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12-11-2015

Camara de Senadores.

INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
la Propiedad Industrial.

Presentada por Senadores integrantes de la Comision de Comercio y Fomento Industrial

Se turné a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos.

Diario de los Debates, 12 de noviembre de 2015.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Presentada por los Senadores integrantes de la Comisién de Comercio y Fomento Industrial)

Los suscritos, Senadores de la Republica de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unién, integrantes de
los grupos parlamentarios de Accién Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolucién Democratica y
Verde Ecologista de México con fundamento en lo dispuesto por los articulos 71, fraccion Il, y 72 parrafo primero,
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fraccion |, 164, numeral 1y 2y
169, numeral 4, y demas relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la Republica sometemos a la
consideracion de esta Soberania, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La expansion del comercio internacional hace necesaria la actualizacién permanente del marco juridico de la
propiedad industrial con el objetivo de establecer reglas claras que faciliten los flujos internacionales de comercio
e inversion.

En este sentido, la proteccion de los signos distintivos de las empresas constituye un eje fundamental para
impulsar el desarrollo econémico.

Por lo anterior, con el propdsito de eficientar el tramite de registro de marcas y avisos comerciales o de
publicacion de nombres comerciales e incorporar las tendencias mundiales en la materia, se considera
necesario contar con un “Sistema de oposicion”, que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus
usuarios, se traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, asi
como los consumidores finales.

Un signo distintivo es todo signo visible que distingue un producto o un servicio de otros de su misma clase o
especie y su funcion es la de servir como elemento de identificacion de los diversos productos o servicios que
se ofrecen o prestan en el mercado. Por lo tanto, quedan incluidos en dicha categoria las marcas, individuales
o colectivas, los avisos y nombres comerciales.

Conforme a la Ley de la Propiedad Industrial vigente, (En adelante, LPI) los signos distintivos se registran o
publican en relacién con productos o servicios determinados.

El tramite de registro o publicacion de un signo distintivo inicia con la presentacion de la solicitud ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (En adelante, el Instituto), autoridad administrativa en la materia.

Previo a dicha presentacion, los solicitantes pueden realizar o solicitar una busqueda de anterioridades, lo que
les permite conocer la existencia de otros signos distintivos registrados o publicados o en tramite, idénticos o
semejantes en grado de confusién con la marca, aviso o nombre comercial que se pretende proteger.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido presentada
debidamente, es decir, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPIl y su Reglamento,
incluyendo el comprobante de pago por el estudio y tramite de la solicitud.



Posteriormente se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre en los
impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley, asi como si existen o no anterioridades al signo distintivo
propuesto, es decir, se busca en la base de datos del Instituto marcas, avisos 0 nombres comerciales idénticos
o semejantes en grado de confusién que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Con base
en dicha informacion el Instituto determina si la solicitud es registrable o no.

Cuando del resultado del examen de fondo se determina la procedencia de otorgar el registro, se emite un titulo
de la marca o aviso comercial o se lleva a cabo la publicacién del nombre comercial.

La vigencia de los derechos concedidos a una marca, aviso o nombre comercial es de diez afios, prorrogables
por periodos de la misma duracion, en forma indefinida.

En cambio, si del examen de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o prohibicion
de registro, el Instituto negara la proteccion.

Actualmente en nuestro pais, el estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo unicamente por el Instituto,
conforme a la informacion o documentaciéon que se encuentra a su alcance, la cual podria ser o no suficiente.

Por lo anterior, se considera necesario complementar el Sistema, al ofrecer la posibilidad de que cualquiera que
cuente con elementos que permitan al Instituto evaluar de mejor manera la registrabilidad de un signo distintivo,
los presente y con ello evitar la expedicién de titulos que podrian invadir un derecho previamente concedido o,
en su caso, sustraer del dominio publico denominaciones comunes en una industria determinada, como por
ejemplo cuando un término es considerado descriptivo en dicho campo.

Se estima que la inclusidon de la oposicidn al registro de un signo distintivo disminuira la presentacion de
solicitudes de declaracién administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en registros
otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrian disminuir las solicitudes de declaracién
administrativa de infraccion, ya que se impediria el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que
pudiera invadir derechos prexistentes.

El tema de la proteccion de la propiedad industrial, es un tema global del cual México no puede sustraerse, ya
que forma parte de distintos foros ante organismos internacionales, como la Organizacién Mundial del Comercio
(OMC) o la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), organismo especializado de
las Naciones Unidas.

Por ejemplo, en este ultimo caso, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geograficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical
Indications o SCT, por sus siglas en inglés) de la OMPI preparé un documento sobre los procedimientos de
oposicion en materia de marcas en 63 Estados Miembros y 3 Organizaciones Intergubernamentales; es decir,
en 66 sistemas distintos.

Del contenido de estudio, se desprende que “... Con independencia del tipo de procedimiento de oposicién que
un pais pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos motivos o ilimitado), la presencia
de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y proteccion de las marcas reviste un caracter
netamente positivo...".
El documento citado ademas efectia un andlisis de los diferentes tipos de procedimientos de oposicién u
observaciones disponibles, asi como de sus peculiaridades, de acuerdo a su régimen juridico.

México no forma parte del estudio ya que no cuenta con un sistema de oposicién. Considerando el nimero de
paises que regulan un mecanismo similar, los tratados de libre comercio firmados por México y los mercados
que representan, cabe preguntarse si el Sistema Nacional de Propiedad Industrial no se ha quedado rezagado
en relaciéon a Alemania, Australia, Bangladesh, Brasil, Canada, Chile, China, Hong Kong, Colombia, Costa Rica,
Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, EE.UU., Estonia, Federacion
de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Hungria, Republica Islamica de Iran, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica,
Japon, Kirguistan, La ex Republica Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Mauricio, Moldova, Nueva
Zelandia, Noruega, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Republica de
Corea, Rumania, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Swazilandia, Suecia,
Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, Tunez, Turquia, Ucrania, Uruguay, Zambia, Oficina de BeNeLux para la
Propiedad Intelectual (por sus siglas en inglés, BOIP), la Unién Europea (UE) y la Organizacién Africana de la
Propiedad Intelectual (OAPI).



En este sentido, la modificacion propuesta busca armonizar la legislacion mexicana con los sistemas juridicos
de nuestros principales socios comerciales e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongan en
México al registro de solicitudes de marcas, avisos 0 nombres comerciales.

Por lo anterior, se proponen diversas modificaciones a la LPI, buscando generar el menor impacto posible en
su estructura dispositiva.

Previo al andlisis del articulado, se precisa que el “Sistema de oposicién” que se propone no tendra caracter
vinculante en el tramite, toda vez que:

* No lo suspender3;
* No atribuira a la persona que la hubiere presentado el caracter de interesado, tercero o parte;
* No prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud, y

« El Instituto podra considerar en su andlisis, tanto la oposicion como las manifestaciones que, en su caso,
presente el solicitante.

Lo anterior a efecto de contar con un mecanismo eficiente que no retrase el tramite de registro o publicacion de
signos distintivos y lo vuelva una carga para el solicitante o la persona que presente la oposicion.

Como la oposicién no se tratara de un procedimiento dentro del tramite, en el plazo establecido, el solicitante
podra hacer o no manifestaciones al respecto. Su omisién no se considerara una aceptacion tacita a lo
manifestado por el oponente.

Las manifestaciones del opositor y solicitante constituiran un refuerzo en el examen de fondo que realiza el
Instituto; sin embargo, éste mantendra la facultad de determinar si un signo distintivo cumple o no con las
disposiciones establecidas en la LPI, en términos de lo dispuesto por su articulo 6, fraccion IIl.

En este sentido resulta relevante establecer que las causales de nulidad de una marca permanecen sin
modificacion por lo que, en su caso, podra presentarse una solicitud de declaracion administrativa de nulidad
en contra de un titulo, aun y cuando haya sido objeto de una oposicion.

Las modificaciones a la LPI contenidas en la presente Iniciativa son las siguientes:

» Se propone reformar el parrafo segundo, de la fraccion X, del articulo 6°, relativo a las facultades del Instituto
relacionadas con la publicacién en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a efecto de modificar su redaccion y
hacerlo congruente con el resto de la presente iniciativa.

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente Texto Iniciativa
/Articulo 60.-. .. /Articulo 60.-. ..
lalX.-... lalX.-...

X.-. .. X.-. ..

Deberan publicarse en el ejemplar del mes|Las resoluciones definitivas emitidas en los|
inmediato posterior a su emision, todas lasprocedimientos de declaracion administrativa
resoluciones emitidas en los procedimientos defprevistos en esta Ley, asi como aquellas
declaraciéon administrativa que prevé esta Ley,[resoluciones que modifiquen las condiciones
asi como las que desahoguen peticiones quelo alcance de patentes o registros concedidos,
tengan por objeto modificar las condiciones o|deberan ser publicadas en la Gaceta al mes
alcance de patentes o registros concedidos; |inmediato posterior a la fecha de su emision.

Xl a XXII.-...... Xl a XXII.-......

3



» Se propone reformar el articulo 7 BIS 1, en cuanto a la denominacion del “Secretario de Comercio y Fomento
Industrial” para ser sustituida por “Secretario de Economia”, ya que el articulo Décimo Tercero del Decreto por
el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de actualizar todos aquellos articulos que hacen
referencia a las Secretarias de Estado cuya denominacion fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en
lo conducente; asi como eliminar la mencion de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 9 de abril de 2012, omitié su reforma .

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente Texto Iniciativa

lArticulo 7 BIS 1.- El Director General, o sulArticulo 7 BIS 1.- El Director General, o su
equivalente, es el representante legal dellequivalente, es el representante legal del Instituto
Instituto y es designado a indicacion delly es designado a indicacion del Ejecutivo Federal,
Ejecutivo Federal, a través del Secretario defa través del Secretario de Economia por la Junta
Comercio y Fomento Industrial por la Junta dej[de Gobierno.

Gobierno.

» Se propone reformar el articulo 80., a efecto de eliminar la periodicidad mensual de la Gaceta de la Propiedad
Industrial y con ello estar en posibilidades de operar el mecanismo de oposicidon que partira de la publicacion
de las solicitudes presentadas.

