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SECRETARIA DE ECONOMIA

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la Republica.

ENRIQUE PENA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unién, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,DECRETA:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 20., fraccion V; 60., fraccion Ill; 7 BIS 2, parrafo segundo;
13; 30; 33, fracciones | y II; 36, primer parrafo; 37; 44; 52 BIS, primer parrafo; 80, fraccién Ill, y altimo parrafo;
90, fraccién X; el actual TITULO QUINTO en su denominacion, en la de los Capitulos que lo conforman y los
articulos que comprende, para quedar como TITULO QUINTO, “De las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geograficas”; conformado por el Capitulo I, “Disposiciones Comunes”, conformado por los
articulos 156 al 164; Capitulo I, “Del Tramite de la Declaracién de Protecciéon”, conformado por los articulos
165 al 165 BIS 13; Capitulo Ill, “De la Autorizacion para su Uso”, conformado por los articulos 165 BIS 14 al
165 BIS 25; Capitulo IV, “De la Cesacion de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso”,
conformado por los articulos 165 BIS 26 al 165 BIS 30, y Capitulo V, “Del Reconocimiento a las
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas Protegidas en el Extranjero”, conformado por los
articulos 166 al 178; 186, primer y segundo parrafos; 213, fracciones XXII, XXIX y XXX; 214, fracciones | y II;
223, fracciones V y VI; 223 Bis; 224; 229, parrafo primero; se adicionan un parrafo segundo al articulo 13; un
articulo 30 BIS; un articulo 32 BIS; un segundo péarrafo y el actual parrafo segundo pasa a ser el parrafo
tercero del articulo 36; un articulo 36 BIS; un articulo 37 BIS; una fraccion IV al articulo 80; las fracciones
XXX, XXXI'y XXXIl 'y la actual fraccion XXX pasa a ser fraccion XXXIII al articulo 213; una fraccion VIl y un
segundo y tercer parrafos, y el actual parrafo segundo, pasa a ser el parrafo cuarto del articulo 223 de la Ley
de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Articulo 20.- ...
l.-alV.-..

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de patentes de invencion;
registros de modelos de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y
avisos comerciales; publicacion de nombres comerciales; declaracion de proteccién de denominaciones de
origen e indicaciones geograficas, y regulacion de secretos industriales;

VI y VI ...

Articulo 60.- ...

Lyll- ...

[ll. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de modelos de utilidad, disefios
industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, emitir declaratorias
de notoriedad o fama de marcas, emitir declaraciones de proteccion a denominaciones de origen e
indicaciones geogréficas, autorizar el uso de las mismas; la publicacion de nombres comerciales, asi como la
inscripcion de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotacion, y las demas que le otorga
esta Ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los derechos de propiedad industrial;

V.- a XXIl.- ...
Articulo 7 BIS 2.- ...

El Director General del Instituto expedira, mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial, las reglas y
especificaciones para la presentacion de las solicitudes, asi como los procedimientos, criterios, lineamientos
y requisitos especificos para facilitar la operacion del Instituto y garantizar la seguridad juridica de los
particulares, incluyendo las reglas generales para la gestion de tramites a través de medios de comunicacion
electronica.

Articulo 13.- Se presume inventor o disefiador a la persona o personas fisicas que se sefialen como tales
en la solicitud de patente o de registro. El inventor o disefiador tiene el derecho a ser mencionado con tal
caracter en la publicacion de la solicitud y, en su caso, en el titulo correspondiente.
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El derecho a que se refiere el parrafo anterior es irrenunciable. En su caso, la renuncia efectuada al mismo
se tendra por no hecha.

Articulo 30.- Para la tramitacion y otorgamiento del registro de un modelo de utilidad se llevara a cabo, en
lo conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capitulos Il y V del presente Titulo, a
excepcion de los articulos 23, 45, 52 y 52 BIS.

Articulo 30 BIS.- La publicacion de la solicitud de registro de modelo de utilidad en tramite tendr& lugar lo
mas pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su
publicacion anticipada.

Articulo 32 BIS.- Para efectos del presente Capitulo se entendera por:

I.- Creacion independiente, cuando ningln otro disefio industrial idéntico haya sido hecho publico antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de registro, o antes de la fecha de la prioridad reconocida. Se
consideraran idénticos los disefios industriales cuyas caracteristicas difieran sélo en detalles irrelevantes, y

Il.- Grado significativo, la impresion general que el disefio industrial produce en un experto en la materia y
que difiera de la impresion general producida por cualquier otro disefio industrial, que se haya hecho publico
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro o antes de la fecha de prioridad reconocida,
considerando el grado de libertad del disefiador para la creacion del disefio industrial.

