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04-01-2018

Comision Permanente.

INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial.

Presentada por el Dip. Jorge Enrique Davila Flores (PRI).

Se turnd a la Comision de Economia de la Camara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, 4 de enero de 2018.

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

Gaceta Parlamentaria, afio XXI, numero 4936-F, jueves 4 de enero de 2018

El que suscribe, Jorge Davila Flores, diputado de la LXIIl Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el articulo 71, fraccion Il, de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Organica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, en sus articulos 56 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideracion de este pleno 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

En México la Propiedad Industrial, constituye un instrumento para mejorar el acceso a la innovacion, aumentar
la produccion nacional innovadora y disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales.
Su adecuada proteccion fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del pais.

En los ultimos afios, la proteccion de los derechos de propiedad industrial en México, ha adquirido relevancia
como herramienta para el desarrollo econémico del pais.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, IMPI), es el organismo publico descentralizado de
la Administracion Publica Federal, encargado de administrar el sistema de Propiedad Industrial y su
participacion ha resultado fundamental para la proteccion y fomento de la creatividad e innovacién, a fin de
consolidar dicho crecimiento econdémico sustentable.

Las marcas son el fruto de un emprendedor o de la pequefia, mediana y grande empresa que permiten distinguir
sus productos y servicios de los de sus competidores en el mercado. Tienen como caracteristicas la
exclusividad, la territorialidad y la temporalidad.

La importancia del registro de signos distintivos obedece a que éstos constituyen un bien comercial y, en
ocasiones, el activo mas rentable de un negocio, asimismo, otorga a su titular el derecho al uso exclusivo para
distinguir productos o servicios frente a sus competidores en todo el territorio mexicano y cuyo uso por parte de
terceros esta limitado al consentimiento del titular. El uso puede ser autorizado mediante el otorgamiento de
licencias e, incluso, el titular puede ejercer acciones legales en contra de terceros que utilicen su signo sin
autorizacion siendo un medio para reprimir y evitar la competencia desleal en el mercado.

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

Iniciado el tramite de registro, el Instituto realiza un examen a fin de determinar si cumple con los requisitos para
analizar si es registrable en términos de la ley.

Si derivado del examen, el IMPI determina que procede el registro del signo propuesto, otorga el titulo, el cual
tiene una vigencia de diez afios en el territorio nacional contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud, y puede renovarse por periodos de la misma duracion.
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El instituto tiene un proceso eficiente y ejemplar a nivel internacional, ya que el tiempo promedio para conceder
un registro oscila de 4 a 6 meses.

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

Con el propédsito de otorgar seguridad juridica y eficiencia, en 2013 entré en vigor el tratado internacional
denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que
facilita la presentacion de la solicitud y la gestidon posterior de registros marcarios en el extranjero, via una
solicitud internacional en la que se designan los Estados u organizaciones intergubernamentales donde se
quiere solicitar la proteccion.

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

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

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

En el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados internacionales de Propiedad Intelectual,
como el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), asi como de una amplia gama de tratados de libre comercio que
establecen capitulos de Propiedad Industrial, por mencionar algunos con la Unién Europea, con Panama y el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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

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

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

De tal suerte que la presente iniciativa pretende incluir nuevas figuras de proteccién, abriendo un abanico de
oportunidades para todos los sectores productivos. Asimismo, busca generar los medios idoneos para prevenir
y reprimir los actos de competencia desleal. Por todo esto, el proyecto pretende retomar y enriquecer figuras
contenidas en ofras legislaciones y en tratados internacionales de los que México es parte, para atender a las
necesidades nacionales, muchas de ellas observadas en la practica de la Propiedad Industrial.

Las modificaciones especificas a la Ley de la Propiedad Industrial contenidas en la presente Iniciativa son las
siguientes:

En el titulo cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capitulo | De las Marcas, se propone
la reforma del articulo 87, a efecto de precisar que cualquier persona fisica o moral, podran hacer uso de marcas
en la industria y en el comercio y no sélo los comerciantes o prestadores de servicios.

Acorde con las mejores practicas comerciales y con el objeto de ampliar los tipos de marcas se modifica la
definicion de ésta en el articulo 88, de manera que ya no se entendera por marca todo signo visible, sino todo
signo perceptible por los sentidos y susceptible de representacion grafica, que distinga productos o servicios de
otros de su misma especie o clase en el mercado. Con ello, se incluye en la Ley de la propiedad Industrial las
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marcas sonoras Y olfativas, asi como la pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamafio,
disefio, color, disposicion de la forma, etiqueta, empaque o la decoracién que al combinarse, distingan productos
o0 servicios en el mercado.

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

Hoy en dia, en virtud de los nuevos avances en relacién con la comercializacion de los productos, se llega al
consumidor a través de medios sensoriales diferentes al de la vista, como el olfato y la audicién. Por esta razén,
surgen las marcas no tradicionales de naturaleza olfativa o auditiva que distinguen productos o servicios en el
mercado. La percepcion de estas marcas implica una aprehensién profunda de la realidad capturada por los
sentidos, que va mas alla de la simple captacion de los objetos pues conduce a crear una imagen mental del
objeto en cuestién y compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones.

Cabe sefialar que actualmente, dichas marcas no tradicionales son susceptibles de registro y proteccion en
multiples legislaciones de diversos paises, entre ellos los Estados Unidos de América, Japdn, Reino Unido, la
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea (European Union Intellectual Property Office, por sus siglas
en ingles EUIPO), la Comunidad Andina, entre otros.

Por tal motivo se reforma y adiciona el articulo 89 de la ley, en el cual se describen los signos que pueden
constituir una marca.

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

Se reconoce la figura de la distintividad adquirida, conocida en la doctrina de otros paises como secondary
meaning . De acuerdo con Jesus Lopez Cegarra1 , la distintividad adquirida constituye el nuevo significado que
consigue un signo que carece de distintividad, pero que mediante su utilizaciéon en promocién, publicidad o uso
efectivo como marca, adquiere la capacidad para identificar y distinguir una fuente empresarial.

Por lo tanto se trata de aquellas marcas o signos que no eran distintivas conforme a la ley en materia de marcas,
por ser descriptiva 0 genérica desde su origen, pero que con la inversién de recursos por parte de los
productores o prestadores de servicios, ha adquirido dicha distintividad, de manera que los consumidores las
identifican plenamente y la asocian con su titular.

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

En cuanto al capitulo Il De las Marcas Colectivas, se propone reformar su denominacion a efecto de incluir a
las marcas de certificacion; ademas, se fortalecen las disposiciones relativas a las reglas de uso.

Actualmente las marcas colectivas no cuentan con una regulacion sélida que permita que su uso en el comercio
genere realmente condiciones para ser un medio que favorezca la competitividad. Mientras que las marcas de
certificacion no cuentan con proteccién en México.

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

Es importante sefalar que el antecedente inmediato de la proteccion de las marcas colectivas y de certificacion,
conocidas también como marcas de garantia en la doctrina, se dio durante la época renacentista, a través de
las marcas corporativas que servian casi exclusivamente, para garantizar que el producto marcado habia sido
confeccionado segun las reglas de la corporacion y que habia sido objeto de un cierto control o que provenia
de determinada villa o region.2



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se incluyen los elementos que deben contener las reglas de uso, pues esto ayuda tanto a la organizacion de
los miembros de la asociacion o sociedad titular de la marca colectiva, como a los usuarios al delimitar la
garantia que se ofrecera en los productos o servicios con la marca colectiva.

Para efectos de la marca de certificacion se reforma el articulo 98, en donde se incluye su definicion y se
adicionan los articulos 98 Bis 1, 98 Bis 2, 98 Bis 3 y 98 Bis 4, a efecto de establecer su regulacién especifica
consistente en la prohibicién del uso por su titular, el cual inicamente podra autorizar éste a toda persona cuyo
producto o servicio cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso, las cuales fijaran las
caracteristicas garantizadas por la marca y la manera como se ejercera el control de la certificacion.

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

En el capitulo V, Del Registro de Marcas, se propone la reforma a varios articulos tales como el articulo 113,
fracciones I, Il y IV, relativo a los requisitos de la solicitud de registro, en donde se elimina el requisito de sefalar
la nacionalidad, ya que se trata de un dato que se proporciona en las solicitudes con fines estadisticos, en la
fraccion Il, se clarifica que se debe presentar la representacion del signo que constituya la marca, acorde con



las modificaciones relativas a marcas no tradicionales y en su fraccion 1V, se establece que se debera sefialar
especificamente los productos o servicios a los que se aplicara la marca.

Se deroga el articulo 115 relativo a las denominadas leyendas no reservables, es decir, sobre aquellos signos
que aun cuando se acompafien en la solicitud no se esta solicitando protecciéon, al tratarse de aspectos
generales que conforman Unicamente al ejemplar de un signo, mas no le proporcionan distintividad. Con el
propdsito de hacer mas eficiente el tramite de registro de un signo distintivo e incorporar tendencias mundiales
en la materia.

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

Esta mejora al sistema de oposicién, permitira al Instituto afianzar el tramite, dotando de mayores instrumentos
a los solicitantes y a los oponentes, para que obtengan el maximo beneficio en la defensa de sus derechos de
propiedad industrial.

Es importante sefialar que como parte del perfeccionamiento del sistema de oposicién, se propone la adicién
de un articulo 120 Bis 4, a efecto de que una vez otorgado el registro de marca o aviso comercial o publicado
el nombre comercial, no sea procedente una solicitud de declaracién administrativa de nulidad.

Dicho supuesto soélo se establece para el caso de las fracciones | (cuando se haya otorgado en contravencion
de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro) y IV ( cuando se haya
otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadido,
por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado de confusiéon y que se aplique a servicios o
productos iguales o similares) del articulo 151 de esta Ley, y cuando el solicitante de dicho procedimiento
hubiere presentado previamente una oposicién a la solicitud de registro o publicacion correspondiente. Lo
anterior, con el objeto de proporcionar seguridad juridica al titular de la marca de que su registro no sera objeto
de una nueva revision en la instancia administrativa.

Respecto al articulo 124 se precisa la forma y casos en los que procedera la suspension del tramite de una
solicitud de registro o publicacion de un signo distintivo.

En el articulo 128 se elimind la referencia a que la marca debera usarse con modificaciones que no alteren su
caracter distintivo, con la finalidad de dar certeza sobre su uso.

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

En el mismo titulo cuarto, capitulo VI De las Licencias y la Transmision de Derechos, se propone la reforma a
los articulos 145y 146, a efecto de incluir a las solicitudes en trdmite dentro de las ligas que se crean al momento
de la transmision de marcas.

En el titulo sexto De los Procedimientos Administrativos, Capitulo | Reglas Generales de los Procedimientos,
se propone la modificacion del articulo 180, a fin de clarificar los supuestos que prevé.

Se modifica el articulo 183, a fin de privilegiar a la Gaceta de la Propiedad Industrial como medio de notificacion
y con ello hacer mas expeditos los tramites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Se propone modificar el Ultimo parrafo del articulo 184, relativo a la forma en que se efectia el computo de los
plazos, aclarandose expresamente que se trata de dias habiles a partir de cuando empezaran a correr éstos.

Finalmente, respecto del régimen transitorio, se propone que el Decreto entre en vigor a los treinta dias habiles
siguientes a su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion, a efecto de darle la difusion necesaria a las
modificaciones y los solicitantes se familiaricen con las reformas.



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

Por lo anteriormente expuesto, someto 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 58, segundo parrafo; 87; 88; 89, fraccion |, Il y IV; 90, fracciones de la
I, 1L 0L 1V, VL VL VI VI X, X, X, XL XTIV, XV, XV bis que pasa a ser XVI, recorriéndose en su orden la
actual XVI y XVII; la Denominacién del Capitulo 1l del Titulo Cuarto; 96; 98; 113, fracciones |, II, lll y IV; 120;

122 Bis, segundo parrafo; 125, ultimo parrafo; 126, primer parrafo y fracciones Vl1y VII; 128; 131; 145; 146, 180,
183 y 184, ultimo parrafo; se adicionan los articulos 89, con las fracciones V, VI, VIl y VIII; 90, con las fracciones
XIX, XXy XXI 'y dos ultimos parrafos; 97 Bis; 97 Bis 1; 98 Bis; 98 Bis 1; 98 Bis 2; 98 Bis 3; 98 Bis 4; 120 Bis;
120 Bis 1; 120 Bis 2; 120 Bis 3; 120 Bis 4; 126, con un ultimo parrafo; 133, con un ultimo parrafo, 180, con un
segundo y tercer parrafo y 183, con un segundo parrafo, recorriéndose el actual segundo para pasar a ser el
tercero y un cuarto parrafo y se deroga el articulo 115 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como
sigue:

Articulo 58. ...

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

Articulo 87. Cualquier persona, fisica o moral, podra 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.

Articulo 88. Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representacion
grafica, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Articulo 89. ...

I. Las letras, numeros, denominaciones, elementos figurativos y combinaciones de colores;

lll. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en
el articulo siguiente;

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

V. Los sonidos;
VI. Los olores;

VII. La pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamafo, disefio, color, disposicion de la
forma, etiqueta, empaque o la decoracioén que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIIIl. La combinacion de los signos enunciados en las fracciones | a VI del presente articulo.
Articulo 90. No seran registrables como marca:

I. Los signos animados o cambiantes, que se expresan de manera dinamica, aun cuando sean perceptibles por
los sentidos;
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Il. Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca,
asi como aquellas frases, denominaciones o elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos;

lll. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso comun y aquellas
que carezcan de distintividad, asi como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la impuesta
por su naturaleza o funcién industrial;

IV. Los signos que considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivo s de los productos o
servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidos en el supuesto anterior los signos descriptivos
o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion, destino, valor,
lugar de origen o la época de produccion de los productos o servicios;

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompafiados de otros signos
que les den un caracter distintivo;

VI. La traduccion, la variacion ortografica caprichosa o la construccion artificial de palabras no registrables, asi
como la transliteracion de signos no registrables;

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de cualquier pais, estado,
municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos, emblemas o
cualquier otro signo de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier
otra organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacién verbal de los mismos;

VIIl. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados por un E stado, sin
autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier
medio oficial de pago nacional o extranjero;

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

X ..

XI. Las denominaciones o signos que identifiquen poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricaciéon
de ciertos productos, para amparar éstos. Asi como aquellos que se acompafien de expresiones tales como

“género”, “tipo”, “manera”, “imitacion”, “producido en”, “con fabricacion en” u otras similares que creen confusion
en el consumidor o impliquen competencia desleal.

XIl. Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles, a menos que se
tenga el consentimiento del propietario;

XIll. Los nombres, apellidos, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los interesados
0, si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

XIV. La reproduccion o imitacion de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de caracterizacién, los
nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho correspondiente
lo autorice expresamente;

XV. Los signos susceptibles de engafiar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales los que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial de los productos o
servicios que pretenda amparar;

XVI. Los signos iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita
pudiese:

a) Crear confusion o un riesgo de asociacién con el titular de la marca notoriamente conocida;
7



b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
d) Diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

XVII. Los signos iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del C apitulo Il BIS, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este
impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca famosa.

XVIII. Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusion, a una marca en tramite de registro
presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en tramite por el mismo
titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

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

XX. El nombre propio de una persona fisica que sea idéntico o semejante en grado de confusién a una marca
en tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, o un nombre comercial
publicado, aplicado a los mismos o similares productos o servicios, y

XXI. Los signos que reproduzcan o imiten variedades vegetales protegidas, o razas animales.

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones Il, Il y IV del presente articulo, cuando la marca haya adquirido,
para los productos o servicios para los cuales se solicita, un caracter distintivo derivado del uso que se hubiere
hecho en el comercio en el territorio nacional.

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII y XIX del presente articulo, cuando se exhiba el convenio
de coexistencia, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capitulo ]
De las Marcas Colectivas y de Certificacion.

Articulo 96. Podran solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de productores,
fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas, para distinguir,
en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o caracteristicas
comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Articulo 97. Los miembros de la asociacion o sociedad titular de la marca colectiva podran usar junto con ésta,
el término “Marca Colectiva Registrada”.

Articulo 97 Bis. Con la solicitud de marca colectiva se deberan presentar las reglas para su uso, que contendran
lo siguiente:

I. El nombre de la asociacién o sociedad que sera titular de la marca;
Il. El signo de la marca;

lll. Los productos o servicios a que se aplicara la marca;



IV. Las caracteristicas o cualidades comunes de los productos o servicios;
V. Los procesos de elaboracion, produccién empaque, embalaje o envasamiento;

VI. La indicacion de que la marca no podra ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedara
reservado a los miembros de la asociacion o sociedad;

VII. Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
VIIl. Las sanciones para el caso de incumplimiento a las reglas de uso;

IX. La indicacion sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion, y

X. Las demas que estime pertinentes el solicitante.

En el caso de la IX del presente articulo, cualquier modificacion debera ser inscrita ante el Instituto para surtir
efectos contra terceros.

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

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

Articulo 98. Se entiende por marca de certificacion un signo que distingue productos y servicios cuyas
cualidades u otras caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales como:

I. Los componentes de los productos;

Il. Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;
Ill. La calidad u otras caracteristicas de los productos o servicios, y

IV. El origen geografico de los productos.

Articulo 98 Bis. La marca de certificacion podra estar conformada por el nombre de una zona geografica o que
contenga dicho nombre, u otra indicaciéon conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique un
producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputacién, u otra caracteristica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.

En el caso de indicaciones geograficas nacionales protegidas como marcas de certificaciéon, se entendera que
éstas son bienes de dominio del poder publico de la Federacion.

Articulo 98 Bis 1. Podra solicitar el registro cualquier persona moral, siempre y cuando no desarrolle una
actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestacion del servicio de la misma naturaleza
o tipo que aquella certifica.

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

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

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

Ill. Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y
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IV. Los gobiernos de las Entidades de la Federacion en cuyo territorio o zona geografica se extraiga, produzca
o elabore el producto que se pretenda amparar.

Articulo 98 Bis 2. La solicitud de registro de una marca de certificacion debera acompanarse de las reglas para
su uso, en las que se indique:

I. Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;
Il. El signo de la marca;

lll. Las especificaciones técnicas que definan los caracteres especificos del producto o servicio tales como el
origen de las materias primas, las condiciones de produccion, su procedimiento de transformacién, sus
caracteristicas fisicas, quimicas, toxicas, bacterioldgicas o de utilizacién, su composicién o etiquetado;

IV. El procedimiento de comprobacion de los caracteres especificos sefialados en la fraccién anterior;

V. Las modalidades y periodicidad con que se deberan ejercer los controles de calidad sobre la produccién del
bien en sus diversas etapas, asi como en la transformacion y comercializacién del mismo;

VI. El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento a las reglas de uso;
VII. La indicacién de que la marca no podra ser licenciada;
VIII. La indicacién sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion;

IX. En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas, Normas
Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X. Las demas que estime pertinentes el solicitante.
Las reglas antes sefialadas permitiran el acceso a cualquier persona que cumpla con las mismas.

En el caso de la VIII del presente articulo, cualquier modificacion debera ser inscrita ante el Instituto para surtir
efectos contra terceros.

Articulo 98 Bis 3. La marca de certificacion no seré objeto de licencia, quedando su uso reservado a las personas
cumpla las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

Articulo 98 Bis 4. El titular de una marca de certificacion autorizara su uso a toda persona cuyo producto o
servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

En caso de las marcas de certificacion que protejan Indicaciones geograficas nacionales se debera estar a las
disposiciones establecidas en el Titulo Quinto, Capitulo Il De la Autorizacion para su Uso.

Articulo 113. ...
I. Nombre y domicilio del solicitante;

Il. La representacion del signo que constituya la marca;

10



lll. La fecha de primer uso de la marca, la cual podra ser retirada pero no modificada ulteriormente, o, en su
caso, la mencion de que no se ha usado. A falta de indicacion se presumira que no se ha usado la marca;

IV. Los productos o servicios especificos a los que se aplicara la marca, y
V...
Articulo 115. Derogado.

Articulo 120. El Instituto otorgara un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la fecha en que
surta efectos la publicacién en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga
a la solicitud de registro o publicacion por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los articulos
40.y 90 de esta ley.

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

Articulo 120 Bis. Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del articulo 120, el Instituto notificara al
solicitante sobre las oposiciones recibidas, otorgandole un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir
de la fecha en que surta efectos la notificacion respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho
convenga en relacién con la oposicion, y, en su caso, presente pruebas.

Articulo 120 Bis 1. Para el tramite de la oposicién se admitirdn toda clase de pruebas con excepcién de la
confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesion estén contenidos en documental, asi como las
que sean contrarias a la moral y al derecho.

Articulo 120 Bis 2. Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 120 BIS de esta Ley, y desahogadas las
pruebas, las actuaciones se pondran a disposicion del solicitante y de las personas que hubieren presentado
oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito alegatos en un plazo de diez dias, los cuales seran
tomados en cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo, se realizara el examen de fondo de la solicitud.