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente Texto Iniciativa

Articulo 8o.- El Instituto editaralArticulo 8o.- El Instituto editara la Gaceta, en la
mensualmente la Gaceta, en la que se haran|que se haran las publicaciones a que esta Ley se
las publicaciones a que esta Ley se refiere yfrefiere y donde se dara a conocer cualquier
donde se dara a conocer cualquier informacionjinformacion de interés sobre la propiedad
de interés sobre la propiedad industrial y lasjindustrial y las demas materias que se determinen.
demas materias que se determinen. Los actos|Los actos que consten en dicho 6rgano de
que consten en dicho 6rgano de informaciénjinformacion surtiran efectos ante terceros a partir]
surtiran efectos ante terceros a partir del dialdel dia siguiente de la fecha en que se ponga en
siguiente de la fecha en que se ponga encirculacidon, misma que debera hacerse constar en
circulacion, misma que deberd hacersejcada ejemplar.

constar en cada ejemplar.

» Se propone reformar el articulo 119 para establecer que, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes a la
recepcion de una solicitud de registro o publicacion de signos distintivos, el Instituto procedera a su publicacion
en la Gaceta.

Dicha publicacion sera el punto de partida de la oposicion. Se considera que el plazo propuesto es razonable
administrativamente y refuerza uno de los principales objetivos de la propuesta: la eficiencia.

Con la publicacién de las solicitudes presentadas, se dara la oportunidad a cualquier persona que considere
que la solicitud contraviene lo dispuesto por la LPI, para hacer valer su oposicién, a fin de evitar violaciones a
registros previos y coadyuvar con la autoridad para el logro de una decisién mas certera.

Como pronta referencia, se presenta un comparativo entre el texto vigente y la propuesta:

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente Texto Iniciativa

Articulo 119.- Recibida la solicitud, selArticulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto

procedera a efectuar un examen de forma dejprocedera a su publicacidon en la Gaceta, a mas

ésta y de la documentacion exhibida, parajtardar en los diez dias habiles siguientes a su

comprobar si se cumplen los requisitos quejrecepcion, y efectuara un examen de forma de la

previene esta Ley y su reglamento. misma, asi como de la documentacion exhibida,
para comprobar si se cumplen los requisitos que|
previene esta Ley y su reglamento.

» Se propone adicionar un articulo 120 a efecto de que cualquier persona que considere que la solicitud
publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de la LPI, pueda oponerse
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a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la
publicacion de la Gaceta.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafiada de la documentacion que se estime conveniente, asi
como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

El plazo que se brinda se establece teniendo en cuenta que éste es suficiente y se ajusta a los estandares que
otras oficinas de propiedad industrial otorgan en sus Sistemas de oposicidon, como es el caso de los EE.UU.,
Chile, Colombia y Peru. Ademas, la propuesta del plazo tiene como objetivo no interrumpir el examen de forma.

Asimismo, se establece como requisito la acreditacion del pago correspondiente a la presentacion de la
oposicion, con la finalidad de evitar manifestaciones frivolas o improcedentes, por lo que se considera constituye
un mecanismo para inhibir oposiciones superfluas.

La oposicién a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuird a la persona que la hubiere presentado el
caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice
el Instituto sobre la solicitud.

Conforme a la presente Iniciativa la oposicion tiene como finalidad dotar de mayor informacién a la autoridad
para el examen, coadyuvando con el Instituto; no obstante, dichas manifestaciones no calificaran el sentido de
la resolucion que se emita. Por lo que, una vez transcurrido el plazo correspondiente, se hayan presentado o
no oposiciones, se procedera a efectuar el examen de fondo.

Como parte del mecanismo de oposicidn, una vez que haya transcurrido el plazo a que se refiere este articulo,
el Instituto publicara en la Gaceta, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las solicitudes
en las cuales se haya presentado oposicién al registro.

La publicacion sera el medio para hacer del conocimiento al solicitante la oposicion que versa sobre su solicitud
y que éste tenga oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga, en relaciéon con las causas,
impedimentos o anterioridades citadas en la oposicién, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a
partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion y, en su caso, las manifestaciones del solicitante harédn posible que el tramite de registro o
publicacion de signos distintivos se lleve de manera paralela, con un impacto menor en cuanto a la duracién del
tramite, de manera que al llegar la solicitud al examen de fondo, el Instituto cuente con la informacion suficiente
para realizar el estudio respectivo.

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto Iniciativa

Articulo 120.- (Se deroga) /Articulo  120.-Cualquier  persona  que|
considere que la solicitud publicada se
encuentra en alguno de los supuestos|
previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley
podra oponerse a su registro, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de
la fecha en que surta efectos la publicacion
respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito,
acompafiada de la documentacion que se
estime conveniente, asi como del
comprobante de pago de la tarifa
correspondiente.

La oposicion a la solicitud no suspendera el
tramite, ni atribuira a la persona que la hubiere
presentado el caracter de interesado, tercero|
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o parte. Tampoco prejuzgara sobre el
resultado del examen de fondo que realice el
Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer]
parrafo del presente articulo, el Instituto)
publicara en la Gaceta, a mas tardar en los
diez dias habiles siguientes, un listado de las|
solicitudes en las cuales se haya presentado
oposicion al registro.

El solicitante podra manifestar por escrito lo|
que a su derecho convenga en relacion con|
las causas, impedimentos o anterioridades
citadas en la oposicion, dentro del plazo|
improrrogable de un mes, contado a partir de|
la fecha en que surta efectos la publicacion
respectiva.

La oposicion asi como las manifestaciones
del solicitante podran ser consideradas por el
Instituto durante el examen de fondo de Ia

solicitud.

« Se reforma el articulo 123, para incorporar la obligaciéon de publicar nuevamente las solicitudes que hayan sido
objeto de un nuevo tramite por modificacidn o sustitucion del signo distintivo, ya que conforme a la LPI, su fecha
de presentacion se modifica. Ademas se propone reformular la redaccién del articulo para hacerla mas clara y

puntual.

Como pronta referencia, se presenta un comparativo entre el texto vigente y la propuesta:

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente

Texto Iniciativa

lArticulo 123.-Si al contestar el solicitante,|Articulo 123.- Si a efecto de subsanar el
dentro del plazo concedido, a efecto delimpedimento legal de registro, al contestar|
subsanar el impedimento legal de registro,/dentro del plazo concedido, el solicitante
modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara amodifica o sustituye la marca, ésta se
un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago dejsujetara a un nuevo tramite.

la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y[El nuevo tramite debera:

satisfacer los requisitos de los articulos 113
114 de esta Ley y los aplicables de su
reglamento. En este supuesto se considerara
como fecha de presentacion aquella en la que|
se solicite el nuevo tramite.

I.- Efectuar el pago de la tarifa
correspondiente a una nueva solicitud;

Il.- Satisfacer los requisitos de los articulos|
113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su
reglamento, y

lll.- Ser objeto de la publicacion a la que se
refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerara como fecha
de presentacion aquella en la que se solicite

el nuevo tramite.

» Se propone adicionar un tercer parrafo, al articulo 125, para que el Instituto comunique al oponente de la
solicitud los datos del titulo expedido o los de la resolucidon que negé el registro, segun corresponda.



Lo anterior, considerando que la presentacion de la oposiciéon es una peticién a una autoridad y que aunque
ésta no prejuzgue el sentido de la solicitud, el Instituto debe dar respuesta.

Como pronta referencia, se presenta un comparativo entre el texto vigente y la propuesta:

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto Iniciativa
IArticulo 125.- Concluido el tramite de la solicitud yArticulo 125.- ...
satisfechos los requisitos legales y reglamentarios,
se expedira el titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la
marca, lo comunicara por escrito al solicitante,
expresando los motivos y fundamentos legales de su

resolucion. -

En su caso, el Instituto comunicara por
escrito al oponente de la solicitud los
datos del titulo expedido o los de la
resolucion que negoé el registro, segun
corresponda.

» Se propone reformar el tercer parrafo del articulo 181, a efecto de incluir el cambio de domicilio del solicitante
o titular y el cambio de ubicacién del establecimiento, en la accién de desregulacion prevista en éste.

Lo anterior, atendiendo a las inquietudes de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial expresadas en
distinto foros.

Como pronta referencia, se presenta un comparativo entre el texto vigente y la propuesta:

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente Texto Iniciativa
Articulo 181.-... Articulo 181.-...
l.alV-... l.alV-...

Para acreditar la personalidad en laslPara acreditar la personalidad en las
solicitudes de registro de marca, marcasolicitudes de registro de marca, marca
colectiva, aviso comercial y publicacion delcolectiva, aviso comercial y publicacion de|
nombre comercial, sus posterioreshombre  comercial; sus renovaciones;
renovaciones, asi como la inscripcion de lasfinscripciones de licencias de uso o
licencias o transmisiones correspondientes,transmisiones; cambio de domicilio del
bastara que el mandatario manifieste porfsolicitante o titular, o cambio de ubicacion del
escrito en la solicitud, bajo protesta de decirestablecimiento, bastara que en la solicitud el
\verdad, que cuenta con facultades para llevarmandatario manifieste por escrito, bajo
a cabo el tramite correspondiente, siempre y|protesta de decir verdad, que cuenta con
cuando se trate del mismo apoderado desde elfacultades para llevar a cabo el tramite
inicio hasta la conclusion del tramite. correspondiente, siempre y cuando se trate
del mismo apoderado desde su inicio hasta su|
conclusion.




« Finalmente, se propone que las reformas y adiciones entren en vigor a los 90 dias naturales siguientes de su
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

Por tanto, unicamente se publicaran aquellas solicitudes de registro o publicacion de signos distintivos que
ingresen al Instituto, a partir de la fecha de entrada en vigor de las presentes disposiciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideracion de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 60., fraccidn X, segundo parrafo; 7 BIS 1; 8o.; 119; 123, y 181,
tercer parrafo, y se adicionan los articulos 120 y 125, con un tercer parrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial
para quedar como sigue:

Articulo 60.- ...
lalX.-...
X.- ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaraciéon administrativa previstos en
esta Ley, asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o
registros concedidos, deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su
emision.

Xl a XXII.- ...

Articulo 7 BIS 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a
indicacion del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economia por la Junta de Gobierno.

Articulo 80.- El Instituto editara la Gaceta, en la que se haran las publicaciones a que esta Ley se refiere y
donde se dara a conocer cualquier informacion de interés sobre la propiedad industrial y las demas materias
que se determinen. Los actos que consten en dicho érgano de informacion surtiran efectos ante terceros a partir
del dia siguiente de la fecha en que se ponga en circulacién, misma que debera hacerse constar en cada
ejemplar.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicacion en la Gaceta, a mas tardar en
los diez dias habiles siguientes a su recepcion, y efectuara un examen de forma de la misma, asi como
de la documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su
reglamento.

