia La Habana
12 Remigio Noriega El Borrego purosy México 30 enero1880
cigarros
13 Ignacio R. Ferrer La Flor de Tabasco chocolate México 20 julio 1880
14 Julio L. Uhinky El Czar cigarros Orizaba 25 abril 1881
Farias Maria Antonieta
15 Manuel Rivero El Czar cigarros México 29 abril 1881

Fuente: OFICINA DE PATENTES Y MARCAS Archivo (1873-1889). Registro ¢
inventario de marcas. Num. 1: México. PDF (Consultado el 16 de junio de 2017).

RecUPERADO de: http://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/

descargaEjemplares.jsf
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Por lo que respecta a las marcas, la primera reglamentacién se encon-
traba en los articulos 1418 a 1423 del Cédigo de Comercio promul-
gado el 20 de abril de 1884, con el objetivo de proteger el nombre
del comerciante o prestador de servicios (/nforme Anual, 1994-1996,
p 4). Posteriormente, a través de un texto publicado por la Secretaria de
Fomento, Colonizacién e Industria en 1892, se especificaba que el 28
de noviembre de 1889, el entonces Presidente de la Republica, general
Porfirio Diaz, habia dado instrucciones al Secretario de Estado y del
Despacho de Fomento, Colonizacién, Industria y Comercio, general
Carlos Pacheco, para que se imprimiera, publicara y circulara la Ley
de Marcas de Fabrica. Dicha ley constaba Gnicamente de 19 articulos.
El articulo 1° sefalaba: “Se considera marca de fdbrica cualquier signo
determinante de la especialidad para el comercio de un producto indus-
trial”. Enlos siguientes articulos se especificaba: que la proteccién de esa
ley a las marcas industriales o comerciales s6lo ampararia a produc-
tos fabricados o vendidos dentro del pais. No se considerarian como
marca la forma, el color o locuciones que no constituyeran el signo
determinante de la especialidad del producto. Cualquier propietario
de una marca de fdbrica, nacional o extranjero residente en México,
podria adquirir el derecho exclusivo de usar una marca en la Repd-
blica Mexicana. Para adquirir la propiedad exclusiva de una marca
de fébrica el interesado debia acudir personalmente o mediante un
representante legal a las oficinas de la Secretaria de Fomento y pre-
sentar dos ejemplares de la marca a través de un dibujo o grabado,
y en caso de que tuviera alguna particularidad entregaria aparte los
pormenores con figuras a detalle y una leyenda explicativa. El trdmite
también debia indicar el nombre de la fdbrica y su ubicacién, el nom-
bre y domicilio del propietario y el género de comercio o industria.
Un extranjero no residente en México s6lo podria registrar una marca
si lo habia hecho previamente en su pais de origen. Ademds, el pri-
mer individuo que hubiera hecho uso legalmente de una marca seria
el Gnico que podria adquirir su propiedad (Secretaria de Fomento,
1892, pp. 6-7).
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El texto de la Secretaria de Fomento, Colonizacién e Industria pu-
blicado en 1892, antes citado, también referia que la propiedad exclu-
siva de la marca s6lo podria ejercitarse por declaracién hecha por la
Secretaria de Fomento una vez cumplidos todos los requisitos, bajo res-
ponsabilidad del solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros.
Para lo cual se mandaria publicar la solicitud, por si existiese alguna
oposicién. Las marcas de fébrica s6lo se transmitirfan junto con el esta-
blecimiento cuyos productos distinguieran. En cuanto a la vigencia de
la propiedad se especificaba que era indefinida, y sélo se consideraria
como abandonada en caso de clausura o falta de produccién de la fabri-
ca o negociacién. El registro de marcas de fibrica se concentraria en la
Secretaria de Fomento, donde el interesado podria solicitar una copia
certificada del registro. También se afirmaba que se declararia falsifica-
cién de marca de fébrica cuando se usaran marcas que fueran una repro-
duccién exacta de otra cuya propiedad ya estuviera registrada o cuando
la imitacién fuera con identidad casi absoluta y por tanto susceptible de
confundirse. Siempre y cuando se aplicase la marca a objetos o produc-
tos de la misma industria o comercio. Las penas por falsificacién que-
darfan sujetas al Cédigo respectivo. Por tltimo, el articulo 19° establecia
que los dibujos y modelos industriales también quedaban comprendi-
dos en esa Ley de Marcas de Fabrica, la cual habia entrado en vigor el
1° de enero de 1890 (Secretaria de Fomento, 1892, pp.8-9).