Articulo 33.- ...

I.- Las reproducciones graficas o fotograficas del disefio correspondiente, suficientemente claras, para la
comprensién del disefio y su publicacion, y

Il.- La indicacion del producto para el cual se utilizara el disefio.

Articulo 36.- El registro de los disefios industriales tendra una vigencia de cinco afios, a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud, renovable por periodos sucesivos de la misma duracion hasta un maximo de
veinticinco afios, sujeto al pago de las tarifas correspondientes.

Los registros de disefios industriales y sus renovaciones seran publicados en la Gaceta.

Articulo 36 BIS.- La renovacion del registro de un disefio industrial debera solicitarse por el titular dentro
de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dara tramite a aquellas
solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia la fraccion Il del articulo 80 de
esta Ley.

Articulo 37.- La tramitacion y otorgamiento del registro de los disefios industriales se llevara a cabo, en lo
conducente, conforme a las disposiciones contenidas en los Capitulos Il y V del presente Titulo, a excepcion
de los articulos 23, 45, 52 y 52 BIS.

Articulo 37 BIS.- La publicacién de la solicitud de registro de disefio industrial en tramite tendra lugar lo
mas pronto posible después de que haya aprobado el examen de forma, sin que pueda solicitarse su
publicacion anticipada.

Articulo 44.- Si la solicitud no cumple con lo establecido en el articulo anterior, el Instituto lo comunicara
por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando
como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de prioridad reconocida. Si vencido el plazo
el solicitante no ha realizado la divisidn, se tendra por abandonada la solicitud.

Articulo 52 BIS.- Dentro de un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de publicacion en la
Gaceta prevista en el articulo anterior, el Instituto podra recibir informacién de cualquier persona, relativa a si
la solicitud cumple con lo dispuesto en los articulos 16 y 19 de esta Ley.

Articulo 80.- ...

-y Il- ...

lIl.- En el caso del articulo 73 de esta Ley, y

IV.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, tratandose del registro de un disefio industrial.

La caducidad a la que se refieren las fracciones |, Il y IV del presente articulo, no requerira de declaracion
administrativa por parte del Instituto.



74 (Primera Seccion) DIARIO OFICIAL Martes 13 de marzo de 2018

Articulo 90.- ...
l.-alX.-...

X.- Las zonas geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como las denominaciones de poblaciones,
los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusién o error en cuanto a su procedencia. Quedan incluidas las que se acompafien de
expresiones tales como "género", "tipo", "manera”, "imitacion", “producido en”, “con fabricacién en” u otras
similares que creen confusién en el consumidor o impliqguen competencia desleal relacionada con la misma.

Xl.- a XVIl.- ...
TITULO QUINTO
De las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geograficas
Capitulo |
Disposiciones Comunes

Articulo 156.- Se entiende por denominaciéon de origen, el nombre de una zona geografica o que
contenga dicho nombre, u otra denominacién conocida por hacer referencia a la citada zona, que sirva para
designar un producto como originario de la misma, cuando la calidad o las caracteristicas del producto se
deban exclusiva o esencialmente al medio geogréfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que
haya dado al producto su reputacion.

Articulo 157.- Se entiende por indicacion geogréfica, el nombre de una zona geogréfica o que contenga
dicho nombre, u otra indicacion conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un producto
como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputacion u otra caracteristica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geografico.

Articulo 158.- Se entiende por zona geogréfica, aquella que consista en la totalidad del territorio o en una
region, localidad o lugar de un pais.

Articulo 159.- La proteccion que esta Ley concede a la denominacion de origen e indicacion geogréfica se
inicia con la declaracion que al efecto emita el Instituto.

Articulo 160.- La denominacion de origen e indicacion geografica son bienes de dominio del poder publico
de la Federacion y s6lo podran usarse mediante la autorizacion que expida el Instituto.

Articulo 161.- La vigencia de la declaracién de proteccion de una denominacién de origen o indicacion
geografica estard determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

Articulo 162.- EI nombre comin o genérico de un producto podra incluirse como elemento de la
denominacion de origen o indicacion geografica.