Articulo 120 Bis 3. La oposicion al registro o publicacion de una solicitud no suspendera el tramite, ni tampoco
prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Articulo 120 Bis 4. Una vez otorgado el registro de marca o aviso comercial o publicado el nombre comercial,
no procedera la solicitud de declaracién administrativa de nulidad prevista en las fracciones | y IV del articulo
151 de esta Ley, cuando el solicitante de dicho procedimiento hubiere presentado previamente una oposicion a
la solicitud de registro o publicacién correspondiente, en los términos de esta ley.

Articulo 122 Bis. ...

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

Articulo 124. El Instituto suspendera el tramite de una solicitud de registro o publicaciéon cuando la solicitud
contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o varios
nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusion, sobre los cuales exista o se presente
procedimiento de declaracion administrativa de nulidad, caducidad o cancelacion del o los registros o cesacion
de los efectos del nombre comercial.

Este supuesto procedera de oficio o a peticion de quien inicie o haya iniciado la solicitud de declaracion
administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo.

Articulo 125. ...
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El Instituto dictara la resolucion que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resolucién.

Articulo 126. El Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El titulo comprendera
la representacion de la marca y en el mismo se hara constar:

l.aV...

VI. Fechas de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso, y de expedicion,
y

VII. Vigencia.

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

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

Articulo 131. Las leyendas “Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de Certificacion
Registrada”, las siglas “M.R.” o el simbolo ®, sélo podran usarse para los productos o servicios para los cuales
dicha marca se encuentre registrada.

Articulo 133. ...

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

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

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

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

La falta de firma de la solicitud o promocién producira su desechamiento de plano.

Ante la falta del comprobante de pago, el Instituto requerira, por Unica ocasion, al solicitante para que exhiba
las tarifas que correspondan en un plazo de cinco dias habiles. En caso de no cumplir con el requerimiento
dentro del plazo sefalado, la solicitud o promocién sera desechada de plano.

Articulo 183. En toda solicitud, el promovente debera sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones dentro
del territorio nacional.

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

En los procedimientos de declaracion administrativa previstos en la presente Ley, incluyendo aquellos seguidos
en rebeldia, las resoluciones de tramite y definitivas dictadas podran ser notificadas a las partes por estrados
en el Instituto y mediante publicacion en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que
se refiere el parrafo primer parrafo el presente articulo.
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El promovente debera comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oir y recibir notificaciones.
En caso de que no sé dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendran por legalmente realizadas en el
domicilio que aparezca en el expediente.

Articulo 184. ...

Los plazos empezaran a correr al dia habil siguiente de la notificacién respectiva. Las publicaciones en Gaceta
surtiran efectos de notificacion en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al dia habil
siguiente de aquél en que se ponga en circulacion.

Transitorios

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

Segundo. Las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicacién de nombre comercial, incluyendo
las oposiciones que se hayan presentado, que se encuentren en tramite a la entrada en vigor del presente
decreto se resolveran conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentacion.

Notas

1 Lépez Cegarra Jesus. Marcas: la distintividad adquirida en el derecho comunitario andino . Universidad de los
Andes Mérida, Venezuela. Propiedad Intelectual, vol. V, num. 8-9, enero-diciembre, 2006, pp. 54-71.

2 Largo Gil Rita. Las marcas colectivas y las marcas de garantia . Edit. Thomson Civitas. 2006.
Palacio Legislativo de San Lazaro, a 20 de diciembre de 2017.
Diputado Jorge Enrique Davila Flores (rabrica)

Turnada a la Comisién de Economia
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VOLUMEN IV

CONTINUACION DE LA SESION 10
DEL 1o. DE MARZO DE 2018

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El secretario diputado Andrés Ferniandez del Valle Lai-
sequilla: Dictamen de la Comision de Economia con pro-
yecto de decreto por el que se reforman, adicionan y dero-

gan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial.

CAMARA DE DIPUTADOS

Lo LEGISLATURA COMISION DE ECONOMIA

DICTAMEN DE LA COMISION DE ECONOMIA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisién de Economia de la CAmara de Diputados de la LXHI Legislatura del Honorable
Congreso de la Unién, le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto

de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de laLey de
la Propiedad Industrial.

Esta Comisién Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 39, numeral 2,
fraccién XXII, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Organica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y 68, 80, numeral 1, fraccion 11, 82, numeral 1, 85, numeral 1,
157, numeral 1, fraccién |, y 158, numeral 1, fraccidn 1V, del Reglamento de la Cadmara de
Diputados, se abocd al estudio y discusién del proyecto de Iniciativa que se menciona, y
conforme a las consideraciones -y a la votacidon que realizaron sus integrantes, somete a

consideracién de esta Honorable Asamblea el siguiente; )
Declaratona e Pblicidad -

DICTAMEN orzo 1° dot 2018, _

PRIMERO. - El 4 de enero de 2018, el Diputado Jorge Enrique Davila Flores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad conferida
en el articulo 71 fraccién 1l y 78 fraccién 1li, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6, numeral 1, fraccién |, 77, 78 y deméas aplicables del Reglamento de la
Camara de Diputados, presenté ante la Comision Permanente del Congreso de la Unién, la
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. ’

I ANTECEDENTES

SEGUNDO. - El 4 de enero de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comision
Permanente del Honorable Congreso de la Unién turné la propuesta a la Comision de
Economia de la CAmara de Diputados para dictamen.

TERCERO. - El 15 de enero de 2018, la Comisién de Economia recibioé, mediante oficio
D.G.P.L. 63-11-7-2953, la iniciativa en comento.

CUARTO. - El 19 de enero de 2018, la Junta Directiva de la Comisién de Economia solicitd
prérroga para emitir dictamen a la Mesa Directiva de la Camara de Diputados.
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CAMARA DE DIPUTADOS
LXIN LEGISLATURA

'COMISION DE ECONOMIA

1. OBJETO DE LA INICIATIVA

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

TEXTO VIGENTE

. PROPUESTA DE LA INICITIVA

MODIFICACION DE LA
DICTAMINADORA

Articulo 58.- El interesado tendra
un plazo adicional de dos meses
para cumplir los requisitos a que
se refieren los articulos 44, 50, 55
y 57 de esta Ley, sin que medie
solicitud y comprobando el pago.
de la tarifa que corresponda al’
mes en que se dé cumplimiento.

Articulo 58.- ...

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

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

La solicitud se tendrd por
abandonada i el solicitante no da
cumplimiento a los
requerimientos formulados,

dentro del plazo inicial o en el
adicional previsto en este
articulo; o no presenta el
comprobante de pago de las
tarifas correspondientes.

Articulo 87.- Les—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.

Articulo 87.- Cualquier persona,
fisica o moral, podra hacer uso
de marcas en la industria, en el

presten. Sin embargo, el derecho
a su uso exclusivo se obtiene
mediante su registro en el
Instituto.

comercio o en los servicios que

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

Articulo 88.- Se entiende por
marca todo signo perceptible por

los sentidos y susceptible de

Articulo 88.- Se entiende por
marca, todo signo perceptible
por los sentidos y susceptible de
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otros de su misma especie o clase
en el mercado.

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

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

Articulo 89.- Pueden constituir

Articulo 89.- ...
una marca los siguientes signos:
l.- Las-denominaciones—y-figuras | - las  letras, ndmeros, | L- las denominaciones, letras,
visibles,——suficientemente | denominaciones, elementos | ndmeros, elementos figurativos y
distintivas,—susceptibles—de | figurativos y combinaciones de | combinaciones de colores, asi
identificar—los—productes—o | colores; . como los signos holograficos;
= ', , PHa

.- Las formas tridimensionales;

Ill.- Los nombres comerciales y
denominaciones 0  razones
sociales, siempre gue no queden
comprendidos en el articulo
siguiente, y

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

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

confunda con una marca [ confunda con una marca

registrada o un nombre | registrada o un nombre

comercial publicado. comercial publicado;

Sin correlativo V.- Los sonidos;

Sin correlativo VI.- Los olores;

Sin correlativo VIl.- La pluralidad de elementos | VIl.- La pluralidad de elementos
operativos e—de—imagen, | operativos; elementos de
incluidos el tamafio, disefio, | imagen, incluidos, entre otros, el
color, disposicién de la forma, | tamafio, disefio, color,
etiqueta, empaque e la | disposicién de la forma, etiqueta,
decoracién que al combinarse, | empaque, la decoracion o
distingan productos o servicios | cualquier otro que al
en el mercado; y combinarse, distingan productos

o servicios en el mercado; y

Sin correlativo VIll.- La combinaciéon de los
signos enunciados en las
fracciones 1 a VI del presente
articulo.

Articulo  90.- No - serdn | Articulo 90.- ...

registrables como marca:

l—Las denominacienes,figuraso | I.- Les—signes—animades—eo | |.- Los nombres técnicos o de uso

formas— ——tridimensionales | cambiantes—que-se-expresan-de | comin de los productos o

animadas—o-cambiantes;,—que se manera—dindmica—aun—cuande | servicios que pretenden

distinguirse con la marca, asi
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expresan de manera dinamica, como aquellas palabras,
aun cuando sean-visibles; sentides; denominaciones, frases, o
elementos figurativos que, en el
lenguaje corriente o en las
précticas comerciales, se hayan
convertido en elementos
usuales o genéricos de los
mismos;
11.- Los nombres técnicos o de uso | Il.- kes-hembrestéenicos-o-deuse | Il.- Las formas tridimensionales
comin de los productos o | comin—de—los—productos—o | que sean del dominio piblico o
servicios que pretenden | servicies——que——pretenden | que se hayan hecho de uso
ampararse con la marca, asi | distinguirse—cen—la—marca—ast | comin y aquellas que carezcan
como aquellas palabras que, en el | como————aguelas——frases; | de distintividad; asi como, la
lenguaje corriente o en las | deneminaciones—o—elementes | forma usual y corriente de los
practicas comerciales, se hayan | figuratives—gue,—en—el-lenguaje | productos o servicios, o; la
convertido en la designacién | corriente—o—en—las—practicas | impuesta por su naturaleza o
usualo-genérica de los mismos; | eemerciales;———se———hayan | funcionalidad;
convertido—en —elementos
usuales o genéricos—de—los
rrismes:
lil.- Las formas tridimensionales | lll.- Las—formas—tridimensionales | lll.- Los hologramas que sean del
que sean del dominio publico o | gue-sean-del-dominio—publice~e | dominio publico y aquellos que
que se hayan hecho de uso | gue—se—hayan—hecho—de—use | carezcan de distintividad;
comtn y aquellas que carezcan | cemun—y-aquellas—que—carezean
de eriginalidad-guelas-distinga istintividad,—asf
ficilmente, asi como la forma | forma—usual-y—eorrente—detos
usual y corriente de los productos p#eduetes—e—seme&es,——e—la
o la impuesta por su naturaleza o | impuesta—per—su—naturaleza—o
funcién industrial; feaciéndnductrdal

V.- Las—denominacionesfiguras
o-formas—tridimensionales—que,
considerando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas
de los productos o servicios que
traten de protegerse como
marca. Quedan incluidas en el
supuesto anterior las palabras
descriptivas o indicativas que en
el comercio sirvan para designar
la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar
de origen de los productos o la
época de produccién;

IV.- Los signos que, considerando
el conjunto de sus caracteristicas,
sean  descriptivos de los
productos o servicios que traten
de—protegerse—ecome—mareas
Quedan incluidos en el supuesto
anterior, los signos descriptivos o
indicativos que en el comercio
sirvan para designar la especie,

calidad, cantidad, composicion,

destino, valor, lugar de origen o la
época de produccion de los
productos o servicios;

IV.- Los signos que, considerando
el conjunto de sus caracteristicas,

sean  descriptivos de los
productos o servicios que
pretenden distinguir. Quedan

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

V.- Las letras, los digitos o los
colores aislados, a menos que
estén combinados o
acompafiados de elementostales

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




Diario de los Debates de la Camara de Diputados

445

Aiio III, Segundo Periodo, 1o. de marzo de 2018

CAMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISION DE ECONOMIA

como  signos, diseflos—o
denominaciones, que les den un
caracter distintivo.

acompafiados de otros signos

-que les den un carécter distintivo;

VI.- La traduccion a—etres
idiomas; la variacién ortografica
caprichosa o la construccién
artificial de  palabras no
registrables;

VI.-
ortogréifica caprichosa o la
construccidn artificial de palabras
no registrables, asi como la
transliteracion de signos no
registrables;

La traduccién, la variacién

VIl.- las que reproduzcan 0
imiten, sin autorizacién, escudos,
banderas o emblemas de
cualquier pais, Estado, municipio
o divisiones politicas
equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos
o emblemas de organizaciones
internacionales,

gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier

Vil.- Las—gue—reproduzcan—e
imiten, sin autorizacidn, escudos,
banderas o emblemas de
cualquier pais, Estado, municipio

0 divisiones politicas
‘equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas,

simbolos, emblemas o cualquier
otro signo de organizaciones
internacionales,

gubernamentales, no

Vil.- Los signos que, sin
autorizacién, reproduzcan ©
imiten: escudos, banderas o

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

imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por
un estado, sin autorizacién de la

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

cualquier medio oficial de pago
nacional o extranjero;

imiten signos o sellos oficiales de
control y garantia adoptados por
un Estado, sin autorizacién de la

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

cualquier medio oficial de pago
nacional o extranjero;

otra organizacién reconocida gubernamentales o de cualquier gubernamentales, no
oficialmente, asi como la | otra organizacién reconocida gubernamentales o- cualquier
designacion  verbal de los | oficialmente, asi como la | otra organizacion reconocida
mismos; designacion  verbal de los | oficialmente; asi como la
mismos; designacion  verbal de los
mismos;
VIL.- Las que reproduzcan o | Vil.- las que reproduzcan o

IX.- as que reproduzcan o imiten
los nombres o la representacién
gréfica de condecoraciones,
medallas u otros premios
obtenidos en  exposiciones,
ferias, congresos,  eventos
culturales o deportivos
reconocidos oficialmente;

IX.- Los signos que reproduzcan o
imiten los nombres, signos o la

representacion grafica de
condecoraciones, medallas u
otros premios obtenidos en

exposiciones, ferias, congresos,
eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente;

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

X~ ..
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cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y
puedan originar confusidn o error
en cuanto a su procedencia;

Xi.- Las denominaciones de
poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacion de
ciertos productos, para amparar
éstos, exceptolos—nembres—de
lugaresde—propiedad-partietlar;
cuando—sean—especiales—e
. fundibl |
. ‘ol ietario:

Xl.- Las denominaciones o signos
que identifiquen poblaciones o
lugares que se caractericen por la
fabricacién de ciertos productos,
para amparar éstos. Asi como
aquellos que se acompafien de
expresiones tales como
“sénero”, “tipo”, “manera”,
“imitacién”, “producido en”,
“con fabricacion en” u otras
similares que creen confusioén en
el consumidor o impliquen
competencia desleal;

Xl.- las denominaciones de
origen, indicaciones geograficas,
denominaciones o signos de
lugares, que se caractericen por
la fabricacién o produccién de
ciertos productos o la prestacion
de ciertos servicios; asi como
aquellos que se acompafien de
expresiones tales como:
“género”, “tipo”, “manera”,
“imitacion”, “producido en”,
“con fabricacién en” u otras
similares que creen confusién en
el consumidor o impliquen
competencia desleal;

Xil.- Los nombres, seuddnimes;

Xll.- Los nombres de lugares de

Xll.- Los nombres de lugares de

firmas-y-retrates-depersonas;sin | propiedad particular, cuando | propiedad particular, cuando
consentimiente——de——os | sean especiales e | sean especiales e inconfundibles
interesados-o,sihanfallecido-en | inconfundibles, a menos que se | y que se caractericen por la
su-orden;-del-cényugeparientes | tenga el consentimiento del | produccién de determinados
consanguinees—en—Hnea—recta—y | propietario; productos o el ofrecimiento de
por—adopeibn—y—ecolaterales; determinados servicios, sin el
ambes-hasta-elecuarto-grade; | consentimiento del propietario;
Xill.- Les—titwlos—de—obras | Xlll.- Los nombres, apellidos, | Xill.- Los nombres, apellidos,
intelectuales—o—artisticas,—ast | seuddénimos, firmasy-retratesde | apelativos o seuddnimos de
come-los-titules-de-publicaciones | personas, sin consentimiento de | personas que hayan adquirido
y—difusiones—periédicas—los | los interesados o, si han | tal prestigio, reconocimiento o
personajes-ficticlos—o-simbélicos; | fallecido, de quien tenga el | fama que al usarse puedan crear
les—personajes—humanes—de | derecho correspondiente; un riesgo de asociacidn, inducir
caracterizacién—los nombres ' al error, confusién o engafio al
artistiess—y—las—derominationes publico consumidor, salvo que
degrupos-artisticos;-a-menos-que se trate de dicha persona o exista
el——titular——del—dereche consentimiento expreso de la
correspondiente—lo—auteriee misma o de quien tenga el
BEBFLSIFARRER; derecho correspondiente.

Sin correlativo

Sin correlativo

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

7

XIV.- La reproduccién o imitacién

de obras intelectuales o
artisticas, asi como les-titulos-de
periédicas, los  personajes
ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de

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

que el titular del derecho
correspondiente lo  autorice
expresamente;

XIV.- Los nombres 0
denominaciones idénticas o
semejantes en grado de

confusién a los titulos-de obras
literarias o artisticas, asi como
tampoco la reproducciéon o
imitacién de los elementos de
dichas obras; cuando, en ambos
casos, tengan tal relevancia o
reconocimiento que puedan ser
susceptibles de engafiar al
publico o inducir a error por creer
infundadamente que existe
alguna relacion o asociacion con
dichas obras, salvo que el titular
del derecho correspondiente lo
autorice expresamente.

Sin correlativo

Sin correlativo

Asimismo, no sera registrable
como marca la reproduccién, ya
sea total o parcial, de obras
literarias o artisticas, sin la
autorizacién  correspondiente
del titular del derecho de autor.

Sin correlativo

Sin correlativo

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

XV.- Los signos susceptibles de
engafar al publico o inducir a
error—entendiéndose por tales
los que constituyan falsas

indicaciones sobre la naturaleza,

XV.- Los signos-susceptibles de
engafiar al publico o inducir a
error. Entendiéndose por tales,
los que constituyan falsas
indicaciones sobre: [a naturaleza,

marca cuyo registro se solicita:

conocida—en—México—para—ser | componentes, cualidades o el | componentes, cualidades o el
i jer producto o | origen empresarial de los | origen empresarial, de los
servicio. productos o servicios que | productos o servicios que
pretenda-amparar la-mareacuye | pretenden distinguir;
cualquier-case-enque-etuse-dela
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confusién a una marca que el
Instituto estime o haya declarado
famosa en términos del eapitulo
Il BIS, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

conocida en México, para ser
aplicadas a cualquier producto o
servicio, cuando la marca cuyo
registro se solicita pudiese:

a) Pudiese crear confusién o un | El contenido pasa a la fraccién | El contenido pasa a la fraccion
riesgo de asociacion con el titular | XVI. XVI.

de la marca notoriamente

conocida; e

b) PRudiese. constituir un | El contenido pasa a la fraccién | El contenido pasa a la fraccién
aprovechamiento no autorizado | XVI. XVI. :

por el titular de la marca

notoriamente conocida; &

c) Pudiese causar el desprestigio | El contenido pasa a la fraccion | El contenido pasa a la fraccién
de la marca notoriamente | XVI. XVI.

conocida; o )

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

notoriamente conocida.

Este impedimento no serd | El contenido pasa a la fraccién | El contenido pasa a la fraccién
aplicable cuando el solicitante del | XVI. XVI.

registro sea titular de la marca

notoriamente conocidayy

XM-—BIS. Las—denominaciones; | XVI.- Los signos iguales 0 | XVI.- Los signos iguales o
figuras— ———o— formas | semejantes a una marca que el | semejantes en grado de
tridimensionales, iguales o | Instituto estime o haya | confusién a una marca que el
semejantes en grado de | declarado notoriamente | Instituto estime o haya declarado

notoriamente  conocida  en
México, en términos del Capitulo
11 BIS, del Titulo Cuarto, para ser
aplicadas a cualquier producto o
servicio, cuando la marca cuyo
registro se solicita pudiese:

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

a) Crear confusidn o un riesgo de
asociacién con el titular de la
marca notoriamente conocida;

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

notoriamente conocida;

¢) Causar el desprestigio de la
marca notoriamente conocida; o

d) Diluir el caracter distintivo de
la marca notoriamente conocida.