De acuerdo con el texto publicado en 1904, “Ley de Marcas Industria-
les y de Comercio”, en Coleccion de leyes federales vigentes, sus reglamentos
y circulares sobre mineria, patentes de invencion y marcas industriales y de
comercio, arreglada y anotada, el 25 de agosto de 1903, el general Por-
firio Diaz dio orden al general Manuel Gonzélez de Cosio, Secretario
de Estado y del Despacho de Fomento Colonizacién e Industria, para
que se publicara y circulara la nueva Ley de Marcas Industriales y de
Comercio, la cual entrarfa en vigor el 1° de octubre de 1903, derogan-
do en su articulo 93¢ la anterior ley del 28 de noviembre de 1889, asi
como una reforma que se habia realizado el 18 de diciembre de 1897.
En ocho capitulos y 93 articulos se ampliaba y afinaba la legislacion
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referente al registro de marcas en México. Se referian en los capitulos
diversos aspectos como: la definicién, el registro y la nulidad de mar-
cas; las penas a imponerse; el procedimiento para obtener la revocacion
de las resoluciones administrativas; los procedimientos para los juicios
civiles; los procedimientos para los juicios de orden penal; lo referente
a los nombres y avisos comerciales; los derechos fiscales; y finalmen-
te los articulos transitorios. La definicién de marca en esa ley de 1903
era “Marca es el signo o denominacién caracteristica y peculiar usada
por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce
o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su procedencia” (Ley
de Marcas Industriales y de Comercio, 1904, p. 268).

En esta ley se inclufa, ademds del productor o fabricante, al comer-
ciante como un agente que podia tener y registrar alguna marca. La ley
referfa que para poder obtener el derecho exclusivo al uso de una marca
era necesario registrarla en la Oficina de Patentes y Marcas, cumpliendo
con las formalidades que establecian la ley y el reglamento respectivo.
Es decir que los interesados debian presentar una solicitud junto con
una descripcién de la marca, ademds del nombre del propietario, el
nombre de su fébrica o negociacién y la direccién, los tipos de pro-
ductos a los que se les iba a asignar la marca, junto con una descripcién
y dibujo. El interesado debia presentar dos copias del documento, el
cliché o molde de la marca y doce ejemplares de la marca como se iba a
usar. Todo mexicano o extranjero podia acudir a las oficinas de Patentes
y Marcas a registrar una marca, ya fuera personalmente o por medio de
un representante legal. De igual manera tenian derecho las sociedades,
companias o cualquier persona moral (Ley de Marcas Industriales y de
Comercio, 1904, p. 269), no sélo las personas fisicas.

Se establecia en la ley de 1903 que no podian registrarse como mar-
cas: los nombres o denominaciones genéricas cuando la marca ampa-
rase objetos que estuvieran comprendidos en el género al que se referia
el nombre; lo que fuera contario a la moral y buenas costumbres o
que tendiera a ridiculizar ideas o personas; las armas, escudos y emble-

mas nacionales o de los estados de la federacién o de ciudades del pais o
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de naciones extranjeras; y los nombres, firmas, sellos y retratos de parti-
culares sin su previo consentimiento. La renovacién de la marca deberia
hacerse cada 20 afos, lo cual no traeria la pérdida de los derechos exclu-
sivos a su uso, pero si tendria un recargo sobre los derechos fiscales que
tuviera que pagar. Las marcas registradas por los fabricantes deberian
llevar de manera notoria en sus productos la leyenda “Marca Indus-
trial Registrada” o “M. Ind. Rgtrda”, el nimero y la fecha de registro.
Cuando las marcas fueran nombres, denominaciones, leyendas, inicia-
les, abreviaturas, signos, etcétera, las marcas deberfan ir acompafadas
del nombre de la fibrica o negociacién y su direccién El certificado del
registro de marca expedido por la Oficina de Patentes y Marcas debida-
mente legalizado, constituia el titulo que acreditaba el uso exclusivo de
la marca. Las marcas registradas podian transferirse y enajenarse como
cualquier otro derecho, haciendo constar el nombre del adquiriente. La
transmisién del registro de marca llevaba consigo el derecho de explota-
cién industrial o comercial de los productos amparados por ella (Ley de
Marcas Industriales y de Comercio, 1904, pp. 270-272).

En cuanto al nombre comercial y avisos comerciales, el Articulo 73
de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, establecia que
el dueno de un nombre comercial tenfa el derecho exclusivo de usarlo
sin necesidad de registro ni de ningtin otro requisito. Tenia derecho a
que se publicara en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas para hacer-
lo del dominio publico. Era necesario renovar la publicacién cada diez
afos. En cuanto a los avisos comerciales, la ley apuntaba que los efectos
del registro serian de cinco a diez anos, a voluntad del interesado, y una
vez terminado el plazo serfan del dominio publico. Antes de que vencie-
ran, el interesado tendria el derecho de prérroga por otros cinco o diez
afios. Las prérrogas serfan publicadas en la Gaceta Oficial de Patentes y
Marcas. Los derechos fiscales en vigor eran: cinco pesos por registro o
prérroga de una marca; un peso por publicacién del nombre comercial;
dos pesos el registro del aviso comercial por cinco anos (Ley de Marcas
Industriales y de Comercio, 1904, pp. 287-288). Por lo tanto, el costo

