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ey COMISION DE ECONOMIA

DICTAMEN DE LA COMISION DE ECONOMIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

HONORABLE ASAMBLEA.:

A la Comision de Economia de la Camara de Diputados de fa LXI Legisiatura del Honorable
Congreso de la Unidn, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
la Propiedad Industrial.

Esta Comision Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 39, numeral 2,
fraccién XXIl,'y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgénica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y 68, 80, numeral 1, fraccion il, 82, numeral 1, 85, numeral 1,
157, numeral 1, fraccion |, y 158, numeral 1, fraccion IV, del Reglamento de la Camara de
Diputados, se aboco al estudio y discusion del proyecto de iniciativa que se menciona, y
conforme & las consideraciones y a la votacion que realizaron sus integrantes, somete a

consideracion de esta Honorable Asambilea el siguiente; ») . Led 4
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I ANTECEDENTES

PRIMERQ. - El 4 de enero de 2018, el Diputado Jorge Enrigue Davila Flores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida
en el articulo 71 fraccidn il y 78 fraccidn lil, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6, numeral 1, fraccion |, 77, 78 y demas aplicables del Reglamento de ia
Camara de Diputados, presentd ante la Comision Permanente del Congreso de la Union, la
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO. - El 4 de enerc de 2018, la Presidencia de la Mesa Directive de la Comision
Permanente del Honorable Congreso de fa Unién turné la propuesta a la Comision de
Economia de la Camara de Diputados para dictamen.

TERCERQ. - El 15 de enero de 2018, la Comision de Economia recibid, mediante oficio
D.G.P.L. 63-1}-7-2853, {a iniciativa en comento.

CUARTO. - El 19 de enero de 2018, la Junta Directiva de s Comisidn de Economia solicitd
prorrogs para emitir dictamen a ta Miesa Directive de la Camara de Diputados.
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18 OBIJETO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene como objeto modificar el concepto de marca en la Ley de la Propiedad
industrial y ampliar la proteccion de las marcas colectivas, asi como incluir las marcas de
certificacion, en consonancia con los compromisos internacionales que ha suscrito México.

| PropuesTADELAMICTIVA |

'MODIEICACION:DE LA
. “DICTAMINADORA:

Articulo 58.- £l interesado tendra
un plazo adicional de dos meses
para cumplir los requisitos a2 gue
se refieren jos articulos 44, 50, 55
y 57 de esta Ley, sin gue medie
solicitud y comprobando el pago
de la tarifs gue correspondsa al
mes en que se dé cumplimiento.

Articulo 58.- ...

Ef plazo a gue se refiere el parrafo
anterior, se contard a partir de!
dia siguiente al del vencimiento
del plazo de dos meses previsto
en ios articulos antes referidos.

El plazo a gue se refiere el parrafo
anterior, se contara a partir del
diz  habil siguiente al del
vencimiento del plazo de dos
meses previsto en los articuios
antes referidos.

la solicitud se tendré por
abandonada si el solicitante no da
cumplimiento 8 los
requerimientos formulados,

dentro del plazo inicial 0 en el
adicional previsto en este
articulo; o no presents el
comprobante de pago de las
tarifas correspondientes,

Articulo 87.- Les—ingustriales;
servicies podrar hacer uso de
marcas en la industriz, en el
comercio o en los servicios que

presten. Sin embargo, el derecho

a8 su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro en el
Instituto.

Articulo 87.- Cualauier persona,
fisica o moral, podra hacer uso
de marcas en ia industria, en el
comercio o en los servicios gue
presten. Sin embargo, el derecho
a su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro en el
Institute.

Articulo 88.- Se entiende por
marca 8 todo signo wisible gue
distinga productos o servicios de

Articulo 88.- Se entiende por
marca todo signo perceptible por
los sentidos y susceptible de

Articulo 8B.- Se entiende por
marca, todo signo perceptible
por los sentidos v susceptible de
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otros de su misma especie o clase
en el mercado.

representacion  grafica, que
distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase
en el mercada.

representarse de maners gue
permita determinar el objeto
claro y preciso de la proteccion,
gue distinga productos ©
servicios de otros de su misma
especie o clase en el mercado.

Articulo 89.- Pueden constituir | Articulo 89.- ...

una marca los siguientes signos:

l.- Las-denominacieonesy-figuras | [~ Las letras, numeros, | [.- Las denominaciones, letras,
wistbles————suficientemente | denominaciones, elementos | numeros, elementos figurativos y
distintivas,——susceptibles——de | figurativos y combinaciones de | combinaciones de colores, asi
dentificar—les—productos—eo | colores; como los signos holograficos;

Il.- Las formas tridimensionales;

Hee o,

.- Los nombres comerciales y
denominaciones o] razones
sociales, siempre gue no gueden
comprendidos en el articulo
siguiente, v :

- ..

V.- El nombre propio de una
persona fisica, siempre que no se

V.- El nombre propio de una
persona fisica, siempre gue no se

confunda con una marca | confunda con una  marca
registrada o un  nombre | registrada © un  nombre

t comercial publicado. comercial publicado;

! Sin correlativo i V.- Los sonidos;

| Sin correfativo { Vl.- Los olores;

! Sin correlativo Vii.- La pluralidad de elementos | VIil.- La piuralidad de elementos
operativos e—de—imagen, | operativos; elementos de
inciuidos el tamafig, disefic, | imagen, incluidos, entre otros, el
coior, disposicion de la forma, | tamafo, disefo, color,
etiqueta, empague e la | disposicidn dela forma, etiqueta,
decoracion que al combinarse, | empaque, la decoracion o
distingan productos o servicios | cualquier otro que al
en el mercado; y combinarse, distingan productas

o servicios en el mercado; y

Sin correlativo Vill.- Le combinacidn de los

signos enunciados en las

fracciones | a VI del presente

articulo,
Articulo 94.- No seran | Articulo 90.- ...
registrables como marca:
i~—Lasdenominaciones-figuras-e | |- Les—sighes—animades—e | .- Los nombres técnicas o de uso
formar————tridimensionates | camblantes—gue se-expresande | comun de los productes ©
animata—o—cambiantes—gue se | manero—dinamica,—auh—ecuands | servicios gue pretenden

distinguirse con la marca, asi
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expresan de manerz dinamice, | 5& £ £ | como aquellas palabras,
aun cuando sean-wsiblas: sentidas: denominaciones,  frases, o
elementos figurativos que, en el
lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan
convertido en elementos
usuales o genéricos de jos
mismos;
Il.- Los nombres técnicos o de uso | If.- bes-nembrestéenicosedeuse | .- Las formas tridimensionales
comin de los productos o | comin—de—los—broductos—oe | que sean del dominio publico o
servicios que pretenden | servicios——gue——pretenden | que se hayan hecho de uso
ampararse con la marca, asi | distinguirse—con—tla—marca—asi | comuin y aquellas que carezcan
como aquellas patabras que, en el eome————aguellas———frases; | de distintividad; asi como, la
lenguaje corriente o en las | deneminaciones—o—elamentes | forma usual y corriente de los
practicas comerciales, se hayan | figurstivos—gue—en—el-lenguaie | productos o servicios, ¢ ia
convertido en |2 desigracion | corriente—o—en—las—prdeticas | impuesta por su naturaleza o
ustat-e-genéres de los mismos; eomereiales,———se-——hayar | funcionalidad;

.- Las formas tridimensionales
gue sean del dominic publico o
gue se hayan hecho de usc
comun y aquelias que carezcan
de eriginalided—guetas—distngs
faciimente, asi como la forma
usual y corriente de los productos
o la impuesta por su naturalezs o
funcidn industrial;

lll.- Los hologramas gue sean del
dominio plblico y aguelios gue
carezcan de distintividad;

W.- & } } H
e—fe%mas—mé%en&ma#es—que
considerando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas
de los productos o servicios gue
traten de protegerse como
marca. Quedan incluidas en el
supuesto anterior las palabras
descriptivas o indicativas que en
el comercio sirvan para designar
la especie, calidad, cantidad,
compuosicion, destino, valor, lugar
de origen de los productes o la
época de produccidn;

V.- Los signos gue, considerando
el conjunto de sus caracteristicas,
sean descriptivos de los
productes o servicios que fraten

Quedan incluidos en el supuesto
anterior, los sighes descriptivos o
indicativas que en el comercio
sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicion,
desting, valor, tugar de origen o la
época de produccibn de los
productos o servicies;

I¥.- Los signos gue, considerando
el conjunto de sus caracteristicas,

sean  descriptivos de  los
productos © servicios gue
pretenden distinguir. Quedan

incluidos en el supuesto anterior,
los  signos  descriptivos ©
indicativos que en el comercio
sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugar de origen o la
época de produccidn de Jos
productos o servicios;

V.- Las letras, tos digitos o los
colores aislados, a menos que
estén combinados s}

acompafiados de alementestales

V.- Las letras, los digitos ¢ los
colores aislados, a menos gue
estén combinados o
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eome  sighos,  disehes—e
denemiracieneas, gue les dan un
caracter distintivo.

i

acompahados de otres sighos
gue les den un caracter distintivo;

V- La traduccion e—etres | VI- Lo traduccidn, ls variacion
tdiemas; la variacion ortografica | ortografice caprichosa o |l
caprichosa o |a construccidon | construccion artificial de palabras
artificial  de palabras no | no registrables, asi como la
registrables; transliteracion de signos nhe
registrables;
Vil.- Llas que reproduzcan o | Vil.- lLas—gue—reproguzean—oe | VIi-  Los signos que, sin
imiten, sin autorizacion, escudos, | Hwiten, sin autorizacién, escudos, | autorizacidén, reproduzcan o
banderas o emblemas de | banderas o emblemas de | imiten: escudos, banderas o
cualquier pafs, Estade, municipio | cualquier pais, Estado, municipio | emblemas de cualguier pafs,

0 divisiones politicas
equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos
o emblemas de organizaciones
internacionales,

gubernamentales, no
gubernamentales o de cualguier

o divisiones politicas
equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas,

simboies, emblemas o cualouvier
otro signo de organizaciones
internacionales,

gubernamentales, no

estado, municipio o divisiones
politicas equivalentes; asi como,
las denominaciones,  siglas,
simbolos, emblemas o cualguier
otro signo de instrumentos
internacionales, organizaciones
internacionales,

otra organizacién reconocide | gubernamentales o de cualguier | gubernamentales, no
oficialmente, asi como la | otra organizacién reconocida | gubernamentales o cualquier
designacion verbal de los | oficialmente, asi como la | otra organizacidon reconocida
mismos; designacion  verbal de los | oficialmente; asi comoc la
mismos; designacion  verbal de los
mismos;
Vlil.- Las que reproduzcan o | VIl.- Las que reproduzcan o©

imiten signos o sellos oficiales de
control y garantfa adoptados por
un estado, sin autorizacion de ta

autoridad competente, 0
monedas, billetes de banco,
monedas conmemorativas 0o

cualguier medio oficial de pago
nacional o exiranjerc;

imiten signos o selios oficiales de
control v garantia adoptados por
un Estado, sin autorizacion de la

autoridad competente, o)
monedas, bilietes de banco,
monedas conmemorativas 0

cualgquier medio oficial de pago
nacional o extranjero;

(.- &as gue reproduzcan o imiten
tlos nombres o la representacion
grafica de condecoraciones,
medallas u otros premios
obtenidos en  exposiciones,
ferias, congresos, eventos
culturales 0 deportivas
reconocidos oficialmente;

.- Los signos gue reproduzecan o
imiten los nombres, signos o la

representacion grafica de
condecoraciones, medallas u
otros premios obienidos en

exposiciones, ferias, congresos,
eventos culturales ¢ deportivos,

| reconocidos oficialmente;

Y- Las denominaciones
geograficas, propias o comuneas, y
los mapas, asi como
gentilicios, nombres y adjetivos,

.
105
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cuando indiguen la procedencia
de los productos o servicios y
puedan originar confusion ¢ error
en cuanto a su procedenciz;

Xl.- Las denominaciones e
poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacion de
ciertos productos, para amparar
éstos, excepto—tos—hembres—de
cuando—sean—aspeciales—e
. i |
. . "

! “con fabricacion en”

Xl.- Las denominaciones o signos
gue idéntiﬁquen poblaciones o
lugares que se caractericen por la
fabricacion de ciertos productos,
para amparar éstos. Asi como
aquelios gue se acompafien de
expresiones tales como
“género”, “tipo”, “manera”,
“imitacién”, “producidc en”,
u oftras
similares gue creen confusion en
el consumidor o impliguen
competenciz desleat;

Xl.- Llas denominaciones de
origen, indicaciones geograficas,
denominaciones o Ssighos ge
lugares, que se caractericen por
la fabricacion o produccién de
ciertos productos o la prestacion
de ciertos servicios; asi como
aquellos gue se acompafien de
expresiones tales como:
“género”, “tipo”, “manera”,
“imitacion”, “producido en”,
“con fabricacion en” u otras
similares que creen confusion en
el consumidor o impliguen
competencia desleal;

Xll- Los nombres, seugémimos:

Xil.- Los nombres de lugares de

Xil.- Los nombres de lugares de

| e at s-gepe ; propiedad particular, cuando | propiedad particular, cuando
| consentiriente-———ge————es | sean especiales e | sean especiales e inconfundibles
interesadososi-hanfallecido~er | inconfundibles, @ menos que se | v gue se caractericen por la
2r—d SR ; ' s | tenga el consentimiento del | produccidon de determinadas
consanguinecs—aen—linea—recta—y | propietario; productos ¢ el ofrecimiento de
por—adepeidn—yv—solaterales; determinados servicics, sin el
ambeshasteelcuarto-grade: consentimiento del propietaric;
Xhit-  Les—titwles—de—eobras | Xill- Los nombres, apellidos, | XHl.- Los nombres, apellidos,
vtelectuales—o—artisticas—as! | seuddnimos, firmasy-retrates de | apelatives ©  seuddnimos de
somo-otitples-depublicaciones | personas, sin consentimiento de | personas que hayan adguirido
y—difusiones—periddicas—ios | los  interesagos o, s han | tal prestigio, reconocimiento o
personates-ficticios-o-simbélices; | faliecide, de quien tenga el | fama gue al usarse puedan crear
rsonates ie | derecho correspondiente; un riesgoe de asociacion, inducir
caracterizacidn—Ios  hombres | al error, confusion o engafio al
it 2 inaciones publico consumidor, salve gue
egr s-artistices: se trate de dichzs persona o exista
el——ituler——del——dereche consentimiento expreso de le
correspondiente—lo—autoriee misma’ o de guien tenga el
expresamente; derecho correspondiente.

Sin correlativo

! Sin correlativo

Asimismo, no seran registrables |
como marca, l2 imagen, la voz
identificable, el retrato y las
firmas de personas, sin su
consentimiento expreso, o si han
faliecido, de guien tengz el
derecho correspondiente;
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XIV .- Las-denominaciones-figuras

. . . -

XIV.- La reproduccion o imitacion

de obras intelectuales o
artisticas, asi como lestitulosde
periodicas, los  personajes
ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de

caracterizacion, los nombres
artisticos y las denominaciones
de grupos artisticos; a menos

que el titular del derecho
correspondiente lo  autorice
expresamente;

XV~ Los nombres ©
denominaciones idénticas ¢
semejantes en grade de
confusion z los titules de obras
fiterarias o artisticas, asi como
tampoco la reproduccion o
imitacion de los elementos de
dichas obras; cuando, en ambas
casos, tengan tal relevancia o
reconocimiento que puedan ser
susceptibles de engahar al
publico o inducir a error por creer
infundadamente que existe
alguna relacion o asociacién con
dichas obras, salvo gue el titular
del derecho correspondiente o
autorice expresamente.