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

XVI.- Una-marca-gue-sea-idéntica
o semejante en grado de
confusidén a otra en tramite de

XVIl.- Los signos iguales o©
semejantes en grado de
confusion a una marca que el

XVil.- Los signos’ idénticos o
semejantes en grado de
confusion a una marca que el
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registro presentada con
anterioridad o a una registrada y
vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios.
i | s podré-regl

gha-marca-gue seaidénticaa otra
ya registrada, si-a—selicitud—es
planteada por el mismo titular,

para apliecarla a productos o
servicios similares, y

Instituto estime o haya declarado
famosa en términos del Capitulo
i BIS, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

Instituto estime o haya declarado
famosa en términos del Capitulo
11 BIS, del Titulo Cuarto; para ser
aplicadas a cualquier producto o
servicio.

Sin correlativo

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

XVI.- Una-marca-gque-sea-idéntica
‘o semejante en grado de
confusién a otra en tramite de
registro presentada con
anterioridad o a una registrada y
vigente, aplicada a Jos mismos o
similares productos o servicios.
i | _stpodrs resl
yha-marca-gue-seaidénticaa otra
ya registrada, si-ta—selicitud—es
planteada por el mismo titular,
para aplicarla a productos o
servicios similares, y

XVIl.- Llos signos que sean
idénticos o semejantes en grado
de confusién, a una marca en
tramite de registro presentada
con anterioridad o a wuna
registrada y vigente, aplicada a
los mismos o similares productos
o servicios. Quedan incluidos
aquellos que sean idénticos a otra
marca ya registrada o en tramite
por el mismo titular, para
distinguir productos o servicios
idénticos;

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

XVIl.- YUpa-marca-gueseaidéntica

o semejante en grado de
confusion, a un  nombre
comercial aplicado a una

empresa 0 a un establecimiento
industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion
o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se
pretendan amparar con la marca,
y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con
anterioridad a Ia fecha de
presentacién de la solicitud de
registro de la marca o la de uso
declarado de la misma. Lo
anterior no serd aplicable,
cuando ia solicitud de marca la
presente el titular del nombre

XIX.- Los signos que sean
idénticos o semejantes en grado
de confusién, a un nombre
comercial aplicado a una empresa
o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracién
o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se
pretendan amparar con la marca,
y siempre que el nombre

comercial haya sido usado con

anterioridad a la fecha de
presentacién de la solicitud de
registro de la marca o la de uso
declarado de la misma. Lo
anterior no sera aplicable, cuando
la solicitud de marca la presente
el titular del nombre comercial, si
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comercial, si no existe otro
nombre comercial idéntico gque
haya sido publicado.

no existe otro nombre comercial
idéntico que haya sido publicado;

Sin correlativo

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

y

Sin correlativo

XXI.- Los signos que reproduzcan
o imiten variedades vegetales
protegidas, e razas animales.

XXI.- Los signos que reproduzcan
o imiten denominaciones o
elementos que hagan referencia
a variedades vegetales
protegidas, asi como las razas de
animales, que puedan causar

confusion en el publico
consumidor respecto de los
productos o servicios a
distinguir, y

Sin correlativo

Sin correlativo

XXIl.- Los signos solicitados de
mala fe. Se entiende por mala fe,
entre otros casos, cuando el
registro se solicite de manera
contraria a los buenos usos,
costumbres y practicas en el
sistema de propiedad industrial,
el comercio, o la industria; o que
se pretenda obtener un |
beneficio o ventaja indebida en
perjuicio de su legitimo titular.

Sin correlativo

No sera aplicable lo dispuesto
por las fracciones I, Il y IV del
presente articulo, cuando Ila
marca haya adquirido, para los

cuales se solicita, un caracter

distintivo derivado del uso que

se hubiere hecho en el comercio
A A ronak

productos o servicios para los.

No serd aplicable lo dispuesto por
las fracciones |, il, lll, IV, V y V1l del
presente articulo, cuando la
marca haya adquirido, para los
productos o servicios para los
cuales se solicita, un caracter
distintivo derivado del uso que se
hubiere hecho en el comercio.

Sin correlativo

Sin correlativo

No serd aplicable lo dispuesto
por la fraccién Il, cuando la
forma tridimensional haya
adquirido un cardcter distintivo

10
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del uso que se hubiere hecho en
el comercio, entendiendo que no
es admisible que la forma
inherente a su naturaleza o
funcionalidad adquiera
distintividad.

Sin correlativo

No serd aplicable lo dispuesto
por las fracciones XVIIl y XIX del
presente articulo, cuando se
exhiba el convenio—de
coexistencia, de. conformidad
con el reglamento de esta Ley.

No serd aplicable lo dispuesto por
las fracciones XVIII, XiX y XX por
cuanto hace a las marcas
semejantes en grado de
confusién del presente articulo,
cuando se exhiba el
consentimiento - expreso, por
escrito, de conformidad con el
reglamento de esta Ley.

Capitulo I
De las Marcas Colectivas

Capitulo 1l

| Delas Marcas Colectivas y de

- Certificacion.

. Capitulo 1l
De1as Marcas Colectivas y de
Certificacion. .

Articulo 96.- Las—aseckaciones—o
sociedades—de——productores;
fabricantes——comerciantes 0
prestadores de servicios,
legalmente constituidas, podran
solicitar el registro de marca
colectiva para distinguir, en el
mercado, los productos o
servicios de sus miembros
respecto de los productos o
servicios de terceros.

Articulo 96.- Podran solicitar el
registro de una marca colectiva
las asociaciones o sociedades de
productores,  fabricantes o
comerciantes de productos, o
prestadores de servicios,
legalmente constituidas, para
distinguir, en el mercado, los
productos o servicios de sus
miembros siempre que éstos
posean calidad -o caracteristicas
comunes entre ellos y diversas
respecto de los productos ©
servicios de terceros.

Sin correlativo

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

Articulo 97.- Con la solicitud de
marca colectiva se deberan
presentar fas reglas para su uso=

Articulo 97 BIS.- Con la solicitud

de marca colectiva se deberan
presentar las reglas para su uso, |

que contendran lo siguiente:

Sin correlativo

1.- El nombre de la asociacién o
sociedad que serd titular de la
marca;

Sin correlativo

Il.- E}signe de la marca;

- La representacion de la
marca;

11
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Sin correlativo

Ill.- Los productos o servicios a
gue se aplicara la marca;

Sin correlativo

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

Sin correlativo

V.- Los procesos de elaboracion,
produccién empaque, embalaje o
epvasamiento;

V.- Los procesos de elaboracidn,
produccién empaque, embalaje o
envasado;

Sin correlativo

VI.- La indicacion de que la marca
no podra ser transmitida a.
terceras personas y de que su uso

guedara - reservado a los
miembros de la asociacion o
sociedad;

Sin correlativo

del

VIl.- Los mecanismos de control
uso de la marca y del
cumplimiento de las reglas de
uso;

Sin correlativo

Vill.- Las sanciones para el caso
de incumplimiento a las reglas de
uso;

VIiL.- Las sanciones para el caso
de incumplimiento de las reglas
de uso;

Sin correlativo

IX.- La indicacion sobre el
ejercicio de las acciones legales
de proteccion, y

Sin correlativo

X.- las demds que estime

pertinentes el solicitante.

Sin correlativo

En el caso de la IX del presente
articulo, cualquier modificacién
debera ser inscrita ante el
Instituto para surtir efectos
contra terceros. )

En el caso de la fraccién IX del
presente  articulo, cualquier
modificacién deberd ser inscrita
ante el Instituto para surtir
efectos contra terceros.

Articulo 98.- La marca colectiva
no podra ser transmitida a
terceras personas ¥ Su USO

guedara reservado a  los

miembros de la asociacidn.

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

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

Sin correlativo

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

12
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certificadas por su titular, tales
como:

Sin correlativo

l.- Los componentes de los
productos;

Sin correlativo

.- las condiciones bajo las
cuales los productos han sido

elaborados o los servicios
prestados;
Sin correlativo .- La calidad u otras | lll.- La calidad, procesos u otras

caracteristicas de los productos o
servicios, y

caracteristicas de los productos o
servicios, y

Sin correlativo

IV.- El origen geografico de los
productos.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS.- La marca de
certificacion podra estar
conformada por el nombre de
una zona geogrdfica o que
contenga dicho nombre, u otra
indicacién conocida por hacer
referencia a la citada zona, que
identifique un producto como
originario de la misma, cuando
determinada calidad,
reputacién, u otra caracteristica
del producto sea imputable
fundamentalmente a su origen
geografico.

Sin correlativo

En el caso de indicaciones
geograficas nacionales
protegidas como = marcas de
certificacion, se entendera que
éstas son bienes de dominio del
poder publico de la Federacién.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 1.- Podra solicitar
el registro cualquier persona
moral, siempre y cuando no
desarrolie una actividad
empresarial que implique el

suministro de productos o la

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

Sin correlativo

Cuando la marca de certificacién
se constituya por una indicacién
geografica nacional, sélo podran
solicitar el registro:

13
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Sin correlativo

l.- Las personas morales que
directamente se dediquen a la
extraccién, produccidn o
elaboracion del producto que se
pretenda amparar;

Sin correlativo

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

Sin correlativo

.- Las dependencias o
entidades del Gobierno Federal,

y

Sin correlativo

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

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 2.- La solicitud de
registro de una marca de
certificacion debera
acompafiarse de las reglas para
su uso, en las que se indique:

Sin correlativo

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

Sin correlativo

11.- El-signe de la marca;

Il.- La representacion de la
marca;

Sin correlativo

lll.- Las especificaciones técnicas
que definan los caracteres
especificos del producto o
servicio tales como el origen de
las materias primas, las
condiciones de produccidn, su
procedimiento de
transformacion, sus
caracteristicas fisicas, quimicas,
toxicas, bacterioldogicas o de
utilizacién, su composicion o
etiquetado;

Hil.- Las especificaciones técnicas
que definan los caracteres
particulares del producto o
servicio tales como el origen de
las  materias  primas, las
condiciones de produccién, su
procedimiento de
transformacion, sus
caracteristicas fisicas, quimicas,
téxicas, bacterioldgicas o de
utilizacién, su composicién o
etiquetado;

Sin correlativo

IV.- El  procedimiento de
comprobacién de los caracteres
especificos sefialados en Ia
fraccién anterior;

Sin correlativo

V.- Las modalidades Y
periodicidad con que se deberan
ejercer los controles de calidad

14
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sobre la produccién del bien en
sus diversas etapas, asi como en

la transformacién y

comercializacién del mismo;

Sin correlativo -

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

V1.- El régimen de sanciones para
el caso de incumplimiento de las
reglas de uso;

Sin correlativo

Vil.- La indicacién de que la
marca no podrd ser licenciada;

VIl.- La indicacién de que la
marca no podré ser objeto de
licencia;

Sin correlativo

Vill.- La indicacién sobre el
ejercicio de las acciones legales
de proteccion;

Sin correlativo

IX.- En su caso, el grado de
concordancia de las reglas para
su uso con las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas o
cualquier otra norma o
lineamiento internacional; y

Sin correlativo X.- Las demdas que estime | ..
pertinentes el solicitante.
Sin correlativo Las reglas antes sefaladas

permitiran el acceso a cualquier
persona que cumpla con las
mismas.

Sin correlativo

En el caso de la VIll del presente
articulo, cualquier modificacién
debera ser inscrita ante el
Instituto para surtir efectos
contra terceros.

En el caso de la fraccién Vil del
presente  articulo, cualquier
modificacién debera ser inscrita
ante el Instituto para surtir
efectos contra terceros.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 3.- La marca de
certificacién no serd objeto de
licencia, quedando su uso
reservado a las personas cumpla
las condiciones determinadas en
las reglas para su uso.

Articulo 98 BIS 3.- La marca de
certificacion no serd objeto de
licencia, quedando .su uso
reservado a las personas que
cumplan con las condiciones
determinadas en las reglas para
SU USO.

Sin correlativo

Las marcas de certificacion se

regirdn, en lo que no haya

disposicién especial, por lo
establecido en esta Ley para las
marcas.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 4.- El titular de
una marca de certificacion
autorizara su uso a toda persona
cuyo producto o servicio cumpla
con las condiciones
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determinadas en las reglas para
su uso.

Sin correlativo

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

Sin correlativo

las marcas de
certificacion que  protejan
indicaciones geograficas
nacionales se deber3 estar a las
disposiciones establecidas en el
Titulo Quinto, Capitulo Il De la
Autorizacion para su Uso.

En caso de

CAPITULO I BIS
De las Marcas Notoriamente
Conocidas y Famosas

~ 7 CAPITULO I BIS
De las Marcas Notoriamente
" Conocidas y Famosas

CAPITULO Il BIS
De las Marcas Notoriamente
Conocidas y Famosas

Articulo 98 bis. Para efectos de su
estimacion o declaracion por el
-Instituto, se entendera que una
marca es notoriamente conocida
en México, cuando un sector
determinado del publico o de los
circulos comerciales del pais;
conoce la marca  como
consecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en
Meéxico o en el extranjero por una
persona que emplea esa marca
en relacidn con sus productos o
servicios o] bien, como
consecuencia de la promocién o
publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacién o
declaracién por el Instituto, se
entendera que una marca es
famosa en México, cuando sea
conocida por la mayoria del
publico consumidor.

A efecto de demostrar Ila
notoriedad o fama de la. marca,
podrdn emplearse todos los
medios probatorios permitidos
por esta Ley '

Articulo 98 TER. Para efectos de
su estimacién o declaracién por
el Instituto, se entenderd que
una marca es notoriamente
conocida en México, cuando un
sector determinado del ptblico o
de los circulos comerciales del
pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero por
una persona que emplea esa
marca en relacion con sus
productos o servicios o bien,
como consecuencia de la
promocion o publicidad de [a
misma.

Para efectos de su estimacion o
declaracién por el Instituto, se
entendera que una marca es
famosa en México, cuando sea
conocida por la mayoria del
ptiblico consumidor.

A efecto de demostrar la
notoriedad o fama de la marca,
podran emplearse todos los
medios probatorios permitidos
por esta Ley
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Articulo 98 BIS-1.- La declaratoria
o} cualquiera de sus
actualizaciones constituyen un
acto administrativo por medio
del cual el Instituto declara, con
base en los elementos de prueba
aportados, que las condiciones
por virtud de las cuales una
marca es notoriamente conocida
o famosa, subsisten al tiempo en
que el acto se emite.

Articulo 98 BIS-1.- ...

Articulo 98 TER 1.- la
declaratoria o cualquiera de sus
actualizaciones constituyen un
acto administrativo por medio
del cual el Instituto declara, con
base en los elementos de prueba
aportados, que las condiciones
por virtud de las cuales una
marca es notoriamente conocida
o famosa, subsisten al tiempo en
que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el
articulo 90 fracciones XV y XV BIS,
para la proteccion de marcas
notoriamente  conocidas 0
famosas, se aplicaran con
independencia de que éstas se
encuentren registradas o]
declaradas.

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

Sin correlativo

Articulo 98 BIS-2.- Para efectos
de obtener la declaratoria de
notoriedad o fama, el solicitante
deberd-aportar—entre-otroes; los
siguientes datos:

Articulo 98 TER 2.- Para efectos
de obtener la declaratoria de
notoriedad o fama, el solicitante
aportard los siguientes datos:

I. El sector del publico integrado
por los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la
marca con los productos o
| servicios que ésta ampara,
basados en una encuesta o
estudio de mercado o cualquier
otro medio permitido por la ley.

. Otros sectores del publico
diversos a los consumidores
reales o0 potenciales que

identifiquen la marca con los |

productos o servicios que ésta
ampara, basados en una
encuesta o estudio de mercado o
cualquier otro medio permitido

I.- a Xll.- ...
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por la ley.

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

IV. La fecha de primer uso de la
marca en México y en su caso en
el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la
marca en México y en su caso en
el extranjero.

VI, Los canales de
comercializacién en México y en
su caso en el extranjero.

VIl. Los medios de difusién de la
marca en México y en su caso en
el extranjero.

Vill. El tiempo de publicidad
efectiva de la marca en México y
en su caso en el extranjero.

IX. La inversion realizada durante
los 3 dltimos afios en publicidad o
promocién de la marca en México
y en su caso en el extranjero.

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

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

Xll. El valor econdmico que
representa la marca, en el capital
contable de la compaiifa titular
de ésta o conforme a avalio que
de la misma se realice.

XIlli. Los registros de la marca en
México y en su caso en el
extranjero.

XL Las franquicias y licencias
que respecto a la marca hayan
sido otorgadas.
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XIV. Las franquicias y licencias
que respecto a la marca hayan
sido otorgadas.

Xiv. El poréentaje de la
participacién de la marca en el
sector o segmento
correspondiente del mercado.

XV. El porcentaje de fa
participacién de la marca en-el
sector o segmento
correspondiente del mercado.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS-3.- El Instituto
presumira, salvo prueba en
contrario, que las condiciones
que originaron la declaratoria o
sus actualizaciones, subsisten por
un periodo de cinco afios a partir
de la fecha de su expedicién; en
consecuencia, durante dicho
periodo deberd aplicar segln
corresponda, el impedimento
previsto en articulo 90 fraccién
XV o el previsto en la fraccion XV
BIS, de manera expedita.

_ Articulo 98 TER 3.- El Instituto

presumird, salvo prueba en
contrario, que las condiciones
que originaron la declaratoria o
sus actualizaciones, subsisten
por un periodo de cinco afios a
partir de la fecha de su
expedicion; en consecuencia,
durante dicho periodo debera
aplicar segiin corresponda, el
impedimento previsto en
articulo 90 fraccion XVI o el
previsto en la fraccion XVII, de
manera expedita.

La declaratoria podra actualizarse
en cualquier tiempo, a peticién
de quien tenga interés juridico,
siempre que acredite que las
condiciones que le dieron origen
subsisten a la fecha de la solicitud
respectiva.

La declaratoria podrd
actualizarse en cualquier
tiempo, a peticion de quien
tenga interés juridico, siempre
que acredite que las condiciones
que le dieron origen subsisten a
la fecha de la solicitud
respectiva.

Articulo 98 BIS-4.- La solicitud de
declaracién de notoriedad o fama
se hard por escrito con las
formalidades que para las
solicitudes y promociones estan
sefialadas en esta ley y su
Reglamento, .a la que se
acompafiaran los elementos
probatorics que funden la
peticion y en la que se expresara
cuando menos lo siguiente:

Articulo 98 TER 4.- La solicitud de
declaraciéon de notoriedad o
fama se hara por escrito con las
formalidades que para las
solicitudes y promociones estdn
sefialadas en esta Ley y su
Reglamento, a la que se
acompafiardn los elementos
probatorios que funden. la
peticion y en la que se expresara
cuando menos lo siguiente:

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

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

ll—ta—marca—y—el-humero—de
registro-quele-correspendery
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- Los documentos y elementos
probatorios que se acompafian a
la solicitud.

II. Los documentos y elementos
probatorios que se acompafian a
la solicitud.

Articulo 98 bis-5. Recibida la
solicitud por el Instituto y
enterado el pago de las tarifas
correspondientes, se efectuara
el examen de los elementos,
datos y documentos aportados.
Si a juicio del Instituto, éstos no
satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la
comprension y andlisis de
cualquiera de los elementos de
la solicitud, se prevendra al
solicitante para que haga las
aclaraciones o adiciones
necesarias, otorgiandole al
efecto un plazo de cuatro meses.
Si el solicitante no cumple con el
requerimiento dentro del plazo
otorgado, la solicitud serd
desechada.

Articulo 98 TER-5. Recibida Ia
solicitud por el Instituto vy
enterado el pago de las tarifas
correspondientes, se efectuara
el examen de los elementos,
datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no
satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la
comprensiéon y andlisis de
cualquiera de los elementos de
la solicitud, se prevendra al
solicitante para que haga las
aclaraciones o adiciones
necesarias, otorgandole al
efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el
requerimiento dentro del plazo
otorgado, la solicitud sera
desechada. )

Articulo 98 bis-6. Concluido el
tramite de la solicitud vy
satisfechos los requisitos legales
y reglamentarios, se expedird la
declaratoria correspondiente.
En caso de que el Instituto
niegue el otorgamiento de la
declaratoria, lo notificara por
escrito al solicitante, expresando
los motivos y fundamentos
legales de su resolucién vy
valorando todos los elementos
probatorios rectbidos.

Articulo 98 TER-6. Concluido el
tramite de la solicitud vy
satisfechos los requisitos legales
y reglamentarios, se expedira la
declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto
niegue el otorgamiento de la
declaratoria, lo notificara por
escrito al solicitante, expresando
los motivos y fundamentos
legales de su resolucion vy
valorando todos los elementos
probatorios recibidos.

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

Articulo 98 TER 7.- Llas
resoluciones sobre declaratorias
de notoriedad o fama seran
publicadas en la Gaceta.

Articulo 98 BIS-8.- Procedera la
nulidad de la declaratoria:

Articulo 98 TER 8.- Procederd la
nulidad de la declaratoria
cuando:

Cuande se haya otorgado en

l- Se haya otorgado en
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contravencion a las disposiciones-
de este Capitulo.

contravencion a las

disposiciones de esta Ley, y

Il.- Se hubiese concedido a quien
no tuviera derecho a obtenerla.

delaspruebas:

Sin correlativo

Cuando se hubiese concedido a
quien no tuviera derecho de
obtenerla.