del registro de marca era el més elevado.
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Veinticinco afios después, se publicé en el Diario Oficial de la Fede-
racién del viernes 27 de julio de 1928, la Ley de Marcas y de Avisos y
Nombres Comerciales. Con esta ley, dada el 26 de junio de 1928 por
el Presidente de la Repuiblica Mexicana, Plutarco Elias Calles a Luis
N. Morones, Secretario de Estado y del Despacho de Industria y Co-
mercio, se derogaba la ley de 1903. Con 125 articulos se legislaban los
aspectos referentes al registro de marca, avisos y nombres comercia-
les. En el primer articulo se establecia que: quien estuviera usando o
quisiera usar una marca para distinguir los articulos que fabricara, y
para denotar su procedencia podia adquirir el derecho exclusivo de uso,
mediante su registro en el entonces Departamento de la Propiedad In-
dustrial que dependia de la Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo.
De igual manera, los comerciantes tendrian derecho con respecto a los
articulos que vendieran y de los cuales quisieran indicar su proceden-
cia, usando una marca por si sola o para agregarla a la del industrial o
agricultor productor. Podian constituir una marca los nombres bajo
una forma distintiva, denominaciones y cualquier medio susceptible
de hacerse distinguir a los objetos de su misma especie. También po-
dian constituir una marca las razones sociales de los comerciantes y las
leyendas, muestras de sus establecimientos aplicadas a las mercancias
que vendieran; si el registro lo solicitaba el comerciante era requisito
indispensable contar con el consentimiento del productor. La Secretaria
de Industria, Comercio y Trabajo podria declarar, en cualquier mo-
mento, el uso obligatorio de las marcas para los articulos de consumo
necesario, materias primas, efectos de la industria, productos médicos y
todos aquellos que por su naturaleza se relacionaran de manera intima
con la economia del pais y necesidades publicas (Diario Oficial, 1928
julio, pp. 5-6).

El registro de marca podria ser solicitado por cualquiera que se
creyera con derecho, ya fuera nacional o extranjero. Al igual que las
sociedades, companfas, colectividades o personas morales. No se po-
drfan comprender en un solo registro articulos que pertenecieran a

clases distintas conforme a la clasificacién del Reglamento de dicha
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ley; no podria ser considerada una marca imitacién de otra registra-
da con anterioridad; ni podria negarse a nadie el derecho de aplicar
su nombre propio a los objetos o efectos que produjera con tal que
tuviera caracteres que lo hicieran distinguir de un homénimo ya re-
gistrado como marca. Los efectos de registro de marca tendrian con
esa ley una vigencia de 20 afnos a partir de la fecha y hora de presenta-
cién de la solicitud, siendo este plazo renovable indefinidamente por
periodos de diez anos. El derecho de uso exclusivo de una marca se
otorgarfa por medio del titulo respectivo que expediria la Secretaria
de Industria, Comercio y Trabajo por conducto del Departamento
de Propiedad Industrial. Los objetos que amparase la marca debian
indicar que habia sido registrada legalmente, la ubicacién de la fibrica
o establecimiento, el nombre del productor, y la leyenda “Hecho en
México” (Diario Oficial, 1928 julio, pp. 7-11).

También se especificaban en esa ley de 1928 las causas de nulidad y
extincién del registro de marcas, por ejemplo, cuando la marca tuviera
indicadores falsos respecto a su procedencia, ubicacién o a reconoci-
mientos que no hubieran sido obtenidos; o bien se extinguirfa cuando se
suspendiera la explotacién de la marca por mds de cinco afios consecuti-
vos. Las penas para los productos que fabricaran o comerciaran una
marca ya registrada legalmente a favor de otra persona, irfan de entre
uno y dos anos de prisién y una multa de entre $100 y $2,000. Los im-
presores o litdgrafos (elaboracién de etiquetas o empaques) que usaran
marcas que fueran falsas o imitacién de alguna legal tendrian el caricter
de cémplices del productor o comerciante. Los derechos fiscales por
registrar una marca serfan entonces de $10.00, por registro de un aviso
comercial $5.00, al igual que por la publicacién de un nombre comer-
cial. Esos derechos se pagarian en estampillas de la Renta Federal del
Timbre y por ningtin motivo se podria exigir su devolucién. La ley co-
menzarfa a regir a partir del 1° de enero de 1929 (julio 1928, pp. 13-
26). En el Diario Oficial de la Federacién del lunes 31 de diciembre de
1928, siendo presidente de México Emilio Portes Gil, se publicé el Re-
glamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales con
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108 articulos en los que se especificaba el procedimiento para realizar la
solicitud de marca, asi como la renovacion. Al final se inclufan modelos
con la informacién que debian contener las solicitudes para su tramita-
cién (Diario Oficial, 1928 diciembre, pp. 1-10).