Articulo 120.- Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley podra oponerse a su registro, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompanada de la documentacion que se estime
conveniente, asi como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicion a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuira a la persona que la hubiere presentado
el caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo
que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del presente articulo, el Instituto publicara en la
Gaceta, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se
haya presentado oposicion al registro.



El solicitante podra manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacion con las causas,
impedimentos o anterioridades citadas en la oposicion, dentro del plazo improrrogable de un mes,
contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el Instituto
durante el examen de fondo de la solicitud.

Articulo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo
concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite.

El nuevo tramite debera:

l.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

Il.- Satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y
lll.- Ser objeto de la publicacion a la que se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerara como fecha de presentacion aquella en la que se solicite el nuevo
tramite.

Articulo 125.-...

En su caso, el Instituto comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo expedido
o los de la resolucion que nego6 el registro, segun corresponda.

Articulo 181.- ...

lLalV.-...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial
y publicacion de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o
transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicacion del establecimiento,
bastara que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que
cuenta con facultades para llevar a cabo el tramite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo
apoderado desde su inicio hasta su conclusion.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales siguientes a su publicacion en el Diario
Oficial de la Federacion.

Dado en el salén de sesiones del Senado de la Republica del H. Congreso de la Unidn, a 12 de noviembre de
2015.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL



Junta Directiva

Sen. Héctor Larios Cordova, Presidente.- Sen. Ricardo Urzta Rivera, Secretario.- Sen. Maria de los Dolores
Padierna Luna, Secretaria.- Sen. Lisbeth Hernandez Lecona, Integrante.- Sen. Juana Leticia Herrera Ale,
Integrante.- Sen. Mely Romero Celis, Integrante.- Sen. Braulio Manuel Fernandez Aguirre, Integrante.- Sen.
César Octavio Pedroza Gaitan, Integrante.- Sen. Francisco de Paula Burquez Valenzuela, Integrante.- Sen.
Martin Orozco Sandoval, Integrante.- Sen. Mario Delgado Carrillo, Integrante.- Sen. Luis Armando Melgar
Bravo, Integrante.- en. Jorge Aréchiga Avila, Integrante.

1Véase “Procedimientos de Oposicion en materia de Marcas: Ensefianzas Destacadas”, documento SCT/18/3,
preparado por la Secretaria del ComitéPermanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geograficas, consultado el 7 de septiembre de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18 3.pdf

2ARTICULO DECIMO TERCERO. Se reforman los articulos 60, fraccion | y XXI; 7 bis, fracciones |, Il y IV; 12,
fraccion VI; 159, fraccion IV y 169, fraccion I, de la Ley de la Propiedad Industrial:

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de
Estudios Legislativos.
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14-12-2015

Camara de Senadores.

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.
Aprobado en lo general y en lo particular, de los articulos no reservados, por 77 votos en pro, 0 en contra y 0
abstenciones.

Se turné a la Camara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2015.

Discusion y votacién, 14 de diciembre de 2015.

Noviembre, 2015
HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos;les fue
turnada para su estudio y elaboracion del dictamen correspondiente de la Iniciativa con proyecto de
Decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial, suscrita por diversos Senadores de la Republicaintegrantes a la LXII1 Legislatura.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas realizaron diversos trabajos a
efecto de revisar el contenido de la iniciativa, con el objeto de expresar sus observaciones y
comentarios a la misma e integrar el presente dictamen.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 72 a) de la Constitucién
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 de la Ley Organica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asi como por los articulos 113, numeral 2,
117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la Republica, someten a la consideracion de la
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodologia de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron el andlisis de esta iniciativa conforme al procedimiento
que a continuacion se describe:

En el capitulo de "Antecedentes" se describe el trdmite que da inicio al proceso legislativo, a partir
de la fecha en que fue presentada esta iniciativa ante el pleno de la Cadmara de Senadores.

En el capitulo de “Contenido de la Iniciativa” se hace una descripcion de la iniciativa presentada
por los legisladores promoventes.

En el capitulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras realizan una
valoracion del proyecto en base al contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la
materia.

Il. Antecedentes

El 12de noviembre de 2015 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la Republica a las
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos,la Iniciativa con
proyecto de Decretopor el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial suscrita por los Senadores integrantes de la Comision de Comercio y Fomento
Industrial en la LXIII Legislatura,para su analisis y dictamen correspondiente.

I11.- Contenido de la Iniciativa
La iniciativa tiene por objeto:
Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial para:
Establecer un “Sistema de oposicion”, que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus

usuarios, se traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente
concedidos, asi como los consumidores finales.


Usuario
Sello


Con este Sistema, el Instituto de la Propiedad Industrial(En adelante, el Instituto) evaluard de mejor
manera la registrabilidad de un signo distintivo, los presente y con ello evitar la expedicion de
titulos que podrian invadir un derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio
publico denominaciones comunes en una industria determinada.

Se estima que la inclusion de la oposicion al registro de un signo distintivo disminuira la
presentacién de solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, en particular aquellas
fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrian
disminuir las solicitudes de declaracién administrativa de infraccion, ya que se impediria el
otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos prexistentes.

Asi plantea el siguiente:

“PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 60., fraccion X, segundo parrafo; 7 BIS 1; 8o.;
119; 123, y 181, tercer parrafo, y se adicionan los articulos 120 y 125, con un tercer parrafo, de la

Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Articulo 60.- ...
lalX.-...
Xo- ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaracion administrativa
previstos en esta Ley, asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance
de patentes o registros concedidos, deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato
posterior a la fecha de su emision.

XlaXXIl.-...

Articulo 7 BIS 1.- El Director General, 0 su equivalente, es el representante legal del Instituto y es
designado a indicacién del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economia por la Junta de
Gobierno.

Articulo 8o.- El Instituto editara la Gaceta, en la que se haran las publicaciones a que esta Ley se
refiere y donde se dara a conocer cualquier informacion de interés sobre la propiedad industrial y
las demas materias que se determinen. Los actos que consten en dicho 6rgano de informacion
surtirdn efectos ante terceros a partir del dia siguiente de la fecha en que se ponga en circulacion,
misma que deberd hacerse constar en cada ejemplar.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicacion en la Gaceta, a mas
tardar en los diez dias hébiles siguientes a su recepcion, y efectuard un examen de forma de la
misma, asi como de la documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que
previene esta Ley y su reglamento.

Articulo 120.-Cualquier personaque considere que la solicitud publicada se encuentra en
alguno de los supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley podra oponerse a su



registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta
efectos la publicacion respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafada de la documentacion que se estime
conveniente, asi como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicion a la solicitud no suspenderd el tramite, ni atribuird a la persona que la hubiere
presentado el caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado
del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del presente articulo, el Instituto
publicard en la Gaceta, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las
solicitudes en las cuales se haya presentado oposicion al registro.

El solicitante podrd manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacion con las
causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposicion, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion
respectiva.

La oposicion asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el
Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Articulo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del
plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetard a un nuevo
tramite.

El nuevo tramite debera:

I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

I1.- Satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su
reglamento, y

I11.- Ser objeto de la publicacion a la que se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerara como fecha de presentacion aquella en la que se solicite el
nuevo tramite.

Articulo 125.-...

En su caso, el Instituto comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo
expedido o los de la resolucidn que nego el registro, seguin corresponda.

Articulo 181.- ...
l.alV.-...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso
comercial y publicacion de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de
uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicacion del
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establecimiento, bastara que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el trdmite correspondiente,
siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusion.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales siguientes a su publicacion en
el Diario Oficial de la Federacion...”
IV. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Que la Ley de la Propiedad Industrial (En adelante, LPI) tiene por objeto:

e Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del pais, tenga
lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

e Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la
industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

e Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y otorgamiento de patentes de
invencion; registros de modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos
comerciales; publicacion de nombres comerciales; declaracién de proteccién de
denominaciones de origen, y regulacion de secretos industriales;

e Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrialo que constituyan
competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas
respecto de ellos, y

Segunda.- Queel trdmite de registro o publicacién de un signo distintivo inicia con la presentacion
de la solicitud ante el Instituto, autoridad administrativa en la materia. De acuerdo con el articulo 6,
fraccion 11, de la LDP, dispone que corresponde al Instituto,”... Tramitar y, en su caso,
otorgarmarcas,emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, autorizar el uso de las
mismas;...”

Asimismo, el articulo 88 de la LPI, establece que se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran 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.

Previo a dicha presentacion, los solicitantes pueden realizar o solicitar una busqueda de
anterioridades, lo que les permite conocer la existencia de otros signos distintivos registrados o
publicados o en tramite, idénticos o semejantes en grado de confusion con la marca, aviso 0 nombre
comercial que se pretende proteger.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido
presentada debidamente, es decir, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPI y
su Reglamento, incluyendo el comprobante de pago por el estudio y tramite de la solicitud.

Posteriormente, se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre
en los impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley, asi como si existen 0 no anterioridades
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al signo distintivo propuesto, es decir, se busca en las base datos del Instituto marcas, avisos o
nombres comerciales idénticos o semejantes en grado de confusion que se apliquen a los mismos o
similares productos o servicios. Con base en dicha informacion el Instituto determina si la solicitud
es registrable o no.

Cuando del resultado del examen de fondo se determina la procedencia de otorgar el registro, se
emite un titulo de la marca o aviso comercial o se lleva a cabo la publicacién del nombre comercial.

La vigencia de los derechos concedidos a una marca, aviso o nombre comercial es de diez
afios, prorrogables por periodos de la misma duracion, en forma indefinida.

En cambio, si del examen de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o
prohibicion de registro, el Instituto negara la proteccion.

Actualmente en nuestro pais, el estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo Unicamente por el
Instituto, conforme a la informacion o documentacién que se encuentra a su alcance, la cual podria
ser o no suficiente.

Tercera.- De acuerdo con la exposicién de motivos de la iniciativa, el tema de la proteccién de la
propiedad industrial, es un tema global del cual México no puede sustraerse, ya que forma parte de
distintos foros ante organismos internacionales, como la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC) o la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI), organismo
especializado de las Naciones Unidas.