No obstante lo anterior, el nombre comun o genérico se considerara en todos los casos de libre utilizacion.
Articulo 163.- No podra protegerse como denominacion de origen o indicacion geogréfica lo siguiente:

I.- El nombre que sea idéntico o semejante en grado de confusién a una denominacién de origen o
indicacion geogréfica protegida o al sefialado en una solicitud de declaracion en tramite presentada con
anterioridad, aplicados a los mismos o similares productos, salvo resolucion emitida por el Instituto que
permita la coexistencia de dichos nombres;

Il.- El nombre técnico, genérico o de uso comin de los productos que pretendan ampararse, asi como
aquella denominacion que, en el lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se haya convertido en un
elemento usual o genérico de los mismos;

lll.- La denominaciéon que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos que traten de protegerse. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicidn, destino o valor;

IV.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusién a una solicitud de registro de marca o aviso
comercial en tramite, presentada con anterioridad 0 a una marca o aviso comercial registrado y vigente,
aplicado a los mismos o similares productos o servicios;

V.- La que sea idéntica o semejante en grado de confusidon a una solicitud de publicacion de nombre
comercial en tramite, presentada con anterioridad o a un nombre comercial publicado y vigente, aplicado al
mismo o similar giro comercial;

VI.- La traduccion o transliteracién de una denominacién de origen o indicacidon geografica no protegible, y

VII.- La que constituya o contenga la designacién de una variedad vegetal protegida o de una raza animal.
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Articulo 164.- Ademéas de las publicaciones previstas en este Titulo, se publicaran en la Gaceta las
declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, asi como cualquier acto que dé por terminados los
efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen o indicaciones geograficas.

Capitulo 1l
Del Tramite de la Declaracién de Proteccion

Articulo 165.- La declaraciéon de proteccion de una denominacién de origen o indicacion geogréfica, se
hara de oficio o a peticién de:

I.- Las personas fisicas o morales que directamente se dediquen a la extraccion, produccion o elaboracién
del producto que se pretenda amparar;

Il.- Las camaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda
amparar;

lll.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federacién en cuyo territorio 0 zona geografica se extraiga,
produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.

Articulo 165 BIS.- La solicitud de declaracion de proteccion a una denominacion de origen o indicacion
geografica debera presentarse por escrito ante el Instituto con los siguientes datos, acompafiada de los
documentos que funden la peticién:

I.- El nombre y domicilio del solicitante;

Il.- El caracter del solicitante, debiendo sefialar su naturaleza juridica y acreditar las actividades a las que
se dedica, en términos a los que se refiere el articulo anterior;

.- El sefialamiento de la denominacion de origen o indicacion geogréfica;

IV.- La descripcion detallada del producto o los productos terminados, incluyendo sus caracteristicas,
componentes, forma de extraccion, procesos de produccion o elaboracion y su uso en el comercio;

V.- Las Normas Oficiales Mexicanas a las que debera sujetarse el producto, su forma de extraccion, sus
procesos de elaboracion o produccion y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento, en su caso;

VI.- Los criterios que establezcan las caracteristicas y especificaciones que deberd cumplir el producto
para su produccion, envasado y comercializacion, en el caso de una indicacion geogréfica;

VIl.- El lugar o lugares de extraccion, produccion o elaboracién del producto que se trate de proteger y la
delimitacion del territorio o zona geografica, atendiendo a la geografia y a las divisiones politicas;

VIIl.- El sefialamiento detallado de los vinculos entre denominacion, producto, territorio o zona geogréfica y
los factores naturales o humanos, cuando la solicitud se refiera a una denominacion de origen;

IX.- El estudio técnico emitido por una autoridad o institucién publica o privada que sustente la informacion
a la que se refieren las fracciones IV, VIl y VIl del presente articulo;

X.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente, y
Xl.- Los demas que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Articulo 165 BIS 1.- Recibida la solicitud, el Instituto efectuard un examen a los datos y documentos
aportados.

Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos legales, resultan insuficientes para la
comprension y andlisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, o la denominacion de origen o
indicacion geogréfica sefialada cae en alguno de los impedimentos a que se refiere el articulo 163, se
requerira al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo
de dos meses.

Articulo 165 BIS 2.- El solicitante tendra un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a
que se refiere el articulo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda
al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contara a partir del dia siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto
en el articulo anterior.

La solicitud se tendra por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados
dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este articulo, o no presenta el comprobante de pago
de las tarifas correspondientes.
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Si lo considera pertinente, el Instituto podra continuar de oficio la tramitacién de la declaracién en los
términos del presente Capitulo.

Articulo 165 BIS 3.- El solicitante podra transformar la solicitud de denominacion de origen en una de
indicacion geografica y viceversa, cuando del contenido de la solicitud se infiera que ésta no concuerda con
lo solicitado.

El solicitante solo podra efectuar la transformacion de la solicitud dentro del plazo improrrogable de dos
meses siguientes a la fecha de su presentacion o de los dos meses siguientes a la fecha en que el Instituto le
requiera para que la transforme.

En este supuesto, se considerard como fecha de presentacién aquella en la que se solicite la
transformacion de la solicitud.