Sin correlativo

Sin correlativo

Asimismo, no serz registrable
como marca la reproduccion, ya
sea total o parcial, de obras

literarias o artisticas, sin 2

autorizacién  correspondiente
de! titular del derecho de autor,

Sin correlativo

Sin correlativo

Tampoco seran registrabies
como marce aguellos personajes
de ficcidn o simbolicos, ni los
personajes humanos de
caracterizacidon que tengan tal
relevancia ¢ reconocimiento,
excepto en aguelios cases que
sea solicitade por el titular del
derecho correspondiente o por
un tercero con el conseniimiento
de éste;

tpticatasa—cualguier proaucto o

servicio.

| XV.- Los signos susceptibies de

engafiar al pudblico ¢ inducir a
error—entendiéndose por tales
los aue constituyan falsas
indicaciones sobre la naturaleza,
componenies, cualidades o el
origern empresarial de los
productos o servicios gue
PrELARGI-SRPAar ETarca-cHVe

XV.- Los signos susceptibles de
engafiar al publico o inducir a
error. Entendigndose por tales,
los gue constituyan falsas
indicaciones sobre: {2 naturaleza,
componentes, cualidades o el
origen empresarial, de los
productos 0  servicios  gue
pretenden distinguir;

-
= > t

cualquier-case-en-gue-eluse-gela
marca cuyo registro se solicita:
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a) RPudiese crear confusion o un | El contenido pase a ta fraccion | El contenido pase 2 ia fraccion
riesgo de asociacion con el titular | XVl XV1.

de la marca notoriamente

conocida; e

b} Pudiese  constituir -un | Ei contenido pase a la fraccion | El contenide pasa a ia fraccion
aprovechamiento no autorizado | XVi. : VI

por el ftitular de la marca

notoriamente conocida; e

¢} Rudiese causar el desprestigio | El contenido pasa a la fraccion | El contenido pasa a la fraccién
de la marca notoriamente | XVi. XVL.

conocida; o

d} Pudiese diluir el cardcter | El contenido pasa a la fraccién | El contenido pasa a la fraccion
distintivo de la marca | XVI§ XVI.

notoriamente conocida.

Este impedimento no serd | El contenido pasa 2 la fraccion | El contenido pasz & la fraccion
aplicable cuando el solicitante del | XVl XVL.

registro sea titular de ta marca

notoriamente conocida;y

¥u—BlS: Las—denominasienes; | XVi- Los signos lguales o | XVI- Los signos iguales o
figuras & formas | semejantes & una marca gue el | semejantes en  grado de
tridimensionates,  iguales o | institute  estime o  haya | confusidn a una marca que el
semejantes en grado de | declarado notoriamente | Instituto estime o havs declarado

confusidn a una marce gue el
instituto estime o haya declarado
famosa en términos del eapitulo
Il BIS, para ser aplicadas &
cualquier producto o servicio.

conocida en WMeéxico, para ser
aplicadas a cualguier producto o
servicio, cuando la marce cuyo
registro se solicita pudiese:

noforiamente  conocidas  en
Miéxico, en términos del Capitulo
il BIS, del Titulo Cuarte, para ser
aplicadas a cualguier producto o
servicio, cuando la marca cuyo
registro se solicita pudiese:

Este impedimento no sera
aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de fa marca
famosa-

a} Crear confusion o un riesgo de
asociacion con el ftitular de la
marca notoriamente conocida;

b) Constituir un
aprovechamiento no autorizado
por el ftitular de g marca

notoriamente conocida;

c} Causar el desprestigioc de la
marca notoriamente conocida; o

d) Diluir el caracter distintivo de
{a marca notoriamente conocida.

Este impedimento no seréd
aplicable cuando el solicitante del
registro ses titular de le marca
notoriamente conocida;

XVi.- Une-mares-cua-sea-tdentica
o semejante en grado de
confusion @ otre en tramite de

XVil- Llos signos igusdes o©
semejantes en  grade de
confusion & una marca que el

XVil.- Los
semejantes
confusion s

signos  identicos ©
en grado de
una marce que el
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registro presentada con
anterioridad o a une registrada v
vigente, aplicada a los mismos ¢
similares productos o servicios.
Sira s o

whs-marca-gue-seatdénticeo otre
va registrada, sta—solciud—es
ptanteads por el mismo titular,
para aplearle a productos o

servicios shmilares, y

institutc estime ¢ haye declarado
famosa en términas del Capitulo
Il BIS, para ser aplicadas a
cualguier producto o servicio,

instituto estime o haya declarado
famosa en términes del Capitulo
Il BIS, del Titule Cuarto; para ser
aplicadas a2 cualquier producto o
servicio,

Sin correlativo

Este impedimento no serd
aplicable cuando el solicitante
del registro sea titular de la
marca famosa;

XVL.- Uns-rrarca-g feenEc
© semejante en grado de
confusidén a otra en tramite de
registro presentada con
anterioridad o 8 una registrads v
vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios.
HRe-Marca-gue-ses-tdenticss otra
ya registrada, se—solehud—es
pharteada por el mismo titular,
para aphesrie a productos o

servicios similares, y

XVill.- Los signos que sean
identicos o semejantes en grado
de confusion, & una marce en
tramite de registro presentada
con anteriorictad o0 3 una
registrada y vigente, aplicada &
los mismos o similares productos
¢ servicios. Quedan incluidos
aguellos gue sean idénticos a otra
marca ye registradez o en tramite
por el mismo titular, para
distinguir productos o servicios
idénticos;

XVIil.- Los signos idénticos o
semejantes en  grado de
confusién, a une marca en
framite de registro presentada
con anterioridad, o & una
registrada y vigente, aplicada a
los mismos o similares productos
o servicios. Quedan incluidos
aquelios gue sean idénticos a
otra marce ya registrada o en
{ramite por el mismo titular, para
distinguir producics o servicios
idénticos;

XViL.- Ure-maree-gueseaidéntics

0 semejante en grado de
confusion, a un  nombre
comercial aplicado a uns
empresa o a un establecimiento
industrial, comercial o de
servicios, cuvo giro

preponderante sez la elaboracién
o venta de los productos o la
prestacion de los servicios gue se
pretendan amparar con la marca,
y siempre gue el nombre
comercial haya sido usado con
anterioridad a la fechs de
presentacion de la solicitud de
registro de la marca o la de uso
declarado de la misma. Lo
anterior no serd aplicable,
cuando s solicitud de marca la
presente el titular del nombre

XiX.- Los signos gque sean
idénticos o semejantes en grado
de confusion, a un nombre
comercial aplicado 8 una empresa
0 2 un estabiecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea |a elaboracion
o0 ventz de los productos o la
prestacion de los servicios que se
pretendan amparar con la marca,
y siempre gue el nombre
comercial have side usado con
anterioridad =z tla fecha de
presentacion de ls solicitud de
registro de lz marcs o le de uso
declarado de 1z misma. Lo
anterior no sera aplicable, cuando
le solicitud de marca {& presente

! el titular del nombre comercial, si

(X8
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comercial, si no existe otro E
! jdéntico que haysa sido publicado;

nombre comercial idéntico gue
haye sido publicado.

no existe otro hombre comercial

Sin correlativo

XX.- El nombre propic de unz
persona fisica que sea idéntico o
semejante en grado de confusion
a una marca en framite de
registro presentada con
anterioridad o a una registrada y
vigente, o un nombre comercial
publicado, aplicado & los mismos
o similares productos o servicios,

Y

Sin correlativo

XXI.- Los signas gue reproduzcan
o imiten variedades vegetales
protegidas, e razas animales.

¥XL.- Los signos gue reproduzcan
o0 imiten denominaciones o
elementos que hagan referencia
a variedades vegetales
protegidas, asl como las razas de

animales, gue puedan causar
confusion en el  puabiico
consumidor respecto de los

productos ©  serviclos a

distinguir, y

Sin correiativo

Sin correlativo

XXMi.- Los signos solicitados de
mala fe. Se entiende por malz fe,
entre otros cases, cuando el
registro se solicite de manera
contraria & los buenos useos,
costumbres y practicas en el
sistema de propiedad industrial,
el comercio, o iz industria; o gque
se pretenda obtener un
beneficio o ventaja indebida en
perjuicic de su legitimo titular,

Sin correlativo

No serd aplicable lo dispuesto
por las fracciones I, lll y IV del
presente articulo, cuando la
marca haya adguirido, pars los
productos © servicios para los
cuales se solicita, un caracter
distintivo derivado del uso gue
se hubiere hecho en el comercio

No seré aplicable lo dispuesto por
{as fracciones |, I, HIL, 1V, V y Vi del
presente articulo, cuando la
marca hays adguirido, para los
productos o servicios para los
cuales se solicita, un caracter
distintivo derivado del uso que se
hubiere hecho en el comercio.

Sin correlativo

Sin correlativo

No seré apiicable lo dispuesto
por la fraccién I, cuando fa
formas  tridimensional  haya
adguirido un caracter distintivo

10
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de! uso gue se hubiere hecho en |
el comercio, entendiendo que no
es admisible que la forma
inherente 2 su naturalezs o
funcionalidag adguiera
distintividad.

Sin correlativo

No serd aplicable lo dispuesto
por las fracciones XVl y XX del
presente articulo, cuande se
exhiba el convenio—gde
coexistencia, de conformidad
con el reglamento de esta Ley.

No serd aplicable io dispuesto por
fas fracciones XVIiI, XIX y XX por
cuanto hace a las marcas
semejantes en gradc de
confusién del presente articulg,
cuando se exhiba el
consentimiento expreso, por
escrito, de conformidad con el
reglamento de ests Ley,

ifi

Articulo 96.- Las—aseciasionres—o

-
o 7]

fabreantes——comerciantes 0
prestadores de Servicios,
legalmente constituidas, podran
solicitar el registro de marca
colective para distinguir, en el
mercado, los productos o
servicios de sus miembros
respecto de los productos o©
servicios de terceros.

Articulo 96.- Podran solicitar el
registrc de una marca colectivs
las asociaciones o sociedades de
productores,  fabricantes o)
comerciantes de productos, o
prestadores 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.

Sin correlativo

Articulo 97.- Los miembros de la
asociacion o sociedad titular de
la marca colectiva podradn usar
juntc con ésta, el término
“Miarca Colectiva Registrada”.

Articulo 97.- Con la solicitud de
marcs colectiva se deberan
presentar las reglas para su uso-

Articulo 87 BIS.- Con la solicitud
de marca colective se deberan
presentar las reglas para su uso,
gue contendran io siguiente:

Sin correlativo

l.- El nombre de la asociacion o
sociedad que serd titular de la
marca;

Sin correlative

Il.- Eisigne de la marca;

- La
marca;

representacion de la
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Sin correlativo

.- Los productos o servicios a
que se aplicars la marca;

Sin correlativo

V.- Las caracteristicas e}
cualidades comunes de los
proguctos o servicios;

Sin correlativo

V.- Los procesos de elaboracion,
produccion empague, embalaje o
envasaiente;

V.- Los procesos de elaboracion,
producciéon empague, embalaje o
envasado;

Sin correlativo

Vi.- La indicacién de que la marca
no podra ser transmitida a
terceras personas y de gue su uso

quedaréd reservado a  los
miembros de la asociacion o
sociedad;

Sin correlativo

Vil.- Los mecanismos ge control

del uso de la marca y del
cumplimiento de las reglas de
uso;

Sin correijativo

V.- Las sanciones para el casc
de incumplimiento & las reglas de
uso;

Viti.~ Las sanciones para el caso
de incumplimiento de las reglas

I de uso;

Sin correlativo

iX.- L& indicacion sobre el
gjercicio de las acciones legales
de proteccion, y

Sin correlativo

X.- Las odemas aque estime

pertinentes el soiicitante.

| Sin correlativo

En el caso de iz IX del presente
articuio, cualguier madificacion

En el casc de ia fraccidn IX del
presente  articulo,  cualguier

deberd ser inscrite ante el | modificaciéon deberd ser inscrita
institute  para surtir  efectos | ante el Instituto para surtir
contra terceros. efectos contre terceros,

Articulo 98.- Ls marca coiectiva | Articulo 87 BIS 1.- Lz marca

nc podré ser transmitida &
terceras personas ¥ su  USO
guedard reservado a2  los

miembros de le asociacion,

colective no serd objeto de
licencia, ni podré ser transmitida
@ terceras personas, quedando su
uso reservado & los miembros de
lz asociacion o sociedad.

Las marcas colectivas se regiran,
en lo que no hays disposicion
especial, por lo estabiecido en
este Ley pare las marcas.

Sin correlative

Articulo 98.- Se entiende por
marce de certificacion un signo
gue distingue productos vy
servicios cuyas cualidades u
otras caracteristicas han sido

12
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certificadas por su titular, taies
coma:

Sin correlativo

.- Los componentes de los

! productos;

Sin correlativo

.- Las condiciones bajo las
cuales los productos han sido
elaborados o los servicios
prestados;

Sin correlativo

.- ta calided u otras
caracteristicas de los productos o
servicios, y

.- La calidad, procesos u otras
caracteristicas de los productos o
servicios, y

Sin correlativo

IV.- El origen geografico de los

productos.
Sin correlativo Articuio 98 A.- La marca de
certificacion podra estar

conformada por el nombre de
una zona geografica o que
contenge dicho nombre, u otra

indicacién conocida por hacer |

referencie 2 la citada zona, gue
identifigue un producto como
originaric de la misma, cuando
determinada calidad,
reputacion, v otra caracteristica
del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen
geografico.

Sin correlativo

En el case de indicaciones
geograficas nacionales
proiegidas como marcas de
certificacion, se entendera que
éstas son bienes de dominio del
poder publico de [a Federacion.

Sin correlativo

Articuio 98 A-1.- Podra solicitar el
registro  cualguier  persona
moral, siempre y cuando nc
desarrolle una actividad
empresarial que implique el
suministro de productos o la
prestacion del servicio de fa
mismz naiuraleza o tipo que

. agueliz certifica.

Sin correlativo

Cuando lz marce de certificacion
se constituya por ung indicacién

geografica nacional, sélo podran |

solicitar el registro:
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Sin correlativo

l.- Las personas moraies que
directamente se dediguen a la
extraccion, produccion o
etaboracién del producto gue se
pretends amparar;

Sin correiative

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

Sin correlativo

Hi.- Las dependencias o©
entidades del Gobierno Federal,

Y

Sin correlativo

IV.- Los gobiernos de las
Entidades de la Federacion en
cuyo territoric o zona geografica
se extraiga, produzca o elabore
el producto gque se pretenda
amparar.

Sin correlativo

Articuio 98 A-2.- Le solicitud de
registro  de una marca de
certificacion deberd
acompafarse de las reglas para
su usg, en tas gue se indigue:

Sin correlativo

l.- Los praductos o servicios a los
gue se aplicara la marca;

Sin correlative

il.- Ebsigre de fa marca;

.- La representacion de la
marca;

Sin correlativo

li.- Las especificaciones técnicas
gue definan los caracteres
espacificas del producto o
servicio tales como el origen de
jas materias primas, las
condiciones de produccion, su
procedimiento de
transformacion, sSus
caracteristicas fisicas, cuimicas,
téxicas, bacterioidgicas o de
utilizacidon, su composicion o
etiguetado;

| que definan los caracteres

Hl.- Las especificaciones técnicas

particulares del producto o©
servicio tales como el origen de
jas  materias  primas, {as
condiciones de produccién, su
procedimiento de
transformacion, Sus
caracteristicas fisicas, guimicas,
toxicas, bacterioldgicas o de
utilizacion, su  compasicion o
etiguetado;

Sin correlativo

W.- E  procedimiento de
comprobacion de los caracteres
especificos sefialadas en la
fraccion anterior;

Sin correlativo

V.- Las modalidades y
periodicidad con gue se deberan
ejercer los controles de calidad

14
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sobre la prodguccidn del bien en |

sus diversas etapas, asl como en
la transformacion y
comercializacién del mismao;

Sin correlativo

Vi.- El régimen de sanciones para
el caso de incumplimiento @ las
reglas de usg;

Vi.- El régimen de sanciones para
el caso de incumplimiento de las
reglas de uso;

Sin correlativo

Vii.- La indicacién de que la
marca no podra ser Heenclada;

VIi.- La indicacion de que la
marca no podrd ser objeto de
ficencia;

Sin correlativo

VIll.- La indicacion sobre el
ejercicio de las acciones legales
de proteccidn;

Sin correlativo

IX.- En su caso, el grado de
concordancia de las reglas para
su uso con las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas ¢
cualguier  otra norma ©
iineamiento internacional; v

Sin correlativo

¥X.- las demas aue estime
pertinentes el solicitante.

Sin correlativo

Las reglas antec sefaladas
permitiran el acceso 2 cualguier
persona gque cumpla con las
mismas.

Sin correlativo

En el caso de lg VIl del presente
articulo, cualguier modificacion
deberéd ser inscrita ante el
instituto para surfir efectos
contrz terceros.