En la década de los anos cuarenta del siglo xx, se publicé en el
Diario Oficial de la Federacién del jueves 31 de diciembre de 1942,
la Ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento correspondiente,
bajo la presidencia de Manuel Avila Camacho. En los titulos 111, 1v y
v se inclufan los diversos capitulos y 132 articulos relativos a las mar-
cas, avisos y nombres comerciales. Al paso de los anos, la legislacién
respecto a la propiedad industrial y en especifico la de las marcas se
fue ampliando de acuerdo con las circunstancias. Las reglas generales
del capitulo 1, senalaban que quien estuviera usando o quisiera usar
una marca para distinguir los articulos que fabricara, podfa adquirir
el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaria de la
Economia Nacional. Igual derecho tendrian los comerciantes con res-
pecto a los articulos que vendieran y de los cuales quisieran indicar su
procedencia, usando su marca sola o agregdndola a la del industrial o
agricultor. Se afirmaba que “pueden constituir una marca los nombres
bajo una forma distintiva, las denominaciones, y en general, cualquier
medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de
hacer distinguir a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse,
de los de su misma especie o clase” (Diario Oficial, 1942 diciembre,
p- 8).

Ademis de las razones sociales de los comerciantes, cuando no fue-
ran descriptivas de los productos que vendian o de los giros que ex-
plotasen, asi como los emblemas distintivos de sus establecimientos,
aplicados a las mercancias que vendiesen. Si deseaban agregar su marca
a la del productor de los articulos era necesario que contaran con la
autorizaciéon de éste. La Secretaria de la Economia Nacional podria de-
clarar en cualquier momento el uso obligatorio de las marcas para los
articulos de consumo necesario, materias primas del pais, efectos de la

industria nacional, productos farmacéuticos y, en general para todos
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los articulos que por su origen, naturaleza o aplicacién se relacionasen
de manera estrecha con la economia del pais y las necesidades publicas.
De acuerdo con el articulo 99 de esa ley, el derecho al uso de la marca
obtenido mediante su registro, no produciria efectos contra un tercero
que explotara ya dicha marca en la republica con mds de tres afos de
anterioridad (Diario Oficial, 1942 diciembre, p. 8).

En lo referente a lo que no se admitirfa como registro de marca
en esa ley de 1942, en catorce incisos se estipulaba cada caso, por eje-
mplo, en el nimero 111 referfa a los envases que fueran del dominio pu-
blico o se hubieran hecho de uso comin en México y que en general
carecieran de originalidad, o bien el inciso 1x senalaba que no procede-
rian “Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorizacién de los
interesados o, si han fallecido, de sus herederos o parientes hasta tercer
grado”. El registro de la marca lo podria solicitar cualquier persona fi-
sica que se creyera con derecho a ello, ya fuera nacional o extranjero.
De igual manera, tendrian derecho las sociedades, companias, colecti-
vidades y personas morales. El procedimiento para el registro consistia
en presentar una descripcién por triplicado de la marca; un c/isé de la
marca; doce impresiones del ¢/isé; la declaracién de la fecha en que se
empezd a usar la marca; y si era a colores la marca, se presentarian doce
etiquetas. El derecho al uso exclusivo de una marca se acreditarfa por
medio del titulo respectivo expedido en nombre del presidente de la
Republica Mexicana, y firmado por el secretario de Economia Nacio-
nal (Diario Oficial, 1942 diciembre, pp. 9-10).

Respecto a los plazos, esa ley de 1942 especificaba que los efectos
del registro de una marca durarian diez afos, contados a partir de
la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud. Ese plazo
podia ser renovable indefinidamente por periodos de diez afios. La
marca cuyo registro se pidiera en México, hasta seis meses después
de haberse solicitado en uno o varios Estados extranjeros, se consi-
deraria registrada en la misma fecha en el que se hubiera registrado
en el primero de ellos. En cuanto al uso de la marca, se senalaba ente