En caso de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido por el Instituto se tendra
por abandonada.

Articulo 165 BIS 4.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto
publicara en el Diario Oficial:

I.- El nombre del solicitante;

.- El sefialamiento de la denominacion de origen o indicacion geografica;

.- La descripcién del producto o productos que ésta abarcard;

IV.- El lugar o lugares de extraccion, produccion o elaboracion del producto a proteger, y

V.- El domicilio en el que se encontrara abierto para consulta publica el expediente de la solicitud de
declaracion y en el que se recibiran los documentos relacionados con la misma.

Articulo 165 BIS 5.- El Instituto otorgara un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la
fecha de publicacion en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su
oposicion a la solicitud de declaracién de proteccion y formule observaciones u objeciones respecto al
cumplimiento de lo establecido en los articulos 163 y 165 BIS de la presente Ley.

La oposicién debera presentarse por escrito, acompafiada de las pruebas respectivas, asi como del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Articulo 165 BIS 6.- El Instituto notificard al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgandole un
plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificacion respectiva,
para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacién con la oposicion, observaciones u
objeciones presentadas y, en su caso, presente pruebas.

Articulo 165 BIS 7.- Para los efectos de este Capitulo se admitiran toda clase de pruebas con excepcion
de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesion estén contenidos en documental, asi
como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

El Instituto podra realizar en cualquier tiempo, antes de la declaracion, las investigaciones que estime
pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios.

Articulo 165 BIS 8.- El Instituto suspendera el tramite de una solicitud de declaraciéon de proteccion de
denominacién de origen o indicacidn geogréfica, en los siguientes casos:

I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno de los impedimentos a los que se refieren las fracciones IV
y V del articulo 163 y se presente una solicitud de declaracion administrativa de nulidad, caducidad o
cancelacion sobre la marca registrada o de cesacién de los efectos de un nombre comercial publicado. La
suspension procedera de oficio o a peticién de cualquiera de las partes en el procedimiento de declaracion
administrativa y se levantara cuando éste sea resuelto por el Instituto, y

Il.- Por orden de autoridad jurisdiccional o administrativa.

Articulo 165 BIS 9.- Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 165 BIS 6 de esta Ley, previo
andlisis de los antecedentes, efectuados los estudios, desahogadas las pruebas y, antes de dictar resolucion,
las actuaciones se pondran a disposicion del solicitante y de las personas que hubieren presentado
oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de diez dias, los cuales seran
tomados en cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo se dictara la resolucién que corresponda, la cual se
notificara a las partes involucradas.
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Articulo 165 BIS 10.- Si la resolucion a que se refiere el articulo anterior, otorga la proteccion de la
denominacién de origen o indicaciébn geografica solicitada, el Instituto ordenara la publicacion
de la declaracién de proteccién en el Diario Oficial.

La declaracion determinara en definitiva los elementos de la denominacién de origen o indicacion
geografica protegida detallando:

I.- La descripcién del producto o los productos terminados, incluyendo sus caracteristicas, componentes,
forma de extraccion y procesos de produccion o elaboracion;

Il.- Las Normas Oficiales Mexicanas o los criterios a los que debera sujetarse el producto, su forma de
extraccion, sus procesos de elaboracion o produccion y sus modos de empaque, embalaje o envasamiento,
en su caso, y

.- La delimitacion del territorio 0 zona geografica protegido.

Articulo 165 BIS 11.- En caso de que el Instituto niegue la proteccion a la denominacion de origen o
indicacion geografica solicitada, lo comunicara por escrito al solicitante y, en su caso, a los oponentes,
expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion.

Articulo 165 BIS 12.- Para obtener el reconocimiento en el extranjero de las denominaciones de origen o
indicaciones geograficas nacionales, protegidas en términos de esta Ley, el Instituto de manera directa o por
conducto de la autoridad competente, realizara las gestiones necesarias de conformidad con los Tratados
Internacionales, acuerdos comerciales o legislacion del pais que corresponda.

Articulo 165 BIS 13.- Los términos de la declaracion de proteccién de una denominacién de origen o
indicacion geografica podran ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de parte interesada,
siguiendo el procedimiento establecido en este Capitulo.

Si la solicitud se presenta a peticién de parte interesada, ésta debera contener lo previsto por el articulo
165 BIS de esta Ley, asi como un sefialamiento detallado de las modificaciones que se solicitan y las causas
que las motivan. El Instituto resolvera lo conducente conforme a lo establecido en este Capitulo.