Por ejemplo, en este Ultimo caso, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (Standing CommitteeontheLaw of Trademarks, Industrial
Designs and Geographicallndications o SCT, por sus siglas en inglés) de la OMPI preparé un
documento sobre los procedimientos de oposicion en materia de marcas! en 63 Estados Miembros y
3 Organizaciones Intergubernamentales; es decir, en 66 sistemas distintos.

Del contenido de estudio, se desprende que “... Con independencia del tipo de procedimiento de
oposicion que un pais pueda tener (previo al registro, posterior al registro, limitado a ciertos
motivos o ilimitado), la presencia de este procedimiento en el marco de los sistemas de registro y

’

proteccion de las marcas reviste un cardacter netamente positivo...”.

El documento citado ademas efectla un andlisis de los diferentes tipos de procedimientos de
oposicion u observaciones disponibles, asi como de sus peculiaridades, de acuerdo a su régimen
juridico.

México no forma parte del estudio ya que no cuenta con un sistema de oposicion. Considerando el
namero de paises que regulan un mecanismo similar, los tratados de libre comercio firmados por
México y los mercados que representan, cabe preguntarse si el Sistema Nacional de Propiedad
Industrial no se ha quedado rezagado en relacién a Alemania, Australia, Bangladesh, Brasil,
Canada, Chile, China, Hong Kong, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Egipto, El
Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, Espafia, EE.UU., Estonia, Federacion de Rusia, Finlandia,
Francia, Georgia, Hungria, Republica Islamica de Iran, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japon,
Kirguistdn, La ex Republica Yugoslava de Macedonia, Letonia, Lituania, Mauricio, Moldova,
Nueva Zelandia, Noruega, Oman, Pakistdn, Panam4, Peru, Portugal, Reino Unido, Republica
Checa, Republica de Corea, Rumania, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Singapur, Sri

1 Véase “Procedimientos de Oposicién en materia de Marcas: Ensefianzas Destacadas”, documento SCT/18/3,
preparado por la Secretaria del ComitéPermanente sobre el Derecho de Marcas, Disenos Industriales e
Indicaciones Geogrdficas, consultado el 7 de septiembre de 2015 en el siguiente enlace:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf


http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_18/sct_18_3.pdf

Lanka, Sudan, Swazilandia, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tabago, TUnez, Turquia, Ucrania,
Uruguay, Zambia, Oficina de BeNeLux para la Propiedad Intelectual (por sus siglas en inglés,
BOIP), la Unién Europea (UE) y la Organizacion Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

Cuarta.- Que en materia de “Sistema de Oposicion de la propiedad industrial”tenemos como
antecedente la propuesta presentada por los entonces Senadores de la Replblica, Maria de los
Angeles Moreno, Ramiro Hernandez Garcia y Carlos Lozano de la Torre,integrantes de la LX y
LXI Legislatura, del H. Congreso de la Union del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

La iniciativa presentada en el 26 de marzo de 2008 y dictaminada por el pleno del Senado de la
Republica el 08 de diciembre de 2009, busca restablecer el equilibrio entre los diversos valores que
informan a nuestro sistema de patentes, en estricto apego a los compromisos internacionales de
México, asi propone:

e Incorporar un procedimiento de oposicidn para evitar abusos en el otorgamiento de una
patente, un procedimiento no contencioso de oposicién.

El procedimiento no tiene por objeto suspender o dilatar el tramite de la patente, sino abrir la
oportunidad a que terceros aporten al Instituto, elementos que influyan en la decisién de otorgar o
no la patente.

e Otorgar un tercero el derecho de presentar ante el Instituto documentos y argumentos
con evidencias que a su juicio sean determinantes para procedencia o improcedencia
del otorgamiento de una patente.

e Permitird al Instituto, propiciar una mayor participacién de la sociedad en el proceso
de otorgar una patente y dar asi mas transparencia a la toma de decisiones de la
autoridad, al tiempo que se otorga certeza juridica a los interesados en obtener una
patente, en virtud que este procedimiento tendra como una de sus consecuencias el que
"dificilmente" puedan ser objetadas por algln tercero durante el tiempo de vigencia de la
patente.

e Buscar mecanismos que reduzcan los efectos negativos del abuso en el ejercicio de los
derechos que confieren las patentes a sus titulares, a fin de que aporten el mayor
beneficio, juridica y legitimamente posibles para el interés general de la sociedad, y

e Delimitar el alcance juridico de la Gaceta del cual se ha abusado, sefialando que las
publicaciones en la misma se hardn para efectos de difusién general y no tendran
caracter vinculatorio salvo en los casos en que expresamente asi lo sefiale la propia Ley.

Quinta.- Que de acuerdo documento denominado “IMPI en Cifras 2015 ”,publicado en el portal de
internet del Instituto, se tienen las siguientes estadisticas, en cuanto al registro de “marcas”:

Solicitudes de marca por nacionalidad del titular

2015
Pais 2013 2014 *Enero-Marzo
México 76,25 79,840 20,824



Alemania
Brasil

Espafia

Estados Unidos de

América
Francia

Italia

Japon
Reino Unido
Suiza
Otros paises

Total

Pais
Meéxico
Alemania
Brasil

Espafia

Estados Unidos de

América
Francia
Italia

Japén

Reino Unido

Suiza

2,039
381

1,523

12,358
1,325

890

1,131
1,163
1,795
8,207

107,063

Marcas registradas por nacionalidad del titular

2013
54,412
1,636
254

1,013

11,158
1,201
566

1,080

1,022

1,579

3,012
446

1,895

14,527
2,052

1,286

1,262
1,765
1,992
10,668

118,745

2014
58,158
1,624
392

1,189

10,622
1,127
740

914

916

1,298

1,035
85

578

3,769
587

405

432

555

577
3,234

32,081

2015
*Enero-Marzo

14,062
435
74

330

2,806
262
185

202

242

404



Otros paises 5,444 6,990 1,711
Total 79,365 83,970 20,713

Sexta.-Que de acuerdo con datosdel “3er Informe de labores 2014-2015” de la Secretaria de
Economia, de septiembre de 2014 a junio de 2015, en el Instituto, se recibieron 111,193 solicitudes
de signos distintivos, cifra mayor en 13.4% en comparacion con las 98,031 recibidas en el mismo
periodo de 2013-2014.

Se resolvieron 93,866 solicitudes de signos distintivos entre septiembre de 2014 y junio de 2015,
que representan un avance del 89.7% de las 104,680 programadas.

Se otorgaron 76,901 registros de signos distintivos, cifra 1.13% mayor a los 76,039 registros
otorgados en el mismo periodo de 2013 a 2014.

Destaca que 15,717 solicitudes fueron presentadas en linea a través del sistema Marca en Linea del
Instituto, lo que representa el 14.1% del total de solicitudes recibidas.

De acuerdo con este Informe, el Tratado Internacional Protocolo de Madrid, ha facilitado la
presentacién y gestion de registros marcarios, prueba de ello son las 16,039 solicitudes presentadas
conforme a este Tratado siendo México oficina designada; lo que representa un 32.2% en
comparacion con las 12,130 presentadas entre septiembre 2013 y junio 2014; en tanto que siendo
oficina de origen se recibieron 99 solicitudes, lo que significa un 70.7% mas respecto de las 58 del
mismo periodo de 2013 a 2014.

México se encuentra en el lugar nimero 10 dentro de las oficinas méas designadas, segun datos
de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual.

Las solicitudes internacionales recibidas por el IMPI, en sus funciones de Oficina de Origen,
tomando en cuenta el nimero de clases, asi como las partes contratantes en las que se busca la
proteccién de la marca se han convertido en mas de 700 solicitudes de marca nacionales.

En general, México guarda un importante lugar en materia de signos distintivos a nivel global como
se refleja a continuacion:

CONCEPTO POSICION MUNDIAL PAISES CONSIDERADOS
Solicitudes de signos 14 195
distintivos
Registros otorgados de 9 191

signos distintivos

Solicitudes de marcas via 10 94
Protocolo de Madrid
(México como oficina
designada)l
1 Para este concepto, el informe anual del Protocolo de Madrid 2015, refleja el posicionamiento
actualizado. (http://www.wipo.int/edocs/ pubdocs/es/wipo_pub_940_ 2015.pdf) FUENTE: Bases de
datos estadistica de la OMPI, Octubre 2014.



Séptima.- Que las modificaciones a la LPI contenidas en el presente dictamen son las siguientes:

1.Se propone reformar el parrafo segundo, de la fraccion X, del articulo 6°, relativo a las
facultades del Instituto,relacionadas con la publicacién en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a
efecto de modificar su redaccion y hacerlo congruente con el resto de la presente Iniciativa.

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto del Dictamen

Articulo 60.- . .. Articulo 60.- . ..

lalX.-... lalX.-...

X X

Las resoluciones definitivas emitidas en
los procedimientos de declaracion
administrativa previstos en esta Ley, asi
como aquellas  resoluciones  que
modifiguen las condiciones o alcance de
patentes o registros concedidos, deberan
ser publicadas en la Gaceta al mes
inmediato posterior a la fecha de su
emision.

XlaXXll.-...... Xla XXll.-......

2. Se propone reformarel articulo 7 BIS 1, en cuanto a la denominacion del “Secretario de
Comercio y Fomento Industrial” para ser sustituida por “Secretario de Economia”, ya que
elArticulo Décimo Tercero del Decreto por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el
objeto de actualizar todos aquellos articulos que hacen referencia a las Secretarias de Estado cuya
denominacion fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en lo conducente; asi como
eliminar la mencion de los departamentos administrativos que ya no tienen vigencia, publicado en
el Diario Oficial de la Federacion el 9 de abril de 2012, omitié su reforma2.

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto del Dictamen

Articulo 7 BIS 1.- El Director General, 0
su equivalente, es el representante legal del
Instituto y es designado a indicacién del
Ejecutivo Federal, a través del Secretario

Articulo 7 BIS 1.- El Director General, 0
su equivalente, es el representante legal del
Instituto y es designado a indicacién del
Ejecutivo Federal, a través del Secretario

de-Comercio—y—Fomento—tndustrial por la

Junta de Gobierno.

de Economia por la Junta de Gobierno.

3.Se propone reformar el articulo 8o., a efecto de eliminar la periodicidad mensual de la Gaceta de
la Propiedad Industrial y con ello estar en posibilidades de operar el mecanismo de oposicion que
partira de la publicacion de las solicitudes presentadas.