En el caso de s traccion Viil del
presenite  articulo, cualguier
modificacién deberéd ser inscrita
ante el Instituto para surtir
efectos contra terceros.

Sin correfativo

Articulo 98 A-3.- La marca de
certificacion no serd objetc de
licencia, guedando su usc
reservado @ jas personas cumpla
las condiciones determinadas en
las reglas para su usa.

Articulo 98 A-3.- Lz marca de
certificacion no seréd objeto de
licencia, guedando su uso
reservado s las personas gque
cumplan con las condiciones
determinadas en las reglas para
SU USO.

Sin correlativo

Las marcas de certificacidon se
regiran, en lo que no hoavs
disposicion  especial, por o
establecido en esta Ley para las
marcas.

Sin correlativo

Articulo 98 A-4.- Ef titular de una
marcs de certificacion autorizard
su use & toda persona cuyo
producto © servicio cumpla con
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las condiciones determinadas en
fas reglas para su uso,

E Sin correlativo
|

Solo los usuarios autorizados
podran usar junto con iz marca
dge certificacion, el términc
“Marca de Certificacion
Registrada”.

Sin correlativo

las marcas de

que

En caso de
certificacién protejan
indicaciones geograficas
nacionales se deberé estar a las
disposiciones establecidas en el
Titule Quinto, Capituio ili De la

Autorizacién para su Uso.

o cualguiera de sus
actualizaciones constituyen un
acto administrativo por medio
del cual el Instituto declara, con
base en los elementos de pruebs
aportados, gue ias condiciones
por virtud de las cuales una
marca es notoriamente conocida

que el acto se emite.

o famoss, subsisten al tiempc en |

de
actualizaciones constituyen un
acte administrative por medio
gel cual el instituto declara, con
base en los elementes de prueba
aportados, gue jas condiciones

o cualquiera sus

por virtud de las cuales una
marca es notoriamente conocida
o famosa, subsisten al tiempo en
que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el
articulo 90 fracciones XV y XV BIS,
para la proteccion de marcas
notoriamente conocidas o}
famosas, se aplicaran con
independencia de que éstas se

Los impedimentos previstos en
el articulo 90 fracciones XVi y
XVIl, para la proteccion de
marcas notoriamente conocidas
o famosas, se aplicardn con
independencia de gue éstas se

encuentren registradas 0 encuentren registradas o
declaradas. declaradas.
} Ee—Bare— ; 3 Sin correjative
! ~ '.—\/ 3 H ~
~ v e

Articulo 98 bis-2.- Pars efectos de
obtener ia declaratoriz de
notoriedad ¢ fama, el solicitante

| deberd-aportar—entre—otres los |

: ge obtener iz declaratoria de

Articulo 98 bis-2.- Para efectos

notoriedad o fama, el solicitante
aportaré los sipuientes datos:

o
(a3
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siguientes datoes:

L. El sector del publico integrado
por los consumidores reales o
potenciales gue identifiguen la
marca con los productos ¢
servicios que ésta ampars,
basados en una encuesta ©
estudio de mercado o cualquier
otro medio permitido por la ley.

L-a Xil.- ..

Il. Otros sectores del publico
diversos a los consumidores
reales o potenciales que
identifiquen la marca con los
productos o servicios gue ésta
ampara, basados en uria
encuesta 0 estudio de mercado o
cualguier otro medio permitido
por {a ley.

M. Los circulos comerciales
integrados por los comerciantes,
industriales o prestadores de
servicios relacionades con el
género de productos o servicios,
gue identifiquen la marca con los
productos o servicios gue ésta
ampara, basados en una
encuesta o estudio de mercado o
cualquier otro medio permitido
por la ley.

IV. La feche de primer uso de iz
marca en México y en su caso en
el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de iz
marca en MExico y en su casc en
el extranjero.

Vi Los canales de
comercializacion en México vy en
su caso en el extranjero.

VIl Los medios de difusion de la
marca en México y en su caso en
el extranjero,

Vill. El tiempo de publicidac
efectiva de la marcs en México v
en su caso en e extranjero,

D La inversion realizada durante |

los 3 altimos ahos en publicidad o

promocion de la marce en México |

~J




CAMARA DL DIPUTADOS
LXII LEGISLATURE

COMISION DE ECONOMIA

Y en su caso en el extranjero.

X. El area geografice de influencia
efectiva de la marca.

Xl El volumen de ventas de ios
productos o los  ingresos
percibidos por la prestacion de
los servicios amparados bajo la
marca, durante los ultimos 3
afios.

XH. El valof econdémico que
representa la marca, en el capital
contable de la compafia titular
de ésta o conforme a avalio gque
de la misma se realice.

Xili. Los registros de ta marca en
México y en su caso en el
extranjero.

Xill. (Se derogz).

XiIV. Las franguicias y licencias
gue respecto a la marca hayan
sido otorgadas.

XIV. ..

XV. El  porcentaje de |a
participacion de la marca en e
sector o) segmento
correspondiente del mercado.

XV, ..

Articulo 98 bis-3.- El Instituto
presumird, salvo prueba en
contrario, gue las condiciones
gue originaron la declaratoria o
sus actualizaciones, subsisten por
un periodo de cinco afios a partir
de la fechs de su expedicidn; en
consecuencia, durante dicho
periodo deberé aplicar segun
corresponda, el impedimento
previsto en articulo 90 fraccion
XV ¢ el previsto en la fraccidn XV
BIS, de manera expedita.

Articulo 98 bis-3.- El Instituto
presumird, salvo prueba en
contrario, gue las condiciones
gue originaron iz declaratoria o
sus actualizaciones, subsisten por
un periodo de cinco afios a partir
de |z fecha de su expedicion; en
consecuencia, durante dicho
periodo deberé aplicar segun
corresponda, el impedimento
previsto en articulo 90 fraccion
V! o el previsto en la fraccién
XV1i, de manera expedita.

Articuic 98 bis-4.- Ls solicitud de
declaracion de notoriedad o fama
se hara por escrito con las
formalidades que para las

{ solicitudes y promociones estan

sefialadas en este ley y su
Reglamenio, & la que se
acompafaran los elementos
nrobatorios gue funden fa

Articulo 98 bis- 4.- La solicitud de
dectaracién de notoriedad o
fama se haréd por escrito con las
formalidades gque para las
solicitudes y promociones estan
sefialadas en esta ley y su
Reglamento, a s que se
acompafaran los elementos
probatorios que funden la

18
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peticién y en lz gue se expresard
cuando menos lo siguiente:

peticion v en la aue se expresard
cuando menaos to siguiente:

L Nombre, nacionalidad,
domicilic, teléfono, fax y correo
electrénico del solicitante y en su
caso de su apoderado;

L Nombre, nacionalidad,
domicilio, teléfono y correo
electronico del solicitante y, en
su caso, de su apoderado, y

ll—a—marea—y—el-pumere—de
registro-gue-tecorrespende-y

I. (Se deroga)

Hi. ...

Hi ...

Articulo 98 bis-5. ...

Articulo 98 bis-5. ...

Articulo 98 bis-6. ..,

Articulo 98 bis-6. ...

Articulo 98 bis-7.- Las
resoluciones sobre declaratorias
de notoriedad o famaz deberdn
ser publicadas en la Gaceta.

Articulo 98 bis-7.- Las
resoluciones sobre declaratorias
de notoriedad o fama seran
publicadas en {a Gaceta.

Articulo 98 bis-8.- Procedera la

Articulo 98 bis-8.- Proceders ia

nulidad de la declaratoria: nulidad de la declaratoria
cuando:
Cuando se hays otorgado en l- Se haya otorgado en

contravencion a las disposiciones
de este Capitulo.

contravencion 3 las
disposiciones de esta Ley, v

l.- Se hubiese concedide s guien
no tuviera derecho 2 obtenerfa.

Se deroga

Cuandc se hubiese concedido a
guien no tuviers derecho de
obtenerla.

Se deroga

Se deroga

Articulo 98 his-8.- ...

Articulo 98 bis-8.- ..

Articuio 113.- ..

Artvicuto 113.- ..

i~ Nombre~——naciepaligad vy
domicilio de! solicitante;

.- Nombre vy domicilio del

solicitante;

i.- El-signo-distintive-dela-marear
! e lE‘E ‘E EE 5' ES l E‘l '”iaE. EI
. iy i .

ll.- La representacion del signo
gue constituya la marca;

fil.- La fecha de primer uso de la
! marca, la gue—ne podrd ser

ilt.- Ls fecha de primer uso de la
marca, e-cuat-podri-serretirads

iti.- La fecha de primer uso de ia
marca en iédico, 0 en su casg, la

19
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modificade ulteriormente, ol
mencidn de que no se ha usado.
A falte de indicacion se presumira
gue no se hs usado la marca;

‘ diteriormente; 0, en su caso, la
" mencisn de gue nc se hea usado. A
falta de indicacion se presumiré
gue no se ha usado la marca;

mencion de gue no se ha usado.
A falta de indicacion se
entendera gue no se ha usado la
marce;

IV.- Los productos ¢ servicios &
tos que se aplicara la marca, y

V.- Los productos o servicios
especificos a que se aplicard la
marca, Y

V.- Los demas que prevenga el
reglamento de esta Ley.

V- ..

OXBEOSHReRTE—Fasere—SobFe—ia
PSR

Articulo 115.- (Se deroga).

Articulo 115.- (Se deroga).

Articatio 1L20.- =3
gue—consigere—gue—ie—solicitug

™~
= = o

ge los supuestos previstos en los
articulos 40. y 90 de esta Ley

Arficulo  120.- El  instituto
otorgaréd un plazo improrrogable
de das—meses, contados a partir
de la feche en gue surts efectos
fa publicacion en la Gaceta del
Instituto, para aue cualquier
tercero que ienga interés, se
opongo 2 la solicitud de registro
o publicacion por considerar gue
ésta incurre en los supuestos
previstos en los articulos 40. y 90
de esta Lev.

Articulo  120.- El  Instituto
otorgaréa un plazo improrrogable
de un mes, contado a partir de la
fecha en gque surte efectos la
publicacion en la Gacetz del
instituto, para que cualguier
tercero que tenga inferés, se
opongs e la solicitud de registro o
pubiicacidon por considerar gue
ésta incurre en los supuestos
previstos en los articulos 4o. y 90
de ests Ley.

La oposicion debera presantarse
por escrito, acompafiads de i

o o~ -
= =

convamients:  asi  como  de!
comprobante de pago de |z tarifa

| Le oposicion deberz presentarse
| por escrito, acompaiads de las
pruebas respectivas, asi como del
comprobante de pago de la tarifa
torrespondiente.

Ls oposicion deberéd presentarse
por escrito, acompafarse de las
pruebas respectivas, asi como del
comprobante de pago de la tarifs
correspondiente.

correspondiente.

{Se deroga).

{Se deroga).
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{Se deroga).

(Se deroga).

{Se deroga).

(Se deroga).

{Se deroga;.

(Se derogsz).

(Se deroga).

(Se deroga).

Sir correlativo

Articulo 120 BIS.- Transcurrido el
plazo 2 que se refiere el primer
parrafo del articulo 120, el
instituto notificaréd al solicitante
sobre las opoesiciones recibidas,
otorgandole un plazo
improrrogable de &es—maeses,
contade @ partir de ja fecha en
que surtz efectos la notificacion
respectiva, para manifestar por
escritc lo gue a su derecho

Articulo 120 BIS,- Transcurrido el
plazo 2 que se refiere el primer
parrafo del articulo 120, el
instituto notificara al solicitante a
través de la Gaceta sobre las
oposiciones recibidas,
otorgéndole un plazo
improrrogable  de un mes,
contado & partir de la fecha en
gue surta efectos la notificacion
respectiva, pare manifestar por
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convenga en relacion con |a
oposicién, y, en su caso, presente
pruebas.

escritc lo que & su derecho
convengs en relacion con la
opOosicion y, en su caso, presente
pruebas.

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 1.- Para ei
framite de |z oposicidn se
admitiran toda clase de pruebas
con excepcidn de {a confesional y
testimonial, salvo que el
testimonio o la confesién estén
contenidos en documental, asi
como las que sean contrarias a la
moral y al derechao.

Sin correlativo

Articule 120 BIS 2.- Transcurrido
el plaze @ aque se refiere el
articulo 120 BIS de estz Ley, v
desahogadas las pruebas, las
actuaciones se pondran 3
disposicién del solicitante y de
las personas gque hubieren
presentado oposiciones para
gue, en su case, formulen por
escrito alegatos en un piazo de
diez dias, los cuales seran
tomados en cuenta por el
instituto. Concluido dicho plaze,
se realizard el examen de fondo
de |a solicitud,

Articulo 120 BIS 2.- Transcurrido
el plazo 2 que se refiere el
articulo 120 BIS de esta Ley, y
desahogadas las pruebas, las
actuaciones se pondran g
disposicién del solicitante y de las
personas gue hubieren
presentado  oposiciones para
gue, en su caso, formulen por
escrito alegatos en un plazo de
dos dias, los cuales serdn
tomados en cuenig por el
Instituto. Una wvez transcurrido
dicho plazo se procederd sin
mayor tramite al examen de
fondo.

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 3.- La oposicion
al registro o publicacion de una
solicitud no suspenderd el
tramite, ni tampoce prejuzgarsd
sabre el resultado del examen de
fondo gque realice el Instituto
sobre iz solicitud.

Sin correlativo

Se suprime
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Articulo 122 BIS.- El interesado
tendré un plazo adicional de dos
meses para cumplir Jos 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
deé cumplimiento.

Articulo 122 BIS.- ...

El plazo adicional, se contard a
partir del diz siguiente al del
vencimiento del plazo de dos
meses previsto en el articulo 122
anterior.

El plazo adicional, se contara a
partir del dia habil siguiente al del
vencimiento del plazo de dos
meses previsto en el articulo 122
anterior.

Ls solicitud se tendrd por
abandonada si el solicitante no da
cumplimiento 3 ios
requerimientos formulados

dentro del plazo inicial o en el
adicional 2 gue se refiere este
articulo, © no presenta el
comprobante de pago de las
tarifas correspondientes.

Articulo 124.- Si-al impedimento
se refiere a le existencia de uno o
varios registros de mareas
idénticas o similares en grado de
confusion sobre ios cuales exista
0 se presente procedimientc de
nulidad, caducidad o cancelacidn,

Articulo 124, El  instituto
suspenderz el tramite de una
solicitud de registro o
publicacion cuando la solicitud
contenga un impedimento gue s&
refiers @ la existencia de uno o
varios registros o publicaciones
de uno o varios nombres
comerciales, idéntices o simiiares
en grado de confusion, sobre los

Articulo  124.- El  Instituto
suspendera el tramite de una
solicitud de registro o publicacion
cuando la solicitud contenga un
impedimento gue se refiera a la
existencia de uno o varios
registros o publicaciones de uno
o varios nombres comerciales,
idénticos o similares en grado de
confusion, sobre los cuales exista

rosuclva— el wrocedimiente | cuales. exista e—se—presente | procedimiento de declaracion

respechve: procedimiento de declaracion | administrative de nulidad,
administrative de nulidad, | caducidac o cancelacion del o los
caducidad o cancelacion del o los | registros o cesacion de  los
registros © cesacion de los | efectos del nombre comercial.
efectos del nombre comercial.

Sin correlativo Este supuesto procederd de | Este supuesto procederd de

oficio o a peticidor de quien inicie
o haya iniciado la solicitud de
declaracion administrativa
correspondiente, dentro del

oficio o a peticion de guien inicie
o haya iniciado la solicitud de
declaracion administrativa
correspondiente, dentro  del

e
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plazo establecido en el oficio de
impedimento respectivo.

plazo establecido en el oficio de
impedimentc respectivo; ¢ bien,
cuando (13 presente el
procedimiento a que se refiere
el articulo 178 de esta Ley.

Articuio  125.- Concluido el
tramite de lg solicitud vy
satisfechos los requisitos legales
y reglamentarios, se expedira el
titulo.

Articulo 125.- ..,

En caso de que el Instituto niegue

el registro de la marca, o
comunicard por escrito al
solicitante,  expresando  los

motivos y fundamentos legales
de su resolucion.