Capitulo 1
De la Autorizacién para su Uso

Articulo 165 BIS 14.- La autorizacion para usar una denominacioén de origen o indicacion geogréafica
debera ser solicitada ante el Instituto y se otorgard a toda persona fisica o moral que cumpla con los
siguientes requisitos:

I.- Que directamente se dedique a la extraccién, produccion o elaboracion, de los productos protegidos por
la denominacion de origen o indicacion geogréfica;

.- Que realice tal actividad dentro del territorio o zona geogréfica determinado en la declaracion;

lll.- Que, en su caso, cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas establecidas conforme a las leyes
aplicables, respecto de los productos de que se trate, y

IV.- Los demas que sefiale la declaracion.

Articulo 165 BIS 15.- La solicitud para obtener una autorizacién de uso de denominacion de origen o
indicacion geogréfica debera contener los datos y acompafarse de los documentos que sefiale el reglamento
de esta Ley.

Articulo 165 BIS 16.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas
correspondientes, se efectuard el examen de los datos y documentos aportados. En caso de que se
satisfagan los requisitos legales procedera su otorgamiento.

Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o resultan insuficientes, se requerird al
solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo
improrrogable de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerara
abandonada.

Articulo 165 BIS 17.- Los efectos de la autorizacién para usar una denominacién de origen o indicacién
geografica duraran diez afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud en el Instituto y
podran renovarse por periodos de la misma duracion.

La renovacién debera solicitarse por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su
vigencia. Sin embargo, el Instituto dara tramite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de
seis meses posteriores a la terminacién de la vigencia de la autorizacion. Vencido este plazo sin que se
presente la solicitud de renovacion, la autorizacion caducara.
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Articulo 165 BIS 18.- El usuario autorizado estara obligado a usar la denominacion de origen o indicacién
geografica protegida, tal y como aparezca en la declaraciéon correspondiente, asi como a aplicar la leyenda
"Denominacion de Origen Protegida" o “Indicacion Geografica Protegida” o las siglas “D.O.P” o0 “.G.P.”, segun
corresponda, a los productos amparados por éstas.

Articulo 165 BIS 19.- La denominacion de origen o indicacion geogréafica podra usarse en publicidad,
documentacion comercial, empaques, embalajes, envases 0 sobre los propios productos en que sea aplicada
o de cualquier otra manera con propésitos comerciales.

Articulo 165 BIS 20.- El uso ilegal de la denominacion de origen o indicacion geogréafica protegida sera
sancionado, incluyendo los casos en que venga acompafiada de expresiones tales como "género”, "tipo",
"manera”, "imitacién", “producido en”, “con fabricacién en” u otras similares que creen confusiéon en el
consumidor o impliquen competencia desleal.

Articulo 165 BIS 21.- Se entendera que una denominacion de origen o indicacion geografica protegida se
encuentra en uso, cuando los productos que ésta distingue lleven incorporada, aplicada, reproducida o
grabada por cualquier medio, la denominacion o indicacion protegida; cuando los productos sean destinados
para la exportacion, o cuando los productos hayan sido puestos en el comercio 0 se encuentran disponibles
en el mercado en el pais en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio.

Articulo 165 BIS 22.- En caso de que la denominacion de origen o indicacién geografica protegida no sea
usada en la forma establecida por la declaracién o esta Ley, el Instituto procedera a la cancelaciéon de la
autorizacion de uso.

Articulo 165 BIS 23.- El derecho a usar una denominacién de origen o indicacion geogréfica protegida
podra ser transmitido por el usuario autorizado en los términos de la legislacion comuin. Dicha transmision
debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros, previa
comprobacion de que el nuevo usuario cumple con las condiciones y requisitos establecidos en esta Ley para
obtener el derecho a usarlas. La transmision surtira efectos a partir de su inscripcion.

Articulo 165 BIS 24.- El usuario autorizado de una denominacion de origen o indicacion geogréfica
protegida podra a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, Unicamente a quienes distribuyan o
vendan los productos de sus marcas. El convenio deberd inscribirse en el Instituto para que produzca efectos
en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripcion.

El convenio debera contener una cldusula en la que se establezca la obligacion del distribuidor o
comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones Il y IV del articulo 165 BIS 14 y
los previstos en el reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumpliere con
esta obligacidn, procedera la cancelacion de la inscripcion.

Articulo 165 BIS 25.- El usuario autorizado por el Instituto debera inscribir ante el mismo, los cambios de
nombre, denominacion o razon social o transformacion de régimen juridico, asi como los cambios de domicilio
gue correspondan, en los términos previstos en el reglamento de esta Ley.