2ARTICULO DECIMO TERCERO. Se reforman los articulos 60, fraccién | y XXI; 7 bis, fracciones |, Il y IV; 12, fraccidn VI,
159, fraccién IV y 169, fraccion lll, de la Ley de la Propiedad Industrial:



Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente

Texto del Dictamen

Articulo 8o.- El Instituto editara
mensuabmentela Gaceta, en la que se haran
las publicaciones a que esta Ley se refiere
y donde se dard a conocer cualquier
informacién de interés sobre la propiedad
industrial y las demas materias que se
determinen. Los actos que consten en
dicho o¢rgano de informacion surtiran
efectos ante terceros a partir del dia
siguiente de la fecha en que se ponga en

Articulo 8o.- El Instituto editara la Gaceta,
en la que se haran las publicaciones a que
esta Ley se refiere y donde se dard a
conocer cualquier informacion de interés
sobre la propiedad industrial y las demas
materias que se determinen. Los actos que
consten en dicho 6rgano de informacion
surtiran efectos ante terceros a partir del
dia siguiente de la fecha en que se ponga
en circulacion, misma que deberad hacerse

circulacion, misma que deberd hacerse
constar en cada ejemplar.

constar en cada ejemplar.

4.Se propone reformar el articulo 119, para establecer que, a més tardar en los diez dias habiles
siguientes a la recepcion de una solicitud de registro o publicacion de signos distintivos, el Instituto
procedera a su publicacion en la Gaceta.Dicha publicacién sera el punto de partida de la
oposicion. Se considera que el plazo propuesto es razonable administrativamente y refuerza uno de
los principales objetivos de la propuesta: la eficiencia.

Con la publicacion de las solicitudes presentadas, se dara la oportunidad a cualquier persona que
considere que la solicitud contraviene lo dispuesto por la LPI, para hacer valer su oposicion, a fin de
evitar violaciones a registros previos y coadyuvar con la autoridad para el logro de una decision mas
certera.

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto del Dictamen

Articulo 119.- Recibida la solicitud, se
procedera a efectuar un examen de forma
de ésta y de la documentacion exhibida,
para comprobar si se cumplen los
requisitos que previene esta Ley y su
reglamento.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el
Instituto procedera a su publicacién en
la Gaceta, a mas tardar en los diez dias
habiles siguientes a su recepcion, y
efectuard un examen de forma de la
misma, asi como de la documentacion

exhibida, para comprobar si se cumplen los
requisitos que previene esta Ley y su
reglamento.

5.Se propone reformarel articulo 120, a efecto de que cualquier persona que considere que la
solicitud publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de Ia,
pueda oponerse a su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la
fecha en que surta efectos la publicacion de la Gaceta.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafiada de la documentacion que se estime
conveniente, asi como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Asimismo, se establece como requisito la presentacion del pago correspondiente a la
presentacion de la oposicion, con la finalidad de evitar manifestaciones improcedentes, por lo que
se considera constituye un mecanismo para inhibir oposiciones superfluas.
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La oposicion a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuird a la persona que la hubiere
presentado el caracter de interesado, tercero o parte.Tampoco prejuzgara sobre el resultado
del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente

Texto del Dictamen

Articulo 120.- (Se deroga)

Articulo  120.-Cualquier personaque
considere que la solicitud publicada se
encuentra en alguno de los supuestos
previstos en los articulos 40. y 90 de esta
Ley podré oponerse a su registro, dentro
del plazo improrrogable de un mes,
contado a partir de la fecha en que surta
efectos la publicacion respectiva.

La oposicion debera presentarse por
escrito, acompafiada de la
documentacién que se estime
conveniente, asi como del comprobante
de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicidn a la solicitud no suspendera
el tramite, ni atribuira a la persona que
la hubiere presentado el caracter de
interesado, tercero o parte. Tampoco
prejuzgard sobre el resultado del
examen de fondo que realice el Instituto
sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el
articulo 119 BIS, el Instituto publicara
en la Gaceta, a mas tardar en los diez
dias habiles siguientes, un listado de las
solicitudes en las cuales se haya
presentado oposicion al registro.

El solicitante podrad manifestar por
escrito lo que a su derecho convenga en
relacion con las causas, impedimentos o
anterioridades citadas en la oposicion,
dentro del plazo improrrogable de un
mes, contado a partir de la fecha en que
surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion asi como las
manifestaciones del solicitante podran
ser consideradas por el Instituto durante
el examen de fondo de la solicitud.
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6.Se propone reformar el articulo 123, para incorporar la obligacion de publicar nuevamente las
solicitudes que hayan sido objeto de un nuevo tramite por modificacién o sustitucién del signo
distintivo, ya que conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, su fecha de presentacidon se
modifica. Ademas se propone reformular la redaccion del articulo para hacerla méas clara y puntual.

Ley de la Propiedad Industrial

Texto Vigente

Texto del Dictamen

Articulo 123.-Si-al-contestar-el-solicitante;

Articulo 123.- Si a efecto de subsanar el

dentro—delplazo—concedido,—a—efecto—de | impedimento legal de registro, al
subsanar-el-mpedimento-legal-de—registre; | contestar dentro del plazo concedido, el
modifica—o—sustituye—la—marca,—eésta—se | solicitante modifica o sustituye la marca,
sujetara—a—un—nueve—tramite,—debiende | ésta se sujetara a un nuevo tramite.
efectuar—el—pago—de—la—tarifa

correspondiente—a—una—nueva—sehcitud—y | El nuevo tramite debera:
y—114-de-estatey-ylosaplicablesde-su | 1.- Efectuar el pago de la tarifa
reglamento——En—este—supueste—se | correspondiente a una nueva solicitud;
aguela—en—ta—que—se—solicite—elnueve | I1.- Satisfacer los requisitos de los
tramte articulos 113 y 114 de esta Ley y los

aplicables de su reglamento, y

I11.- Ser objeto de la publicacion a la que
se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerard como
fecha de presentacion aquella en la que
se solicite el nuevo tramite.

7.Se propone adicionar un tercer parrafo, al articulo 125, para que el Instituto comunique al
oponente de la solicitud los datos del titulo expedido o los de la resolucion que neg6 el registro,
segun corresponda.

Lo anterior, considerando que la presentacién de la oposicion es una peticion a una autoridad y que
aungue ésta no prejuzgue el sentido de la solicitud, el Instituto debe dar respuesta.

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto del Dictamen

Articulo 125.- Concluido el tramite de la | Articulo 125.- ...
solicitud y satisfechos los requisitos
legales y reglamentarios, se expedira el

titulo.

En caso de que el Instituto niegue el
registro de la marca, lo comunicard por

escrito al solicitante, expresando los
motivos y fundamentos legales de su
resolucién.
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En su caso, el Instituto comunicara por
escrito al oponente de la solicitud los
datos del titulo expedido o los de la
resolucion que nego6 el registro, segun
corresponda.

8.Se propone reformar un tercer parrafo, al articulo 181, a efecto de incluir el cambio de
domicilio del solicitante o titular y el cambio de ubicacion del establecimiento, en la accion de
desregulacion prevista en éste.

Lo anterior, atendiendo a las inquietudes de los usuarios del Sistema de Propiedad Industrial
expresadas en distinto foros.

Ley de la Propiedad Industrial
Texto Vigente Texto del Dictamen

Articulo 181.-... Articulo 181.-...

l.alV-... lLalVv-...

Para acreditar la personalidad en las | Para acreditar la personalidad en las
solicitudes de registro de marca, marca | solicitudes de registro de marca, marca
colectiva, aviso comercial y publicacion de | colectiva, aviso comercial y publicacion
nombre  comercial, sus  posteriores | de nombre comercial; sus renovaciones;
renovaciones, asi como la inscripcion de | inscripciones de licencias de uso o
las licencias 0 transmisiones | transmisiones; cambio de domicilio del
correspondientes, bastar& que el | solicitante o titular, o cambio de
mandatario manifieste por escrito en la | ubicacion del establecimiento, bastara
solicitud, bajo protesta de decir verdad, | que en la solicitud el mandatario
que cuenta con facultades para llevar a | manifieste por escrito, bajo protesta de
cabo el trdmite correspondiente, siempre y | decir verdad, que cuenta con facultades
cuando se trate del mismo apoderado desde | para llevar a cabo el tramite
el inicio hasta la conclusion del tramite. correspondiente, siempre y cuando se
trate del mismo apoderado desde su
inicio hasta su conclusion.

9. Finalmente, se propone que las reformas y adiciones entren en vigor a los 90 dias naturales
siguiente de su publicacidn en el Diario Oficial de la Federacion.

Por tanto, Unicamente se publicaran aquellas solicitudes de registro o publicacion de signos
distintivos que ingresen al Instituto, a partir de la fecha de entrada en vigor de las presentes
disposiciones.

Las Comisiones dictaminadoras estiman que de aprobarse el establecimiento del Sistema de
Oposicién en materia de propiedad industrial tendrian los siguientes beneficios:

e Ofrecer elementos que permitan al Instituto, evaluar de mejor manera la registrabilidad
de un signo distintivoy con ello evitar la expedicion de titulos que podrian invadir un
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derecho previamente concedido o, en su caso, sustraer del dominio publico
denominaciones comunes en una industria determinada.

e Disminuir la presentacion de solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, en
particular aquellas fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia
del Instituto. Incluso, podrian disminuir las solicitudes de declaracién administrativa de
infraccidn, ya que se impediria el otorgamiento de un derecho exclusivo sobre un signo que
pudiera invadir derechos prexistentes, y

e Armonizar la legislacion mexicana con los sistemas juridicos de nuestros principales
socios comerciales e incorporar la posibilidad de que los solicitantes se opongan en
México al registro de solicitudes de marcas, avisos 0 nombres comerciales.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a
consideracion de esta Honorable Asamblea el siguiente:

ACUERDO
ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 60., fraccion X, segundo parrafo; 7 BIS 1; 8o.,
119,120, 123, y 181, tercer parrafo, y se adicionan los articulos 125, con un tercer parrafo, de la
Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:

Ley de la Propiedad Industrial
Articulo 60.-. ...
lalX-. ...
) RN

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaracion administrativa
previstos en esta Ley, asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance
de patentes o registros concedidos, deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato
posterior a la fecha de su emision.

Xl a XXIl.-. ...