Sin correlativo

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

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

probaterie-

Sin correlativo

Articulo 98 Bis-9.- Para efectos de
su transmision, la declaratoria se
considerard ligada al o los
registros marcarios que le dieron
origen.

Articulo 98 TER-9.- Para efectos
de su transmision, la
declaratoria se considerara
ligada al o los registros marcarios
que le dieron origen.

Articulo 113.- ...

Articulo 113.- ...

l- Nombre—nacionalidad vy
domicilio del solicitante;

l.- Nombre y domicilio del
solicitante;

II.- Elsigno-distintivo-dela-marea;

Il.- La representacién del signo
que constituya la marca;

lli.- La fecha de primer uso de la
marca, la que—ne podra ser
modificada ulteriormente, o la
mencién de que no se ha usado.
A falta de indicacién se presumira
que no se ha ysado la marca;

ll.- La fecha de primer uso de la
marca, la-eual-podra-serretirada

ificad
ulteriormente; 0, en su caso, fa
mencién de que no se ha usado. A
falta de indicacion se presumird
que no se ha usado la marca;

Il.- La fecha de primer uso de la
marca en México, 0 en su caso, la
mencién de que no se ha usado.
A falta de indicacion se
entendera que no se ha usado la
marca;

IV.- Los productos o servicios &
les que se aplicard la marca, y

IV.- Los productos o servicios
especificos a que se aplicard la
marca, y

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

V.- ..
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misres

Articulo 115.- (Se deroga).

Articulo 115.- (Se deroga).

Articulo 120.- Cualguierpersena
" lcitud

I b 1

de los supuestos previstos en los

articulos 40. y 90 de esta Ley

peel#a—epenepse—a—su—FegtstFe;

Articulo  120.- El Instituto
otorgara un plazo improrrogable
de dos-meses, contados a partir
de la fecha en que surta efectos
la publicacién en la Gaceta del
Instituto, para que cualquier
tercero que tenga interés, se
oponga a la solicitud de registro
o publicacion por considerar que
ésta incurre en los supuestos
previstos en los articulos 40. y 90
de esta Ley.

Articulo 120.- El Instituto
otorgard un plazo improrrogable
de un mes, contado a partir de la
fecha en que surta efectos la
publicacion en la Gaceta del
Instituto, para que cualquier
tercero que tenga interés, se
oponga a la solicitud de registro o
publicacién por considerar gue
ésta incurre en fos supuestos
previstos en los articulos 40. y 90
de esta Ley.

La oposicién debera presentarse
por escrito, acompafnada de &
I . .
conveniente; asi como del
comprobante de pago de la tarifa
correspondiente.

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

La oposicion deberd presentarse
por escrito, acompafarse de las
pruebas respectivas, asi como del
comprobante de pago de la tarifa
correspondiente.

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).
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(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

{Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

Sin correlativo

Articulo 120 BIS.- Transcurrido el

plazo a que se refiere el primer
parrafo del articulo 120, el
Instituto notificara al solicitante
sobre las oposiciones recibidas,
otorgandole un plazo
improrrogable de des—meses,
contado a partir de la fecha en
que surta efectos la notificacién
respectiva, para manifestar por
escrito lo que a su derecho
convenga en relacion con la

oposicion, y, en su caso, presente’

pruebas.

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

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 1.- Para el
tramite de la oposicion se
admitiran toda clase de pruebas
con excepcién de la confesionaly
testimonial, salvo que el
testimonio o la confesion estén
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contenidos en documental, asi
como las que sean contrarias a la
moral y al derecho.

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 2.- Transcurrido
el plazo a que se refiere el
articulo 120 BIS de esta Ley, y
desahogadas las pruebas, las
actuaciones se pondrin a
disposicion del solicitante y de
las personas que hubieren
presentado oposiciones para
que, en su caso, formulen por
escrito alegatos en un plazo de
diez dias, los cuales serdn
tomados en cuenta por el
Instituto. Concluido dicho plazo,
se realizara el examen de fondo
de la solicitud.

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

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 3.- La oposicion
al registro o publicacién de una
solicitud no suspendera el
tramite, ni tampoco prejuzgara
sobre el resultado del examen de
fondo que realice el Instituto
sobre la solicitud.

Sin correlativo

de-asta-feyn

Se suprime

Articulo 122 BIS.- El interesado
tendré un plazo adicional de dos
meses para cumplir los requisitos
a que se refiere el articulo
anterior, sin que medie solicitud y
comprobando el pago de la tarifa

Articulo 122 BIS.- ...
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que corresponda al mes en que se
dé cumplimiento.

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

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

la solicitud se tendra por
abandonada si el solicitante no da
cumplimiento a los
‘requerimientos formulados

“dentro del plazo inicial o en el
adicional a que se refiere este
articulo, o no presenta el
comprobante de pago de las
tarifas correspondientes.

Articulo 124.- Si-el impedimento
se refiere a la existencia de uno o
varios registros de mareas
idénticas o similares en grado de
confusion sobre los cuales exista
o se presente procedimiento de
nulidad, caducidad o cancelacién,

eibnd e oficie—el
st + ol trdvai
o1 tiei I

| | Jieni
FESROCHS

Articulo 124.- El Instituto
suspenderd el trdmite de una
solicitud de registro o
publicacién cuando la solicitud
contenga un impedimento que se
refiera a la existencia de uno o
varios registros o publicaciones
de uno o varios nombres
comerciales, idénticos o similares
en grado de confusion, sobre los
cuales exista e—se—presente
procedimiento de declaracién
administrativa de  nulidad,
caducidad o cancelacion'del o los
registros o cesacion de los
efectos del nombre comercial.

Articulo 124.- El Instituto
suspendera el tramite de una
solicitud de registro o publicacién
cuando la solicitud contenga un
impedimento que se refiera a la
existencia de uno o varios
registros o publicaciones de uno
o varios nombres comerciales,
idénticos o similares en grado de
confusién, sobre los cuales exista
procedimiento de declaracién
administrativa de nulidad,
caducidad o cancelacion del o los
registros o cesacién de los
efectos del nombre comercial.

Sin correlativo

Este supuesto procedera de
oficio o a peticién de quien inicie
o haya iniciado la solicitud de
declaracién administrativa
correspondiente, dentro del
plazo establecido en el oficio de
impedimento respectivo.

Este supuesto procederd de
oficio o a peticién de quien inicie
o haya iniciado la solicitud de
declaracion administrativa
correspondiente, dentro del
plazo establecido en el oficio de
impedimento respectivo; o bien,
cuando  se presente el
procedimiento a que se refiere
el articulo 178 de esta Ley.

Articulo 125.- Concluido el
trdmite de la solicitud vy
satisfechos los requisitos legales
y reglamentarios, se expedira el
titulo.

Articulo 125.- ...
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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.

Ensu-case el Instituto cemunicard

El Instituto dictard la resolucion

per—escrito—al—oponente—de—la | que corresponda a las
selicitud—los—dates—del—titule | oposiciones recibidas,
expedido—olos-de la resolucion | expresando los motivos y
que negéd—el—registro—segin | fundamentos legales de su
correspenda: resolucidn.

Articulo 126.- El Instituto | Articulo 126.- El Instituto

expedird un titulo por cada
marca, como constancia de su
registro. El titulo un-ejemplar de
la marca y en el mismo se hard
constar:

expedird un titulo por cada
marca, como constancia de su
registro. El titulo comprendera la
representacion de la marca y en
el mismo se hard constar:

.- Nimero de registro de la
marca;

mrixta;

Il.- El signo que constituye la
marca;

Ill.- Productos o servicios a que se
aplicara la marca;

IV.- Nombre y domicilio del
titular;

V.- Ubicacion del

establecimiento, en su caso;

.aV.-..

L aVv.-..

VI.- Fechas de presentacidn de la
solicitud; de prioridad reconocida
y de primer uso, en su caso; y de
expedicion, y

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

VII.- S vigencia.

VIl.- Vigencia.

Sin correlativo

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

Articulo 128.- La marca debera
usarse en territorio nacional, tal
como fue registrada—o—con

medificaciones-gque-no-alterensu
< ctor distintive-

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

Articulo 128.- ...:
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Sin correlativo

Sin correlativo

El titular de una marca debera
declarar ante el Instituto,
acompaiiando el pago de la
tarifa correspondiente el uso
real y efectivo de la marca.

Sin correlativo

Sin correlativo

Dicha deciaracion se deberd
presentar durante los tres meses
posteriores, contados a partir de
que se cumpla el tercer aiio de
haberse otorgado el registro.

Sin correlativo

Sin correlativo

Si el titular no declara el uso, el
registro caducara de pleno
derecho.

-Articulo 131.- La-estentacidén—de
laleyenda "marca registrada”, las
siglas "M.R." o el simbolo ©, sélo
podraé realizarse en el caso de los
productos o servicios para los
cuales dicha marca se encuentre
registrada.

Articulo 131.- Llas leyendas
"Marca Registrada", “Marca
Colectiva Registrada” o “Marca
de Certificacion Registrada”, las
siglas "M.R." o el simbolo ©®, sélo
podran usarse para los productos
o servicios para los cuales dicha
marca se encuentre registrada.

Articulo 133.- La renovacion del
registro de una marca deberd
solicitarse por el titular dentro de
los seis meses anteriores al
vencimiento de su vigencia. Sin
embargo, el Instituto dara
tramite a aquellas solicitudes que
se presenten dentro de un plazo
de seis meses posteriores a la
terminacién de la vigencia del
registro. Vencido este plazo sin
que se presente la solicitud de
renovacion, el registro caducard.

Articulo 133.- ...

Articulo 133.- La renovacién del
registro de una marca deberd
solicitarse  por el titular
acompafiando el pago de la
tarifa correspondiente,
declarando el uso real y efectivo
de la marca.

Sin correlativo

Sin correlativo

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

Sin correlativo

Sin correlativo

Vencido este plazo sin gue se
presente la  solicitud de
renovacion, el registro caducara
de pleno derecho.
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Sin correlativo

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

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

Articulo 134.- La renovacién del
registro de una marca solo
procederé si el interesado
presenta el comprobante del
pago de la tarifa correspondiente
y manifiesta, por escrito y bajo
protesta de decir verdad, usar la
marca en por lo menos uno de los
productos o servicios a los que se
aplique y no haber interrumpido
dicho uso por un plazo igual o
mayor al contemplado en el
articulo 130 de esta Ley, sin causa
justificada.

Sin correlativo

Articulo 134.- (Se deroga).

Articulo 135.- Si una misma
marca se encuentra registrada
para proteger determinados
productos o servicios, bastard
que proceda la renovacién en
alguno de dichos registros para
que su uso surta efectos vy
| beneficie a todos los registros,
previa presentacion del
comprobante de pago de las
tarifas correspondiente

Sin correlativo

Articulo 135.- (Se deroga).

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

Articulo 145.- Para efectos de su
transmisién, se . consideraran
ligados los registros o solicitudes
en tramite de las marcas de un
mismo titular, cuando éstas sean

idénticas y amparen similares,

productos o servicios, o bien sean
semejantes en grado de
confusion y se apliqguen a los
mismos o similares productos o
servicios.

Articulo 146.- Cuando el titular
de registros de dos 0 mas marcas
ligadas, considere que no existird

Articulo 146.- Cuando el titular de
registros o solicitudes en tramite
de dos o mas marcas ligadas,
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confusion en caso de que alguna
de ellas fuera utilizada por otra
persona, para los productos o
servicios a que se aplica dicha
marca, podra solicitar que sea
disuelta la liga impuesta. El
Instituto resolvera en definitiva lo
gue proceda.

considere que no  existird
confusién en caso de que alguna
de ellas fuera utilizada por otra
persona, para los productos o
servicios a que se aplica dicha
marca, podra solicitar que sea
disuelta la liga impuesta. El
Instituto resolverd en definitiva lo
que proceda.

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

Sin correlativo

Articulo 151.- ...

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

Sin correlativo

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

Sin correlativo

podra fundarse en la

impugnacion de la

representacion legal del

solicitante del registro de la

marca; '

.- la marca sea idéntica o | Sincorrelativo
semejante  en grado de

- confusidn, a otra que haya sido
usada en el pais o en el extranjero
con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la
marca registrada y se aplique a
los mismos o similares productos
o servicios, siempre que, quien
haga valer el mejor derecho por
uso anterior, compruebe haber
usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o
en el extranjero, antes de la fecha
de presentacion o, en su caso, de
la fecha de primer uso declarado
por el que la registrd;

Wi.- El registro se hubiera
otorgado con base en datos
falsos contenidos en su solicitud;

Sin correlativo

l.-a k- ...

IV.- Se haya otorgado por error,
inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo en vigor
otro que se considere invadido,

Sin correlativo

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

por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en grado de
confusién y que se aplique a
servicios o productos iguales o
similares;

V.- El agente, el representante, el
usuario o el distribuidor del
titular de una marca registrada en
el extranjero, solicite y obtenga el
registro. a su nombre de esta u
otra similar en grado de
confusion, sin el consentimiento
expreso del titular de la marca
extranjera.

Sin correlativo

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

Sin correlativo

Sin correlativo

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad gue-se
deriven del presente articulo
podrén ejercitarse dentro de un
plazo de cinco afios, contado a
partir de la fecha en que surta sus
efectos la publicacidn del registro
en la Gaceta, excepte las relativas
a las fracciones | y V gue-podran
gjercitarse en cualquier tiempo ¥
ejercitarse-dentro—del-plaze—de
tresafios:

Las acciones de nulidad previstas
en las fracciones I, Il y IV del
presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de
cinco afios, contado a partir de la
fecha en que surta sus efectos la
publicacién del registro en la
Gaceta. Llas relativas a las
fracciones 1, V y VI podran
ejercitarse en cualquier tiempo.

Articulo  152.- El  registro
caducara en los siguientes casos:

Sin correlativo

Articulo 152.- ...

l.- Cuando no se renueve en los
términos de esta Ley, y

Sin correlativo

Il.- Cuando la marca haya dejado
de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de
declaracién administrativa de
caducidad, salvo que exista causa
justificada a juicio del Instituto.

Sin correlativo

Il.- Cuando la marca haya dejado
de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de
declaracion administrativa de
caducidad, salvo que exista causa
justificada a juicio del Instituto, y

Sin correlativo

Sin correlativo

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

Articulo 155.- La declaracién de

Sin correlativo

Articulo 155.- La declaracion de
nulidad, caducidad o cancelacidn

nulidad, caducidad o cancelacién
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del registro de una marca, se hara
administrativamente  por el
Instituto de oficio, a peticién de
parte o del Ministerio Piblico
Federal, cuando tenga algdn
interés la  Federacion. La
caducidad a la que se refiere la
fraccién 1 del articulo 152 de esta
Ley, no requerird de declaracién
administrativa por parte del
Instituto.

del registro de una marca, se hard
administrativamente  por el
instituto de oficio, a peticion de
parte o del Ministerio Plblico
Federal, cuando tenga alguin
interés la  Federacién. la
caducidad a la que se refieren las
fracciones | y Il del articulo 152
de esta Ley, no requerird de
declaracién administrativa por
parte del Instituto.

Articulo 180.- Las solicitudes y
promociones deberén ser
firmadas por el interesado o su

representante y estar
acompafadas del comprobante
de pago de la tarifa

correspondiente—en-su—€ase. La
falta de firma de la solicitud o
promocion producird su
desechamiento de plano—en—el
caso—de—la falta de pago deta
tarifa, el Instituto requerira al

’ 3 un
plazo de cinco dias habiles per

omisidn—y-sdle en caso de gue-el
eul rond I
i 4 hari—d
| 2 solicitud SR

Articulo 180.- Las solicitudes y
promociones deberdn ser
firmadas por el interesado 0 su
representante y, en su caso, estar
acompafiadas del comprobante
de pago de la tarifa
correspondiente.

Sin correlativo -

La falta de firma de la solicitud o
promocién producira su
desechamiento de plano.

Sin correlativo

Ante la falta del comprobante de
pago, el Instituto requerird, por
Unica ocasién, al solicitante para
que exhiba el pago de las tarifas
que correspondan en un plazo de
cinco dfas hébiles. En caso de no
cumplir con el requerimiento
dentro del plazo sefialado, la
solicitud o promocién sera
desechada de plano.

Articulo 183.- En toda solicitud, el

promovente debera sefialar
domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro del

Articulo 183.- En toda solicitud, el
promovente debera sefialar
domicilio para oir y recibir
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territorio  nacional y—deberd
. | tasti e

notificaciones = dentro del

territorio nacional.

Sin correlativo

El Instituto notificara a través de
la Gaceta todas las resoluciones,
requerimientos y demds actos
que emita, relacionados con el
tramite de patentes, registros y
publicaciones nacionales, asf
como los relativos a la
conservacion de derechos, salvo
los expedientes que se
encuentren en el supuesto

previsto en el articulo 186 de

esta Ley.
En los procedimientos de | En los procedimientos de
declaracién administrativa | declaracién administrativa

previstos en la presente ley, las
resoluciones de tramite y
definitivas dictadas dentre-deles
mismes; asi como.todas aquellas
dictadas en procedimientos
seguidos en rebeldia, podran ser
notificadas a las partes por
estrados en el instituto vy
mediante publicacién en Ia
Gaceta, cuando no haya sido
posible realizarla en el domicilio
al que se refiere el parrafo
anteriors

previstos en la presente Ley,
incluyendo aquellos seguidos en
rebeldia, las resoluciones de
tramite y definitivas dictadas
podran ser notificadas a las partes
por estrados en el Instituto y
mediante publicacion en la
Gaceta, cuando no haya sido
posible realizarla en el domicilio
al que se refiere el primer parrafo
del presente articulo.

Sin correlativo

El promovente debera
comunicar al Instituto cualquier
cambio en el domicilio para oiry
recibir notificaciones. En caso de
que no sé dé aviso, las
notificaciones que se practiquen
se tendran por legalmente
realizadas en el domicilio que
aparezca en el expediente.

El promovente deberd comunicar
al Instituto cualquier cambio en el
domicilio para oir y recibir
notificaciones. En caso de que no
se dé aviso, las notificaciones que
se practiquen se tendran por
legalmente realizadas en el
domicilio que aparezca en el
expediente.

Articulo 184.- En los plazos
fijados por esta Ley en dias, se
computaran  Unicamente los

Articulo 184.- ...
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habiles; tratdndose de términos
referidos a meses o afios, el
cémputo se .hard de fecha a
fecha, considerando incluso los
dias inhdbiles.

Los plazos empezaran a correr al
dia siguiente de la notificacion
respectiva. Las publicaciones en
Gaceta surtirdn efectos de
notificacién en la fecha que en la
propia Gaceta se indique o, en su
defecto, al dia siguiente de aquél
en gue se ponga en circulacion.

Los plazos empezaran a correr al
dia hébil siguiente de Ila
notificacién  respectiva.  Las
publicaciones en Gaceta surtirdn

efectos de notificacién en lafecha

que en la propia Gaceta se
indique o, en su defecto, al dia
habil siguiente de aquél en que se
ponga en circulacién.

Articulo 213.- Son infracciones | Sin correlativo Articulo 213.- ...

administrativas:

lLaVl-... Sin correlativo l.LaVl.-...

VIl.- Usar como marcas las | Sin correlativo VIl.- Usar como marcas las

denominaciones, signos,
simbolos, siglas o emblemas a
que se refiere el articulo 4o. y las
fracciones Vi, VIII, IX, XII, X1lI, XIV
y XV del articulo 90 de esta Ley;

denominaciones, signos,
simbolos, siglas o emblemas ‘a
que se refiere el articulo 4o. y las
fracciones VI, VI, IX, X1, X,
XIV, XV, XVI, XVily XX del articulo
90 de esta Ley;

Vil a XXXHL.-. ..

Sin correlativo

VIH. a XXX1ll.- . ..

"-_Sin corrélativo *

“ U TRANSITORIOS . - | -

“TRANSITORIOS

Sin correlativo

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

PRIMERO.- El presente Decreto
entrara en vigor a los sesenta dias
habiles  siguientes a  su
publicacién en el Diario Oficial de
la Federacidn.

Sin correlativo

SEGUNDO.- las solicitudes de
registro de marca o aviso
comercial o publicacion de
nombre comercial, incluyendo
las oposiciones que se hayan
presentado, que se encuentren
en tramite a la entrada en vigor
del presente decreto se
resolverdn conforme a las
disposiciones vigentes al
momento de su presentacion.
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1. CONSIDERACIONES

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

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

TERCERA. — Esta Comisidn legislativa considera que la Propiedad Industrial, constituye un
instrumento para mejorar el acceso a la innovacidn, aumentar la produccién nacional
innovadora y disfrutar de los beneficios de los mercados nacionales e internacionales. Su
adecuada proteccién fomenta el desarrollo de las actividades industriales y comerciales del
pais.