otros aspectos que debia usarse tal y como habia sido registrada. Que
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la marca deberfa llevar en los productos la leyenda “Marca Regis-
trada’, “Marca Reg.” o bien “Marca Ind. Reg.”, asi como, “Hecho
en México” o si se tratasen de productos no elaborados “Producido
en México”. Si el producto no pudiese llevar las leyendas anteriores,
deberfan aparecer en las cajas, empaques o envases. Y en el caso de
productos mexicanos destinados exclusivamente para exportacién,
podrian redactarse las leyendas en otro idioma. También referia la ley
de 1942 que, en caso de registros de marcas colectivas, propiedad de
sindicatos, asociaciones profesionales o patronales, si no existiese un
establecimiento industrial fijo no seria necesario que se hiciera cons-
tar uno, siempre y cuando al momento de la solicitud del registro se
hubiese dado el domicilio de la persona moral. Si se suspendiese por
mds de cinco afos consecutivos la explotacién de la marca se extin-
guirfan los efectos del registro, o bien cuando hubiese desaparecido el
establecimiento y no se hubiese registrado el cambio de ubicacién a la
Secretaria de la Economia Nacional. Ademds, cuando por relaciones
de cardcter industrial o comercial, dos 0 mds personas tuvieran interés
en una misma marca por no poderla utilizar por separado, podrian
ser registradas esas personas como copropietarios de la marca. Tam-
bién habia la posibilidad de registro a titulo de usuario de una marca
cuando existiesen entre personas fisicas o morales convenciones que
asegurasen el empleo de los mismos procedimientos y férmulas téc-
nicas, se permitiria a los diversos afiliados el empleo simultdneo de la
misma marca a titulo de usuarios autorizados. En lo referente a los
avisos comerciales, toda persona que para anunciar al publico un co-
mercio o determinados productos hiciera uso de avisos originales que
se distinguieran de los demds, podia adquirir el derecho exclusivo. De
igual manera se determinaba que toda persona fisica, productora o
comerciante, tenfa el derecho de uso exclusivo de su nombre comer-
cial (Diario Oficial, 1942 diciembre, pp. 11-17).

En la década de los anos setenta del siglo xx, durante la presidencia
de Luis Echeverria Alvarez, se publicé en el Diario Oficial de la Fede-
racion del 10 de febrero de 1976, la Ley de Invenciones y Marcas; en
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237 articulos regulaba el otorgamiento de patentes de invencién y de
mejoras; de certificados de invencidn; el registro de modelos y dibu-
jos industriales; el registro de marcas; las denominaciones de origen y los
avisos y nombres comerciales; y la represion de la competencia desleal.
Esta ley reconocia las marcas de productos y de servicios, que los distin-
gufan de los de su misma especie. El derecho de uso exclusivo de marca
se obtenfa mediante un registro ante la Secretaria de Industria y Comer-
cio. Podian constituir una marca “las denominaciones y signos visibles,
suficientemente distintivos y cualquier otro medio susceptible de iden-
tificar productos o servicios frente a los de su misma especie”. También
los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales cuan-
do no fueran descriptivos de los productos o servicios a que se aplica-
ren. En veintitrés incisos se especificaba lo que no era registrable como
marca, por ejemplo: los nombres propios, técnicos o de uso comun de
los productos o servicios que amparase la marca, aun estando en idioma
extranjero. Las marcas se registrarian con relacion a productos, clases de
productos o servicios determinados segin la clasificacién establecida en
el reglamento correspondiente. Para el registro no podrian comprender-
se en una sola solicitud productos o servicios que perteneciesen a clases
diferentes. Si se satisfacian los requisitos legales se procederia a efectuar
el examen de novedad para verificar si afectaban derechos ya adquiri-
dos. El registro de marca tendria entonces una vigencia de cinco anos a
partir de la fecha legal, y seria renovable indefinidamente por periodos,
igualmente, de cinco afios. (Diario Oficial, 1976 ftebrero, pp. 1, 7-10).
La tendencia era disminuir el nimero de anos de vigencia de registro de
marca, aunque con la posibilidad de renovar indefinidamente mediante
el pago correspondiente.

En la ley de 1976, la marca debia usarse tal y como habia sido
registrada. Toda modificacién, salvo dimensiones o material en el
cual estuviera impresa, serfa motivo de una solicitud de registro.
Los productos nacionales entonces debian llevar la leyenda “Mar-
ca registrada”, o su abreviatura “Marc. reg.” o las siglas “M.R.”, asi
como “Hecho en México”. Los productos de exportacién debian
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ostentar, ademds, la contrasena que estableciera la Secretaria de In-
dustria y Comercio, omitir la leyenda y contrasena ameritarfa san-
ciones. Esas indicaciones, de leyendas y contrasena, debian aparecer
ademds de en los productos, en las etiquetas, empaques o envases.
La Secretarfa de Industria y Comercio podia declarar por razones
de interés publico, el registro y uso obligatorio de marcas en cual-
quier producto o servicio. Toda marca de origen extranjero o cuya
titularidad correspondiese a una persona fisica o moral, extranjera,
que amparase articulos fabricados en México deberia usarse vincu-
lada a una marca originalmente registrada en este pais, debiéndo-
se usarambas marcas. No se negaba el derecho a persona fisicao moral de
aplicar su nombre propio a los productos que fabricase o servicios que
prestase, siempre y cuando los caracteres se distinguiesen claramente de
un homénimo ya registrado (Diario Oficial, 1976 febrero, pp. 10-11).