Ensucaseo el Instituto comunicars

El institutoc dictard ia resolucion

por—eserito—aloponente—ge—ta | que corresponda ] fas
bt = % oposiciones recibidas,

expedids—c—ios—de la resolucion | expresando los  motivos v

que negé—eal—registre—segon | fundamentos  legales de  su

COFFESPORGT: resolucion.

Articulo  126.- E! Instituto | Articule  126.- El  instituto

expedird un titulo por cads | expedird un titulo por cade

marca, como constancia de su
registro. El titulo un-ejemplar de
le marca y en el mismo se hara
constar:

marca, como constancia de su
registro. El titulo comprenders la
representacion de la marca y en
el mismo se haré constar:

l- Numero de registro de ls

b

marca,

IL.- El signo gue constituve la
marca;

Ii.- Productos o servicios & que se
aplicard la marca;

IV.- Nombre y domicilio del
titular;
V.- Ubicacion gel

establecimiento, er su caso;

. a V.- ...

Vi.- Fechas de presentacion de la
solicitud; de prioridad reconocida
y de primer usq, en su caso; y de
expedicion, y

Vi.- Fechas de presentacion de la
soficitug; de prioridad reconocida
y de primer uso, en su c€aso; y de
expedicion; y

P VIL- Su vigencia,

Vi~ Vigencia.

Sin correlativo

Solo podran permitirse cambios | ..

en el titulc de una marca pars |
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corregir errores evidentes o de
forma. Los cambios autorizados
deberan ser publicados en la
Gaceta.

Articulo 128.- Ls marca deberd
usarse en territorio nacional, tal
como fue registrada—o—econ

ficac)

Articulo 128.- ta marca debera
usarse en territorio nacional, tal
como fue registrada.

Articulo 128.- ...

Sin correlativo

Sin correlativo

El titular de una marca deberé
declarar ante el Instituto,
acompafiando el pago de Ila
tarifa correspondiente el uso
real y efectivo de la marca.

Sin corretativo

Sin correlativo

Dicha declaracion se deberd
presentar durante los tres meses
posteriores, contados & partir de
gue se cumpla el tercer afio de
haberse otorgado el registra.

Sin correlativo

Sin correlativo

St el titular no declara el usg, el
registirc caducard de pleno
gerecho.

Articuio 13L1.- te-ostentacidn—de
{steyenda "marce registrads”, las
siglas "M.R." ¢ el simbolo @, solo
podré realizarse en el caso de los
productos ¢ servicios para 1os
cuales diche marca se encuentre
registrada.

Articulo  131.- lLas leyendas
"Miarca Registradza”, “Marca
Colectiva Registrada” o “Marca

de Certificacion Registrada”, fas
sigias "M.R." 0 el simbolo €, sélo
podran usarse para los productos
o servicios pars los cuales dicha
marca se encuentre registrada.

Articulo 133.- La renovacion del
registro de una marca deberd
solicitarse por el titular dentro de
los seis meses anteriores al
vencimiento de su vigencia. Sin
embargo, el Institutc darad
tramite a aguelias solicitudes que
se presenten dentro de un plazo
de seis meses posteriores a la
terminacién de iz vigencis del
registro. Vencido este plazo sin
gue se presente lz solicitug de
renovacion, el registro caducara.

Articulo 133.- ..,

Articulo 133.- La renovacion dei
registro de una marca deberd
solicitarse  por el ftitular
acompafiando e! pago de iz
tarifa correspondiente,
declarande el uso real y efectivo
de fa marca.

Sin correlativo

| Sin correlativo

La solicitud se presentara dentro
de los seis meses anteriores al
vencimiento de su vigencia. Sin
embarga, el lnstituto dard

»y
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Cframite a aguellas solicitudes

gue se presenten dentro de un
piazo de seis meses posteriores a
ia terminacién de la vigencia.

Sin correlativo

Sin correlativo

Vencido este plazo sin gue se
presente la  solicitud de
renovacién, el registro caducara
de pieno derecho.

Sin correlativo

Los registros que se encuentren
en el plazo de seis meses
posteriores a la terminacién de
su vigencia se consideraran como
impedimento para el registro de
un signo en términos de lo
establecido por el articulo 90
fracciones XVIll y XIX,

Los registros gue se encuentren
en el plazo de seis meses
posteriores a la terminacion de su
vigencia, se consideraran como
impedimento para el registro de
un signo en términos de o
establecido por el articule 90
fracciones XVIil y XX de esta Ley.

Articule 134.- La renovacion del

registro de una marca solo
procederd si el interesado
presenta el comprobante del

pago de la tarifa correspondiente
y manifiesta, por escritoc y bajo
proteste de decir verdad, usar la
marca en por lo menos uno de los
proguctos o servicios a los que se
apligue y no haber interrumpido
dicho uso por un plazo igual o
mayor al contemplado en el
articulo 130 de esta Ley, sin causa

! justificada.

Sin correlative

Articulo 134.- (Se deroga).

Articulo 135.- Si una misma
marca se encuentrz registrads
para proteger determinados
productos o servicios, bastard
gque procede ia renovacion en
alguno de dichos registros pars

gue su uso surte efectos vy
beneficie & todos los registros,
previa presentacion del

comprobante de pago de las
tarifas correspondiente

Sin correlativo

Articulo 135.- (Se deroga).

Articulc 145.- Para efectos de su
fransmision, se  consideraran
ligados los registros de las marcas
de un mismo titular, cuando

| dichas mareas sean idénticas vy

amparen similares productos o

Articulo 145.- Pares efectos de su
transmision, se  consideraran
tigados los registros o solicitudes
en tramite de las marcas de un
mismo titular, cuando éstas sean
idénticas y amparen similares
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servicios, o bien sean semejantes
en grado de confusién y se
apliguen a los mismos o simiiares
productos o servicios.

| semejantes

productos o servicios, o bien sean
en grado de
confusion y se apliquen & los
mismos o similares productos o
servicios.

Articulo 146.- Cuando el titular
de registros de dos o mas marcas
ligadas, considere gue no existird
confusion en caso de gue alguna
de ellas fuera utilizada por otra
persona, para los productos o
servicios a que se aplica dicha
marca, podra solicitar que sea
disuelta la liga impuesta. El
Instituto resolvere en definitiva lo
gue proceda.

Articulo 146.- Cuando el titular de
registros o solicitudes en tramite
de dos o mas marcas ligadas,
considere que no  existird
confusidn en caso de que alguna
de ellas fuera utilizada por otra
persona, para los productos o
servicios a gque se aplica dicha
marca, podré solicitar gque sea
disuelts la liga impuesta. El
Instituto resolvera en definitiva lo
que proceda.

Articulo 151.- El registro de una
marca ser2 nulo cuando:

Sin corretativo

Articulo 151.- ...

- Se haya otorgado en
contravencion de las
disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en la
época de su registre,

Sin correlative

No obstante lo dispuesto en esta
fraccion, la accién de nuljidad no

Sin correfativo

podra fundarse en la

impugnacion de la
representacién legal del

solicitante del registro de Iz

marca,

- La marca sez idéntica o | Sin correlativo
semejante en  grado de

confusion, a otra gue hays sido
usada en el pais 0 en el extranjero
con anterioridad s lz fecha de
presentacion de |z solicitud de la
marca registrads vy se apligue a
los mismos o similares productoes
O servicios, siempre gue, guien
haga valer el mejor derecho por
uso anterior, compruebe haber
usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o
en el extranjero, antes de la fecha
de presentacion o, en su caso, de

r2
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ia fecha de primer uso declarado |

por el gue la registro;

.- B! registrc se hubiers
otorgado con base en datos
falsos contenidos en su solicitud;

Sin correiativo

W.- Se haya otorgado por error,
inadvertencia, o diferencia de
apreciacién, existiendo en vigor
otro que se considere invadido,
por tratarse de una marca gue
sea igual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a
servicios o productos iguales o
similares; ¥

Sin correlative

V.- Se haya otorgado por error,
inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor
otro que se considere invadido,
por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en grado de
confusidn y que se aplique a
servicios o productos iguales o
similares;

V.- El agente, el representante, el
usuario o el distribuidor del
titular de una marca registrada en
el extranjero, solicite y obtengs el
registro a st nombre de ests u
otre siwilat en grado de
confusion, sin el consentimiento
expreso del titular de la marcs
extranjera.

Sin correlativo

V.- El agente, el representante, el
usuario o el distribuidor del
titular, o cualquier otra persona
gue haya tenido refacion con el
titular, directa o indirects, de
una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga el
registro, de ésta u otra
semejante en grado de
confusion, & su nombre sin el
consentimiento  expreso  del
titular de la marca extranjera, y

Sin correlative

Sin correlativo

Vi.- Se haya obtenido de maila fe.

| Las acciohes de nulidad gue-—se

derivan del presente articulo
podran ejercitarse dentro de un
plazo de cinco ahos, contado &
partir de ta fecha en que surta sus
efectos la publicacion del registro
en ia Gaceta, excepto las relativas
a las fracciones | v V gue-podran
ejercitarse en cualguier tiempo ¥

- Py i oy

Las acciones de nulicad previstas
en las fracciones i, It y IV del
presente articulo podran
gjercitarse dentro de un plazo de
cinco ahos, contado a partir de la
fecha en que surta sus efectos iz
publicacion del registro en l2
Gaceta. Llas relativas a las
fracciones I, V y VI podran
ejercitarse en cualguier tiempo.

Articulo 152~ El  registro
caducara en los siguientes casos:

~

Sin correiativo

Articulo 152.- ..

l.- Cuando no se renueve en oS
términos de esta Ley, v

Sin correlativo

i.- Cuando ta marca hays dejado
de usarse duranie los fres ahos
consecutivos inmediatos

anteriores =z la solicitud de |

Sin correlativo

Il.- Cuando la marce haye dejado
de usarse durante los tres afios
consecutives inmediatos

Uanteriores & la solicitud de !
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declaracién  administrative de |

caducidad, salvo gue exisia causa
justificada 2 juicio del instituto,

declaracion administrativa de
caducidad, salvo gue exista causa
justificada a juicio del instituto, y

Sin correlativo

Sin correlativo

li.- Cuando no se realice la
declaratoria de uso real vy
efectivo en términas del articulo
128 de esta Ley,

Articulo 155.- La declaracion de
nulidad, caducidad o cancelacién
del registro de una marca, se haré
administrativamente  por el
Instituto de oficio, a peticidén de
parte o del Ministerio Publico
Federal, cuando tenga algin
interés ta  federacién. La
caducidad g la que se refiere la
fraccion | del articulo 152 de esta
Ley, no requerird de declaracion
administrative por parte dei
instituto,

Sin correiativo

Articulo 155.- La declaracién de
nulidad, caducidad o cancelacion
del registro de una marca, se hara
administrativamente  por el
Instituto de oficio, a peticidn de
parte o del Ministerio Publico
Federal, cuando tengs algin
interés la  Federacidon. La
caducidad a la gue se refierer las
fracciones | y Il del articule 152
de estz Ley, no reguerira de
declaracidn administrativa por
parte del instituto.

Articuio 180.- Las solicitudes y
promociones deberan ser
firmadas por el interesado o su

representante y estar
acompafadas del comprobante
de pago  de la  tarife

correspondiente—er—st-—case. La
falts de firma de la solicitud o
promocion producira Su
desechamiento de plano—en—e!
case—ge—la falta de pago de—is
tarifa, el Instituto requeriréd al
promeovente—otorgandole  un
plazo de cinco dias habiles per
omistéay-séle en caso de guee!

.
= 7 = =

Articulo 180.- Las solicitudes vy

promaciones deberan ser
firmadas por el interesado o su
representante y, en su caso, estar
acompafiadas del comprobante
de  pago de fa tarifa
correspondiente.

Sin correlativo

La falte de firma de iz solicitud o
promocion producira su
desechamiento de plano.

- Sin correlativo

Ante |z falta del comprobante de
pago, el Instituto reguerira, por
Unice ocasion, al solicitante para
gue exthiba el pago de las tarifas

i gue correspondan en un plazc de

w
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cinco dias habiles. En caso de no
cumplir con el reguerimientc
dentro del plazo sefialade, la
solicitud o promocion
desechada de piang.

sera |

Articulo 183.- En tode solicitud, el

promovente deberéd sefialar
domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro del

territorio  nacional y—deberd

Lrticulo 183.- En toda solicitud, el |

promovente  deberd  sefialar
domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro del

territorio nacional.

Sin correlativo

El instituto notificard a través de
s Gaceta todas las resoluciones,
reguerimientos y demas actos

que emita, relacionados con el !

tramite de patentes, registros y
publicaciones nacionales, asi
come los relatives & fa
conservacion de derechos, salvo
los  expedientes que se
encuentren en el supuesto
previsto en el articulc 186 de
esta Ley.

En los procedimientos  de
declaracién administrativa
previstos en la presente fey, las
resoluciones de {ramite vy
definitivas dictadas dentro-dedos
mismes; asi como todas aquelias
dictadas en  procedimientos
seguidos en rebeidia, podran ser
notificadas 2 las partes por
estrados  en el nstituto vy
mediante publicacion en  ia
Gaceta, cuandoc no have
posible realizariz en el domicilio
al gue se refiere el parrafo

sido |

En los  procedimientos
declaracion administrativa
previstos en presente Ley,
incluyendo aguellos seguidos en
rebeidia, las resoluciones de
tramite y definitivas dictadas
podran ser notificadas & las partes
por estrados en el Instituto y
mediante publicacion  en |z
Gaceta, cuando no haya sido
posible realizaria en el domicilio
al gue se refiere el primer parrafo
dge! presente articulo.

by

1=}

de‘

Sin correlativo

El promovente debers

comunicar al instituto cualguier |
cambio en el domicilio para oiry .

El promovente debera comunicar
al Instituto cualquier cambio en el
gomicilio pars oir y recibir

(3]
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gue no sé dé avisg, las
notificaciones gue se practiguen
| se  tendran por legaimente

realizadas en el domicilio que
aparezcs en el expediente.

i

» . - . H - . 1
recibir notificaciones, En casc de | notificaciones. En caso de gue ne |
I

se de aviso, las notificaciones gue !
se practiguen se tendran por
legaimente realizadas en e
domicilio que aparezca en el
expediente.

Articulo 184.- En los plazos
fijados por esta Ley en dias, se
computaran  unicamente  los
héabiles; tratandose de términos
referidos a meses o afios, el
cOmputo se hard de fecha a
fecha, considerando incluso los
dias inhabiles.

Articulo 184.- ...

Los plazos empezaran a correr al
diz siguiente de iz notificacion
respectiva. Las publicaciones en
Gaceta surtiran efectos
notificacion en iz fecha que en e
propia Gaceta se indigue ¢, en su
defecto, al dia siguiente de aquél
&n que se ponga en circulacion.

de |

Los plazos empezaran a correr al
die  habil siguiente de Ia
| notificacion  respectiva.  las
publicaciones en Gaceta surtiran
efectos de notificacion en la fecha
gue en la propiz Gaceta se
indigue o, en su defecto, al dia
habil siguiente de aguél en que se
ponge en circulacion.

Articulo 213.- Son infracciones

administrativas:

i Sin correlativo

Articulo 213.- ..

LeVi-. .. Sin correlativo LaVi-...
Vil.- Usar como marcas las | Sin correjativo vll.- Usar como marcas las
denominaciones, signos, denominaciones, sighos,

simbolos, siglas o emblemas &
que se refiere el articulo 40. vy las
fracciones Vii, VI, IX, Xii, Xiit, XIV
y XV del articule 90 de este Ley;

simbolos, siglas ¢ emblemas 3
gue se refiere el articulo 4o. y las
racciones Vi, VI, (X, Xit, XIiil,
X, XV, XV, XVILy XX del articulo
90 de esta Ley;

VL a 200010 ..

VIL 2 XOO000.- . ..

Sin correlativo
NSITORIG

TRANSITORIOS -

Sin correlativo

PRIMIERO.- El presente Decreto
entraré en vigor a los treints dias
habiles siguientes a su
pubilicacion en el Diaric Oficial de
fa Federacion.

PRIMERG.- El presente Decreto
entraré en vigor a los sesenta dias
habiles siguientes a su
publicacidn en el Diaric Oficial de
iz Federacion.