En los ultimos afios, la proteccién de los derechos de propiedad industrial en México, ha
adquirido relevancia como herramienta para el.desarrollo econémico del pais.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es el organismo publico
descentralizado de la Administracién Publica Federal, encargado de administrar el sistema
de Propiedad Industrial y su participacion ha resultado fundamental para la proteccién y
fomento de la creatividad e innovacidn, a fin de consolidar dicho crecimiento econémico
sustentable.

CUARTA. - Las marcas son el fruto de un emprendedor o de la pequeiia, mediana y grande
empresa que permiten distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores en el
mercado. Tienen como caracteristicas la exclusividad, la territorialidad y la temporalidad.

La importancia del registro de signos distintivos obedece a que éstos constituyen un bien
comercial y, en ocasiones, el activo mas rentable de un negocio, asimismo, otorga a su
titular el derecho al uso exclusivo para distinguir productos o servicios frente a sus
competidores en todo el territorio mexicano y cuyo uso por parte de terceros esta limitado
al consentimiento del titular. El uso puede ser autorizado mediante el otorgamiento de
licencias e, incluso, el titular puede ejercer acciones legales en contra de terceros que
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utilicen su signo sin autorizacién siendo un medio para reprimir y evitar la competencia
desleal en el mercado.

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

Iniciado el trémite de registro, el Instituto realiza un examen a fin de determinar si cumple
con los requisitos para analizar si es registrable en términos de la Ley.

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

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

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

QUINTA. - Con el propésito de otorgar seguridad juridicay eficiencia, en 2013 entro en vigor
el tratado internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo
al Registro Internacional de Marcas, que facilita la presentacion de la solicitud y la gestion
posterior de registros marcarios en el extranjero, via una solicitud internacional en la que
se designan los Estados u organizaciones intergubernamentales donde se quiere solicitar la
proteccion.

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

En aras de brindar un mejor servicio, el IMPI implement¢ la tramitaciéon en linea de

solicitudes de registro de marcas, avisos comercialesy publicacién de nombres comerciales.
Esta herramienta de acceso agil, eficiente y seguro, permite al usuario desde cualquier lugar
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via Internet, la captura, pago, firma y envio de la solicitud. Si se presenta de forma correcta
y es registrable en términos de Ley, se obtiene el registro de forma facil y rapida.

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

Asimismo, en el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados
internacionales de Propiedad Intelectual, como el Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual (ADPIC), asi como de una amplia gama de tratados de libre comercio que
establecen capitulos de Propiedad Industrial, por mencionar algunos con la Unién Europea,
con Panama y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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

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

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

SEXTA. — La Iniciativa que se dictamina pretende incluir nuevas figuras de proteccion,

abriendo un abanico de oportunidades para todos los sectores productivos. Asimismo,

busca generar los medios idéneos para preveniry reprimir los actos de competencia desleal.

Por todo esto, el proyecto pretende retomar y enriquecer figuras contenidas en otras
legislaciones y en tratados internacionales de los que México es parte, para atender a las

necesidades nacionales, muchas de ellas observadas en la practica de la Propiedad

Industrial.

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

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

e Acorde con las mejores practicas comerciales y con el objeto de ampliar los tipos de
marcas se modifica la definicion de ésta en el articulo 88, de manera que ya no se
entendera por marca todo signo visible, sino todo signo perceptible por los sentidos
y susceptible de representacion gréfica, que distinga productos o servicios de otros
de su misma especie o clase en el mercado. Con ello, se incluye en la Ley de la
Propiedad Industrial las marcas sonoras y olfativas, asi como la pluralidad de
elementos operativos o de imagen, incluidos el tamaiio, disefio, color, disposicion
de la forma, etiqueta, empaque o la decoracién que, al combinarse, distingan
productos o servicios en el mercado.

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

Hoy en dia, en virtud de los nuevos avances en relacién con la comercializacion de
los productos, se llega al consumidor a través de medios sensoriales diferentes al de
la vista, como el olfato y la audicién. Por esta razon, surgen las marcas no
tradicionales de naturaleza olfativa o auditiva que distinguen productos o servicios
en el mercado. La percepcion de estas marcas implica‘una aprehension profunda de
la realidad capturada por los sentidos, que va més alld de la simple captacion de los
objetos pues conduce a crear una imagen mental del objeto en cuestion y
compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones.

Cabe sefialar que actualmente, dichas marcas no tradicionales son susceptibles de
registro y proteccion en multiples legislaciones de diversos paises, entre ellos los
Estados Unidos de América, Japén, Reino Unido, la Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unién Europea (European Union Intellectual Property Office, por sus siglas en
inglés EUIPO), la Comunidad Andina, entre otros. '

Por tal motivo se reforma y adiciona el articulo 89 de la Ley, en el cual se describen
los signos que pueden constituir una marca.
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Con la reforma propuesta se abre la posibilidad de que en México se registren
marcas no tradicionales, como las marcas sonoras, olfativas y la imagen de un
negocio, también conocido como trade dress.

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

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

Ejemplo de ello son las tiendas especializadas que cuentan con una imagen u olor
propio, por ejemplo, Starbucks®, Massimo Dutti®; sonidos tan reconocibles como el
rugido de la Metro-Goldwyn-Mayer® o el timbre de los teléfonos Nokia®; la primera
marca olfativa de la historia, fue el de un hilo de coser cuyo olor era como "una
fragancia de alto impacto, fresca, floral, evocativa de capullos de plumeria" otros
casos famosos son las pelotas de tenis "con olor a hierba recién cortada”.

Cabe sefialar que el registro de estas marcas se sujetard a condiciones de
registrabilidad, que impediran que se protejan marcas que describan al producto
mismo o que sean genéricas.

Esta Dictaminadora considera que la reforma no sélo estimulara la competencia, al
permitir que los emprendedores desarrollen nuevas y creativas formas de
posicionarse en el mercado, sino que atraerd nuevos productos a nuestro pais, sobre
todo a los que se encuentren bajo marcas innovadoras, al contar con seguridad
juridica para éstas.

Los consumidores contardn con mayores opciones al elegir un producto. No debe
perderse de vista que las marcas no tradicionales tienen un notable impacto en el
mercado, al transmitir una sensacién de calidad o exclusividad. En este sentido, un
consumidor tiene mayor inclinacién a gastar mas dinero en un lugar en donde se
siente comodo, estimulado por un olor, una musica o un ambiente agradable, lo que
reposiciona a muchas cadenas de prestadores de servicios, en relacion a sus
competidores. '
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e Lainiciativa en exégesis realiza una profunda revision al articulo 90, el cual establece
los impedimentos de registro de marca, de manera que su contenido sea acorde con
los cambios propuestos al concepto de marca y los signos que pueden constituirla.
Ademas, se mejora la redaccién de sus supuestos con la finalidad de optimizar el
estudio de una solicitud y evitar que se registren signos que no retnan fas
caracteristicas necesarias para obtener la proteccion.

Se reconoce la figura de la distintividad adquirida, conocida en la doctrina de otros
paises como secondary meaning. De acuerdo con lJesis Lépez Cegarral, la
distintividad adquirida constituye el nuevo significado que consigue un signo que
carece de distintividad, pero que, mediante su utilizacién en promocion, publicidad
o uso efectivo como marca, adquiere la capacidad para identificar y distinguir una
fuente empresarial.

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

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

e En cuanto al Capitulo Il De las Marcas Colectivas, se propone reformar su
denominacién a efecto de incluir a las marcas de certificacion; adema3s, se fortalecen
las disposiciones relativas a las reglas de uso.

Actualmente las marcas colectivas no cuentan con una regulacién sélida que permita
que su uso en el comercio genere realmente condiciones para ser un medio que
favorezca la competitividad. Mientras que las marcas de certificacién no cuentan
con proteccion en México.

La Iniciativa en dictamen pretende ampliar la proteccién de las marcas colectivas e
incluir las marcas de certificacion. Con ello los sectores industrial, agricola y

1 | 8pez Cegarra, Jests. Marcas: La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario Andino. En Revista
propiedad intelectual. Visible en: http://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586004.pdf Fecha de consulta: 29
de enero 2018.
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comercial, contardn con mayores herramientas de propiedad industrial para su
desarrollo productivo correspondiente, convirtiéndose en derechos comerciales
competitivos generadores de empleos, a través de su consolidacién y permanencia
en el mercado.

Es importante sefialar que el antecedente inmediato de la proteccidn de las marcas
colectivas y de certificacién, conocidas también como marcas de garantia en la
doctrina, se dio durante la época renacentista, a través de las marcas corporativas
que servian casi exclusivamente, para garantizar que el producto marcado habia sido
confeccionado segtin las reglas de la corporacién y que habia sido objeto de un cierto
control o que provenia de determinada villa o region.

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

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

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

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

Muchos paises exigen las reglas de uso para todos los miembros de las asociaciones
titulares de las marcas colectivas e, incluso, hay sistemas donde este tipo de marcas
desempefian funciones de las marcas de certificacion, por lo que, con la inclusién de
esta figura, se eliminan asimetrias entre los sistemas normativos.
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Por otra parte, la marca de certificacion sirve para garantizar algin rasgo particular
de los productos o servicios a los que se aplica, como naturaleza, calidad, el origen
geogréfico, la forma en la que se fabrica, el cumplimiento de ciertas normas de
seguridad, el grupo que lo hizo, etc.

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

Cabe sefialar que el titular de la marca de certificacion, también conocido como
certificador, no puede poner en el comercio bienes y servicios, pues sélo se dedica
a certificar los productos de terceros, es decir, a dar una garantia sobre las

_caracteristicas del producto, por ejemplo: que los materiales usados son organicos
o que provienen del comercio justo. '

Por ejemplo: los distintivos “COTTON”, “COMERCIO JUSTO”, “USDA ORGANIC”,
“1S50 9000” o “KOSHER”, le otorgan a los productos o servicios que Jo usan un valor
agregado indiscutible.

El que un producto cuente con ellos implica que estd avalado por una entidad que

ha verificado la calidad de la materia prima y que ha revisado sus instalaciones,

equipos o procesos, y que cumplen plenamente con dichos estandares de calidad,
" autorizandoles el uso de dicho distintivo.
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EL CASO KOSHER

México es el 4to mercado a nivel mundial, por debajo de Israel, ““ s H [ 0

Estados Unidos y Francia para dichos productos, de acuerdo * *

con el Jewish People Policy Institute.

Un producto avalado con dicho sello se vende 20% mas que E“
otro similar, el sello proporciona seguridad y confianza a un

mercado muy especifico, a saber: judios, hindies,

musuimanes, vegetarianos o personas con restricciones v *
dietéticas. * %

Sin embargo, el 80% de ventas en productos kosher se #08 “‘
encuentra fuera del perfil religioso. Muchas pequefias y
medianas empresas con productos artesanales hacen uso de
dicho distintivo.

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

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

TIF INSPECCIONADO Y APROBADO SAGARPA Y DISENO.

El Sello TIF (Tipo Inspeccidn Federal) es un

reconocimiento que otorga dicha

Dependencia mediante un procedimiento de

inspeccion y supervision de los rastros y

Logomeo establecimientos industriales, dedicados a
" producir, almacenar, sacrificar, procesar y

distribuir todo tipo de carnes y sus derivados.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL AL SELLO TiF La certificacion TIF tiene como objetivo
) aumentar los estandares de calidad de todos

Es vital para nuestro pais el reconocimiento . ,

internacional ya que somos productores de mas los tipos de carne, asi como promover la

2 millones de toneladas de carne de ave, casi 2 reduccion de riesgos de contaminacion de sus

millones toneladas de carne de bovino y més de i . .,

1 millén de carne de puerco, asi como de productos, a través de la aplicacion de

considerables producciones en carne de ovino, H : P
caprino y guajolote. sistemas de inspeccion.
Durante 2015 se destinaron 17 millones de
pesos para promocion del Sello TiF a través de
mil 500 tiendas de autoservicio en toda la
Reptiblica Mexicana. 42
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HECHO EN MEXICO Y DISENO

" HECHOEN )

—
-

Acuerdo mediante el cual se establecen los
requisitos para otorgar el uso, licencia y
sublicencia de la marca Hecho en México, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacién el
24 de febrero de 2017.

Establece los mecanismos que regulan el uso,
licencia y sublicencia de la marca "HECHO EN
MEXICO” y disefio, a fin de que los
consumidores nacionales y extranjeros puedan
identificar los productos con valor agregado en 1a
Reptiblica Mexicana.

COMISION DE ECONOMIA

Esta certificacién beneficia a la industria
cérnica, pues permite la movilizacion del
producto dentro del pais mds facilmente.
Ademads, abre la posibilidad del comercio
internacional, ya que los establecimientos TIF
son los Unicos elegibles para exportar.

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

La marca Hecho en México es sinénimo de
calidad respaldada por el talento, creatividad
e innovacién de los productores que en
nuestro pais trabajan para ofrecer bienes y
servicios competitivos.

La Secretaria de Economia autoriza su uso,
siempre y cuando los interesados acrediten,
ante los Organismos de Certificacion, que el
bien es:

e obtenido en su totalidad o producido
enteramente en México,’

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

e elaborado con bienes no originarios,
pero que resulta de un proceso de
produccién en México, o que el valor
de transaccidon de los materiales no
originarios no exceda de los
porcentajes establecido para cada
sector.
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Por todo lo anterior, se reforman los articulos 96 y 97 relativos a la marca colectiva
y se adicionan los articulos 97 BIS y 97 BIS 1, aclardndose que las marcas colectivas
se tratan de marcas cuyos productos poseen calidad o caracteristicas comunes.

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

e Para efectos de la marca de certificacién se reforma el articulo 98, en donde se
incluye su definicién y se adicionan los articulos 98 BIS 1, 98 BIS 2, 98 BIS 3 y 98 BIS
4, a efecto de establecer su regulacién especifica consistente en la prohibicion del
uso por su titular, el cual Gnicamente podrd autorizar éste a toda persona cuyo
producto o servicio cumpla las condiciones determinadas en las Reglas de Uso, las
cuales fijaran las caracteristicas garantizadas por la marca y la manera como se
ejercera el control de la certificacién.

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

e En el Capitulo V, Del Registro de Marcas, la Iniciativa en dictamen propone la
reforma a varios articulos tales como el articulo 113, fracciones I, Il y IV, relativo a
los requisitos de la solicitud de registro, en donde se elimina el requisito de sefialar
la nacionalidad, ya que se trata de un dato que se proporciona en las solicitudes con
fines estadisticos, en la fraccion Il, se clarifica que se debe presentar la
representacién del signo que constituya la marca, acorde con las modificaciones
relativas a marcas no tradicionales y en su fraccién IV, se establece que se debera
sefialar especificamente los productos o servicios a los que se aplicara la marca.

e Se deroga el articulo 115 relativo a las denominadas leyendas no reservables, es
decir, sobre aquellos sighos que aun cuando se acompafien en la solicitud no se esta
requiriendo proteccién, al tratarse de aspectos generales que conforman
Gnicamente al ejemplar de un signo, més no le proporcionan distintividad. Con el
propésito de hacer mas eficiente el trémite de registro de un signo distintivo e
incorporar tendencias mundiales en la materia.
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Cabe sefialar que, si bien recientemente se introdujo el sistema de oposicién al
sistema marcario mexicano, la practica diaria obliga a fortalecerlo para brindar
mayor certeza juridica a los usuarios del sistema marcario mexicano, siendo ésta la
oportunidad para llevario a cabo.

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

e Se adiciona un ultimo parrafo en el articulo 133, para incluir aquellos casos en los
que una marca se encuentra en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la
terminacion de la vigencia del registro, a efecto de establecer que éstas pueden
constituir un impedimento para otras solicitudes que se encuentren en tramite de
registro o publicacion, ya que se trata de registros o publicaciones que pueden ser
objeto de renovacién de su vigencia.

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

e En el Titulo Sexto De los Procedimientos Administrativos, Capitulo | Reglas
Generales de los Procedimientos, se propone la modificacién del articulo 180, a fin
de clarificar los supuestos que prevé.

e Se modifica el articulo 183, a fin de privilegiar a la Gaceta de la Propiedad Industrial
como medio de notificacién y con ello hacer més expeditos los tramites ante el IMPI.

e Lainiciativa en anlisis plantea modificar el tltimo parrafo del articulo 184, relativo
a la forma en que se efectta el cdmputo de los plazos, aclardndose expresamente
que se trata de dias habiles a partir de cuando empezardn a correr éstos. '

o Finalmente, respecto del régimen transitorio, la iniciativa en exégesis plantea que
el Decreto entre en vigor a los treinta dias habiles siguientes a su publicacién en el
Diario Oficial de la Federacién, a efecto de darle la difusion necesaria a las
modificaciones y los solicitantes se familiaricen con las reformas.
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Adicionalmente, las solicitudes de registro de marca o aviso comercial o publicacién
de nombre comercial, incluyendo las oposiciones que se hayan presentado a éstas,
que se encuentren en trdmite a la entrada en vigor del presente Decreto seran
resueltas conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentacion.

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

e Se mejora la redaccién del articulo 88 a efecto de dar mayor claridad a la propuesta,
esto considerando que los duefios de las marcas podran proteger bienes intangibles
que antes era imposible proteger y explotary evitar el uso sin su autorizacién, México
se pone a la vanguardia a nivel internacional, y por lo anterior, se modifica el articulo
89, a fin de ser acorde a la definicién de marca (articulo 88). -

e En este sentido, se modifica el articulo 89, fraccion I, a fin de ser acorde a la
proteccién de nuevos tipos de marca (articulo 88) y el articulo 89, fraccion VII, se
modifica esclarecer la proteccién de la imagen comercial.

e En la fraccién | del articulo 90, se modifica la propuesta a fin de ser acorde a la
modificacion de proteccién nuevos tipos de marca.

e Se modifica la propuesta de redaccién del articulo 90, fraccién Ii, a efecto de recorrer
en principio la numeracién, y con la finalidad de precisar redaccién en su parte final
se modifica el lenguaje.

e Se mejora la propuesta de modificacion del articulo 90, fraccién lll, a efecto de
recorrer la numeracién y se establece una nueva causal para negar la proteccion a
hologramas que no sean capaces de distinguir un producto o servicio de otros.

e Se modifica la propuesta de cambio del articulo 90, fraccién IV, con la finalidad de

precisar redaccién y evitar interpretaciones que puedan generar confusion.
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Se modifica la propuesta del articulo 90, fraccién VI, con la finalidad de precisar su.
redaccién e incluir la prohibicién a registrar como marcas los nombres de acuerdos
internacionales, ya que su uso no puede obtener la exclusividad que otorga una
marca. \

e Se modifica la propuesta de cambio de la fraccion Xl del articulo 90, a fin de ser
acorde al Titulo Quinto de la Ley de las Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geogréficas.

e Se modifica la propuesta de cambio de la fraccion XIi del articulo 90, lo anterior a
efecto de brindar seguridad juridica, pues su anterior redaccién generd
interpretaciones equivocas por que contemplaban dos supuestos normativos
distintos, la modificacién evita interpretaciones al referir a un solo supuesto
normativo. ' :

e Se modifica el cambio fraccién Xili del articulo 90, para lo cual se incluyen como
prohibiciones para registrar marcas: los apelativos, la imagen y la voz identificables
de una persona con reconocimiento, fama o prestigio en el publico consumidor, por
parte de personas que no cuenten con la autorizacion del titular del derecho. Con
esto se evita que terceros sin contar con la autorizacion correspondiente adquieran
registros de marca que no les corresponden, ademas de evitar el engafio al
consumidor. ' ’

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

e En la fraccion XVI del articulo 90, se especifica que la semejanza debe ser en grado
de confusién, con la intencién de homologar este término con la redaccién que
encontramos en la Ley. Ademas de remitir al capitulo especifico de marcas
notoriamente conocidas y famosas con el fin de robustecer los conceptos y la
comprension de este impedimento.

e En la fraccion XVl del articulo 90, se remite al capitulo especifico de marcas
notoriamente conocidas y famosas con el fin de robustecer los conceptos y la

comprensién de este impedimento.
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e La adicion de un ultimo péarrafo en la fraccién XVHI del articulo 90, se hace con la
finalidad de incluir un concepto utilizado en el sistema de propiedad industrial,
conocido como duplicidad de marcas. Con éste se evita que los titulares obtengan la
exclusividad del mismo signo, protegiendo los mismos productos o servicios en mas
de una ocasién en la misma temporalidad, es decir, dos registros idénticos
coexistiendo al mismo tiempo.

e En la fraccion XIX del articulo 90, Gnicamente se realiza un ajuste minimo en la
redaccidn, con la finalidad de brindar claridad.

e Enlafraccién XXl del articulo 90, se fortalece la redaccién con la intencién de ofrecer
una doble proteccién, en primer lugar, para las variedades vegetales, asi como a las
razas de animales, en segundo lugar, al publico consumidor al evitar crear confusion
respecto de los productos o servicios.

e Se incluye como impedimento de registro a las marcas solicitadas de mala fe en la
fraccion XXIl del articulo 90, con lo que se hace posible impedir todas aquellas
conductas deshonestas que finalmente devienen en practicas de competencia
desleal. Este concepto ayudara a resolver practicas desleales tales como el secuestro
de marcas, el registro de marcas por aquellas personas que legitimamente no
tendrian derecho a ello y esto, pondria nuestra legislacién a la vanguardia, tal y como
lo han hecho ya varios paises como Austria, Dinamarca, Espafia, Bélgica, entre otros,
asimismo existen sentencias en las cuales los Tribunales Federales han establecido
que no existe una causal para impedir el registro de una marca solicitada de mala fe.

e Se modifica la propuesta de redaccién de la fraccion If de los articulos 97 Bis y 98 Bis
2, con la finalidad de poder incluir a los casos de marcas no tradicionales.