Quince anos después, el 27 de junio de 1991, se publicé en el Diario
Oficial de la Federacion, la llamada Ley de Fomento y Proteccién Indus-
trial, siendo presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Constaba
de 227 articulos, mds los transitorios. En el Titulo Cuarto: De las Mar-
cas y de los Avisos y Nombres comerciales, Capitulo 1, se hacfa referencia
a que se entendia por “marca a todo signo visible que distinga produc-
tos o, servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. El
registro de marca tendria una vigencia de diez afios contados a partir de
la fecha de presentacién de la solicitud, y podria renovarse por periodos
de la misma duracién (Diario Oficial, 1991 junio, pp.14, 16). En el Ca-
pitulo 11, se sefialaba lo referente a las marcas colectivas, apuntando que
las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestado-
res de servicios, legalmente constituidas, podrian solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios
de sus miembros. Con la solicitud de marca colectiva se deberia pre-
sentar la lista de asociados y las reglas para el uso de la marca. Una vez
obtenido el registro de marca colectiva, la asociacién deberia informar
a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial de cualquier cambio
que hubiera en la lista de asociados. La marca colectiva no podria ser
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transmitida a terceras personas quedando reservado a los miembros de
la asociacién. Se consideraba aviso comercial a las frases u oraciones
que tuvieran por objeto anunciar al publico establecimientos o nego-
ciaciones comerciales, industriales o de servidos, productos o servicios,
para distinguirlos de los de su especie. Si el aviso comercial tenia por
objeto anunciar productos o servicios, estos deberian especificarse en
la solicitud de registro. Si una marca no era usada durante tres anos
consecutivos, en los productos o servicios para los que habia sido regis-
trada, procederia la caducidad de su registro, salvo que existieran causas
justificadas a juicio de la Secretarfa. La leyenda “Marca registrada”, su
abreviatura “Marc. reg.”, las siglas “M.R.” o bien la letra “R” dentro de
un circulo, sélo se podria utilizar en el caso de los productos o servicios
para los cuales la marca se encontrara registrada (Diario Oficial, 1991
junio, pp. 16, 19). Era novedad incluir la opcién de la letra “R” dentro
de un circulo para simplificar la imagen.

El titular de una marca registrada podria conceder mediante con-
venio, licencia de uso a una o mds personas, con relacién a todos o
algunos de los productos o servicios a los que se aplicara esa marca. La
licencia deberia ser inscrita en la Secretaria Comercio y Fomento Indus-
trial para que pudiera producir efectos en perjuicio de terceros. Existiria
franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitieran
conocimientos técnicos o se proporcionara asistencia técnica, para que
la persona a quien se le concedia pudiera producir o vender bienes o
prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios a los que la marca distinguiera. Quien concedia una franqui-
cia deberfa proporcionarlo previamente a la celebracién del convenio a
quien se la pretendia conceder, la informacién relativa sobre el estado
de su empresa, en los términos que estableciera el reglamento de la
respectiva ley. Los derechos de una solicitud de registro de marca o de
una marca registrada podrian transmitirse a una o varias personas en los

términos y con las formalidades que establecia la legislacién. Esa trans-
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mision de derechos deberia inscribirse en la Secretarfa. Cuando se diera
la fusién de personas morales, se entenderia que existia una transmision
de los derechos sobre marcas registradas, salvo estipulacién en contrario
(Diario Oficial, 1991 junio, p. 20).

En los afos 1994, 1997, 1999, 2005, 2006, 2010, 2012, 2016 (C4-
mara de Diputados del H. Congreso de la Unién, junio, 2016), se
realizaron reformas a la Ley de Fomento y Proteccién Industrial de
1991. En primer lugar, el nombre cambié a Ley de la Propiedad Indus-
trial en agosto de 1994. Nombre que ya habia tenido en 1942. En las
disposiciones generales de esa reforma se establece que esa ley es de or-
den publico y observancia general en toda la Republica, esto sin perjui-
cio de lo establecido en Tratados Internacionales de los que México sea
parte, y que la aplicacién administrativa corresponde al Ejecutivo
Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad. Entre los ob-
jetivos de esa ley se sefialaban: establecer las bases para que en las acti-
vidades industriales y comerciales del pais tenga lugar un sistema
permanente de perfeccionamiento; promover y fomentar la actividad
inventiva de aplicacién industrial las mejoras técnicas y la difusién del
conocimiento tecnoldgico; propiciar e impulsar el mejoramiento de la
calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, confor-
me a los intereses del consumidor; favorecer la creatividad para el dise-
fios y la presentacién de productos nuevos y ttiles; asi como, proteger
la propiedad industrial mediante la regulacién y el otorgamiento de:
patentes de invencidn; registros de modelos de utilidad; disenos indus-
triales, marcas y avisos comerciales; publicacién de nombres comercia-
les; declaracién de proteccién de denominaciones de origen, y regulacién
de secretos industriales (Cdmara de Diputados del H. Congreso de la
Unién, 2016, p. 1).