Sin correlativo

SEGUNDC.- Las solicitudes cde

registiro  de marca © avise
I comercial o publicacion de
nombre comercial, incluyendo

las oposiciones que se hayan
presentadc, gue se encuentren
en tramite 2 la entrada en vigor

)
[N
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{ gel  presente decreto  se
| resolveran conforme a las
: disposiciones  vigentes  al
| momento de su presentacion.

e CONSIDERACIONES

PRIMERA. - De conformidad con el numeral 3 del articulo 39 de la Ley Organica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisién es competente para conocer la
iniciativa mencionada en el exordio del presente dictamen.

SEGUNDA. - La Comisién que dictamina coincide con el objetivo que persigue la Iniciativa
en analisis, de modificar el concepto de marca en la Ley de la Propiedad Industrial y ampliar
la proteccion de las marcas colectivas, asf como incluir las marcas de certificacion, ya que
ambas constituyen instrumentos gue apoyan a pequefias vy medianas empresas, al
permitiries potenciar su producto en el mercado y garantizan el origen geografico, material,
modo de fabricacidn u otras caracteristicas comunes de bienes y servicios, de otros
productores de productos similares.

TERCERA. — Esta Comision legisiativa considera que ta Propiedad Industrial, constituye un
instrumento para mejorar el acceso a la innovacién, aumentar la produccion nacional
innovadora vy disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales. Su
adecuada proteccién fomentas el desarrolio de las actividades industriales y comerciales del
pals.

En los Gltimos afics, la proteccion de los derechos de propiedad industrial en Mexico, ha
adquirido relevancia como herramienta pare el desarrolio econémico del pais.

El instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es el organismo publico
descentralizado de la Administracion Publica Federal, encargado de administrar el sistema
de Propiedad Industrial v su participacion ha resultado fundamental pars la proteccion y
fomento de la creatividad e innovacion, a fin de consolidar dicho crecimiento economico
sustentable.

CUARTA. - Las marcas son el fruto de un emprendedor o de la pequefia, mediana y grande
empresa que permiten distinguir sus productos y servicies de los de sus competidores en el
mercado. Tienen como caracteristicas la exclusividad, ia territorialidad y la temporaiidad.
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La importancia del registro de signos distintivos obedece a que éstes constituyen un bien
comercial y, en ocasiones, el activo mas rentable de un negocio, asimismo, otorga a su
titular el derecho al uso exclusivo pars distinguir productos o servicios frente a sus
competidores en todo el territorio mexicano y cuyo usc por parte de terceros ests limitado
al consentimienta del titular. El uso puede ser autorizado mediante el otorgamiento de
licencias e, incluso, el titular puede ejercer acciones legales en contra de terceros que
utiticen su signo sin autorizacion siendo un medio para reprimir y evitar la competencia
desleal en el mercado.

La obtencidn de un registro debe iniciarse a peticién de la parte interesada y cumplir con
una serie de formalidades establecidas en la Ley de a2 Propiedad industrial y su Reglamento;
presentando una solicitud ante las oficinas del Instituto o & través de medios de
comunicacion electrénica. Dicha solicitud debe presentarse por escrito, acompafiada del
comprobante de pago de iz tarifa correspondiente.

iniciado el tramite de registro, el instituto realiza un examen & fin de determinar si cumple
con los reguisitos para analizar si es registrable en términos de la Ley.

Si derivado del examen, el IMP! determina que procede el registro de! signo propuesto,
otorga el titulo, el cual tiene una vigencia de diez afios en el territorio riacional contados a
partir de s fecha de presentacion de la solicitud, y puede renovarse por periodos de la
misma duracion.

El instituto tiene un proceso eficiente y ejemplar a nivel internacional, ya que el tiempo
promedic para conceder un registro oscila de 4 a 6 meses,

Para el consumidor las marcas identifican la calidad del producto o servicio y para el titular
establecen el prestigio comercial.

QUINTA. - Con el propésito de otorgar seguridad juridica y eficiencia, en 2013 entr¢ en vigor
el tratado internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas, gue facilita la presentacion de la solicitud y la gestion
posterior de registros marcarios en el extranjero, via une solicitud internacional en la que
se designan los Estados u arganizaciones intergubernamentales donde se guiere solicitar la
proteccion.

Esta herramienta simpiifica le tramitacion de solicitudes a los nacionaies ya sean personas
fisicas, pequefias, medianas o grandes empresas, gue deseen entrar rapidamente al
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mercado global, pues sélo tienen gue presentar una solicitud en idioma espafiol, pagando
una tasa con un solo tipo de moneda, con un formato estandar en lugar de presentar
solicitudes independientes en las oficinas nacionales de propiedad industrial.

En aras de brindar un mejor servicio, el IMPl implementd la tramitacion en linea de
solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y publicacion de nombres comerciales.
Esta herramienta de acceso agil, eficiente y seguro, permite al usuario desde cualquier lugar
via Internet, la captura, pago, firma y envio de la solicitud. Si se presenta de forma correcta
y es registrable en términos de Ley, se obtiene el registro de forma facil y rapida.

Dicho medio de presentacion tiene grandes beneficios como el ahorro de dinero, tiempo y
disminucién de errores en la presentacién de la solicitud, lo que se traduce en seguridad
juridica para el usuario y disminucion en el tiempo de respuesta.

Asimismo, en el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados
internacionales de Propiedad intelectual, como el Convenio de Paris para la Proteccion de
lo Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual (ADPIC), asi como de una amplia game de tratados de libre comercio gue
establecen capitulos de Propiedad industrial, por mencionar algunos con la Union Europea,
con Panaméd v el Tratado de Libre Comercio de Américo del Norte (TLCAN].

En todos ellos, se establecen compromisos en materia de Propiedad Industrial y, en
especifico, nuevos retos en temas marcarios.

Por lo anterior v en virtud de las necesidades especificas que demanda el comercio, es
necesaria la modernizacién de la Ley de la Propiedad Industrial para continuar con el
fortalecimiento en el otorgamiento y proteccion de estos derechos.

Algunos tipos de marcas han guedado rezagados por faltos de regulacion, tal es el caso de
las marcas de certificacion, marcas olfativas y sonoras y, en otros casos, se requiere
actualizar el procedimiento para su mejor utilizacién y proteccion, a efecto de brindar
certeza juridica en su otorgamiento y aprovechamiento.

SEXTA. — La Iniciativa que se dictamina pretende incluir nuevas figuras de proteccion,
abriendo un abanico de oportunidades para todos Jos sectores productivos. Asimismo,
busca generar los medios iddneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal.
Por todo esto, el proyecto pretende retomar y enriguecer figuras contenidas en otras
legistaciones y en tratados internacionales de los que México es parte, para atender a las
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necesidades nacionales, muchas de ellas observadas en la practica de la Propiedad
industrial.

Las modificaciones especificas a la Ley de la Propiedad industrial contenidas en la Iniciativa
en dictamen, son las siguientes:

e En el Titulo Cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capituio
I De las Marcas, se propone la reforma del articulo 87, a efecto de precisar que
cualguier persona fisica 0 moral, podran hacer uso de marcas en la industria y en el
comercio y no sélo los comerciantes o prestadores de servicios.

e Acorde con las mejores practicas comerciales y con el objeto de ampliar los tipos de
marcas se modifica {a definicion de ésta en el articulo 88, de manera gue ya no se
entenders por marca todo signo visible, sino todo signo perceptible por los sentidas
y susceptible de representacion gréafica, gue distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado. Con ello, se incluye en la Ley de la
Propiedad Industrial tas marcas sonoras y olfativas, asi como ls pluralidad de
elementos operativos o de imagen, incluidos el tamafo, disefo, color, disposicidn
de la forma, etiqueta, empaque o la decoracidon que, al combinarse, distingan
productos o servicios en el mercado.

A la fecha, en Miéxico el registro de fas marcas esta limitado exclusivamente a sighos
visibles, es decir aquellos que se manifiestan a través de palabras o imégenes, Sin
embargo, en la sociedad moderna, el consumidor atiende cada vez mas a detalles
especificos respecto de las caracteristicas de los productos o servicios gue se
encuentran en el mercado, al tomar decisidon de compra.

Hoy en dia, en virtud de los nuevos avances en relacién con la comercializacion de
los productos, se llegs al consumidor a través de medios sensoriales diferentes al de
la vista, como el offato y la audicidn. Por ests razdn, surgen las marcas no
tradicionales de naturaleza olfativa o auditiva gue distinguen productos o servicios
en el mercado. La percepcidn de estas marcas implica una aprehension profunda de
la realidad capturada por los sentidos, gue va mas alia de la simple captacién de los
objetos pues conduce a crear una imagen mental del objeto en cuestidon vy
compatrario con otros objetos, sensaciones y percepciones.

Cabe sefialar que actuaimente, dichas marcas no tradicionales son susceptibles de
registro y proteccién en multiples legislaciones de diversos paises, entre ellos los
Estados Unidos de América, lapon, Reino Unido, ta Oficina de Propiedad intelectual
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de a Unién Europea (European Union Intellectual Property Office, por sus sigias en
inglés EUIPO), Iz Comunidad Andina, entre otros.

Por tal motivo se reforma v adiciona el articulo 89 de la Ley, en el cual se describen
jos signos cue pueden constituir una marca.

Con la reforma propuesta se abre la posibilidad de que en Mexico se registren
marcas no tradicionales, como las marcas sonoras, olfativas y la imagen de un
negocio, también conocido como trade dress.

Lo anterior, no sélo cuenta con respaldo en legislaciones de otros paises o tratados
internacionales, como el Trotado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, sino en
|z realidad misma, ya que reconoce los avances y tendencias globales en materia de
marketing y consumo.

Tradicionalmente, el marketing buscaba estimular 2 los consumidores a través de
medios visuales: sin embargo, la competencia entre productos ha avanzado tanto
que se ha dado paso al marketing sensorial, es decir, el consumidor se ve estimulado
2 través de un mayor nimero de sentidos ya no solo el visual sino también el olfativo,
sonoro, tactil o con la combinacion de todos ellos.

Ejemplo de ello son las tiendas especializedas que cuentan con una imagen u olor
propio, por ejemplo, Starbucks®, Massimo Dutti®; sonidos tan reconocibies como el
rugido de la Metro-Goldwyn-iMayer® o ef timbre de Jos teléfonos Nokia®; la primera
marca olfativs de la historia, fue el de un hilo de coser cuyo olor erg como "una
fragancia de alto impacto, fresca, floral, evocativa de capulios de plumeria" otros
casos famosos son las pelotas de tenis "con olor a hierba recién cortada".

Cabe sefalar que el registro de estas marcas se sujetard a condiciones de
registrabilidad, que impedirdn que se protejan marcas que describan al producto
mismo 0 gue sean genericas.

Esta Dictaminadora considera gue la reforma no sdlo estimulara la competencia, al
permitir que los emprendedores desarrollen nuevas y creativas formas de
posicionarse en el mercado, sino que atraerd nuevos productos a nuestro pais, sobre
todo s los que se encuentren bajo marcas innovadoras, al contar con seguridad
juridica para éstas.
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Los consumidores contaran con mayores opciones al elegir un producte. No debe
perderse de vista gue las marcas no tradicionales tienen un notable impacto en el
mercado, al transmitir una sensacion de calidad o exclusividad. En este sentido, un
consumidor tiene mayor inclinacidn a gastar mas dinero en un lugar en donde se
siente cOmodo, estimulado por un olor, una musica o un ambiente agradable, lo que
reposiciona a muchas cadenas de prestadores de servicios, en relacién a sus
competidores.

e lainiciativa en exégesis realiza una profunda revision al articulo 90, el cual establece
los impedimentos de registro de marca, de manera gue su contenido sea acorde con
los cambios propuestos al concepto de marca y los signos que pueden constituirla.
Ademas, se mejora la redaccidn de sus supuestos con la finalidad de optimizar el
estudio de una solicitud y evitar gue se registren signos gue no reunan las
caracteristicas necesarias para obtener la proteccion.

Se reconoce la figura de iz distintividad adquirida, conocida en la doctrina de otros
paises como secondary meaning. De acuerdo con lJests Lopezr Cegarra?, la
distintividad adquirida constituye el nuevo significado gue consigue un signo que
carece de distintividad, pero que, mediante su utilizacidn en promocién, publicidad
o uso efectivo como marca, adquiere la capacidad para identificar y distinguir una
fuente empresarial.

Por lo tanto, se trata de aquellas marcas o signos gue no eran distintivas conforme
a la Ley en materia de marcas, por ser descriptiva o generica desde su origen, pero
que, con la inversidn de recursos por parte de los productores o prestadores de
servicios, ha adquirido dicha distintividad, de manera gue los consumidores las
identifican plenamente y la asocian con su titular.

Asimismo, se reconoce la coexistencia de marcas en el comercio con el objeto de
que los particulares, bajo las disposiciones que establezca el Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial, puedan obtener el registro.

e En cuanto al Capituio iI De fas Marcas Colectivas, se propone reformar su
denominacion s efecto de incluir a las marcas de certificacion; ademas, se fortalecen
las disposiciones relativas a las reglas de uso.

* Lopez Cegarra, Jests. Marcas: Lz Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino. En Revista
propiedad intelectual. Visibie en: http.//www.redaivc.arg/pdf/1890/189018586004.pdf Fecha de consulta: 29
de enero 2018,
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Actualmente tas marcas colectivas no cuentan con una regulacion solida que permita
que su uso en el comercio genere realmente condiciones para ser un medio gue
favorezca ls competitividad. Mientras que las marcas de certificacion no cuentan
con proteccion en Mexica.

La Iniciativa en dictamen pretende ampliar la proteccion de las marcas colectivas e
incluir las marcas de certificacion. Con ello los sectores industrial, agricola vy
comercial, contaran con mayores herramientas de propiedad industrial para su
desarrollo productivo correspondiente, convirtiéndose en derechos comerciales
competitivos generadores de empleos, a través de su consolidacién y permanencia
en el mercado.

Es importante sefialar que el antecedente inmediato de la proteccidn de las marcas
colectivas y de certificacion, conocidas también como marcas de garantia en la
doctrina, se dio durante la epoca renacentista, a través de las marcas corporativas
que servian casi exclusivamenite, para garantizar que el producto marcado habia sido
confeccionado segun las regias de la corporaciéon y que habfa sido objeto de un cierto
control o gue provenis de determinada villa o region.

La primera referencia internacional de este tipo de derecho colectivo, se encuentra
en el articulo 7 BIS del Convenio de Paris, que obliga @ proteger tas marcas colectivas
y permite que las condiciones particulares de su proteccién sean definidas por los
Estadaos parte.

Las marcas de certificacion también cuentan con referentes internacionales, como
el Arreglo de Madrid v el Protocolo cancerniente al Arreglo de Madrid relativo al
Registro Internacional de Marcas, asi como en el articulo 1708 del Tratado de Libre
Comercio con Américo del Norte, en cuyo texto se menciona gue las partes podrian
incluir en la definicion de marcas a las marcas de certificacion.

En este contexto, cabe precisar gue México es uno de los pocos paises integrantes
de le Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual que no regula de manera
nreciss lo relativo a las marcas colectivas y no protege a las marcas de certificacion,
lo que pone en desventaja competitiva en el mercado global, 8 los titulares de
derechos en relacidn con sus competidores.

Este tipo de marcas buscan eliminar desventajas de emprendedores, pequefias,
medianas o grandes empresas en el mercado; ayudan a comercializar, fomentan la
cooperacion entre los productores y permiten gue al agruparse se distinga de forma
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eficaz el origen geografico, el material, el modo de fabricacion u otras caracteristicas
comunes de los bienes y servicios que cada miembro comparte con los demas.

Muchos palses exigen las reglas de uso para todos los miembros de las asociaciones
titulares de las marcas colectivas e, incluso, hay sistemas donde este tipo de marcas
desempefian funciones de las marcas de certificacion, por io que, con la inclusion de
esta figura, se eliminan asimetrias entre los sistemas normativos.

Por otra parte, la marca de certificaciéon sirve para garantizar algun rasgo particular
de los productos o servicios a los que se aplica, como naturaleza, calidad, el origen
geogréfico, la forma en la que se fabrica, el cumplimiento de ciertas normas de
seguridad, el grupo gue lo hizo, etc.

El concepto de marca de certificacion también parte de |z definicion de “marca”, en
tanto gue su objetivo es distinguir servicios y productos, pero permite a las empresas
0 personas usar una marca mas, ademas de su marca individual, a fin de garantizar
al publico consumidor gue los productos o servicios de las marcas ya certificadas
presentan caracteristicas especiales.