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

singular al producto o servicio.

e Se modifica la redaccién de la propuesta de la fraccién Il del articulo 98 Bis 2, con el
objeto de mejorar la lectura.

e A efecto de dar claridad en la propuesta, se renumeran las disposiciones del Capitulo
Il BIS, pasando su numeracion a partir del articulo 98 BIS vigente a 98 TER. Lo anterior
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permite distinguir las disposiciones aplicables a las marcas notoriamente conocidas
y famosas, de las que la presente reforma incorpora para las marcas de certificacion.

e Eneste ordendeideas, en el articulo 98 TER 1 se elimina como requisito para obtener
la declaratoria de una marca notoria o famosa el hecho relativo a que la marca se
encuentre registrada en México con la finalidad de estar acorde con tratados
internacionales como el Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad

. Industrial establece, en su articulo 6 BIS y con ello se también se actualizan los
supuestos de las fracciones del articulo 98 TER 2 y se corrige su redaccidn.

e En atencidn a la nueva numeracion, en el articulo 98 TER 7, se modifica la redaccion
-del texto vigente de la Ley con la finalidad de dar certeza juridica en el procedimiento
de declaratoria de una marca notoria o famosa.

e La anterior situacién también sucede con el contenido de la fraccion 98 TER 8, en
razén de que se elimina el supuesto relativo a las pruebas falsas en el procedimiento
de nulidad, ya que el Instituto no esta facultado para resolver sobre esta hipétesis.
Asi mismo, se elimina lo relativo a la valoracién incorrecta de las pruebas, ya que tal
calificacion de las pruebas solamente puede ser hecha por los tribunales
competentes.

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

e Asimismo, al modificarse la redaccion de la Gltima parte el uso del verbe entendera,
se establece la obligacién de ejecutar una accion, es decir, el declarar una fecha cierta
o no hacerlo, con las consecuencias legales de no admitir prueba en contrario.

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

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

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

e Se modifica el articulo 126, fraccién II, a efecto de armonizar el lenguaje utilizado en
la presente reforma.

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

e La adicién del segundo parrafo que se propone a este articulo, es la comprobacion
de uso de las marcas, a través de una declaracién y la consecuencia de no hacerlo
llevaria a la caducidad de la marca de pleno derecho. Es importante destacar que una
obligacién del titular de registro marcario es usar la marca y la consecuencia de no
usarla es la caducidad. En el caso de este articulo la caducidad se funda en el no
cumplir ante el Instituto una obligacién al no declarar el uso real y efectivo de la
marca.

e Atendiendo a lo anterior, la modificacién del articulo 133, obedece a que en el
articulo 128 se introduce la obligacion de declarar el uso real y efectivo de la marca

al momento de realizar la renovacién de la misma. Una marca no debe ser renovada
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si no es usada, ya que lo Unico que se pretende con ello es bloquear el sistema de
propiedad industrial, bloquear a posibles competidores, o abusar de un derecho. Es
por esta razon que se introduce este concepto de comprobar el uso mediante
declaracién al momento de renovar el registro de que se trate.

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

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

e En el texto propuesto de la fraccion V, al agregar el supuesto de incluir cualquier
persona se debe a que esta conducta puede ser realizada por cualquiera, no
solamente los agentes o representantes. La relacién directa o indirecta se incluye, ya
que puede o no existir una relacién contractual, comercial o de mero acercamiento
como posible cliente, lo que no obsta para realizar la practica desleal contenida en el
articulo 151.

e Por lo que respecta a la fraccién Vi, en cuanto a la marca obtenida de mala fe, se
incluye a efecto de estar acorde a la propuesta de inclusién del articulo 90, fraccién
XXIL.

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

e Finalmente, se efectéia un ajuste a la fraccién Vil del articulo 213, derivado de la
reforma al articulo 90, a efecto de dar congruencia al texto dela Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisién Economia de la
Camara de Diputados de la LXIll Legislatura del Honorable Congreso de la Unidn hacen suyas
las consideraciones del Diputado promovente y se permiten someter a la consideracion de
esta Honorable Asamblea, la aprobacién del siguiente proyecto de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICiONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO UNICO.- Se reforman el articulo 58, segundo parrafo; el articulo 87; el articulo
88; el articulo 89, fracciones |, lll y IV; el articulo 90, fracciones I, If, I}, IV, V, VI, VII, Vi, IX,
X1, X1, X1Il, XIV, XV, XVl y XVII; la denominacién del Capitulo Il del Titulo Cuarto; el articulo
96; el articulo 97; el articulo 98; el articulo 98 BIS; el articulo 98 BIS-1; el articulo 98 BIS-2;
el articulo 98 BIS-3, el articulo 98 BIS-4; el articulo 113, fracciones |, I, il y 1V; el articulo
120; el articulo 122 BIS, segundo parrafo; el articulo 124; el articulo 125, tercer parrafo; el
articulo 126, primer pérrafo, fracciones II, VI y VII; el articulo 131; el articulo 133, primer
parrafo; el articulo 145; el articulo 146; el articulo 151, fracciones IVy V, y ultimo parrafo;
el articulo 152, fraccion II; el articulo 155; el articulo 180; el articulo 183; el articulo 184,
segundo parrafo; y el articulo 213, fraccién Vil. Se adicionan el articulo 89, con las fracciones
V, VI, VIl y VIII; el articulo 90, con un pérrafo a la fraccion Xill, con dos parrafos a la fraccién
X1V, con los incisos a), b), c), d) y un pérrafo a la fraccién XVl y con las fracciones XVIil, XIX,
XX, XXI, XXl y con un segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo 97 BIS; el articulo 97 BIS-
1; el articulo 98 TER; el articulo 98 TER-1; el articulo 98 TER-2; el articulo 98 TER-3; el articulo
98 TER-4; el articulo 98 TER-5; el articulo 98 TER-6; el articulo 98 TER-7; el articulo 98 TER-
8; el articulo 98 TER-9; el articulo 120 BIS; el articulo 120 BIS-1; el articulo 120 BIS-2; el
articulo 120 BIS-3; el articulo 124, con un segundo parrafo; el articulo 126, con un segundo
parrafo; el articulo 128, con un segundo, tercer y cuarto pérrafos; el articulo 133, con
segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo 151, con una fraccién VI; el articulo 152, con
una fraccién IIl; el articulo 180, con un segundo y tercer parrafos; el articulo 183, con un
.segundo y cuarto parrafos, pasando el actual segundo a ser tercer parrafo. Y se derogan el
articulo 90, fraccidén XV-BIS; el articulo 98 BIS-5; el articulo 98 BIS-6; el articulo 98 BIS-7; el
articulo 98 BIS-8; el articulo 98 BIS-9; el articulo 115; el articulo 120, tercer, cuarto, quinto
y sexto parrafos; el articulo 134; y el articulo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial para
quedar como sigue:

Articulo 58.- ...

El plazo a que se refiere el parrafo anterior, se contard a partir del dia habil siguiente al del
vencimiento del plazo de dos meses previsto en los articulos antes referidos.
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Articulo 87.- Cualquier persona, fisica o moral, podra 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.

Articulo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible
de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la
proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

Articulo 89.- ...

I.- Las denominaciones, letras, niumeros, elementos figurativos y combinaciones de colores,
asi como los signos holograficos;

1l.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente; : .

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

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;

VIL.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros,
el tamafio, disefio, color, disposicién de la forma, etiqueta, empaque, la decoracién o
cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado; y

VIil.- La combinacién de los signos enunciados en las fracciones | a Vi del presente articulo.
Articulo 90.- ...

I.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretenden
distinguirse con la marca, asi como aquellas palabras, denominaciones, frases, o

elementos figurativos que, en el lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se
hayan convertido en elementos usuales o genéricos de los mismos;
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II.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso
comtn y aquellas que carezcan de distintividad; asi como, la forma usual y corriente de los
productos o servicios, o; la impuesta por su naturaleza o funcionalidad,;

1Il.- Los hologramas que sean del dominio publico y aquellos que carezcan de distintividad;

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivos de
los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto
anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la
especie, calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen o la época de
produccion de los productos o servicios;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafiados de otros signos que les den un caracter distintivo;

VLI.- La traduccion, la variacién ortografica caprichosa o la construccidn artificial de palabras
no registrables, asi como la transliteracion de signos no registrables;

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

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

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

X.- ...

XI.- Las denominaciones de origen, indicaciones geograficas, denominaciones o signos de
lugares, que se caractericen por la fabricacién o produccién de ciertos productos o la
prestacion de ciertos servicios; asi como aquellos que se acompafien de expresiones tales
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como: "género", "tipo", "manera”, "imitacién”, “producido en”, “con fabricacion en” u-
otras similares que creen confusién en el consumidor o impliquen competencia desleal;

Xll.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y que se caractericen por la produccién de determinados productos o el
ofrecimiento de determinados servicios, sin el consentimiento del propietario;

Xlll.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudénimos de personas que hayan adquirido
tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociacién,
‘inducir al error, confusién o engafio al publico consumidor, salvo que se trate de dicha
persona o exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho
correspondiente.

Asimismo, no serdn registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y
las firmas de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga
el derecho correspondiente.

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

Asimismo, no sera registrable como marca la reproduccién, ya sea total o parcial, de obras
literarias o artisticas, sin la autorizacién correspondiente del titular del derecho de autor.

Tampoco serdn registrables como marca aquellos personajes de ficcion o simbélicos, ni
los personajes humanos de caracterizacién que tengan tal relevancia o reconocimiento,
excepto en aquellos casos que sea solicitado por el titular del derecho correspondiente o
porun tgrcero' con el consentimiento de éste;

XV.- Los signos susceptibles de engaiiar al publico o inducir a error. Entendiéndose por
tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, componentes,

cualidades o el origen empresarial, de los productos o servicios que pretenden distinguir;

XVL.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto
estime o haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capitulo Il
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BIS, del Titulo Cuarto, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca
cuyo registro se solicita pudiese:

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

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

c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o
d) Diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto
estime o haya declarado famosa en términos del Capitulo I! BIS, del Titulo Cuarto; para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio.

Este impedimento no ser4 aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca
famosa;

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

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusién, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de
servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracién o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no sera
aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;
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XX.- El nombre propio de una persona fisica que sea idéntico o semejante en grado de
confusion a una marca en tramite de registro presentada con anterioridad o a una
registrada y vigente, o un nombre comercial publicado, aplicado a los mismos o similares
productos o servicios;

XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan
referencia a variedades vegetales protegidas, asi como las razas de animales, que puedan
causar confusion en el publico consumidor respecto de los productos o servicios a
distinguir, y

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando
el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y practicas en el
sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un
beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legitimo titular.

No ser4 aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, 11, IV, V y Vi del presente articulo,
cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita,
un caracter distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

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

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones XVill, XIX y XX por cuanto hace a las
marcas semejantes en grado de confusién del presente articulo, cuando se exhiba el
consentimiento expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capitulo I
De las Marcas Colectivas y de Certificacion

Articulo 96.- Podran solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o
sociedades de productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de
servicios, legalmente constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios
de sus miembros siempre que éstos posean calidad o caracteristicas comunes entre ellos
y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.

Articulo 97.- Los miembros de la asociacién o sociedad titular de la marca colectiva podran
usar junto con ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.
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Articulo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberan presentar las reglas para
su uso, gue contendran lo siguiente: )

I.- El nombre de la asociacién o sociedad que sera titular de la marca;

Il.- La representacion de la marca;

I1.- Los productos o servicios a que se aplicard la marca;

IV.- Las caracteristicas o cualidades comunes de los productos o servicios;
V.- Los procesos de elaboracién, produccién empaque, embalaje o envasado;

V.- La indicacién de que la marca no podra ser transmitida a terceras personas y de que
su uso quedara reservado a los miembros de la asociacién o sociedad;

VIl.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de
uso;

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

En el caso de la fraccion IX del presente articulo, cualquier modificacién debera ser inscrita
ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

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

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

Articulo 98.- Se entiende por marca de certificaciéon un signo que distingue productos y

servicios cuyas cualidades u otras caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales
como:
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I.- Los componentes de los productos;

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

I11.- La calidad, procesos u otras caracteristicas de los productos o servicios, y
IV.- El origen geografico de los productos.

Articulo 98 BIS.- La marca de certificacién podra estar conformada por el nombre de una

zona geografica o que contenga dicho nombre, u otra indicacién conocida por hacer

referencia a la citada zona, que identifique un producto como originario de la misma,

cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable
. fundamentalmente a su origen geografico.

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

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

prestacién del servicio de la misma naturaleza o tipo que aquelia certifica.

Cuando la marca de certificacién se constituya por una indicacién geografica nacional,
sélo podran solicitar el registro:

l.- Las personas morales que directamente se dediquen a la extraccién, produccién o
elaboracién del producto que se pretenda amparar;

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

I1.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federacion en cuyo territorio o zona geogréfica
se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.
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Articulo 98 BIS-2.- La solicitud de registro de una marca de certificacion debera
acompadarse de las reglas para su uso, en las que se indique:

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

Il.- La representacion de la marca;

lil.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o
servicio tales como el origen de las materias primas, las condiciones de produccién, su
procedimiento de transformacién, sus caracteristicas fisicas, quimicas, téxicas,

bacteriolégicas o de utilizacién, su composicion o etiquetado;

IV.- El procedimiento de comprobacién de los caracteres especificos sefialados en la
fraccién anterior;

V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberédn ejercer los controles de calidad
sobre la produccién del bien en sus diversas etapas, asi como en la transformacién y
comercializacién del mismo;

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

VII.- La indicacién de que la marca no podra ser objeto de licencia;

VIIL.- La indicacién sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion;

IX.- En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante.

Las reglas antes sefialadas permitiran el acceso a cualquier persona que cumpla con las
mismas. '

En el caso de la fraccion VIII del presente articulo, cualquier modificacion debera ser
inscrita ante el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Articulo 98 BIS-3.- La marca de certificacion no serd objeto de licencia, quedando su uso

reservado a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para
su uso.
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Las marcas de certificacién se regirdn, en. lo que no haya disposicién especial, por lo
establecido en esta Ley para las marcas.

Articulo 98 BIS-4.- El titular de una marca de certificacion autorizara suuso a toda persona
cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su
uso.

Solo los-usuarios autorizados podrén usar junto con la marca de certificacion, el término
“Marca de Certificacién Registrada”.

En caso de las marcas de certificacién que protejan Indicaciones geograficas nacionales se
deberd estar a las disposiciones establecidas en el Titulo Quinto, Capitulo Iil De la
Autorizacion para su Uso.

CAPITULO I BIS
De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Articulo 98 TER. Para efectos de su estimacion o declaracién por el Instituto, se entendera
que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del
publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que
emplea esa marca en relacién con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de
la promocién o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacién o declaracion por el Instituto, se entendera que una marca
es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran emplearse todos los
medios probatorios permitidos por esta Ley.

Articulo 98 TER-1.- La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto
administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de
prueba aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente
conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el articulo 90 fracciones XVI y XVII, para la proteccién de

marcas hotoriamente conocidas o famosas, se aplicaran con independencia de que éstas
se encuentren registradas o declaradas.
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Articulo 98 TER-2.- Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o fama, el
solicitante aportara los siguientes datos:

I. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales que

identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una
encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

.

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

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

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VL. Los canales de comercializacién en México y en su caso en el extranjero.

VII. Los medios de difusién de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversidn realizada durante los 3 dltimos afios en publicidad o promocidén de la
marca en México y en su caso en el extranjero.

X. El drea geografica de influencia efectiva de Ia marca.

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

XIl. El valor econémico que representa la marca, en el capital contable de la compafiia
titular de ésta o conforme a avaltio que de la misma se realice.

XIll. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.
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XIV. El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento correspondiente
del mercado.

Articulo 98 TER-3.- El Instituto presumird, salvo prueba en contrario, que las condiciones
que originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco
afios a partir de la fecha de su expedicién; en consecuencia, durante dicho periodo deberd
aplicar segun corresponda, el impedimento previsto en articulo 90 fraccién XVI o el
previsto en la fraccién XVII, de manera. expedita.

La declaratoria podra actualizarse en cualquier tiempo, a peticion de quien tenga interés
juridico, siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la
fecha de la solicitud respectiva. ' ‘

Articulo 98 TER-4.- La solicitud de declaracién de notoriedad o fama se hara por escrito
con las formalidades que para las solicitudes y promociones estan sefialadas en esta Ley
y su Reglamento, a la que se acompafaran los elementos probatorios que funden la
peticién y en la que se expresard cuando menos lo siguiente:

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

1. Los documentos y elementos probatorios que se acompafian a la solicitud.

Articulo 98 TER-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas
correspondientes, se efectuard el examen de los elementos, datos y documentos
aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes
para la comprensién y analisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendra
al solicitante para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto
un plazo de cuatro meses.

si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud
sera desechada.

Articulo 98 TER-6. Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legalesy
reglamentarios, se expedira la declaratoria correspondiente.
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En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificara por
escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion y
valorando todos los elementos probatorios recibidos.

Articulo 98 TER-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama seran
publicadas en la Gaceta.

Articulo 98 TER-8.- Procederd la nulidad de la declaratoria cuando:
1.- Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta Ley, y
I.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

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

‘Articulo 98 TER-9.- Para efectos de su transmision, la declaratoria se considerarad ligada al
o los registros marcarios que le dieron origen.

Articulo 113.- ...
l.- Nombre y domicilio del solicitante;
II.- La representacién del signo que constituya la marca;

lil.- La fecha de primer uso de la marca en México, o en su caso, la mencion de que no se
ha usado. A falta de indicacion se entendera que no se ha usado la marca;

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

V.- ...

Articulo 115.- (Derogado).

Articulo 120.- El Instituto otorgara un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de
la fecha en que surta efectos la publicacién en la Gaceta del Instituto, para que cualquier

tercero que tenga interés, se oponga a la solicitud de registro o publicacién por considerar
que ésta incurre en los supuestos previstos en los articulos 40.y 90 de esta Ley.
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La oposicién debera presentarse por escrito, acompaiiarse de las pruebas respectivas, asi
como del comprobante de pago de |a tarifa correspondiente. '

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

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

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

Articulo 120 BIS-3.- La oposicion al registro o publicacién de una solicitud no suspendera
el tramite, ni tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice el
Instituto sobre la solicitud.

Articulo 122 BIS.- ...

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

Articulo 124.- El Instituto suspendera el trdmite de una solicitud de registro o publicacion
cuando la solicitud contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios
registros o publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en
grado de confusién, sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaracién
administrativa de nulidad, caducidad o cancelacién del o los registros o cesacion de los
efectos del nombre comercial.

Este supuesto procedera de oficioo a peticion de quien inicie o haya iniciado la solicitud
de declaracién administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio
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de im'pedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere
el articulo 178 de esta Ley.

Articulo 125.- ...

El Instituto dictara la resolucién que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando
los motivos y fundamentos legales de su resolucién. .

Articulo 126.- El Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia de su registro.
El titulo comprendera la representacién de la marca y en el mismo se hara constar:

l- ...
1l.- El signo que constituye la marca;
.- a V.- ..

VI.- Fechas de presentacion de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su
caso; y de expedicién; y

VII.- Vigencia.

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

Articulo 128.- ...

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

Dicha declaracién se deberd presentar durante los tres meses posteriores, contados a
partir de que se cumpla el tercer afio de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducara de pleno derecho.
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Articulo 131.- Las leyendas "Marca Registrada", “Marca Colectiva Registrada” o “Marca
de Certificacion Registrada”, las siglas "M.R." o el simbolo ®, s6lo podran usarse para los
productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Articulo 133.- La renovacién del registro de una marca deberd solicitarse por el titular
acompaiiando el pago de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la
marca.

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

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro caducara de
pleno derecho. ‘

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

Articulo 134.- (Se deroga).

Articulo 135.- (Se deroga).