Capitulo IV
De la Cesacioén de los Efectos de las Declaraciones y de las Autorizaciones de Uso

Articulo 165 BIS 26.- La declaracion de proteccion de una denominacion de origen o indicacion
geografica protegida dejara de surtir efectos por otra declaracion del Instituto, publicada en el Diario Oficial,
aplichndose para tal efecto, en lo que resulte conducente, el procedimiento previsto en el Capitulo Il
de este Titulo.

Articulo 165 BIS 27.- La autorizacion de uso de una denominacion de origen o indicacion geogréfica
protegida sera nula cuando se otorgue:

I.- En contravencion a las disposiciones de esta Ley, o
Il.- Con base en datos o documentos falsos.

Articulo 165 BIS 28.- Procedera la cancelacion de la autorizaciéon de uso de una denominacién de origen
o indicacion geografica protegida cuando:

I.- El usuario autorizado la use en forma diferente a la establecida en la declaracion de proteccion o esta
Ley, 0

.- El usuario autorizado omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el articulo 165 BIS 18.
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Articulo 165 BIS 29.- La autorizacién de uso caducara:

I.- Cuando deje de usarse durante los tres afios inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, o

II.- Por terminacion de su vigencia.

Articulo 165 BIS 30.- Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelacion y caducidad se haran por
el Instituto, de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico Federal.

La caducidad a que se refiere la fraccion Il del articulo anterior, no requerira de declaracion administrativa
por parte del Instituto.

Capitulo V

Del Reconocimiento a las Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geograficas Protegidas en el Extranjero

Articulo 166.- El Instituto reconocerd a las denominaciones de origen o indicaciones geograficas
protegidas en el extranjero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a lo previsto en el
presente Capitulo.

Articulo 167.- El Instituto inscribird las denominaciones de origen o indicaciones geogréficas protegidas
en el extranjero, en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripcion debera presentarse por el
titular de las mismas y cumplir con los siguientes requisitos:

I.- Sefialar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Il.- Presentar el documento mediante el cual se haya otorgado proteccion a la denominacion de origen o
indicacion geografica, conforme a la legislacion aplicable del pais de origen o de acuerdo a los Tratados
Internacionales;

I1l.- Indicar el producto o productos protegidos y el territorio 0 zona geografica de su extraccion, produccion
o elaboracion;

IV.- Sefialar la traduccién al idioma espafiol o la transliteracion al alfabeto latino internacional moderno de
la denominacion de origen o indicacion geogréfica protegida, en su caso;

V.- Acompafiar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y
VI.- Los demaés que establezca el reglamento de esta Ley.

Articulo 168.- No se inscribira en el registro de denominaciones de origen o indicaciones geogréficas
protegidas en el extranjero, la denominacién o indicacién que se encuentre en alguno de los impedimentos a
los que hace referencia el articulo 163 de esta Ley.

Articulo 169.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a realizar un examen, a fin de verificar si ésta
cumple con los requisitos a que se refiere el articulo 167.

Si la solicitud o la documentacion exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios o si
existe algin impedimento, el Instituto lo comunicara por escrito al solicitante otorgandole un plazo de dos
meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su
derecho convenga, siendo aplicable el plazo adicional regulado en el articulo 165 BIS 2 de la presente Ley.

Si el interesado no contesta dentro del plazo inicial o en el adicional, se considerara abandonada
su solicitud.

Articulo 170.- Cuando los documentos presentados satisfagan los requisitos legales, el Instituto publicara
en el Diario Oficial:

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Il.- El sefialamiento de la denominacién de origen o indicacion geografica, el producto o productos
protegidos y el territorio 0 zona geografica de su extraccion, produccion o elaboracion, conforme al documento
mediante el cual se acredité la proteccion en el pais de origen;

lll.- La traduccién al idioma espafiol o la transliteracién al alfabeto latino internacional moderno de la
denominacién de origen o indicacién geogréfica protegida, en su caso, y

IV.- El domicilio en el que se encontrara abierto para consulta publica el expediente de la solicitud de
declaracion y en el que se recibiran los documentos relacionados con la misma.
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Articulo 171.- El Instituto otorgara un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha de
publicacion en el Diario Oficial, para que cualquier tercero que justifique su interés presente su oposicion a la
solicitud de reconocimiento y formule observaciones u objeciones respecto al cumplimiento de lo establecido
en los articulos 163 y 167 de la presente Ley.

La oposicién debera presentarse por escrito, acompafiada de las pruebas respectivas, asi como del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Articulo 172.- El Instituto notificara al solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgandole un plazo
improrrogable de dos meses, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificacion respectiva, para
manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacién con la oposicion, observaciones u objeciones
presentadas y, en su caso, presente pruebas.