Cabe sefialar que el titular de l2 marca de certificacion, también conocido como
certificador, no puede poner en el comercio bienes y servicios, pues s6lo se dedica
a certificar los productos de terceros, es decir, a dar una garantia sobre las
caracteristicas del producto, por ejemplo: que los materiales usados son organicos
0 gue provienen del comercio justo.

Por ejemplo: los distintives “COTTON”, “COMERCIO JUSTO”, “USDA ORGANIC”,
“1SSO 9000” 0 “KOSHER”, le otorgan a los productos o servicios gue lo usan un valor
agregado indiscutible.

El que un producto cuente con ellos implica que esta avalado por una entidad gue
ha verificado la calidad de la materia prima y que ha revisado sus instalaciones,
equipos o procesos, y gue cumplen plenamente con dichos estandares de calidad,
autorizandoles el uso de dicho distintivo.
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EL CASO KOSHER

México es el 4to mercado 2 nive! mundial, por debajo de israel,
Estados Unidos y Francia para dichos productos, de acuerdo
con el Jewish People Policy institute.

Un producto avaiado cor dicho sello se vende 20% mas que
otro similar, el sellc proporciona seguridad y confianze & un
mercado muy especifico, & saber. judics, hindues,
musulmanes, vegeiarianos o personas con restricciones
dietéticas.

Sin embarge, el 80% de ventas en producios kosher se
encuentre fuera del perfil religioso. Muchas peguefas y
medianas empresas con producios ariesanales hacen usc de
dicho distintivo.

Si bien no existe en nuestro pais una normatividad especifica sobre las marcas de
certificacidn, existen algunos ejemplos de marcas registradas que se usan de dicha
forma; sin embargo, es necesario dotarlas de un mejor marco juridico, para que los
usuarios que se certifican cuenten con certeza juridica en relacion el titular gue
certifica los productos, tal y como se sefiala en la Iniciativa,

Ejemplos de marcas registradas por la Administracion Publica que sirven como
marcas de certificacion.

TIF INSPECCIONADO Y APROBADO SAGARPA Y DISENO.

El Sello TIF (Tipo inspeccion Federal) es un
reconocimiento que otorga diche
Dependencia mediante un procedimiento de
inspeccidon y supervision de los rastros vy
LOGOTIEO establecimientos industriales, dedicados 3

producir, almacenar, sacrificar, procesar y

distribuir todo tipo de carnes y sus derivados.
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RECONOCIMIENTO MUNDIAL AL SELLO TIF

Es vital para nuestro pais el reconocimienio
internacional ya gue somos productores de mas
Z millones de toneladas de camne de ave, casi 2
millones toneladas de carne de bovinc y mas de
1 millén de carne de puerco, asi como de
considerables producciones en carne de ovino,
caprino y guajolote.

Durante 2015 se destinaron 17 miliones de
pesos para promocion del Sello TIF a través de
mil 500 tiendas de autoservicio en toda la
Republica Mexicana.

HECHO EN MEXICO Y DISERO

HECHOEN |

Acuerde mediante el cual se establecen los
reguisitos pare otorgar el uso, licencia y
sublicencia de iz marce Hecho en México, fue
publicade er el Diario Oficial de le Federacion el
24 de febrero de 2017.

Establece los mecanismos gue regulan el uso.
licencia v sublicencia de {8 marce "HECHC EN
MEXICO" v disefo, a fin de que los
consumidores nacionales y extranjeros puedan
identificar los productos con valor agregade en la
Republice Mexicane.

COMISION DE ECONOMIA

La certificacion TIF tiene como objetivo
aumentar ios estandares de calidac de todos
los tipos de carne, asi como promover la
reduccion de riesgos de contaminacion de sus
productos, a través de la aplicacicn de
sistemas de inspeccion.

Esta certificacion beneficia a la industria
carnica, pues permite [a movilizacion del
producto dentro del pais mas féacilmente.
Ademads, abre la posibilidad del comercio
internacional, ya que los establecimientos TIF
son los unicos elegibles para exportar.

Es el distintivo oficial que identifica los
productos hechos en México y gue les permite
ser reconocidos por los consumidores de
nuestro pais y del mundo.

Le marca Hecho en México es sindnimo de
calidad respaidada por el talento, creatividad
e innovacidn de los productores gue en
nuestro pals trabajan para ofrecer bienes y
servicios competitivos.

La Secratariz de Economiz autoriza su uso,
siempre y cuando los interesados acrediten,
ante ios Organismos de Certificacion, gue el
bien es:

e obtenido en su totalidad o producidc
enteramente en Méexico,

¢ producido exclusivamente a partir de
materiales que  califican  como
originarios, 0

¢ ejaborado con bienes no originarios,
perc gque resulta de un proceso de

-
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produccion en México, o que el valor
de transaccidon de los materiales no
originarios no  exceda de los
porcentajes establecido para cads
sector.

Por todo lo anterior, se reforman los articulos 96 y 97 relativos a la marca colectiva
y se adicionan los articulos 97 BIS y 87 BIS 1, aclardndose que las marcas colectivas
se tratan de marcas cuyos productos poseen calidad o caracteristicas comunes.

Se incluyen los elementos que deben contener las reglas de uso, pues esto ayuda
tanto a la organizacién de los miembros de fa asociacién o sociedad titular de la
marca colectiva, como a los usuarios al delimitar ia garantia que se ofrecerd en los
productos o servicios con la marca colectiva,

e Para efectos de la marce de certificacion se reforma el articuio 98, en donde se
incluye su definicién y se adicionan los articulos 88 A-1, 98 A-2, 98 A-3 y 38 A-4, a
efecto de establecer su regulacion especifica consistente en la prohibicion del uso
por su titular, el cual Unicamente podra autorizar éste a tods persona cuyo producto
o servicio cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso, las cuales
fijaran las caracteristicas garantizadas por la marca y la manera como se ejercers el
control de ia certificacion.

Finalmente, se incluye la opcidn de que las indicaciones geogréficas puedan
protegerse como marcas de certificacion, sin que estas pierdan su naturaleza. Con
ello, se crea un sistema de proteccion equilibrado entre fas marcas, las indicaciones
geogréficas y las denominaciones de origen.

e En el Capitulo V, Del Registro de Marcas, la Iniciativa en dictamen propone la
reforma a varios articulos tales como el articule 113, fracciones |, tHy IV, relativo &
los reguisitos de la solicitud de registro, en donde se eliminz el reguisito de sefialar
la nacionalidad, ya que se trata de un dato que se proporciona en las solicituges con
fines estadisticos, en la fraccién I, se clarifica gue se debe presentar ls
representacion del signo que constituya ls marca, acorde con las modificaciones
relativas a marcas no tradicionales y en su fraccién IV, se establece gue se debers
sefialar especificamente los productos o servicios 2 los que se aplicara la marca,

e Se deroga el articulo 115 relativo & las denominadas leyendas no reservables, e
decir, sobre aguelios signos que aun cuando se acompafien en la solicitud no se est
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requiriendo proteccidn, al tratarse de aspectos generales que conforman
unicamente al ejemplar de un signo, mas no le proporcionan distintividad. Con el
propdsito de hacer mas eficiente el tramite de registro de un signo distintivo e
incorporar tendencias mundiales en {2 materia.

Cabe sefialar que, si bien recientemente se introdujo el sistema de oposicion al
sistema marcario mexicano, la practica diaria obliga a fortalecerlo para brindar
mayor certeza juridica a los usuarios del sistema marcario mexicano, siendo ésta la
oportunidad para llevarlo a cabo.

Esta mejora al sistema de oposicion, permitird al IMPI afianzar el trdmite, dotando
de mayores instrumentos a los solicitantes y a los oponentes, para que obtengan el
maximo beneficio en la defensa de sus derechos de propiedad industrial.

Se adiciona un Ultimo parrafo en el articule 133, pare incluir aquellos casos en los
gue unha marca se encuentra en el plazo de graciz de seis meses posteriores a la
terminacién de la vigencia del registro, a efecto de establecer gue éstas pueden
constituir un impedimento para otras solicitudes que se encuentren en tramite de
registro o publicacidn, ya gue se trata de registros o publicaciones que pueden ser
objeto de renovacion de su vigencia.

En el mismo Titulo Cuarto, Capitulo VI De ias Licencias y la Transmision de
Derechos, la tniciativa en dictamen propone ta reforma a los articulos 145 y 146, a
efecto de incluir 2 las solicitudes en tramite dentro de las ligas que se crean al
momento de la transmisién de marcas.

En el Titulo Sexte De los Procedimientos Administrativos, Capitule | Reglas
Generales de los Procedimientos, se propone la modificacion del articulo 180, a fin
de clarificar los supuestos gue preve,

Se modifica el articulo 183, a fin de privilegiar 5 la Gacete de la Propiedad industrial
como medio de notificacidon y con elio hacer mas expeditos los tramites ante el IMPL

La iniciativa en analisis plantea modificar el dltimo parrafo del articulo 184, relativo
a tz forma en gue se efectua el computo de los plazos, aclarandose expresamente
gue se trata de dias habiles & partir de cuando empezaran a correr éstos.
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e Finalmente, respecto del régimen transitorio, la iniciativa en exégesis plantea que
el Decreto entre en vigor a los treinta dias hébiles siguientes a su publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion, a efecto de darle la difusion necesaria a las
modificaciones y los solicitantes se familiaricen con las reformas.

Adicionalmente, las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicacion
de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado a éstas,
que se encuentren en tramite a la entrada en vigor del presente Decreto seran
resueltas conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentacion.

SEPTIMA. — Esta Dictaminadora recibid los dias 16 y 22 de febrero de 2018, propuestas y
comentarios a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el gue se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial por parte de la Asociacion
Nacional de Abogados de Empresa, la Asociacion Mexicana para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual, la Asociacion interamericana de la Propiedad intelectual, la
Confederacién de Camaras Industriales, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y de los
Diputados Lorena Corona Valdés y Miguel Angel Salim Alle, ambos Secretarios de esta
Comision. Como consecuencia de dichas observaciones, se realizaron las siguientes
modificaciones a la Iniciativa original:

¢ Se mejora la redaccion del articulo 88 a efecto de dar mayor claridad a la propuesta,
esto considerando que los duefios de las marcas podran proteger bienes intangibles
gue antes era imposible proteger y explotar y evitar el uso sin su autorizacion, Miéxico
se pone a la vanguardia a nivel internacional, y por lo anterior, se modifica el articulo
89, a fin de ser acorde a la definicidén de marca (articulo 88).

¢ En este sentido, se modifica el articulo 89, fraccion |, a fin de ser acorde a la
proteccién de nuevos tipos de marca (articulo 88) y el articulo 83, fraccion Vi, se
modifica esclarecer la proteccion de la imagen comercial.

¢ En la fraccién | del articulo 90, se modifica la propuests a fin de ser acorde a la
modificacion de proteccion nuevos tipos de marca.

¢ Se modifica la propuesta de redaccion del articulo 90, fraccion [, a efecto de recorrer
en principio la numeracién, y con fa finalidad de precisar redaccion en su parte final
se modifica el lenguaje.
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¢ Se mejora la propuesta de modificacion del articulo 90, fraccién i, a efecto de
recorrer ta numeracion y se establece una nueve causal para negar la proteccion a
hologramas gue no sean capaces de distinguir un producto o servicio de otros.

¢ Se modifica la propuesta de cambio del articulo 90, fraccién IV, con la finalidad de
precisar redaccidn y evitar interpretaciones que puedan generar confusion.

¢ Se modifica la propuesta del articulo 90, fraccidn VII, con fa finalidad de precisar su
redaccion e incluir la prohibiciéon a registrar como marcas los nombres de acuerdos
internacionales, ya que su uso no puede obtener la exclusividad que otorga una
marca.

e Se modifica la propuesta de cambio de la fraccion X! del articulo 90, & fin de ser
acorde al Tftulo Quinto de fa Ley de las Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geograficas.

e Se modifica la propuesta de cambio de la fraccién Xil del articulo 90, lo anterior a
efecto de brindar seguridad juridica, pues su anterior redaccion genero
interpretaciones equivocas por que contemplaban dos supuestes normativos
distintos, la modificacion evita interpretaciones al referir a un solo supuesto
normativo.

¢ Se modifica el cambio fraccién Xl del articule 90, para lo cual se incluyen como
prohibiciones para registrar marcas: los apelativos, i2 imagen vy la voz identificables
de una persona con reconocimiento, fama o prestigio en el piblico consumidor, por
parte de personas que no cuenten con la autorizacion del titular del derecho. Con
esto se evita que terceros sin contar con la autorizacion correspondiente adguieran
registros de marca que no les corresponden, ademas de evitar el engafio al
consumidor,

¢ Se modifica la propuesta de cambio de la fraccion XIV del articulo 90, para precisar la
redaccion a fin de evitar gue terceros sin autorizacion del titular de derecho registren
marcas, que sean iguales o parecidas a obras (tituios de obras, las obras en si mismas
o partes de estas, personajes ficticios) que por su relevancia o reconocimiento
puedan engafiar al consumidor por creer que existe alguna relacion o asociacion con
dichas obras.

¢ En la fraccion XVI del articulo 90, se especifica que la semejanza debe ser en grado
de confusién, con la intencion de homologar este término con la redaccion que

I
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encontramos en le Ley. Ademas de remitir al capitulo especifico de marcas
notoriamente conocidas y famosas con el fin de robustecer los conceptos vy
comprension de este impedimento.

=]

e En ia fraccidn XVl del articulo 90, se remite al capitulo especifico de marcas
notoriamente conocidas y famosas con el fin de robustecer los conceptos y la
comprension de este impedimento.

¢ La adicidn de un Ultimo parrafo en la fraccion XVII del articulo 90, se hace con la
finalidad de incluir un concepto utilizado en el sistema de propiedad industrial,
conocido como duplicidad de marcas. Con éste se evita que los titulares obtengan la
exclusividad del mismo signc, protegiendo los mismos productos o servicios en mas
de una ocasion en la misma temporalidad, es decir, dos registros idénticos
coexistiendo al mismo tiempo.

¢« En la fraccion XIX del articulo 90, Gnicamente se realiza un ajuste minimo en |8
redaccion, con ta finalidad de brindar claridad.

e Enla fraccidn X0 del articulo 90, se fortalece la redaccidn con la intencién de ofrecer
una doble proteccidn, en primer lugar, para las variedades vegetales, asi como z las
razas de animales, en segundo ltugar, al publico consumidor al evitar crear confusian
respecto de los productos o servicios.

¢ Se inciuye como impedimento de registro a las marcas solicitadas de mala fe en la
fraccior X)Xl del articulo 90, con lo que se hace posibie impedir todas aquellas
conductas deshonestas gue finalmente devienen en practicas de competencis
desleal. Este concepto ayudara a resolver practicas desleales tales como el secuestro
de marcas, el registro de marcas por aguellas personas que legitimamente no
tendrian derecho a ello y esto, pondria nuestra legislacion a la vanguardia, tal y como
lo han heche va varios paises como Austria, Dinamarca, Espafia, Bélgica, entre otros,
asimismo existen sentencias en las cuales los Tribunales Federales han establecido
aue no existe una causal pars impedir el registro de una marca solicitada de mals fe.

e Se modifica s propuesta de redaccion de la fraccidn 1l de los articulos 87 Bis y 98 Bis
2, con iz finalidad de poder incluir 2 los casos de marcas no tradicionales,

e Secambiale propuesta de redaccion de la fraccion il del articulo 97 Bis 1, para incluir
a los procesos, pues en muchas ocasiones, un proceso es lo que hace especial y

singular al producto o servicio.
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Se modifica la redaccion de la propuesta de le fraccion lil del articulo 98 A-2, con el
objeto de mejorar la lectura.

En este orden de ideas, en el articulo S8 bis-1 se elimina como requisito para obtener
la declaratoria de una marca notoria o famosa el hecho relativo a que la marca se
encuentre registrada en México con la finalidad de estar acorde con tratados
internacionales como el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial establece, en su articulo 6 BIS y con ello se también se actualizan los
supuestos de las fracciones del articulo 88 bis-2 y se corrige su redaccion.