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

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

Articulo 151.- ...

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

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

Y

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones 1, Il y IV del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de'la fecha en que surta sus
efectos la publicacién del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones 1, Vy VI pbdrén
ejercitarse en cualquier tiempo.

Articulo 152.- ...
b~ ...

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la solicitud de declaracién administrativa de caducidad, salvo que exista causa
justificada a juicio del Instituto, y

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

Articulo 155.- La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacién del registro de una marca,
se hara administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion de parte o del Ministerio
Publico Federal, cuando tenga algln interés la Federacion. La caducidad a la que se refieren
las fracciones I y lll del articulo 152 de esta Ley, no requerira de declaracion administrativa
por parte del Instituto.

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

correspondiente.

La falta de firma de la solicitud o prbmocién producira su desechamiento de plano.
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Ante la falta del comprobante de pago, el Instituto requerird, por Unica ocasion, al
solicitante para que exhiba el pago de las tarifas que correspondan en un plazo de cinco
dias habiles. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro del plazo sefialado, la
solicitud o promocién sera desechada de plano.

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

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

En los procedimientos de declaracion administrativa previstos en la presente Ley,
incluyendo aquellos seguidos en rebeldia, las resoluciones de trdmite y definitivas dictadas
podran ser notificadas a las partes por estrados en el Instituto y mediante publicacién en la
Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el parrafo
primer pérrafo el presente articulo.

El promovente debera comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oir y
recibir notificaciones. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen
se tendran por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.
Articulo 184.- ...

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

L.-aVl.- ...

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se
refiere el articulo 4o. y las fracciones ViI, VIiL, IX, Xil, X1, XIV, XV, XVI, XVl y XX del articulo
90 de esta Ley;

VIIL- a XXXII .- ...
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TRANSITORIOS

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

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

Dado en la Sala de la Comisidn de Economia de la H. Cdmara de Diputados, a los 28 del mes
de febrero de 2018.
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CAMARA DE DIPUTADOS Dictamen con -Proyecto de Decreto por el que se
LXIIL LEGISLATURA ‘ reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial. :
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Secretario
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Lluvia Flores Sonduk
PRD
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Economia

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial.
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0.

Armando Soto Espino
PRD
Secretario

JesUs Serrano Lora
MORENA
Secretario

Lorena Corona Valdés
PVEM
Secretaria
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Secretario
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Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
" de la Ley de la Propiedad Industrial.
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NOMBRE

Comisién de Economia

Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial,

EN

Alfredo Miguel Herrera
Deras
PAN
Integrante

23.

CONTRA Lo

Carlos Iriarte Mercado
PRI

24. Integrante

Alejandro Juraidini
Villasefior
Integranie

25.

e

Vidal Llerenas Morales
MORENA

26. Integrante

Rene Mandujano Tingjero
PAN
Integrante

27.

Fernando Uriarte Zazueta
PRI

28. Integrante

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: De con-
formidad con lo que establece el articulo 87 del Regla-
mento de la Camara de Diputados, se cample con la de-
claratoria de publicidad.




13-03-2018

Camara de Diputados.

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

Aprobado en lo general y en lo particular, por 358 votos en pro, 0 en contra y 1 abstencion.

Se turnd a la Camara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Diario de los Debates, 1 de marzo de 2018.

Discusion y votacién, 13 de marzo de 2018.

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

Diario de los Debates

México, DF, martes 13 de marzo de 2018

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: El siguiente punto del orden del dia es la discusion del dictamen
de la Comisién de Economia con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Lorena Corona Valdés para fundamentar el dictamen, de
conformidad con el articulo 104, numeral 1, fraccion Il, del Reglamento de la Camara de Diputados.

La diputada Lorena Corona Valdés: Con su permiso, diputado presidente. Presento ante esta soberania, a
nombre de la Comisién de Economia, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial.

Este dictamen es una reforma de gran calado pues es la primera vez, desde 1994 que se reforma de manera
integral la Ley de Propiedad Industrial para dar paso a su modernizacion, ya que no se puede hablar de firmas
de tratados internacionales sin la renovacion de la legislacion de la propiedad intelectual en este pais, porque a
través de esta reforma los activos intangibles de las empresas nacionales, como de las extranjeras, adquieren
una proteccion integral.

En ese sentido cabe destacar que se modifica la definicion de marca para incluir a las marcas no tradicionales
como son las marcas sonoras Y olfativas.

Desde 1994 a nivel internacional ya existen registros de marca sonoras, como por ejemplo los sonidos de
Motorola, Nokia, Windows, y el sonido del motor de la Harley Davidson, las cuales al no estar reguladas en
nuestro pais, implicaba su no proteccion, y esto significa la pérdida de activos intangibles que a nivel mundial
si tienen las empresas.

Algunos de los activos intangibles de las empresas son sus marcas, las que llegan a constituir el principal activo
de su negocio.

Con esta reforma estamos impulsado las marcas mexicanas para que estas tengan mayor proteccion. Para que
dimensionemos la importancia de esta reforma, el Grupo Expansion valoré en el 2017 a las 25 marcas
mexicanas mas importantes, en 418 mil millones de pesos. Estamos hablando de marcas como: Corona, Bimbo,
Banorte, Superama, etcétera.

Por otra parte, con este dictamen se estan incorporando también las marcas colectivas y las marcas de
certificacion. Ambas constituyen instrumentos que apoyaran a las pequefias y medianas empresas al permitirles
potenciar su producto en el mercado y que se garantice su origen geografico, material y el modo de hacerse o
de producirse.



Ejemplo de ello seria el mezcal que se produce en todos, como todos sabemos, en Oaxaca, pero también en
Durango, Jalisco, Zacatecas y en otros estados de nuestra Republica Mexicana, ya que su variedad se deriva
de los diferentes tipos de magueyes como espadin, tepeztate o tobala, entre otros, y sus distintas maneras de
ser producidos, es decir, de su destilacion.

Esta industria se encuentra en contra de su registro como denominacién de origen, pues seria limitar a una sola
regién, y con esto el mezcal tendria esa opcion porque es Unico en cada una de sus diferentes regiones.

En este contexto, México es uno de los pocos paises integrantes de la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual que todavia no regula este tipo de marca, y esto nos pone en una desventaja competitiva en el
mercado global.

En otro rubro, quiero destacar la importancia de la reforma sobre las marcas notoriamente conocidas. Se
requiere llevar un proceso mas agil y con mayor defensa para el titular de la marca, cuanto mas rapido sea su
proceso de registro de una marca notoria, mas se beneficia a la empresa, incrementando el valor econémico y
comercial de la marca al reafirmarse su prestigio y se evita que se vuelva genérica.

Quién no conoce la palabra kleenex, que en realidad deberiamos de estar diciendo pafiuelos desechables, pero
la marca es Kleenex. Ademas, la notoriedad de la marca es un factor clave para los empresarios, ya que esta
declaratoria hace que la marca sea un paraguas para las distintas submarcas, como por ejemplo, la marca Lala,
tiene a su vez 25 submarcas como son: los quesos Los Volcanes, gelatinas Art y leche Borden.

Este dictamen también fortalece el sistema de oposicidon del sistema marcario, ya que con la reforma se dota
de formas e instrumentos a los solicitantes y a los oponentes para que obtengan el maximo beneficio en la
defensa de sus derechos de propiedad industrial. Se establece que una vez otorgado el registro de marca no
sera procedente una solicitud de nulidad de la marca.

Por ultimo, el presente dictamen surge de la iniciativa del diputado Jorge Davila, presidente de la Comisién de
Economia, a quien agradezco la oportunidad de poder presentarlo ante este pleno, y vale la pena mencionar
que el dictamen fue enriquecido con propuestas y comentarios de la Asociacion Nacional de Abogados de
Empresa, la Asociacion Mexicana para la Proteccion de Propiedad Intelectual, la Asociacion Interamericana de
Propiedad Intelectual, la Confederacion de Camaras Industriales, la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados,
propiciando su aprobacion por unanimidad en la comision. Debemos entender que el nivel de registro de
propiedad intelectual es proporcional al desarrollo econémico que tiene un pais.

Por lo expuesto, le solicitamos su voto a favor del presente dictamen presentado. Es cuanto, sefior presidente.
El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputada.

De conformidad con el articulo 104, numeral primero, fraccion IV del Reglamento de la Camara de Diputados,
se han registrado para fijar la posicién, hasta por cinco minutos, los siguientes grupos parlamentarios: Partido
Encuentro Social, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista de México, Morena, Partido
de la Revolucion Democratica, Partido Accién Nacional y Partido Revolucionario Institucional. Esta a discusién
en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado Abel Cruz Hernandez, del Partido Encuentro Social.

El diputado Abel Cruz Hernandez: Con su venia, presidente. Compafieras y compaferos diputados,
actualmente en México el registro de las marcas de los productos comerciales esta limitado solo a signos
visibles, es decir aquellos que se muestran a través de palabras e imagenes.

Esta situacién no corresponde a la sociedad moderna, ya que el consumidor toma en cuenta cada vez mas
detalles especificos, por ejemplo, en relacién a las caracteristicas de los productos o servicios disponibles en el
mercado.

Cada vez es mas comun ver que los productos tratan de llegar al consumidor por medios sensoriales diferentes
al de la vista, como el olfato o la audicién. Sin embargo, estos productos con sus respectivas marcas no
tradicionales no estan considerados en la legislacion vigente para poder registrarse, por lo que de aprobarse el
presente dictamen se estara abriendo la posibilidad de que las marcas sonoras, olfativas y la imagen de un



negocio también conocido como trade dress se constituyan legalmente. Lo anterior se sustenta con diversas
legislaciones de otros paises, pero sobre todo con tratados internacionales en la materia.

En Encuentro Social coincidimos con la dictaminadora en el sentido de que la reforma estimulara la competencia
al permitir que los emprendedores desarrollen nuevas y creativas formas de posicionarse en el mercado.

Asimismo, atraeran nuevos productos a nuestro pais al contar con seguridad juridica para estos. De esta forma,
los consumidores contaran con mas opciones a elegir un producto, pues es notorio que las marcas no
tradicionales tienen un gran impacto en el mercado al trasmitir una sensacion de calidad o exclusividad, ya que
proporcionan un ambiente cémodo estimulado por un olor, una musica o incluso un contexto especifico.

De la misma manera, la presente reforma intenta ampliar la proteccion de las marcas colectivas e incluir las
marcas de certificacion. Con ello, los sectores industriales, agricola y comercial contaran con mayores
herramientas de propiedad industrial para su desarrollo productivo.

Por lo anterior, nuestro voto sera a favor, puesteo que el dictamen a discusiéon contribuye a la inclusiéon de
nuevas figuras de proteccién, ampliando las oportunidades para todos los sectores productivos, generando los
medios idéneos para prevenir y reprimir los actos de competencia desleal. Por su atencién, muchas gracias, es
cuanto, sefior presidente.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputado. Continta con el uso de la voz, para fijar la
posicion de su grupo parlamentario, el diputado Luis Manuel Hernandez Ledn, de Nueva Alianza.

El diputado Luis Manuel Hernandez Leén: Con el permiso de la Presidencia. Compafieras y comparieros
legisladores, todos los dias elegimos productos o servicios en funcion de uno o varios atributos, que les distingue
respecto de otros similares. Tal eleccion puede ser cambiante a lo largo del tiempo, esta sustentada por el
prestigio o la imagen de la marca escogida o preponderante, por recomendaciones incluso de usuarios y/o
atributos muy propios del producto y de la marca.

Sin embargo, el marco regulatorio nacional en la materia no se encuentra acorde a las necesidades especificas
que demanda el actual comercio globalizado y en esto radican las mejoras a la Ley de Propiedad Industrial que
hoy nos ocupa, en especifico las reformas, adiciones y derogaciones a esa ley fortalecen y agilizan los
mecanismos de otorgamiento y proteccion que tendran las personas fisicas o morales que sean poseedoras de
una marca, la cual constituye uno de sus activos mas valiosos y que sin duda también representan valores
intangibles para nuestra economia.

Aunado a ello, la actualizacion la hace acorde a instrumentos internacionales y a los avances relacionados con
la comercializacion de los productos, superando las limitaciones que antes existian.

Es de resaltar que, a partir de su aprobacion, ademas de ampliar la proteccién a las marcas que antes solo
consideraba algunos aspectos tangibles, ahora podran estar legalmente salvaguardados nuevos tipos de
marcas, asi como aspectos que antes era imposible proteger y explorar, sin dejar de mencionar el que no
estuviese sancionada su explotacion y uso sin la autorizacion respectiva.

La puesta al dia de esta norma amplia el esquema, tipos y caracteristicas de las marcas, asi como también
incluye prohibiciones que evitaran que terceros sin autorizaciéon adquieran derechos y registros de marcas que
no le corresponden, ademas de establecer impedimentos a ciertas conductas que pueden llegar a generar
practicas deshonestas y competencia desleal.

En Nueva Alianza, apegados a nuestro compromiso de salvaguardar y fortalecer el Estado de derecho, tenemos
la certeza de que estas mejoras a la Ley de la Propiedad Industrial contribuiran a estimular la competencia,
facilitaran el ingreso de mas emprendedores y nos permitiran acceder a nuevas y muy creativas formas de
comercializacion, acciones que en suma beneficiaran a los consumidores y, por ende, a la economia nacional
y al bienestar de la poblacién. Por su atencién, muchas gracias.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Damos la bienvenida también, en galerias, a los alumnos de las
licenciaturas de derecho del Centro Universitario Tlacaélel, Estado de México, invitados por la diputada Dalila



Rodriguez Garcia, asi como a los estudiantes de preparatoria Plan de Guanajuato, San José Iturbide, invitados
por la diputada Maria Veronica Agundis Estrada. Sean bienvenidos todos ustedes a este recinto legislativo.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento de su grupo.

La diputada Maria Candelaria Ochoa Avalos: Gracias. Diputadas y diputados, hace muchos afios que
perdimos el orgullo por la marca en México, por lo hecho en México. Si ustedes van a otros paises, no solamente
de América Latina, sino de Europa o en Estados Unidos, cuando alguien compra algo hecho en ese pais se
sienten muy orgullosos de que lo producen, de que te lo envuelven con papel de ese pais, de que tendras un
recuerdo para toda la vida de ese pais.

Y nosotros hemos perdido hace mucho tiempo el orgullo por lo hecho en México, por eso es muy importante
que esta iniciativa que retoma el reconocimiento de la marca nos permita, no solamente tener el orgullo por la
marca, sino el registro industrial para proteger los derechos de autor.

Hemos transitado de productos tangibles a intangibles y eso es también algo que avanza en esta iniciativa y
que nos permite ademds conocer la denominacién de origen. En Jalisco tenemos el tequila, pero tenemos
también muchos productos mas que se producen alli, las sillas de montar, sombreros, etcétera, que
desafortunadamente por ser pequefias empresas no tienen la marca registrada y creo ademas que es una
evolucion para que las pequefas y medianas empresas puedan tener esa posibilidad.

Asi que en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que esta iniciativa debemos apoyarla, porque lo hecho
en México debe estar bien hecho y debe ser hecho. Gracias.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna el diputado José
Refugio Sandoval Rodriguez, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar la posicion de su grupo, hasta
por cinco minutos.

El diputado José Refugio Sandoval Rodriguez: Con su permiso, diputado presidente. Buenas tardes,
comparieras y compafieros diputados. De acuerdo con reconocidos economistas las naciones prosperan
cuando los derechos de propiedad privada estan bien definidos y existen instituciones soélidas que los hagan
valer, de tal suerte que el desarrollo econémico, la fortaleza de las instituciones y los derechos de propiedad
son conceptos que deben de ser una de las prioridades para las autoridades responsables de elaborar las
politicas publicas de un pais.

En este sentido, desde diciembre de 1993 contamos con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el
IMPI, cuya misidon es garantizar una efectiva intervencion del Estado en el campo de la proteccion de los
derechos de propiedad industrial, ademas de promover la inversion privada, la creacion de empleos, el
desarrollo econdmico y la competitividad del pais.

Por su parte el Ejecutivo federal, consciente de la relevancia estratégica de hacer valer los derechos de
propiedad, establecié en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 diversas lineas de accién relacionadas con
las actividades desempefiadas por el IMPI. Tales acciones tienen que ver con modernizar formal e
instrumentalmente los esquemas de gestion de la propiedad industrial, garantizar la seguridad juridica y la
proteccion del Estado a las invenciones y a los signos distintivos, asi como realizar un eficaz combate a las
practicas comerciales desleales o ilegales.

Con base en lo anterior coincidimos en que existe la necesidad de reformar la Ley de la Propiedad Industrial
para que podamos incorporar disposiciones que amplien el marco de proteccion de las marcas colectivas,
ademas de incluir y regular a las marcas de certificacion, tal y como lo propone el presente dictamen que en
este momento discutimos.

Con ello se crean nuevas figuras de proteccion, se abren oportunidades para todos los sectores econémicos y
se generan medios idéneos para prevenir y reprimir actos de competencia desleal.



En el Partido Verde nos hemos manifestado siempre a favor de la innovacion, al considerarla como un detonador
de la productividad y de la competitividad, ambas necesarias para experimentar un mayor crecimiento
econdmico sustentable.

Las y los diputados de nuestro grupo parlamentario manifestamos que votaremos a favor del presente dictamen
dado que, con su aprobacion, primero, se fortaleceran las instituciones encargadas de hacer valer los derechos
de propiedad. Segundo, se brindara certeza juridica a quienes con su esfuerzo generan nuevos bienes y
servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Tercero, se establecen barreras que inhiban las
practicas comerciales desleales en nuestro pais. Cuarto, se incorporaran a nuestro sistema las mejores
experiencias internacionales. Y finalmente, quinto, se coadyuvara a erradicar la informalidad desde su raiz. Es
cuanto.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Tiene el uso de la tribuna el diputado Angel Antonio Hernandez
de la Piedra, del grupo legislativo de Morena, hasta por cinco minutos, para fijar posicionamiento.

El diputado Angel Antonio Hernandez de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados,
la propiedad intelectual es una denominacién genérica para un conjunto muy heterogéneo de bienes intangibles:
patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y otros mas.

El régimen juridico que regula a nivel internacional los derechos sobre dicho tipo de propiedad parte de un
principio basico, un acuerdo mediante el cual el creador de una invencion, una obra artistica u otro producto de
la inteligencia humana la hace de conocimiento publico a cambio de determinados privilegios exclusivos sobre
su explotacion.

A su vez, ese acuerdo se finca sobre otro de orden universal, que parte del hecho de que todo conocimiento,
invento, avance cientifico, obra artistica, mejora tecnolégica y demas no son producto exclusivo de su autor sino
del desarrollo mismo de la humanidad.

Es por ello que toda regulacion relativa a la propiedad industrial e intelectual debe buscar un equilibrio entre los
derechos y el estimulo a los creadores y entre los derechos que tiene la humanidad en su conjunto como
hacedora y detentora de toda base cientifica, tecnolégica y artistica para, en consecuencia, gozar de esos
avances sin cortapisas.

Desde finales del siglo XIX, los Convenios de Paris y Berna relativos a la propiedad industrial, a las obras
literarias y artisticas, respectivamente, han permitido contar con un cuerpo de normas para la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual.

Su constante revision ha permitido la profesionalizacion de diversas actividades creativas y ha representado un
importante factor en el desarrollo tecnolégico y la produccion artistica. Sin embargo, también ha favorecido la
concentracién del conocimiento y de sus aplicaciones en un reducido grupo de naciones y privilegiado el interés
de las corporaciones transnacionales por sobre de las comunidades.

Bajo el argumento de las corporaciones transnacionales de que una baja regulacion los lleva a perder miles de
millones de ddlares, presionan constantemente a los gobiernos para imponer su muy particular version de lo
que consideran una adecuada proteccion de los derechos de propiedad intelectual.

Por ello, encontramos la eliminacién del régimen de licencias obligatorias que algunos paises aplicaban sobre
ciertas patentes, en particular las relativas a la industria farmacéutica, para facilitar el acceso de su poblacién a
determinados medicamentos. También encontramos la instauracion de un régimen cada vez mas severo de
castigos a los infractores que incluye sanciones comerciales sobre naciones que buscan un desarrollo industrial
y cientifico independiente, asi como el disfrute de toda su poblacién de esos avances.

El dictamen que hoy discutimos tiene por objeto modificar el concepto de marca, ampliar la proteccion de las
marcas colectivas e incluir las marcas de certificacion, todo ello, desde luego, en consonancia con los
compromisos internacionales que ha suscrito el gobierno de nuestro pais.

Al Grupo Parlamentario de Morena, le ocupa de manera preponderante el cuidado, proteccién y fomento de los
productos, procesos de produccion y sabiduria ancestral de los pueblos indigenas y comunidades originarias.



Por ello, encontramos que la ampliacion en la proteccion a las marcas colectivas constituye un pequefio avance
en la defensa de sus derechos.