Articulo 7 BIS 1.- El Director General, 0 su equivalente, es el representante legal del Instituto y es
designado a indicacion del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economia por la Junta de
Gobierno.

Articulo 8o.- El Instituto editard la Gaceta, en la que se haran las publicaciones a que esta Ley se
refiere y donde se dara a conocer cualquier informacion de interés sobre la propiedad industrial y
las demés materias que se determinen. Los actos que consten en dicho érgano de informacion
surtiran efectos ante terceros a partir del dia siguiente de la fecha en que se ponga en circulacién,
misma que debera hacerse constar en cada ejemplar.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicacion en la Gaceta, a més
tardar en los diez dias habiles siguientes a su recepcion, y efectuara un examen de forma de la
misma, asi como de la documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que
previene esta Ley y su reglamento.
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Articulo 120.-Cualquier personaque considere que la solicitud publicada se encuentra en
alguno de los supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley podra oponerse a su
registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta
efectos la publicacion respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafada de la documentacion que se estime
conveniente, asi como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicion a la solicitud no suspenderd el tramite, ni atribuird a la persona que la hubiere
presentado el caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado
del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 119 BIS, el Instituto publicara en la Gaceta,
a més tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se
haya presentado oposicion al registro.

El solicitante podra manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacion con las
causas, impedimentos o anterioridades citadas en la oposicion, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion
respectiva.

La oposicion asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el
Instituto durante el examen de fondo de la solicitud.

Articulo 123.-Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del
plazo concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetard a un nuevo
tramite.

El nuevo tramite debera:

I.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

Il.- Satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su
reglamento, y

I11.- Ser objeto de la publicacion a la que se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerard como fecha de presentacién aquella en la que se solicite el
nuevo tramite.

Articulo 125.- ...

En su caso, el Instituto comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo
expedido o los de la resolucidn que nego el registro, seguin corresponda.

Articulo 181.-. ...
l.alV-....
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Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso
comercial y publicacion de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de
uso o transmisiones; cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicacién del
establecimiento, bastara que en la solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo el tramite correspondiente,
siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusion.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales siguientes a su publicacion en
el Diario Oficial de la Federacion.

Dado en el Sal6n de Sesiones del Senado de la Republicadel H. Congreso de la Unién, a los
veintiséis dias del mes noviembre de 2015.

COMISION DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
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14-12-2015

Camara de Senadores.

DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial.

Aprobado en lo general y en lo particular, de los articulos no reservados, por 77 votos en pro, 0 en contra y
0 abstenciones.

Se turné a la Camara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, 3 de diciembre de 2015.

Discusion y votacion, 14 de diciembre de 2015.

DISCUSION DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; Y
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(Dictamen de segunda lectura)
(Intervencion de la Senadora Mely Romero Celis)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Debido a que este dictamen se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaria a la Asamblea, en votaciéon econémica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votacién econémica, si se
omite la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano)
(La Asamblea no asiente)

Si se omite la lectura, sefor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Informo a la Asamblea que no hay oradores registrados para la
presentacion del dictamen por parte de las comisiones dictaminadoras, tampoco hay oradores inscritos para el
posicionamiento de grupos parlamentarios, ni tampoco para la discusion en lo general.

Informo que se ha recibido, de parte del Senador Héctor Larios, del grupo parlamentario del PAN, una reserva
al articulo 120 del proyecto.

Haganse los avisos a que se refiere el articulo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votacion.
Abrase el sistema electronico de votacion, hasta por tres minutos, para recoger la votacion nominal del proyecto
de Decreto en lo general y de los articulos que no han sido reservados.

Se instruye a la Secretaria registre el sentido del voto de los Senadores Jesus Casillas y José Maria Martinez,
a favor del dictamen.

Asi se registra, Senador Martinez, con mucho gusto.

La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Sefior Presidente, conforme al registro en el sistema
electronico, se emitieron 77 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.



El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Queda aprobado en lo general los articulos no reservados del
proyecto de reformas a la Ley de la Propiedad Industrial. Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor
Larios Cordova, para referirse al articulo 120 del proyecto de Decreto.

Dé lectura la Secretaria a la propuesta de reserva presentada por el Senador Héctor Larios.
La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Doy lectura a la propuesta de reserva.
Es cuanto, sefior Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaria a la Asamblea, en votacién econdmica, si
se admite a discusion la reserva presentada por el Senador Héctor Larios.

La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votacién econdémica, si se
admite a discusion la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)

Si se admite a discusion, senor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Por no haber oradores inscritos, consulte la Secretaria a la
Asamblea, en votacion econdmica, si es de aceptarse la propuesta presentada.

La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Consulto a la Asamblea, en votacién econémica, si es
de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se acepte, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)

Si se acepta la propuesta, sefior Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aceptada la propuesta de reserva presentada por el Senador
Héctor Larios.

Haganse los avisos a que se refiere el articulo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votacion.
Abrase el sistema electrénico de votacion, hasta por tres minutos, para recoger la votacion nominal del articulo
120 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Informo que estamos votando la propuesta del articulo 120 conforme a la propuesta presentada por el Senador
Héctor Larios.

La Secretaria Senadora Maria Elena Barrera Tapia: Sefior Presidente, conforme al registro en el sistema
electronico, se emitieron 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, queda aprobado el articulo 120 del proyecto de
Decreto. Esta aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona
la Ley de la Propiedad Industrial. Se remite a la Camara de Diputados para los efectos del articulo 72
constitucional.



01-02-2016

Camara de Diputados.

MINUTA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley de la
Propiedad Industrial.

Se turno a la Comision de Economia.

Diario de los Debates, 1 de febrero de 2016.

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTICULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La Secretaria diputada Veroénica Delgadillo Garcia: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Camara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Camara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversos articulos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Atentamente

México, DF, a 14 de diciembre de 2015.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rubrica), vicepresidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Camara de Senadores.— México, DF.
PROYECTO DE DECRETOCS-LXIII-I-1P-37

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

ARTICULO UNICO.- Se reforman los articulos 60., fraccién X, segundo parrafo; 7 BIS 1; 8o., 119, 120, 123, y
181, tercer parrafo, y se adiciona el articulo 125, con un tercer parrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, para
quedar como sigue:

Articulo 6o0. ...
l.alX. ...
X. ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaracion administrativa previstos en esta Ley,
asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos,
deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emision;

Xl.- a XXII.- ...

Articulo 7 BIS 1. El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a
indicacion del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economia por la Junta de Gobierno.

Articulo 8o.- El Instituto editara la Gaceta, en la que se haran las publicaciones a que esta Ley se refiere y
donde se dara a conocer cualquier informacién de interés sobre la propiedad industrial y las demas materias
que se determinen. Los actos que consten en dicho érgano de informacion surtiran efectos ante terceros a partir
del dia siguiente de la fecha en que se ponga en circulacién, misma que debera hacerse constar en cada
ejemplar.



Articulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicaciéon en la Gaceta, a mas tardar en los
diez dias habiles siguientes a su recepcion, y efectuara un examen de forma de la misma, asi como de la
documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Articulo 120.- Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley podrd oponerse a su registro, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafiada de la documentacion que se estime conveniente, asi
como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicién a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuird a la persona que la hubiere presentado el
caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice
el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del presente articulo, el Instituto publicara en la Gaceta,
a mas tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado
oposicion al registro.

El solicitante podra manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacion con las causas,
impedimentos o anterioridades citadas en la oposicién, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a
partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el Instituto durante el
examen de fondo de la solicitud.

Articulo 123.- Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido,
el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite.

El nuevo trdmite debera:

l.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

Il.- Satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y

lll.- Ser objeto de la publicacion a la que se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerara como fecha de presentacion aquella en la que se solicite el nuevo tramite.

Articulo 125.- ...

En su caso el Instituto Comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo expedido o los de
la resolucion que negod el registro, segun corresponda.

Articulo 181.- ...

l-alV.- ...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y
publicacion de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio
de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicacién del establecimiento, bastara que en la solicitud el



mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo
el tramite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusion.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales siguientes a su publicacién en el Diario
Oficial de la Federacion.

Salén de sesiones de la Honorable Camara de Senadores. México, DF, a 14 de diciembre de 2015.— Senador
José Rosas Aispuro Torres (rubrica), vicepresidente; senadora Maria Elena Barrera Tapia (rubrica), secretaria.»

El Presidente diputado José de Jesus Zambrano Grijalva: Turnese a la Comision de Economia, para
dictamen.



28-04-2016

Camara de Diputados.

DICTAMEN de la Comision de Economia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Aprobado en lo general y en lo particular, por 432 votos en pro, O en contra y 0 abstenciones.

Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Diario de los Debates, 26 de abril de 2016.

Discusion y votacion 28 de abril de 2016.

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

HONORABLE ASAMBLEA:

Ala Comision de Economia, le fue turnada para su estudio y elaboracion del dictamen correspondiente la minuta
proyecto de decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial,
enviada por la H. Camara de Senadores del Honorable Congreso de la Union.

Las ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados integrantes de esta Comision realizaron diversos trabajos a
efecto de revisar el contenido de la Minuta, con el objeto expresar sus observaciones y comentarios a la misma
e integrar el presente dictamen.

Esta Comisién con fundamento en lo dispuesto por el articulo 71 y 72 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; los articulos 39, 43, 44 y 45 numeral 6 incisos €) y f) de la Ley Organica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; y los articulos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fraccién |, 158
numeral |, fraccion IV y 167 del Reglamento de la Camara de Diputados, somete a la consideracion de la
Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente:

I. Metodologia de Trabajo

La Comisién Dictaminadora realizé el analisis de esta Minuta conforme al procedimiento que a continuacion se
describe:

En el capitulo de “Antecedentes” se describe el tramite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la fecha
en que fue presentada la iniciativa ante el pleno de la Camara de Senadores.

En el capitulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripcién de la Minuta sometida ante el pleno de la
Camara de Diputados.

En el capitulo de “Consideraciones” los integrantes de la Comisién Dictaminadora realizan una valoracion de la
Minuta con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables a la materia.

Il. Antecedentes

1. En la sesion de la Camara de Senadores del H. Congreso de la Unién del 12 de noviembre de 2015, fue
presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley de la Propiedad Industrial suscrita por los Senadores integrantes de la Comisién de Comercio y Fomento
Industrial en la LXIIl Legislatura, para su andlisis y dictamen correspondiente.