La ley de la Propiedad Industrial en el Titulo Cuatro, Capitulo I,
establecia que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrdn hacer uso de marcas en la industria, el comercio o los servi-
cios que presenten. En tanto que el derecho a su uso exclusivo sélo se
obtenia mediante su registro en el iMp1. Esa ley conservaba la definicién
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de marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie’. Mencionaba que los signos que podian
constituir una marca eran: las denominaciones y figuras visibles que
identificaran los productos o servicios; las formas tridimensionales; los
nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; y el nombre
propio de una persona fisica, cuando no se confundiera con una marca
ya registrada o un nombre comercial ya publicado. Respecto a las mar-
cas colectivas afirmaba que las asociaciones o sociedades de producto-
res, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios, que estuviesen
legalmente constituidas, podrian solicitar el registro de marca colectiva
para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros
respecto a los mismos de terceros. La marca colectiva no podria ser trans-
mitida a terceras personas y su uso quedard reservado para los miembros
de la asociacién o sociedad productora (Cimara de Diputados del H.
Congreso de la Unidn, 2016, pp. 21, 24-25).

En esa reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (2016) se hacia
referencia a las marcas notoriamente conocidas y famosas, cuando un
sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais
conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales de-
sarrolladas en México o en el extranjero por la persona que emplea esa
marca en relacién con sus productos o servicios, o como consecuencia de
la publicidad de esta. Para que el titular pudiera obtener esa declaratoria
del 1vp1 debia estar registrada en México, y amparara los productos o
servicios con los que la marca habia adquirido notoriedad. En cuanto a
los avisos comerciales, se les consideraba a las frases u oraciones que tu-
vieran por objeto anunciar al pablico establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para dis-
tinguirlos de los de su especie (Cdmara de Diputados del H. Congreso
de la Unién, 2016, pp. 25-29).

La reforma mds reciente a la Ley de Propiedad Industrial de 1991 se
publicé en el Diario Oficial de la Federacién del 18 de mayo del 2018.
En el Titulo Cuarto de las marcas y avisos comerciales, Capitulo I. De
las marcas, se establece en los Articulos 87 al 89 que: Cualquier per-

151



152

REvISTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACION

sona, fisica o moral, podrd hacer uso de marcas en la industria, en el
comercio o en los servicios que presten. El derecho a su uso exclusivo
se obtiene mediante su registro en el Instituto (1mMp1). Se especifica que se
entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y suscepti-
ble de representarse de manera que permita determinar el objeto claro
y preciso de la proteccién, que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado. Se estipulan en ocho incisos
que puede constituir una marca los siguientes signos: Las denomina-
ciones, letras, nimeros, elementos figurativos y combinaciones de co-
lores, asi como los signos hologrificos; las formas tridimensionales; los
nombres comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre
propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una mar-
ca registrada o un nombre comercial publicado; los sonidos; los olores;
la pluralidad de elementos operativos, elementos de imagen, incluidos
el tamafo, disefio, color, disposicién de la forma, etiqueta, empaque,
la decoracién o cualquier otro que al combinarse, distingan productos
o servicios en el mercado; La combinacién de los signos enunciados
en las fracciones 1 a vi. Mientras que en el Articulo 90, con veintidés
fracciones, se especifica todo aquello que no serd registrable como mar-
ca (Diario Oficial de la Federacion, 18 mayo 2018). Con esta reciente
reforma se amplia la definicién de todo aquello que se considera puede
constituir una marca susceptible de ser registrada ante el mvp1, con lo
cual se actualiza la legislacién mexicana. Detallando a su vez todo lo
que no se aceptard para registro de marca

En lo que se refiere a las Marcas Colectivas y de Certificacién, Ca-
pitulo II, articulos del 96 al 98, en sintesis se establece que podrdn
solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades
de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestado-
res de servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado,
los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean
calidad o caracteristicas comunes entre ellos y diversas respecto de los
productos o servicios de terceros. Los miembros de la asociacién o so-