En atencidn a la nueve numeracion, en el articuio 98 bis-7, se modifica la redaccion
del texto vigente de la Ley con la finalidad de dar certeza juridica en el procedimiento
de declaratoria de una marca notoria o famasa,

Lz anterior situacion también sucede con el contenido de la fraccidon 98 bis-8, en
razon de gue se elimina el supuesto relativo a las pruebas falsas en el procedimiento
de nulidad, ya que el Instituto no esta facultado para resolver sobre esta hipdtesis.
As{ mismo, se elimina lo relativo a la valoracion incorrecta de las pruebas, ya que tal
calificacion de las pruebas solamente puede ser hecha por los tribunales
competentes,

Se modifica la propuesta de redaccion de la fraccion lll del articulo 113, esto con le
finalidad de dar certidumbre juridica a los interesados en el tramite de registro de
signaos distintivos, toda vez que retirar la fecha de primer uso, como se planteaba en
la propuesta, no daba certeza juridica, toda vez que la misma podia ser modificada.

Asimismo, al modificarse la redaccion de la Ultima parte el uso del verbo entenders,
se establece la obligacion de ejecutar una accidn, es decir, el declarar una fechz cierta
o no hacerlo, con las consecuencias legales de no admitir prueba en contrario.

Se modifica el plazo de dos meses para oponerse a una solicitud de marca de la
propuesta, tods vez gue el plazo actual gue contempla la Ley de un mes, resulta en
un elemento que permite continuar con la celeridad que caracteriza al tramite de
registro de una marca en México, situacidn que encuentra correlacion con la
modificacion hecha a la propuesta de reforma del articulo 120 Bis, ya que al ser iz
Gaceta de la Propiedad industrial el medio de notificacion de las oposiciones
presentadas al titular de la marca, se reitera la prontitud del procedimiento de
registro.
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e Corolario a lo anterior, se modificod el articulo 120 Bis 2, para reducir el plazo de
alegatos a dos dias, a efecto de darle celeridad al procedimiento.

¢« La eliminacion del articuio 120 Bis 4 de la propuesta original, obedece & que
considerando que el resultado de la oposicién en el tramite de registro impedia el
ejercicio de los derechos en las declaraciones administrativas de nulidad, cuando
éstos son momentos totalmente diferentes en la vida juridica de un derecho, razén
por la cual podrian existir pruebas o hechos supervenientes que en caso de perder la
oportunidad de hacer valer tales derechos en un procedimiento administrativo,
podria ser en detrimento de los legitimos titulares.

¢ Se modifica la propuesta de reforma del articulo 124, tods vez que results
fundamental afiadir lo relativo a las denominaciones de origen establecido en el
articulo 178 de la Ley. Anteriormente no estaba contemplado, pero a raiz de las
reformas a la Ley en materia de denominaciones de origen e indicaciones geograficas
es congruente su inclusion.

¢ Se modifica el articulo 126, fraccion I, a efecto de armonizar el ienguaje utilizado en
ia presente reforma.

¢ Asimismo, se elimina la propuesta de modificacion del articulo 128, toda vez que la
posibilidad de usar marcas con modificaciones gue no alteren su caracter distintivo,
atiende al hecho que hay marcas que se han guedado registradas desde hace
muchisimos afios y estan vigentes, {as cuales son usadas sin cambiar la esencia de su
caracter distintivo y de negarse esta posibilidad, una multitud de registros estarfan
en la posibilidad de caducar por falta de un uso legal, lo cual no es bueno para nuestro
sistema de propiedad industrial.

e La adicion del segundo parrafo que se propone a este articulo, es la comprobacion
de uso de las marcas, & través de una declaracion v la consecuenciea de no hacerlo
llevaria 2 2 caducidad de la marca de pleno derecho. Es importante destacar que una
obligacion del titular de registro marcario es usar la marca y la consecuencia de no
usarle es la caducidad. En el caso de este articuio la caducidad se funda en el no
cumplir ante el instituto una obligacion al no declarar el uso real y efectivo oe la
marca.

« Atendiendo a lo anterior, 1z modificacion del articulo 133, obedece 2 que en el
articuio 128 se introduce la obligacién de declarar el uso real y efectivo de la marca
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al momento de realizar te renovacién de iz misma. Una marca no debe ser renovada
si no es usada, ya que lo unico gue se pretende con ello es bioquear el sistema de
propiedad industrial, bloguear a posibles competidores, o abusar de un derecho. Es
por esta razdn que se introduce este concepto de comprobar el uso mediante
declaracion al momento de renovar el registro de que se trate.

¢ En consecuencia de lo anterior, se propone derogar los articulos 134 y 135, esto con
la finalidad de llevar a cabo una reforma acorde a lo narrado en los dos parrafos
anteriores, asi como la modificacién del articulo 152 que establece los casos en los
que un registro de marca caducarg, y por ende, lo establecido en el articulo 155.

« Por otra parte, y de acuerdo a las propuestas recibidas se propone modificar la
redaccion del articulo 151 de la Ley, toda vez gue con esto se robustece la hip&tesis
normativa al incluir varios conceptos parz encuadrar la conducta deshonesta que
amerita como consecuencia legal nulificar el registro.

e En el texto E)ropuesto de la fraccién V, al agregér el supuesto de incluir cualguier
persona se debe a gue esta conducta puede ser realizade por cualquiera, no
solamente los agentes o representantes. La relacidn directa o indirecta se incluye, ya
gue puede 0 no existir una relacion contractual, comercial o de mero acercamiento
como posible cliente, lo que no obsta para realizar la practica desleal contenida en el
articulo 151,

¢ Por lo que respects a la fraccidon Vi, en cuanto a la marca obtenida de mala fe, se
incluye a efecto de estar acorde a la propuesta de inclusion del articulo 90, fraccion
XXILL

¢« En el Ultimo parrafo se aumentan los plazos para promover declaraciones
administrativas, lo que brinda mayor certeza juridica, ya que en muchos casos el
legitimo titular se entera de que su marca ha sido registrada de manera ilegitima,
pero ha preciuido su derecho de accionar por el mero paso del tiempo.

e Finalmente, se efecttia un ajuste a la fraccidn VI del articulo 213, derivado de la
reforma al articulo 90, 2 efecto de dar congruencia al texto de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisién Economia de la
Camara de Diputados de la LXIil Legislatura del Honorable Congreso de ta Union hacen suyas
las consideraciones del Diputado promovente y se permiten someter a la consideracién de
esta Honorable Asambilea, la aprobacidn del siguiente proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 58, segundo parrafo; 87; 88; 83, fraccion 1; 90; la
denominacién del Capitulo Il, del TITULO CUARTO, para quedar “De las Marcas Colectivasy
de Certificaciéon”; 96; 97; 98 bis-1, segundo parrafo; 98 bis-2 primer parrafo; 98 bis-3, primer
parrafo; 98 bis-4, fraccién |; 98; 98 bis-7; 98 bis-8; 113, fracciones |, I, By IV; 120, primery
segundo parrafos; 122 bis, segundo parrafo; 124; 125, tercer parrafo; 126, primer parrafo,
fracciones Il y VII; 131; 133; 154; 146; 151, fraccion Vy segundo parrafo; 155; 180; 183; 184,
segundo parrafo; y 213, fraccién VII; se adicionan los articulos 88, con las fracciones V, VI,
Vi y VIl; 87; 97 Bis; 97 Bis-1; 98 A-1; 98 A-2; 98 A-3; 98 A-4; 120 Bis; 120 Bis-1; 120 Bis-2;
120 Bis-3: 126, con un segundo parrafo; 128, con un segundo, tercer y cuarto parrafos; 151,
con una fraccion VI 152, con una fraccién lil; y se derogan los articulos S8 Bis-1, tercer
parrafo; 98 Bis-2, fraccion XHit; 98 Bis-4, fraccion Il; 115; 120, tercero, cuarto, guinto y sexto
narrafos; 134 y135 de t2 Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Articulo 58.- ...

El plazo a que se refiere el parrafo anterior, se contaré a partir del dia habil siguiente al del
vercimiento del piazo de dos meses previsto en los articulos antes referidos.

Articulo 87.- Cualguier persona, fisica o moral, podré hacer uso de marcas en la industria,
en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se
obtiene mediante su registro en el instituto.

Articuto 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible
de representarse de maners gue permita determinar el objeto claro y preciso de la

proteccién, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie 0 clase en el
mercado.

Articulo 89.- ...

.- Las denominaciones, letras, nimeros, elementos figurativos y combinaciones de colores,
asi como los signas holograficos;
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Hi.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre gue nc gueden
comprendidos en el articulo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre gue no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado;

V.- Los sonidos;
Vl.- Los clores;

VIi.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluides, entre otres,
el tamafo, disefo, color, disposicion de la forma, etigueta, empague, la decoracion ¢
cualauier otro gue al combinarse, distingan productes o servicios en el mercado, ¥

VIil.- La combinacién de los signos enunciados en las fracciones | a Vi del presente articulo.
Articulo 80.- No seran registrabies como marca:

l.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios gue pretenden
distinguirse con la marca, as/ como aguellas palabras, denominaciones, frases, o
elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se
havan convertide ern elementos usuales o genéricos de los mismos;

I.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso
comin y aguellas que carezcan de distintividad; asi como, la forma usual y corriente ge ios
productos o servicios, o; la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

IHl.- Los hologramas que sean del dominio plblico y aguelios que carezcan de distintividgad;

IV .- Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivos oe
los productos o servicios gue pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto
anterior, ios signas descriptivos ¢ indicativos que en el comercio sirvan parz designar la
especie, calidad, cantidad, composicion, desting, valor, iugar de origen o Iz época de
produccién de los productes o servicios;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, @ menos que estén combinados ©
acompafados de otros signos que les den un caracter distintivo;
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Vi.- La traduccion, la variacion ortogréfics caprichosa o la construccion artificial de palabras
no registrables, asl como la transliteracion de signos no registrables;

VIl.- Los signos gue, sin autorizacidn, reproduzcan o imiten: escudos, banderas o emblemas
de cualquier pals, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes; asi como, las
denominaciones, siglas, simbolos, emblemas o cualquier otro signo de instrumentos
internacionales, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o
cualquier otra organizacién reconocida oficialmente; asi como la designacion verbal de los
mismos;

VilIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados
por un Estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes e banco,
monedas conmemorativas o cualguier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX.- Los signos aue reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representacion grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos,
eventos culturales o deportivos, reconocidos oficiaimente;

X.- Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su procedencig;

Xl.- Las denominaciones de origen, indicaciones geograficas, denominaciones o sighos de
lugares, que se caractericen por la fabricacién o produccién de ciertos productos o la
prestacién de ciertos servicios; asi como aguelios que se acompafien de expresiones tales
como: "género”, “tipo”, "manera", "imitacién", “producido en”, “con fabricacién en” u
otras similares gue creen confusion en el consumidor o impliguen competencia desleal;

Xil.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y gue se caractericen por la produccion de determinados productos o el
ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento dei propietario;

XiiL.- Los nombres, apellidos, apelativos o seuddnimos de personas gue hayan adguirigo
tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociacion,
inducir al error, confusion o engafio al publico consumidor, salvo gue se trate de dicha
persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho
correspondiente.
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Asimisme, no seran registrables como marcs, la imagen, la voz identificable, el retrato y
las firmas de personas, sin su consentimiento expresc, o si han fallecide, de quien tenga
el derecho correspondiente.

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusion a los
titulos de obras literarias o artisticas, asi como tampoco la reproduccion o imitacion de
los elementos de dichas obras; cuando, en ambos casos, tengan tal relevancia o
reconocimientc que puedan ser susceptibles de engafiar al publico o inducir a error por
creer infundadamente que existe alguna relacién o asociacién con dichas obras, salve que
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismao, no serd registrable como marca Iz reproduccién, ya sea total o parcial, de obras
literarias o artisticas, sin la autorizacion correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco seran registrables como marca aguellos personajes de ficcion o simbolicos, ni
los personajes humanos de caracterizacion que tengan tal relevancia o reconocimiento,
excepto en aguelios casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o
por un tercero con el consentimiento de éste;

XV.- Los signos susceptibles de engafar al publice o inducir a error. Entendiéndose por
tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaieza, componentes,
cualidades o el origen empresarial, de los productas o servicios que pretenden distinguir;

XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto
estime o haya declarado notoriamente conocids en Méxica, en términos del Capitulo I
BIS, del Titulo Cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca

cuyo registro se solicita pudiese:

a) Crear confusién o un riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente
conocida;

b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente
conocida;

c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, ©

d} Diluir el cardcter distintivo de la marca notoriamente conocida.
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Este impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la
marca notoriamente conocida;

XVIi.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion a una marca que el instituto
estime o haya declarado famosa en términcs oel Capitulo Il BIS, del Titulo Cuarto; pars ser
aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca
famosa;

XVIiL.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusién, a una marca en tramite
de registro presentads con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada z los
mismos o similares productos o servicios. Quedan incluidos aguellos gue sean idénticos a
otra marca ya registrada o en tramite por el mismo titular, para distinguir productos o
servicios idénticos;

YIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusion, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o s
prestacién de los servicios gue se pretendan amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de registro de e marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no sera
aplicable, cuando la solicitud de marce ia presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico gue haya sido publicado;

¥X.- El nombre propio de una persona fisica que sea idéntico o semejante en grago de
confusién a una marca en trémite de registro presentada con anterioridad o 3 una
registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares
productos o servicios;

¥¥l.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan
referencie  variedades vegetales protegidas, as{ como las razas de animales, gue puedan
causar confusion en el publico consumidor respecto de los productos o servicios 2
distinguir, v

¥XIL.- Los signos solicitados de mala fe. Se entienae por mala fe, entre otros casos, cuando
el registro se solicite de manera contraria 2 los buenos usos, costumbres y practicas en el
sistema de propiedad industrial, el comercic, o la industria; o gue se pretenda obtener un
beneficic o ventajs indebida en perjuicio de su legitimo titular.
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No seré aplicable lo dispuesto por las fracciones |, Il Il IV, V y VI del presente articulo,
cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita,
un caracter distintivo derivado del uso gue se hubiere hecho en el comercio.

No serd aplicable lo dispuesto por la fraccion Il, cuando la forma tridimensional haya
adquirido un cardcter distintivo del usc que se hubiere hecho en el comercio, entendiendo
que no es admisible que la forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera
distintividad.

No serd aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIil, XIX y XX por cuanto hace & las
marcas semejantes en grado de confusién del presente articulo, cuando se exhiba el

consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capitulo i
De las Marcas Colectivas y de Certificacion

Articulo 96.- Podran solicitar el registro de una marca colective las asociaciongs o
sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, 0 prestadores de
servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios
de sus miembros siempre gue éstos posean calidad o caracteristicas comunes entre elios
v diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Articulo 87.- Los miembros de la asociacién o sociedad titular de la marca colectiva podran
usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.

Lrticulo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberan presentar las reglas para
su uso, gue contendran jo siguiente:

I.- El nombre de la asociacién o sociedad gue serd tituiar de la marca;

il.- La representacion de ta marca;

lHl.- Los productos o servicios a que se aplicaré la marca;

IV.- Las caracteristicas o cualidades comunes de los productos o servicios;

V.- Los procesos de etaboracién, produccion empague, embalaje o envasado;

o
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V.- La indicacién de gue la marca no podré ser transmitida 2 terceras personas y de que
su uso quedars reservade & los miembros de a asociacion o sociedad;

Vil.- Los mecanismos de control del uso de ia marca y del cumplimiento de las reglas de
uso;

VIil.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
[X.- La indicacién sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion, y
X.- Las demads que estime pertinentes el solicitante.

En el caso de la fraccion [X del presente articulo, cualquier modificacion deberé ser inscrita
ante el instituto para surtir efectos contra terceros.

Articulo 97 BIS-1.- La marca colectiva no seréd objeto de licencia, ni podra ser transmitida
3 terceras personas, quedando su uso reservado a los miembros de la asociacion o

saciedad.

Las marcas colectivas se regiran, en lo que no haya disposicion especial, por lo establecido
en esta Ley para jas marcas.

Articulo 88.- Se entiende por marca de certificaciéon un signo que distingue productos y
servicios cuyas cualidades u otras caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales
como:

[.- Los componentes de los productes;

Il.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios
prestados;

liL.- Lz calidad, procesos u otras caracteristicas de los productos o servicios, y
V.- El origen geografico de los productes.
Articulo 98-A.- Lz marce de certificacion podré estar conformada por el nombre de una

zona geogréfica o gue contenga diche nombre, u otra indicacién conocida por hacer
referenciz a ls citade zona, gue identifigue un producto como originario de la misma,
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cuandc determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable
fundamentaimente a su origen geografico.