2. En la misma fecha, fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la Republica a las Comisiones Unidas
de Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios Legislativos.

3. El 14 de diciembre de 2015, se aprobo por el Pleno de la Camara de Senadores el dictamen con proyecto de
decreto que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.



3. El 14 de diciembre de 2015, mediante oficio DGPL-1P1A.-5775, fue recibida en la Camara de Diputados la
Minuta mencionada en el exordio del presente dictamen.

4. El 2 de febrero de 2016, mediante oficio D.G.P.L. 63-11-2-450, se recibié en la Comision de Economia, el
expediente que contiene la Minuta antes sefalada para efectos de dictamen.

lll. CONTENIDO DE LA MINUTA:

El objeto que persigue la Minuta, es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial para establecer un “Sistema de oposicién”, que beneficie al sistema de propiedad industrial y a sus
usuarios, se traten éstos de los propios solicitantes o de los titulares de derechos previamente concedidos, asi
como los consumidores finales.

Con este Sistema, se pretende evitar la expedicion de titulos que podrian invadir un derecho previamente
concedido o, en su caso, sustraer del dominio publico denominaciones comunes en una industria determinada.

Propone el siguiente decreto:

ARTICULO UNICO. Se reforman los articulos 60., fraccion X, segundo parrafo; 7 BIS 1; 8o., 119, 120, 123, y
181, tercer parrafo, y se adiciona el articulo 125, con un tercer péarrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, para
quedar como sigue:

IV. Consideraciones de la Comision

Primera. Esta Comision dictaminadora, comparte con la Colegisladora la necesidad de incorporar en la Ley de
la Propiedad Industrial el denominado “Sistema de Oposicidon” debido a que se estima que su inclusion,
disminuira la presentacion de solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, en particular aquellas
fundamentadas en registros otorgados por error o inadvertencia del Instituto. Incluso, podrian disminuir las
solicitudes de declaracién administrativa de infraccion, ya que se impediria el otorgamiento de un derecho
exclusivo sobre un signo que pudiera invadir derechos prexistentes.

Segunda. Actualmente el tramite de registro o publicacién de un signo distintivo inicia con la presentacion de la
solicitud ante el IMPI. Previo a dicha presentacion, los solicitantes pueden realizar o solicitar una busqueda que
les permite conocer la existencia de otros signos distintivos registrados o publicados o en tramite, idénticos o
semejantes en grado de confusién con la marca, aviso 0 nombre comercial que se pretende proteger.

Recibida la solicitud el Instituto realiza un examen de forma, en el que se revisa que ésta haya sido presentada
debidamente, es decir, que cumpla con los requisitos formales establecidos en la LPl y su Reglamento,
incluyendo el comprobante de pago por el estudio y tramite de la solicitud.

Posteriormente, se lleva a cabo un examen de fondo, en el cual se analiza si la solicitud no incurre en los
impedimentos o prohibiciones que contempla la Ley, asi como si existen o no similares al signo distintivo
propuesto, es decir, se busca en las bases de datos del Instituto marcas, avisos o nombres comerciales idénticos
o semejantes en grado de confusién que se apliquen a los mismos o similares productos o servicios. Con base
en dicha informacion el Instituto determina si la solicitud es registrable o no.

Cuando del resultado del examen de fondo se determina la procedencia de otorgar el registro, se emite un titulo
de la marca o aviso comercial o se lleva a cabo la publicacién del nombre comercial. En cambio, si del examen
de fondo se desprende la existencia de una anterioridad, impedimento o prohibiciéon de registro, el Instituto
negara la proteccion.

El estudio de fondo de la solicitud se lleva a cabo unicamente por el Instituto, conforme a la informacién o
documentacién que se encuentra a su alcance, la cual podria ser o no suficiente.

Tercera. Las modificaciones a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en el presente dictamen son las
siguiente:



1. Se propone reformar el parrafo segundo, de la fraccion X, del articulo 6°, relativo a las facultades del
Instituto, relacionadas con la publicacion en la Gaceta de la Propiedad Industrial, a efecto de modificar su
redaccion y hacerlo congruente con el resto de la presente Iniciativa.

2. Se propone reformar el articulo 7 BIS 1, en cuanto a la denominacién del “Secretario de Comercio y Fomento
Industrial” y sustituirlo por el de Secretario de Economia.

3. Se propone reformar el articulo 80., a efecto de eliminar la periodicidad mensual de la Gaceta de la
Propiedad Industrial y con ello estar en posibilidades de operar el mecanismo de oposicidon que partira de la
publicacion de las solicitudes presentadas

4. Se propone reformar el articulo 119, para establecer que, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes
a la recepcion de una solicitud de registro o publicacién de signos distintivos, el Instituto procedera a su
publicacién en la Gaceta. Dicha publicacién sera el punto de partida de la oposicién. Se considera que el plazo
propuesto es razonable administrativamente y refuerza uno de los principales objetivos de la propuesta: la
eficiencia. Con la publicacién de las solicitudes presentadas, se dara la oportunidad a cualquier persona que
considere que la solicitud contraviene lo dispuesto por la LPI, para hacer valer su oposicion, a fin de evitar
violaciones a registros previos y coadyuvar con la autoridad para el logro de una decisién mas certera.

5. Se propone reformar el articulo 120, a efecto de que cualquier persona que considere que la solicitud
publicada se encuentra en alguno de los supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de la, pueda oponerse a
su registro, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la
publicacion de la Gaceta. La oposicion debera presentarse por escrito, acompafiada de la documentaciéon que
se estime conveniente, asi como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente. Asimismo, se establece
como requisito la presentacion del pago correspondiente a la presentacion de la oposicion, con la finalidad de
evitar manifestaciones improcedentes, por lo que se considera constituye un mecanismo para inhibir
oposiciones superfluas. La oposicion a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuira a la persona que la
hubiere presentado el caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado del
examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud. Durante la discusion en el Pleno del Senado, se
modificé el cuarto parrafo del mismo articulo, con la finalidad de que una vez trascurrido el plazo de un mes, el
IMPI cuente con diez para para publicar en la Gaceta el listado de las solicitudes que de las cuales se haya
presentado oposicion.

6. Se propone reformar el articulo 123, para incorporar la obligacion de publicar nuevamente las solicitudes
que hayan sido objeto de un nuevo tramite por modificacion o sustitucion del signo distintivo, ya que, conforme
a la Ley de la Propiedad Industrial, su fecha de presentacion se modifica. Ademas, se propone reformular la
redaccion del articulo para hacerla mas clara y puntual.

7. Se propone adicionar un tercer parrafo, al articulo 125, para que el Instituto comunique al oponente de la
solicitud los datos del titulo expedido o los de la resoluciéon que neg6 el registro, segun corresponda. Lo anterior,
considerando que la presentacion de la oposicion es una peticiéon a una autoridad y que, aunque ésta no
prejuzgue el sentido de la solicitud, el Instituto debe dar respuesta.

8. Se propone reformar un tercer parrafo, al articulo 181, a efecto de incluir el cambio de domicilio del
solicitante o titular y el cambio de ubicacion del establecimiento, en la accién de desregulacion prevista en éste.

Cuarta. Para los integrantes de la Comisidon de Economia, resulta imperante resaltar que con la incorporacion
de la oposicion, podemos dotar de elementos al IMPI que le permitan evaluar de mejor manera los elementos
de un signo distintivo y con ello evitar la expedicion de titulos que podrian invadir un derecho previamente
concedido o, en su caso, sustraer del dominio publico denominaciones comunes en una industria determinada.

Asi también, se busca armonizar la legislacion mexicana con los sistemas juridicos de nuestros principales
socios comerciales.

Quinta. Los integrantes de la Comision de Economia de la Camara de Diputados, de la LXIlI Legislatura, hacen
suyas las consideraciones expuestas en el dictamen a la minuta enviada por la Colegisladora.

V. Resolutivo



Por lo anteriormente expuesto y, para los efectos de lo dispuesto por el articulo 72 Apartado A, de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comision de Economia de la LXIII Legislatura,
con base en las consideraciones expresadas aprueban en sus términos la minuta del Senado de la Republica
y someten a la consideracion de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL:

Articulo Unico. Se reforman los articulos 60., fraccién X, segundo parrafo; 7 BIS 1; 80., 119, 120, 123, y 181,
tercer parrafo, y se adiciona el articulo 125, con un tercer parrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, para
quedar como sigue:

Articulo 6o0. ...
l.LalX. ...
X. ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaracion administrativa previstos en esta Ley,
asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos,
deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emision;

Xl a XXIl. ...

Articulo 7 BIS 1. El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es designado a
indicacion del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economia por la Junta de Gobierno.

Articulo 8o. El Instituto editara la Gaceta, en la que se haran las publicaciones a que esta Ley se refiere y
donde se dara a conocer cualquier informacion de interés sobre la propiedad industrial y las demas materias
que se determinen. Los actos que consten en dicho érgano de informacion surtiran efectos ante terceros a partir
del dia siguiente de la fecha en que se ponga en circulacidon, misma que debera hacerse constar en cada
ejemplar.

Articulo 119. Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicacién en la Gaceta, a mas tardar en los diez
dias habiles siguientes a su recepcion, y efectuarda un examen de forma de la misma, asi como de la
documentacién exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Articulo 120. Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley podra oponerse a su registro, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafiada de la documentacion que se estime conveniente, asi
como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicién a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuira a la persona que la hubiere presentado el
caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice
el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del presente articulo, el Instituto publicara en la Gaceta,
a mas tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya presentado
oposicion al registro.

El solicitante podra manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacion con las causas,
impedimentos o anterioridades citadas en la oposicién, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a
partir de la fecha en que surta efectos la publicacion respectiva.

La oposicion asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el Instituto durante el
examen de fondo de la solicitud.



Articulo 123. Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo concedido,
el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite.

El nuevo trdmite debera:

I. Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

I. Satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y

lll. Ser objeto de la publicacion a la que se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerara como fecha de presentacion aquella en la que se solicite el nuevo tramite.

Articulo 125. ..

En su caso el Instituto Comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo expedido o los de
la resolucion que nego el registro, segun corresponda.

Articulo 181. ...

lLalVv. ..

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y
publicacion de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones; cambio
de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicacion del establecimiento, bastara que en la solicitud el
mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para llevar a cabo
el tramite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta su conclusion.