Articulo 173.- Al tramite de inscripcién del reconocimiento previsto en el presente Capitulo resultan
aplicables, en lo que no se oponga, las disposiciones establecidas en los articulos 165 BIS 7, 165 BIS 8 y 165
BIS 9 de esta Ley.

Articulo 174.- En caso de que el Instituto niegue la inscripcién, lo comunicara por escrito al solicitante v,
en su caso, a los oponentes, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion.

Articulo 175.- En caso de que la resolucion sea favorable, el Instituto procedera a la inscripcion del
reconocimiento de la denominacion de origen o indicacion geografica protegida en el extranjero y ordenara la
publicacion en el Diario Oficial de lo siguiente:

I.- El nombre, nacionalidad y domicilio del titular del registro;

Il.- La denominacion de origen o indicacidon geogréfica, el producto o productos protegidos, el territorio o
zona geogréafica de su extraccién, produccion o elaboracién y, en su caso, la vigencia de la proteccion,
conforme al documento mediante el cual se acreditd la proteccién en el pais de origen, y

lll.- La traduccién al idioma espafiol o la transliteraciéon al alfabeto latino internacional moderno de la
denominacién de origen o indicacién geogréfica protegida, en su caso.

Articulo 176.- El titular de la inscripcién de reconocimiento a una denominacion de origen o indicacién
geografica protegida en el extranjero tendra la facultad de ejercer las acciones legales de proteccién de los
derechos sobre el mismo.

Articulo 177.- El reconocimiento de una denominacion de origen o indicacion geogréfica protegida en el
extranjero no producird efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el
producto al cual se aplique dicha denominacién o indicacién, luego que el producto hubiera sido introducido
licitamente en el comercio por su titular o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto, la importacion de los productos legitimos a los que se aplique la
denominacioén de origen o indicacion geografica protegida en el extranjero, que realice cualquier persona para
su uso, distribucion o comercializacion en México.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente articulo no constituird infraccién
administrativa o delito en los términos de esta Ley.

Articulo 178.- La inscripcion del reconocimiento de una denominacion de origen o indicacién geografica
protegida en el extranjero dejara de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando se otorgue en contravencion a las disposiciones de esta Ley, y
b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

Il.- Cancelacion, cuando el documento al que se refiere la fraccién Il del articulo 167, deje de surtir efectos
en el pais de origen.

La declaracion de nulidad o cancelacién de la inscripcion, se hara administrativamente por el Instituto de
oficio, a peticién de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algun interés la Federacion.

Articulo 186.- Los expedientes de las solicitudes de patente, de registro de modelo de utilidad y de
registro de disefio industrial no publicadas en la Gaceta s6lo podran ser consultados por el solicitante 0 su
representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando dichos expedientes sean citados a otro
solicitante o cuando se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaraciéon administrativa, debiendo
observarse las medidas necesarias para preservar la confidencialidad.

El personal del Instituto que intervenga en los diversos tramites que procedan conforme a esta Ley y su
reglamento, estara obligado a guardar absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en tramite,
de lo contrario se le sancionara conforme a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades
administrativas de los servidores publicos, independientemente de las penas que correspondan en su caso.
Igual obligacion tendra el personal de organismos publicos o privados que pudieran conocer dicho contenido
en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus funciones.
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Articulo 213.- ...
l.-a XXI.- ...

XXII.- Usar sin la autorizacién de uso correspondiente una denominacién de origen o indicacion geografica
protegida;

XXII.- a XXVIII.- ...

XXIX.- No proporcionar, sin causa justificada, informes y datos al Instituto cuando los requiera en ejercicio
de la atribucién prevista en la fraccion | del articulo 203;

XXX.- Usar una denominacién o indicacion idéntica o semejante en grado de confusion a una
denominacion de origen o indicacion geografica nacional protegida o extranjera reconocida por el Instituto,
para amparar los mismos o similares productos. Queda incluido en este supuesto, el uso de la denominacion
o indicacioén en servicios;

XXXI.- Usar la traduccion o transliteracién de una denominacién de origen o indicacién geografica nacional
protegida o extranjera reconocida por el Instituto, para amparar los mismos o similares productos. Queda
incluido en este supuesto, el uso de la denominacion o indicacion en servicios;

XXXII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos idénticos o semejantes a los que se
encuentren protegidos por una denominacion de origen o indicacion geografica nacional protegida o extranjera
reconocida por el Instituto, utilizando cualquier tipo de indicacion o elemento que cree confusién en el
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consumidor sobre su origen o calidad, tales como "género", "tipo", "manera”, "imitaciéon”, “producido en”, “con
fabricacion en” u otras similares, y

XXXIIl.- Las demas violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.
Articulo 214.- ...
I.- Multa hasta por el importe de veinte mil Unidades de Medida y Actualizacion;

Il.- Multa adicional hasta por el importe de quinientas Unidades de Medida y Actualizacién, por cada dia
que persista la infraccion;

l.-aVv.-...
Articulo 223.- ...
l.-alV.- ...