ciedad titular de la marca colectiva podrdn usar junto con ésta, el tér-



REevisTA IBEROAMERICANA DE COMUNICACION

mino “Marca Colectiva Registrada” y deberdn presentar las reglas para
su uso. La marca colectiva no serd objeto de licencia, ni podra ser trans-
mitida a terceras personas, siendo su uso reservado a los miembros de la
asociacion o sociedad. En tanto que la marca de certificacién se entien-
de como un signo que distingue productos y servicios cuyas cualidades
u otras caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales como
componentes, condiciones de elaboracién o servicios prestados, calidad
u origen geografico del producto. La marca de certificacién podrd estar
conformada por el nombre de una zona geogréfica o que contenga di-
cho nombre, u otra indicacién conocida por hacer referencia a la zona,
que identifique un producto como originario, cuando determinada
calidad, reputacién, u otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen geogréfico. Cuando sean zonas geogré-
ficas nacionales protegidas se entiende que son bienes de dominio del
poder publico de la Federacién. Cuando la marca de certificacién se
constituya por una indicacién geografica nacional, se delimita las carac-
teristicas de las personas morales, cdmaras o asociaciones, dependencias
del Gobierno Federal y gobiernos de las entidades en cuyo territorio se
produzca o extraiga el producto que se busque amparar. La solicitud de
registro de una marca de certificacién deberd acompafarse de las reglas
para su uso, establecidas en la ley en diez incisos. La marca de certifi-
cacién tampoco serd objeto de licencia, su uso estard reservado a las
personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas.
El titular de una marca de certificaciéon autorizard su uso a toda perso-
na cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones establecidas
en las reglas para tal motivo. Asi, los usuarios autorizados podrén usar
junto con la marca de certificacién, la frase “Marca de Certificacién
Registrada”. También se establecen las marcas notoriamente conocidas
y famosas en México cuando un sector determinado del piblico o de
los circulos comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia
de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o

servicios o bien, como consecuencia de la promocién de esta. El vpr
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entenderd que una marca es famosa en México cuando sea conocida por
la mayoria del publico consumidor (Diario Oficial de la Federacion, 18
mayo 2018). De esta manera se termina la revisién cronoldgica de la

legislacién relativa al registro de marca en México.

CONSIDERACIONES FINALES

La revisién del concepto marca nos lleva a considerar que es parte del
capital intangible que genera valor en la empresa o negocio, y que en la
actualidad aportan al consumidor, ademds de sus funciones tradicionales
de distincién y diferenciacién, una idea a un nivel mds abstracto o sim-
bélico que genera identidad y transmite emociones. En cuanto a la parte
legal, si bien se han usado marcas desde las civilizaciones antiguas, no fue
sino hasta el siglo x1x como consecuencia de la Revolucién Industrial y la
implementacion del modelo econémico liberal en Occidente, que se hizo
necesario el registro de marca por parte de productores y comerciantes
para proteger sus intereses, sin dejar de considerar los beneficios que im-
plicaba ese registro para los clientes y seguramente a los gobiernos.

Una vez revisada la cronologia de la legislacién mexicana sobre el
registro de marca, observamos que fue hasta la Ley de Propiedad Indus-
trial de 1942 en la que se integra el registro de marca en una ley més
amplia de Propiedad Industrial. Se tiene la idea de que la legislaciéon
mexicana, respecto a la propiedad industrial, ha presentado ajustes a lo
largo del tiempo respecto a lo que se considera como una marca sus-
ceptible de ser registrada. En un inicio, en el Cédigo de Comercio de
1884, senalaba que una marca podia consistir en “el nombre o razén
social del fabricante, de su establecimiento, o alguna letra”. Si compa-
ramos con la legislacién vigente de 2018, la cual define como marca
“todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse
de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la pro-
teccién, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado”. En el transcurso de mds de un siglo, se observa
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una evolucién del significado del concepto marca. De un nombre o
letra en relacién con el fabricante, evoluciona el concepto a todo signo
perceptible por los sentidos y susceptible de representarse, no sélo de
productos sino también de servicios, y esos signos pueden ser denomi-
naciones, letras, nimeros, elementos figurativos y combinaciones de
colores, asi como signos holograficos; formas tridimensionales; nom-
bres comerciales y denominaciones o razones sociales; el nombre pro-
pio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada; los sonidos; los olores; la pluralidad de elementos operativos;
elementos de imagen, incluidos el tamano, disefio, color, disposicién
de la forma, etiqueta, empaque, la decoracién o cualquier otro que al
combinarse, distingan productos o servicios en el mercado; Asi como
la combinacién de los signos anteriores.

El concepto de lo que era una marca tradicional susceptible de regis-
trar en México, al parecer se estaba quedando atrds respecto a lo que
hoy se considera marca. En la sociedad de consumo, frente a la canti-
dad de productos y servicios, las marcas le otorgan al producto una
cualidad que incide en las emociones del consumidor para atraer su
atencion. Es decir que hoy en dia, un consumidor puede tomar la de-
cisiéon de comprar una marca no sélo por la calidad del producto o
servicio, o por prestigio del fabricante o prestador de servicio, sino por
el significado que le genera: el color, forma, olor, sonido o imagen. Las
iniciativas de reformas a la ley de propiedad industrial mexicana se pro-
mueven peridédicamente, de ahi que los estudios al respecto pueden que-
dar un poco rezagados al momento de su publicacién.
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