Transitorio

Unico. El presente Decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales siguientes a su publicacién en el Diario
Oficial de la Federacion.

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 20 de abril de 2016.

La Comisiéon de Economia, diputados: Jorge Enrique Davila Flores (rubrica), presidente; Antonio Tarek
Abdala Saad (rubrica), Tristdan Manuel Canales Najjar (rubrica), Juan Manuel Cavazos Balderas (rubrica), Juan
Antonio Ixtlahuac Orihuela (rdbrica), Esdras Romero Vega (rubrica), Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (rubrica),
Miguel Angel Salim Alle, Lluvia Flores Sonduk (rubrica), Armando Soto Espino (ribrica), Lorena Corona Valdés
(rdbrica), Jesus Serrano Lora, Carlos Lomeli Bolafios (rubrica), secretarios; Lorena del Carmen Alfaro Garcia
(rdbrica), Claudia Edith Anaya Mota (rubrica), Luis Fernando Antero Valle (rdbrica), Alma Lucia Arzaluz Alonso
(rabrica), Carmen Victoria Campa Almaral (rdbrica), Jesus Ricardo Canavati Tafich, Gerardo Gabriel Cuanalo
Santos (ruabrica), Ricardo del Rivero Martinez (rubrica), Waldo Gonzalez Fernandez (rubrica), Teodardo Mufioz
Torres (rtbrica), Miguel Angel Gonzalez Salum (rdbrica), Carlos Iriarte Mercado, Alejandro Juraidini Villasefior
(rabrica), Vidal Llerenas Morales (rubrica), René Mandujano Tinajero (rubrica), Fernando Uriarte Zazueta
(rdbrica).»

El Presidente diputado José de Jesus Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el articulo
87 del Reglamento de la Camara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.



28-04-2016

Camara de Diputados.

DICTAMEN de la Comisién de Economia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Aprobado en lo general y en lo particular, por 432 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Diario de los Debates, 26 de abril de 2016.

Discusion y votacién 28 de abril de 2016.

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

El Presidente diputado José de Jesis Zambrano Grijalva: El siguiente punto del orden del dia es la discusion
del dictamen de la Comisiéon de Economia con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas para fundamentar el dictamen,
de conformidad con nuestro Reglamento.

El diputado Juan Manuel Cavazos Balderas: Con su venia, diputado presidente. El 19 de febrero de 2013,
México se incorporé al acuerdo denominado Protocolo de Madrid, el cual busca facilitar el registro de marcas a
nivel internacional. Por ello es indispensable que nuestro pais tome decisiones para armonizar su legislacion
interna y poder ser mas competitivos con nuestros principales socios comerciales.

El objeto que persigue el dictamen a la minuta que a nombre de la Comision de Economia someto a su
consideracion, es reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial para establecer
un Sistema de Oposicidn que beneficie al Sistema de Propiedad Industrial y a sus usuarios. Con este sistema
se pretende evitar la expedicion de titulos que podrian invadir un derecho concedido o, en su caso, sustraer de
dominio publico denominaciones comunes de la industria determinada.

El Sistema de Oposicion que sometemos a su consideracion, se propone que las solicitudes de registro de
marcas deban ser publicadas por el IMPI, en su gaceta, en un plazo maximo de 10 dias habiles. A partir de la
publicacion cualquier persona que considere que la solicitud contraviene a lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Industrial, contara con un periodo improrrogable de un mes para oponerse al registro de la misma. Luego que
haya transcurrido dicho plazo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debera publicar dentro de los
siguientes diez dias habiles, una lista de la solicitudes que hayan recibido una oposicién de registro, otorgando
un plazo improrrogable de un mes para que el solicitante pueda manifestarse respecto de los razonamientos,
impedimentos o anterioridades indicadas en la oposicion.

Las oposiciones y en su caso las manifestaciones del solicitante, llegaran a manos de los examinadores antes
de proceder a realizar el examen de fondo.

No obstante el Sistema de Oposicion no sera vinculante para los examinadores ni sera considerado como un
procedimiento dentro del proceso de registro de marcas, por lo que las oposiciones no suspenderan el tramite
del registro ni el solicitante estara obligado a manifestarse, es decir, la omision de manifestarse en contra de la
oposicion no sera considerada una acreditacion tacita de los argumentos realizados por el oponente.

Consideramos que el Sistema de Oposicién definitivamente traera al alcance de los examinadores informacién
que podria resultar de mucha utilidad al momento de realizar el examen correspondiente, y con esto lograr
decisiones mas certeras por parte de la autoridad y disminuir el nimero de acciones de nulidad con base en
registros otorgados por error o por inadvertencia del mismo instituto.

Esta comision dictaminadora comparte con el Senado de la Republica la necesidad de incorporar a la Ley de
Propiedad Industrial el denominado Sistema de Oposicién, debido a que se estima que su inclusién disminuira
la presentacién de solicitudes, declaraciéon administrativa de nulidad, en particular aquellas fundamentadas en



registros otorgados por error o inadvertencias del instituto, incluso podrian disminuir las solicitudes de
declaracion administrativa, de infraccion, ya que se impediria el otorgamiento de un derecho exclusivo, sobre
un signo que pudiera invadir derechos preexistentes.

Compafieras diputadas y diputados, los integrantes de la Comisiéon de Economia, consideramos que con este
sistema de oposicion se fomentara la competitividad, el dinamismo y la cultura de la proteccién de los derechos
de la propiedad intelectual en nuestro pais, sin afectar la duracion del trdmite que actualmente se contempla en
la legislacion.

A nombre de la Comisién de Economia, solicito su voto a favor del presente dictamen, y los invito a que juntos
avancemos en los retos que enfrenta dia a dia la propiedad intelectual. Es cuanto, diputado presidente. Por su
atencion, gracias, comparieros.

El Presidente diputado José de Jesus Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Cavazos.

Esta a discusion en lo general y en lo particular, y no habiendo oradores inscritos, se pide a la Secretaria abra
el sistema electronico por dos minutos, para proceder a la votacion en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Haganse los avisos a que se refiere el articulo 144,
numeral 2 del Reglamento de la Camara de Diputados. Abrase el sistema electrénico por dos minutos para
proceder a la votacion en lo general y en lo particular.

(Votacion)
Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o algun diputado por emitir su voto.
El Presidente diputado José de JesUs Zambrano Grijalva: Parece que ya, diputada secretaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Ciérrese el sistema de votacion. Sefior presidente, se
emitieron 432 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José de Jesus Zambrano Grijalva: Aprobado en lo general y en lo particular por 432
votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
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SECRETARIA DE ECONOMIA

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

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

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

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 60., fraccién X, segundo parrafo; 7 Bis 1; 80., 119, 120, 123
y 181, tercer parrafo, y se adiciona el articulo 125, con un tercer parrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial,
para quedar como sigue:

Articulo 60.- ...
l.-a IX.- ...
X.- ...

Las resoluciones definitivas emitidas en los procedimientos de declaraciéon administrativa previstos en esta
Ley, asi como aquellas resoluciones que modifiquen las condiciones o alcance de patentes o registros
concedidos, deberan ser publicadas en la Gaceta al mes inmediato posterior a la fecha de su emision;

XI.- a XXII.- ...

Articulo 7 Bis 1.- El Director General, o su equivalente, es el representante legal del Instituto y es
designado a indicacion del Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Economia por la Junta de Gobierno.

Articulo 80.- El Instituto editara la Gaceta, en la que se haran las publicaciones a que esta Ley se refiere y
donde se dara a conocer cualquier informacion de interés sobre la propiedad industrial y las demas materias
que se determinen. Los actos que consten en dicho 6rgano de informacion surtirdn efectos ante terceros a
partir del dia siguiente de la fecha en que se ponga en circulaciéon, misma que debera hacerse constar en
cada ejemplar.

Articulo 119.- Recibida la solicitud, el Instituto procedera a su publicacién en la Gaceta, a mas tardar en
los diez dias habiles siguientes a su recepcion, y efectuara un examen de forma de la misma, asi como de la
documentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta Ley y su reglamento.

Articulo 120.- Cualquier persona que considere que la solicitud publicada se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley podra oponerse a su registro, dentro del plazo
improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacién respectiva.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafiada de la documentacién que se estime
conveniente, asi como del comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La oposicion a la solicitud no suspendera el tramite, ni atribuira a la persona que la hubiere presentado el
caracter de interesado, tercero o parte. Tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que
realice el Instituto sobre la solicitud.

Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del presente articulo, el Instituto publicara en la
Gaceta, a mas tardar en los diez dias habiles siguientes, un listado de las solicitudes en las cuales se haya
presentado oposicion al registro.

El solicitante podra manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relaciéon con las causas,
impedimentos o anterioridades citadas en la oposicién, dentro del plazo improrrogable de un mes, contado a
partir de la fecha en que surta efectos la publicacién respectiva.
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La oposicién asi como las manifestaciones del solicitante podran ser consideradas por el Instituto durante
el examen de fondo de la solicitud.

Articulo 123.- Si a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, al contestar dentro del plazo
concedido, el solicitante modifica o sustituye la marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite.

El nuevo tramite debera:

l.- Efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud;

Il.- Satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley y los aplicables de su reglamento, y
lll.- Ser objeto de la publicacion a la que se refiere el articulo 119 de esta Ley.

En este supuesto, se considerara como fecha de presentacién aquella en la que se solicite el nuevo
tramite.

Articulo 125.- ...

En su caso el Instituto comunicara por escrito al oponente de la solicitud los datos del titulo expedido o los
de la resolucion que negb el registro, segun corresponda.

Articulo 181.- ...
l-alV.-...

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y
publicacion de nombre comercial; sus renovaciones; inscripciones de licencias de uso o transmisiones;
cambio de domicilio del solicitante o titular, o cambio de ubicacion del establecimiento, bastara que en la
solicitud el mandatario manifieste por escrito, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para
llevar a cabo el tramite correspondiente, siempre y cuando se trate del mismo apoderado desde su inicio hasta
su conclusion.

Transitorio

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor a los 90 dias naturales siguientes a su publicacién en el
Diario Oficial de la Federacion.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. José de Jesus
Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, Secretaria.- Dip. Ana Guadalupe
Perea Santos, Secretaria.- Rubricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccion | del Articulo 89 de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicacion y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil dieciséis.- Enrique
Pefia Nieto.- Rubrica.- El Secretario de Gobernacion, Miguel Angel Osorio Chong.- Rubrica.
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