V.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de
su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propésito de obtener un beneficio
econdmico para si 0 para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial 0 a su usuario autorizado;

VI.- Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o
puesto, ejercicio de su profesion o relacion de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con
el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial 0 su usuario autorizado, con el propésito de
obtener un beneficio econémico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado, y

VII.- Producir, almacenar, transportar, distribuir o vender productos de origen nacional que no cuenten con
la certificacion correspondiente conforme a la denominacion de origen o indicacién geogréfica y la Norma
Oficial Mexicana correspondiente, con el propésito de obtener un beneficio econémico para si o para
un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, realizar cualquier acto de despacho aduanero ante las autoridades
competentes, para la introduccién al pais o salida del mismo.

No existird responsabilidad penal cuando la Norma Oficial Mexicana correspondiente no se encuentre
vigente o el respectivo organismo de evaluacion de la conformidad no se encuentre acreditado, en términos
de la legislacién aplicable.

Articulo 223 Bis.- Se impondra de dos a seis afios de prision y multa de cien a diez mil Unidades de
Medida y Actualizacion, al que venda a cualquier consumidor final en vias o en lugares publicos, en forma
dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por
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esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se
impondran de tres a diez afios de prisién y multa de dos mil a veinte mil Unidades de Medida y Actualizacion.
Este delito se perseguira de oficio.

Articulo 224.- Se impondran de dos a seis afios de prision y multa por el importe de cien a diez mil
Unidades de Medida y Actualizacion, a quien cometa alguno de los delitos que se sefialan en las fracciones |,
IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones Il, Ill o VII del
mismo articulo 223, se impondran de tres a diez afios de prision y multa de dos mil a veinte mil Unidades de
Medida y Actualizacion.

Articulo 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadas de la violacion de un derecho
de propiedad industrial asi como para la adopcién de las medidas previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley,
sera necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases o embalajes de productos
amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los articulos
26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley, o por algin otro medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico que los productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad
industrial.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrara en vigor a los treinta dias habiles siguientes a su publicacién en el
Diario Oficial de la Federacion.

Segundo.- Respecto de las solicitudes de disefios industriales en tramite, los interesados que opten por la
aplicacion de las disposiciones contenidas en el presente Decreto, deberan hacerlo saber por escrito, al
Instituto dentro de los treinta dias habiles siguientes a su entrada en vigor.

En su caso, el Instituto podra requerir por una sola vez al solicitante, en los términos de la Ley de la
Propiedad Industrial, la reposicion de documentacion, complementacion de informacion faltante, aclaracion o
subsanacién de omisiones, que sea necesaria para continuar el tramite de su solicitud original de disefio
industrial conforme al presente Decreto.

Tercero.- Los registros de disefios industriales otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del
presente Decreto, conservaran la vigencia concedida hasta su vencimiento y continuaran enterando el pago
por concepto de quinquenios o anualidades, segun corresponda, en los términos que establece el Acuerdo por
el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Cuarto.- Los registros de disefios industriales, a los que hace referencia el articulo anterior, podran
renovarse hasta por dos periodos sucesivos de cinco afios, sin que su vigencia pueda exceder un maximo de
veinticinco afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud de registro.

La primera solicitud de renovacion debera presentarse dentro de los seis meses previos al término de la
vigencia original de quince afios, en los términos previstos en los articulos 36 y 36 BIS del presente Decreto.

Quinto.- Las solicitudes de denominaciones de origen que se encuentren en tramite a la entrada en vigor
del presente Decreto se resolveran conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentacion.

Sexto.- Una solicitud de una denominacién de origen en tramite podréa transformarse en una de indicacion
geografica, si cumple con los requisitos que se establecen en el presente Decreto y presenta la solicitud de
transformacion, a la que se refiere su articulo 165 BIS 3, en el plazo de 2 meses contados a partir de la
entrada en vigor.

Séptimo.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se
cubrirdn con cargo al presupuesto aprobado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el presente
ejercicio fiscal y los subsecuentes que correspondan.

Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Jorge
Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramirez, Secretario.- Dip. Maria Eugenia
Ocampo Bedolla, Secretaria.- Rubricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccién | del Articulo 89 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicacién y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.- Enrique
Pefia Nieto.- Rubrica.- El Secretario de Gobernacion, Dr. JesUs Alfonso Navarrete Prida.- Ruabrica.