En el caso de indicaciones geograficas nacionales protegidas como marcas de
certificacion, se entenderd gue éstas son bienes de dominio del poder publico de la
Federacion.

Articulo 98 A-1.- Podra solicitar el registro cualquier persona moral, siempre y cuando no
desarrolle una actividad empresarial que impligue el suministro de productos o la

prestacion del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella certifica.

Cuando la marca de certificacion se constituya por una indicacidn geogréfica nacional,
sélo podran solicitar el registro:

I.- Las personas morales gue directamente se dediguen a la extraccion, produccién o
elaboracion del producto gue se pretenda amparar;

il.- Las camaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculadas con el producto
gue se pretends amparar con la indicacion;

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

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

Articulo 98 A-Z.- La solicitud de registro de una marca de certificacion deberi
acompafarse de las reglas para su uso, en las gue se indique:

l.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;

I.- La representacion de ls marce;

lil.- Las especificaciones técnicas gue definan los caracteres particulares del producto o
servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de produccidn, su
procedimiento de transformacidn, sus caracteristicas fisicas, quimicas, tdxicas,

bacterioldgicas o de utilizacidn, su composicién o etiquetado;

V.- El procedimiento de comprobacién de los caracteres especificos sefialados en la
fraccién anterior;
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V.- Las modalidades y periodicidad con gue se deberan ejercer los controles de calidad
sobre la produccion del bien en sus diversas etapas, asi como en fa transformacion y
comercializacion del mismo;

VI.- El régimen de sanciones para el caso ge incumplimiento de las reglas de usc;
VIl.- La indicacién de que la marca no podra ser objeto de licencia;
VIilL.- La indicacién sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion;

[X.- En su casq, el grado de concordancia de las reglas pars su uso con fas Normas Oficiales
Miexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante.

Las reglas antes sefialadas permitirdn el acceso a cualquier persona gue cumpla con las
mismas.

En el caso de la fraccién Vil del presente articule, cualguier modificacion debera ser
inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Articulo 98 A-3.- La marca de certificacién no serd objeto de licencia, guedando su uso
reservado @ las personas gue cumplan con ias condiciones determinadas en las reglas para
SU USC.

Las marcas de certificacion se regiran, en lo que no haya disposicion especial, por lo
establecido en esta Ley para las marcas.

Articulo 98 A-4.- El titular de una marca de certificacién autorizard su uso a toda persona
cuyo producte o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su
use.

Solo los usuarios autorizados podran usar junto con la marca de certificacion, el término
“Marca de Certificacion Registrada”.

En caso de las marcas de certificacidn gue protejan indicaciones geograficas nacionales se
deberd estar a las disposiciones establecidas en el Titulo Quinto, Capituio I De la
Autorizacidn para su Uso.




< WID0S 4y

%,

%

C

et COMISION DE ECONOMIA

CAPITULO i BIS
. De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Articulo 98 bis-1.- ..

Los impedimentos previstos en el articulo 90 fracciones XVi y XVHI, para la proteccion de
marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicaran con independencia de que éstas se
encuentren registradas o declaradas.

(Se deroga).

Articulo 98 bis-2.- Parz efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el
solicitante aportara los siguientes datos:

f.oa X ..

XIil. (Se deroga}.

XIV. y XV, ..

Articulo 98 bis-3.- El Instituto presumird, salvo prueba en contrario, gue las condiciones gue
originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco afos a
nartir de la fecha de su expedicién; en consecuencia, durante dicho periodo debers aplicar

segln corresponda, el impedimento previsto en articulo 90 fraccion XVi o el previsto en la
fraccién XVii, de maners expedita.

Articuio 98 bis-4.- ..

I. Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y correo electrénico del solicitante y er su caso
de su apoderado,

i. (Se deroga).

Hi. ..

[54]
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Articulo 98 bis-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama seran
publicadas en la Gaceta.

Articulo 98 bis-8.- Procederd |z nulidad de la declaratoria cuanda:
[.- Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta Ley, y
I.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se haran por el Instituto, a peticién de quien
tenga interés juridico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.

Articulo 113.- ...
l.- Nombre y domicilio del solicitante;
H.- La representacién del signo gue constituya ia marca;

fil.- La fecha de primer uso de la marca en Méxice, o en su caso, la mencion de que no se
ha usado. A falta de indicacion se entenderé que no se he usado la marca;

IV.- Los productos o servicios especificos a los gue se aplicara la marca, y

V.- ..

Articulo 115.- (Se deroga).

Articulo 120.- El instituto otorgara un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de
ta fecha en que surtz efectos la publicacidn en la Gaceta del Institute, pare que cualquier
tercerc que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicacidn por considerar

gue ésta incurre en los supuestos previstos en los articulos 4o. y 90 de ests Ley.

La oposicion deberé presentarse por escrito, acompafiarse de las pruebas respectivas, asi
como del comprobante de pago de le tarifa correspondiente.

(Se deroga)

(Se deroga)

jo)]
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(Se deroga)
(Se deroga)

Articulo 120 BIS.- Transcurrido el plazo a gue se refiere el primer parrafo del articulo 120,
el Instituto notificard al solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas,
otorgandole un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta
efectos la notificacién respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho
convenga en relacidén con la oposicién y, en su caso, presente pruebas.

Articulo 120 BIS-1.- Para el tramite de la oposicién se admitiradn toda clase de pruebas con
excepcién de la confesional v testimonial, salvo gue el testimonio o la confesion estén
contenidos en documental, asi como las gue sean contrarias & la moral y al derecho.

Articulo 120 BIS-2.- Transcurrido el plazo @ que se refiere el articulo 120 BIS de esta Ley, y
desahogadas las pruebas, las actuaciones se pondran a disposicion del solicitante y de las
personas gue hubieren presentado oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito
alegatos en un plazo de dos dias, los cuales serdn tomados en cuenta por el Instituto. Una
vez transcurrido dicho plazo se procederd sin mayor tramite al examen de fondo.

Articulo 120 BIS-3.- Le opeosicion al registro o publicacién de una solicitud no suspendera
el tramite, ni tampoco prejuzgaré sobre el resultado del examen de fondo gue realice el
instituto sobre la solicitud.

Articulo 122 BIS.- ...

El plazo adicional, se contara a partir del dia habil siguiente a! del vencimiento del plazo de
dos meses previsto en el articulo 122 anterior,

Articulo 124.- El instituto suspenderd el tramite de una solicitud de registro o publicacién
cuando la solicitud contenga un impedimento gue se refiera 2 la existencia de uno o varios
registros o publicaciones de unc o varios nombres comerciales, idénticos o similares en
grado de confusion, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad o cancelacién del o los registros o cesacion de los
efectos del nombre comercial.

m
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Este supuesto procederd de oficio ¢ 2 peticién de guien inicie o haya iniciado iz solicitud
de declaracién administrativa correspondiente, dentro del plazo establecide en el oficio
de impedimento respective; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere

el articulo 178 de estz Ley.

Articulo 125.- ..

El Instituto dictard la resolucién gue corresponda a las oposiciones recibidas, expresando
los motivos y fundamentos legales de su resolucion,

Articulo 126.- El instituto expediré un titulo por cada marca, como constancia de su registro.
El titulo comprenders la representacion de la marca y en el mismo se hara constar:

-

il.- El signo gue constituye 2 marca;
Hl-a Vi- ..

VIil.- Vigencia,

S6lo podran permitirse cambios en el titulo de una marca para corregir errores evidentes
o de forma. Los cambios autorizados deberan ser publicades en la Gaceta.

Erticulo 128.- ..

El titular de una marca debera dectarar ante el instituto, acompafiando el pago de la tarifa
correspondiente el uso real y efectivo de la marca.

Dicha declaracion se deberd presentar durante los tres meses posteriores, contados a
partir de gue se cumpla el tercer afio de haberse otorgado el registra.

Si el titular no declara el uso, el registro caducara de plenc derecho.
Articulo 131.- Las leyendas "Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca

de Certificacién Registrada”, las siglas "M.R." o el simbolo ¢, sélo podran usarse para los
productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.
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Articulo 133.- Lz renovacién del registro de una marca deberd solicitarse por el titular
acompafiando el page de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de Iz
marca.

La solicitud se presentara dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su
vigencia. Sin embargo, el Instituto dard trémite a aquellas solicitudes que se presenten
dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacién, el registro caducara de
pieno derechao.

Los registros que se encuentren en el plazo de seis meses posteriores a la terminacion de
su vigencia, se consideraran como impedimento para el registro de un signo en términos
de lo establecido por el articulo 90 fracciones XVHl y XIX de esta Ley.

Articuio 134.- (Se deroga).
Articulo 135.- (Se deroga).

Articulo 145.- Para efectos de su transmisidn, se consideraran ligados los registros o
solicitudes en tramite de las marcas de un mismo titular, cuando éstas sean idénticas y
amparen similares productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusion y
se apliquen a los mismos o similares productos o servicios.

Articulo 146.- Cuando el titular de registros o solicitudes en tramite de dos 0 mas marcas
ligadas, considere gue no existird confusién en caso de que alguna de elias fuera utilizada
por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podra solicitar
que sea disuelts la liga impuesta. El Instituto resolvera en definitiva lo que proceda.

Articulo 151.- ...
-2l .
IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo en

vigor otro gue se considere invadido, por tratarse de una marca gue sea igual o semejante
en grado de confusion y aue se apligue a servicios o productos iguales o similares;

th
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V.- E| agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular, o cualquier otra
persona gue haya tenido reiacidn con el tituiar, directa o indirecta, de una marce
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro, de ésta u otra semejante en grado
de confusion, a su nombre sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera,

Y
VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones I, Il y IV del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afos, contado a partir de la fecha en que surta sus
efectos la publicacién del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones |, V'y VI podran
ejercitarse en cualguier tiempo.

Articulo 152.- ...
fo- o

ll.- Cuando |z marca hays dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, salvo que exista causz
justificada a juicio del instituto, y

Ill.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del articulo 128
de esta Ley.

Articulo 155.- Ls declaracidn de nulidad, caducidad o cancelacidn del registro de una marca,
se hard administrativamente por el instituto de oficio, a peticién de parte o del Ministerio
PUblico Federal, cuando tenga algun interés la Federacion. La caducidad a la gue se refieren
las fracciones |y Il del articulc 152 de esta Ley, no requerira de declaracion administrativa
por parte del instituto.

Articulo 180.- Las solicitudes y promociones deberan ser firmadas por el interesado o su
representante y, en su caso, estar acompafiadas del comprobante de pago de la tarife
correspondiente.

La falte de firme de la solicitud ¢ promocion produciré su desechamiento de plano,

Ante l2 falta del comprobante de pago, el instituto requerird, por Unica ocasion, al
solicitante para que exhibz el pago de las tarifas que correspondan en un plazo de cinco
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dias hiabiles. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo sefialadg, la
solicitud o promocion serd desechada de plano.

Articule 183.- En toda solicitud, el promovente deberd sefialar domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro del territorio nacional.

El Instituto notificard a través de [a Gaceta todas las resoluciones, requerimientos y demas
actos que emita, relacionados con el trdmite de patentes, registros y publicaciones
nacionales, asi como los relativos a [a conservacion de derechos, salvo los expedientes
gue se encuentren en el supuesto previsto en el articulo 186 de esta Ley.

En los procedimientos de declaracidén administrativa previstos en la presente Ley,
incluverido aguelios seguidos en rebeldia, las resoluciones de trdmite y definitivas dictadas
podran ser notificadas a las partes por estrados en el instituto y mediante publicacion en la
Gaceta, cuando no haya sido pesible realizaria en el domicilio al que se refiere el parrafo
primer parrafo el presente articulo.

El promovente deberd comunicar al instituto cualquier cambio en el domicilio para oir y
recibir natificaciones. En caso de gue no se dé avisg, las notificaciones que se practiquen

se tendran por legalmente realizadas en el domicilio gue aparezca en el expediente.

Articulo 184.- ...

Los plazos empezaran a correr al dia habil siguiente de Iz notificacion respectiva. Las
publicaciones en Gacete surtirdn efectos de notificacion en la fecha que en la propia Gaceta
se indigue o, en su defecto, al dia habil siguiente de aquél en que se ponga en circulacion.
Articulo 213.- ...

b-a V- ..

Vil.- Usar como marcas las denominaciones, signes, simbolos, siglas o emblemas a que se
refiere el articulo 4o. v las fracciones VI, VR, IX, X1, X, XIV, XV, XVI, XVil y XX del articulo
90 de esta Ley;

VilL- 2 XXX~ ...
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PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor a los sesenta dias habiles siguientes g su
publicacidn en el Diario Oficial de la Federacion.

SEGUNDO, - Las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicacion de
nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado, que se
encuentren en trémite a la entrada en vigor del presente Decreto se resolveran conforme
a las dispasiciones vigentes al momento de su presentacion.

Dado en la Safa de la Comisidn de Economis de la H. Cdmara de Diputados, a los 28 del mes
de febrero de 2018.




sy,
&V
sk

1 AR L,
SEFENES
& 3"“’“’5&\’
~_ % é\wf@
(s

Comision de Economia

CAMARA DE DIPUTADOS Dictamen con Provecto de Decreto por el gue se
LXII LEGISLATURA reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de ia Ley de a Propiedad Incusirial.

Jorge Enrigue
Davila Flores
PRI
Presidente

/

Antonio Tarek Abdala Saad
PRI
Secretario

Tristdn Manuel Canales
Najjar
PRI
Secretario

Juan Manvel Cavazos
Balderas
PRI
Secretario

Juan Anfonio ixtidhuac
Qrihuela
PRI
Secrefario

o

Esdras Romero Veg / ';
PRI
Secrefario AT 3

Juan Alberfo Blanco ‘37 S~ 0 .
Laidivar ? .
EAN
Secrefario

Migue! Angel Salim Alle
PAN
Secrefario




Comisién de Economia

CAMARA DE DIPUTADOS Dictamen con Proyecto de Decreto por el gune se
L1 LEGISLATURA referman, adicionan y derogan diversas disposiciones

de la Ley de la Propiedad Industrial,

\\

Livvia Fiores Sonduk
PRD
..

Secretaria

Armando Sofo Espino =
PRD 4;/—5\’2%
&0

Secrefario — i

N

Jests Serrano Lora
MORENA
Secretario

Lorena Corong Vaigés
PVEM A

R
Secretaria /‘Q wit Co I/

12,

Luis Ernesto Munguio , L
Gonzdiez s

MC /J,y/}
Secretario ,

Lorena del Carmen Aliaro
Garcia
PAR
integrante

Eiizabeth Herndndez
Calderdn
PRI
infegranfe




A’

;“QZE ’ffrgb?“ i”.(l

A ¢

SIS 5

CAMARA DE DIPUTADOS
LXII! LEGISLATURA

Comicién de Economia

Dictamen con Provectoe de Decreto por el gue se
reforman, adicionan v derogan diversas disposiciones
de iz Ley de a2 Propiedad Industrial.

Luts Fernanao Antero Valie
PAN
Integrante

Alma Lucia Arzaluz Alonso
PVEM
integrante

Carmen Victoric Campa
Almardl
NA
integrante

Sharon Maric Teresa
Cuenco Avyata
FVEM
infegrante

20.

Gerardo Gabriel Cuanaio
Santos
PAN
Infegranie

[

Garcia Porilic Ricardo
Dovid
PRI
integrante

Miguel Angel Gonzdlez
Salum
PRI
infegrante

(8]




Comision de Economia

CAMARA DE DIPUTADOS Dictamen con Proyecto de Decreto por el gue se
LXII LEGISLATURE reforman, adicionan v derogan diversas disposiciones
de la Lev de ia Propiedad Industrial,

Alfredo Miguel Herrera
Deras
PAN
Integrante

Carles lriarte Mercado
PRI
integrante

Alejandro Juraidini
Villasehor
infegrante

DE

Lo

MORENA

Vidal Lierenas Morciesé
infegrante

N
O~

Rene Mandujano Tinajero
PANR
integranfe

Fernande Uriarte Zazueia e
PRI
/

infegrante P %}

ha
™