Asimismo, es importante sefalar que el complejo avance del modelo capitalista lleva a que muchos valores se
desvirtuen, por ello nos preocupa que en el dictamen se sefiale que no debe perderse de vista que las marcas
no tradicionales tienen un notable impacto en el mercado al transmitir una sensacién de calidad o exclusividad.

Desde nuestro punto de vista, lo que debiera hacer el gobierno es precisamente sefialar los engafos que comete
el mercado a través de la publicidad y de la creacion de marcas exclusivas. Fomentar la creacién de un
consumidor, no solo informado, sino también critico y con herramientas para poder ejercer sus derechos.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Morena votara a favor del dictamen con proyecto de decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de la Propiedad Industrial. Es cuanto,
diputado presidente.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Erick
Arturo Figueroa Ovando, del PRD, hasta por cinco minutos para fijar posicion.

El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando: Muy buenas tardes. Saludo con afecto a las y los mexicanos que
nos siguen a través del Canal del Congreso y las redes sociales. Honorable asamblea. El dictamen que se nos
presenta hoy de parte de la Comisién de Economia contiene un conjunto de disposiciones que permiten una
mejor comprension de las marcas y uso de las marcas en bienes y servicios.

Lo primero que se destaca en el dictamen de la presente comision es que reconoce que el desarrollo de los
medios de comunicacion y de las redes ha provocado cambios que obligan a los legisladores a considerarlos
en la definicidn uso y proteccion de las marcas.

Las precisiones contenidas en este dictamen corresponden con esta realidad, e incluye la descripcion de los
signos a campos perceptivos mas amplios con base en los sentidos y en la experiencia que experimentan los
consumidores a través de los medios de comunicacion actuales.

Otro aspecto que consideramos oportuno es el uso y la creacion de marcas en certificaciones de origen, ya que
esto convierte la proteccion de productos de conocida calidad y prestigio como bienes tutelados por el Estado
en formas practicas favorables a los productores y comercializadores de dichos productos. De esta forma, los
productos con certificacion contaran ahora con marcas distintivas cuyo uso potencie en buena medida su
demanda en el mercado.

Consideramos que las diversas medidas de proteccion contenidas en el dictamen a favor de los titulares de las
marcas se distinguen claramente entre casos, por lo que una declaratoria emitida por el Instituto a favor de
denominaciones protegidas por la ley, tendrian un tiempo razonable para que terceros ejerzan los derechos que
consideren en oposicion a dicha declaratoria.

En este sentido, compartimos con la dictaminadora la prudente reduccion de los plazos, lo que es favorable al
uso y proteccion de las denominaciones, marcas y otros simbolos a favor de sus titulares. Por supuesto, los
cambios sociales, culturales, el desarrollo de los medios de comunicacién y la intensificacion de la comunicacién
en red, forman parte de la actual globalizacion de la que somos parte. La reforma contenida en el dictamen da
cuenta de ello.

En este sentido el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucion Democréatica considera que tanto los
emprendedores como las empresas, sobre todo las pequefas y las medianas, se veran favorecidas en la medida
en que los elementos de innovacioén, que gracias a la tecnologia nos permiten experiencias perceptibles que
forman la identidad de los productos y puedan ser aprovechadas frente a la notoriedad tradicional de marcas
conocidas.

Es por todos estos razonamientos que el Grupo Parlamentario del PRD votara a favor del presente dictamen de
la Comision de Economia.



Por supuesto, los cambios que se esperan en el futuro en las comunicaciones y en la red de informacién, nos
obligan a reconsiderar nuestras nociones sobre qué proteger y cémo hacerlo, por lo que este dictamen
representa un cambio positivo. Por su atencién, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputado. Continta con el uso de la tribuna el diputado
Miguel Angel Salim Alle, del Partido Accién Nacional, hasta por cinco minutos, para la fijacion de su postura.

El diputado Miguel Angel Salim Alle: Con su permiso, sefior presidente. El dictamen de hoy que estamos en
aprobar, representa un avance muy significativo en materia de propiedad industrial, y un gran esfuerzo por
salvaguardar todos los derechos como la proteccién de la propiedad industrial en nuestro pais.

No podemos dejar de sefalar que el dictamen que es objeto y materia de la presente discusion ademas de
reforzar el perfeccionamiento de la norma en materia de signos distintivos, regula la existencia de nuevas figuras
juridicas de gran calado, como por ejemplo las denominaciones, las marcas colectivas y las marcas de
certificacion entre otras grandes bondades.

Tomando en cuenta lo anterior y ante el gran esfuerzo llevado a cabo por parte de los miembros de la Comision
de Economia de esta Camara de Diputados, del Partido Accién Nacional, coincidimos plenamente en el hecho
de trascender juridicamente hacia la implementacion y adecuacion del sistema legal que regule y fortalezca la
figura de las marcas registradas en nuestro pais.

En este sentido resulta importante manifestar de que, de conformidad con lo establecido en el dictamen que
nos ocupa, la comision dictaminadora estimé acertado incidir en la actual Ley de Propiedad Industrial a fin de
ajustarla y hacerla innovadora en virtud de las necesidades especificas que demandan el comercio, o lo que se
propuso llevar a cabo algunos ajustes.

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

Se precisa que cualquier persona fisica o moral podra hacer uso de las marcas en la industria y en el comercio,
y no solo en comerciantes prestadores de servicio. Ya no se entendera por marcas solo al signo visible, sino a
todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de percepcién grafica.

Se amplia la proteccion de las marcas colectivas y se incluyen las marcas de certificacién con lo que los sectores
industrial, agricola y comercial contaran con mayores herramientas de propiedad industrial para su desarrollo
productivo convirtiéndose en derechos comerciales, competitivos, generadores de empleos a través de su
consolidacion y permanencia en el mercado.

En términos de lo expuesto, la presente regulacion que estamos por aprobar contribuira en gran medida en el
constante fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestro sistema juridico mexicano, pero en este caso y de
manera muy especial contribuira en el perfeccionamiento de la proteccion de marcas registradas.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PAN, el Partido Accion Nacional estaremos acompafiando a
favor el presente dictamen que presenta la Comisién de Economia. Es cuanto, sefior presidente. Muchas
gracias.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado
promovente de esta iniciativa, Miguel Angel Gonzalez Salum, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Miguel Angel Gonzalez Salum: Con el permiso de la Presidencia. Diputados y diputadas, muy
buena tarde.

Antes que nada, quiero subrayar que en la Comisién de Economia se votd y avalé por unanimidad el dictamen
a discusion, toda vez que representa un avance significativo para fortalecer el régimen de proteccién de los
signos distintivos en nuestro pais.



Asimismo, aprovecho esta tribuna para hacer un especial reconocimiento a todas las diputadas y diputados
integrantes de la Comisién de Economia, por su trabajo y profesionalismo buscando en todo momento actualizar
el régimen de la propiedad industrial que se ha rezagado en funcion de las demandantes condiciones de los
mercados y el fendmeno de la globalizacion en el comercio mundial.

A nombre de mi grupo parlamentario reconocemos que llama la atencion la modificacion al articulo 88, precepto
legal en el cual se establece el concepto de marca, mismo que de manera tradicional habia empleado el
concepto de signo visible, es decir una palabra, un logotipo o su combinacién. Y aqui es donde encontramos el
viraje de la definicion para incluir a todos los signos perceptibles por los sentidos, con lo cual se permite la
inclusion para ser protegidos como marca, de sonidos, de olores y de signos holograficos.

Como podemos ver, se incluyen mas figuras que permitiran potencializar el desarrollo econédmico de nuestro
pais al permitir a los comerciantes adoptar nuevos enfoques para sus estrategias comerciales, a efecto de
identificar sus productos a través de un sonido o un olor.

Asimismo, es de destacar que se incluye la proteccion de signos holograficos. Es decir, aquel conjunto de
imagenes que se proyectan por luz para lograr trasmitir una imagen tridimensional, con lo cual estamos
adecuando nuestro marco normativo para introducir una regulacion para este nuevo tipo de identificador de
productos o servicios.

En el dictamen se prevé la introduccion de la proteccion de las marcas de certificacion y el mejoramiento de las
disposiciones de las marcas colectivas, que constituyen un instrumento legal que apoya a las pequefias y
medianas empresas o productores individuales, ya que les permite potenciar su producto en el mercado, son
conocidas en el medio comercial como marcas de garantia.

Este tipo de marcas permiten distinguir el origen geografico, el material, el modo de fabricacién, otras
caracteristicas comunes de los bienes o servicios, tales como la calidad de los distintos productores o empresas
que las utilizan.

Por esto, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI manifestamos con agrado nuestra conformidad con
este dictamen de esta iniciativa que fue presentada y promovida por el presidente de la comision, el diputado
Jorge Davila Flores, a quien felicitamos, por la inclusion de las marcas no tradicionales y de certificacion, asi
como el fortalecimiento de las marcas colectivas, como uno de los mas importantes cambios en el sistema de
propiedad industrial de nuestro pais en los ultimos 25 afios y que beneficiara el desarrollo de nuestra economia,
al poner a nuestro sistema acorde al funcionamiento de otros sistemas en el mundo. Es cuanto, sefior
presidente, gracias.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la
Secretaria a la asamblea, en votacidon econémica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La secretaria diputada Maria Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votacion
econdémica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que
estén por la negativa sirvanse manifestarlo. Sefior presidente, mayoria por la afirmativa.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud de que de conformidad con el articulo 109 del Reglamento de la Camara de Diputados, no se ha
reservado articulo alguno para su discusion en lo particular, pido a la Secretaria abra el sistema electrénico de
votacion, hasta por cinco minutos, para proceder a la votacién del proyecto de decreto tanto en lo general como
en lo particular, en un solo acto.

La secretaria diputada Maria Eugenia Ocampo Bedolla: Haganse los avisos a que refiere el articulo 144,
numeral 2, del Reglamento de la Camara de Diputados. Abrase el sistema electrénico, por cinco minutos, para
proceder a la votacion en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votacion)



¢Algun diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema electronico
de votacion. Se emitieron a favor 358 votos, 1 abstencion, 0 en contra, de un total de presentes de 359. Es
cuanto, presidente.

El presidente diputado Edgar Romo Garcia: Aprobado en lo general y en lo particular por 358 votos el
proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial. Pasa al Senado de la Republica, para sus efectos constitucionales.
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Informo también a la Asamblea que el dia de ayer, miércoles 14, dimos turno directo a la
minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, remitido por la Colegisladora. El turno

asignado fue a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios
Legislativos.
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL EXP. 9028
CAMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la
H. Camara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos
constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial, con numero CD-LXIII-III-2P-374, aprobado en esta fecha por la

Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Unidn.

Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.
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POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Articulo Unico.- Se reforman el articulo 58, sequndo parrafo; el articulo 87;
el articulo 88; el articulo 89, fracciones I, IIT y IV; el articulo 90, fracciones I, 1I,
101, 1V, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII; la denominacion
del Capitulo II del Titulo Cuarto “De las Marcas Colectivas y de Certificacion”; el
articulo 96; el articulo 97; el articulo 98; el articulo 98 BIS; el articulo 98 BIS-1;
el articulo 98 BIS-2; el articulo 98 BIS-3; el articulo 98 BIS-4; el articulo 113,
fracciones I, 11, IIT y 1V; el articulo 120; el articulo 122 BIS, segundo parrafo; el
articulo 124; el articulo 125, tercer parrafo; el articulo 126, primer parrafo,
fracciones 11, VI y VII; el articulo 131; el articulo 133, primer parrafo; el articulo
145; el articulo 146; el articulo 151, fracciones IV y V, y Ultimo parrafo; el articulo
152, fraccion II; el articulo 155; el articulo 180; el articulo 183; el articulo 184,
segundo parrafo; y el articulo 213, fraccion VIL. Se adicionan el articulo 89, con
las fracciones V, VI, VII y VIII; el articulo 90, con un parrafo a la fraccion XIII,
con dos parrafos a la fraccién XIV, con los incisos a), b), ¢), d) y un parrafo a la
fraccion XVI y con las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y con un segundo,
tercer y cuarto parrafos; el articulo 97 BIS; el articulo 97 BIS-1; el articulo 98
TER; el articulo 98 TER-1; el articulo 98 TER-2; el articulo 98 TER-3; el articulo
98 TER-4; el articulo 98 TER-5; el articulo 98 TER-6; el articulo 98 TER-7; el
articulo 98 TER-8; el articulo 98 TER-9; el articulo 120 BIS; el articulo 120 BIS-
1; el articulo 120 BIS-2; el articulo 120 BIS-3; el articulo 124, con un segundo
parrafo; el articulo 126, con un segundo parrafo; el articulo 128, con un
segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo 133, con un segundo, tercer y
cuarto parrafos; el articulo 151, con una fraccion VI; el articulo 152, con una
fraccion III; el articulo 180, con un segundo y tercer parrafos; el articulo 183,
con un segundo y cuarto parrafos, pasando el actual segundo a ser tercer
parrafo. Y se derogan el articulo 90, fraccion XV-BIS; el articulo 98 BIS-5; el
articulo 98 BIS-6; el articulo 98 BIS-7; el articulo 98 BIS-8; el articulo 98 BIS-9;
el articulo 115; el articulo 120, tercer, cuarto, quinto y sexto parrafos; el articulo
134; y el articulo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como
sigue:

Articulo 58.- ...
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El plazo a que se refiere el parrafo anterior, se contara a partir del dia habil
siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en los articulos
antes referidos.

Articulo 87.- Cualquier persona, fisica o0 moral, podra 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.

Articulo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los
sentidos y susceptible de representarse de manera que permita
determinar el objeto claro y preciso de la proteccion, que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Articulo 89.- ...

I.- Las denominaciones, letras, nimeros, elementos figurativos y
combinaciones de colores, asi como los signos holograficos;

|} R

IIL.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre
que no queden comprendidos en el articulo siguiente;

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

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;



48 SENADO  DIARIO DE LOS DEBATES NUMERO 13 15 MARZO 2018

_ANIDOS ,

& ‘ \\ ’r

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

VIL.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen,
incluidos, entre otros, el tamaiio, disefio, color, disposicion de la forma,
etiqueta, empaque, la decoracion o cualquier otro que al combinarse,
distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII.- La combinacion de los signos enunciados en las fracciones I a VI
del presente articulo.

Articulo 90.- ...

I.- Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios
que pretenden distinguirse con la marca, asi como aquellas palabras,
denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje
corriente 0 en las practicas comerciales, se hayan convertido en
elementos usuales o genéricos de los mismos;

IL.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se
hayan hecho de uso comun y aquellas que carezcan de distintividad;
asi como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la
impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

IIL.- Los hologramas que sean del dominio publico y aquellos que
carezcan de distintividad;

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean
descriptivos de los productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan
incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos o indicativos que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugar de origen o la época de produccion de los productos o
Servicios;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados
0 acompafiados de otros signos que les den un caracter distintivo;
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VI.- La traduccion, la variacion ortografica caprichosa o la construccion artificial
de palabras no registrables, asi como la transliteracion de signos no
registrables;

VIL- Los signos que, sin autorizacion, reproduzcan o imiten: escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas
equivalentes; asi como, las denominaciones, siglas, simbolos, emblemas o
cualquier otro signo de instrumentos internacionales, organizaciones
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente; asi como la designacion verbal de los
mismos;

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

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

) g

XI.- Llas denominaciones de origen, indicaciones geograficas,
denominaciones o signos de lugares, que se caractericen por la fabricacion
o produccion de ciertos productos o la prestacion de ciertos servicios; asi
como aquellos que se acompaiien de expresiones tales como:
"género", "tipo", "manera", "imitacion", “producido en”, “con
fabricacion en” u otras similares que creen confusion en el consumidor
o impliquen competencia desleal;

XIL.- Los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y que se caractericen por la produccion de
determinados productos o el ofrecimiento de determinados servicios,
sin el consentimiento del propietario;
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XIIL.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudonimos de personas que
hayan adquirido tal prestigio, reconocimiento o fama que al usarse
puedan crear un riesgo de asociacion, inducir al error, confusion o
engaiio al publico consumidor, salvo que se trate de dicha persona o
exista consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho
correspondiente.

Asimismo, no seran registrables como marca, la imagen, la voz
identificable, el retrato y las firmas de personas, sin su consentimiento
expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

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

Asimismo, no sera registrable como marca la reproduccion, ya sea total
o parcial, de obras literarias o artisticas, sin la autorizacion
correspondiente del titular del derecho de autor.

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

XV.- Los signos susceptibles de engaiar al piblico o inducir a error.
Entendiéndose por tales, los que constituyan falsas indicaciones sobre:
la naturaleza, componentes, cualidades o el origen empresarial, de los
productos o servicios que pretenden distinguir;
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XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusion a una
marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida
en México, en términos del Capitulo II BIS, del Titulo Cuarto, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro
se solicita pudiese:

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

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

c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, 0
d) Diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

XVIL.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion a una marca
que el Instituto estime o haya declarado famosa en términos del Capitulo II
BIS, del Titulo Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

XVIIL.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion, a una
marca en tramite de registro presentada con anterioridad, o0 a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca
ya registrada o en tramite por el mismo titular, para distinguir
productos o servicios idénticos;

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de
confusion, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un
establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro

6
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preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca, y
siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a
la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la
solicitud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado;

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

XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o
elementos que hagan referencia a variedades vegetales protegidas, asi
como las razas de animales, que puedan causar confusion en el publico
consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre
otros casos, cuando el registro se solicite de manera contraria a los
buenos usos, costumbres y practicas en el sistema de propiedad
industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un
beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legitimo titular.

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones I, II, ITI, IV, Vy VI del
presente articulo, cuando la marca haya adquirido, para los productos
o servicios para los cuales se solicita, un caracter distintivo derivado
del uso que se hubiere hecho en el comercio.

No sera aplicable lo dispuesto por la fraccion II, cuando la forma
tridimensional haya adquirido un caracter distintivo del uso que se
hubiere hecho en el comercio, entendiendo que no es admisible que la
forma inherente a su naturaleza o funcionalidad adquiera
distintividad.
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No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por
cuanto hace a las marcas semejantes en grado de confusion del
presente articulo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por
escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capitulo II
De las Marcas Colectivas y de Certificacion

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

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

Articulo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberan
presentar las reglas para su uso, que contendran lo siguiente:

I.- El nombre de la asociacion o sociedad que sera titular de la marca;
IL.- La representacion de la marca;

II1.- Los productos o servicios a que se aplicara la marca;

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

V.- Los procesos de elaboracion, produccion empaque, embalaje o
envasado;
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VI.- La indicacion de que la marca no podra ser transmitida a terceras
personas y de que su uso quedara reservado a los miembros de la
asociacion o sociedad;

VIL.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del
cumplimiento de las reglas de uso;

VIIL.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de
uso;

IX.- La indicacion sobre el ejercicio de las acciones legales de
proteccion, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante.

En el caso de la fraccion IX del presente articulo, cualquier
modificacion debera ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos
contra terceros.

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

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

Articulo 98.- Se entiende por marca de certificacion un signo que
distingue productos y servicios cuyas cualidades u otras
caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales como:

I.- Los componentes de los productos;

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



SENADO  DIARIO DE LOS DEBATES NUMERO 13 15 MARZO 2018 55

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CAMARA DE DIPUTADOS

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

IV.- El origen geografico de los productos.

Articulo 98 BIS.- La marca de certificacion podra estar conformada por
el nombre de una zona geografica o que contenga dicho nombre, u otra
indicacion conocida por hacer referencia a la citada zona, que
identifique un producto como originario de la misma, cuando
determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea
imputable fundamentalmente a su origen geografico.

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

Articulo 98 BIS-1.- Podra solicitar el registro cualquier persona moral,
siempre y cuando no desarrolle una actividad empresarial que
implique el suministro de productos o la prestacion del servicio de la
misma naturaleza o tipo que aquella certifica.

Cuando la marca de certificacion se constituya por una indicacion
geografica nacional, sdlo podran solicitar el registro:

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

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

III.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y
IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federacion en cuyo territorio

0 zona geografica se extraiga, produzca o elabore el producto que se
pretenda amparar.

10
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Articulo 98 BIS-2.- La solicitud de registro de una marca de
certificacion debera acompaiiarse de las reglas para su uso, en las que
se indique:

l.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;
IL.- La representacion de la marca;

IIL.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres
particulares del producto o servicio tales como el origen de las
materias primas, las condiciones de produccion, su procedimiento de
transformacion, sus caracteristicas fisicas, quimicas, toxicas,
bacterioldgicas o de utilizacion, su composicion o etiquetado;

IV.- El procedimiento de comprobacion de los caracteres especificos
sefialados en la fraccion anterior;

V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberan ejercer los
controles de calidad sobre la produccion del bien en sus diversas
etapas, asi como en la transformacion y comercializacion del mismo;

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

VII.- La indicacion de que la marca no podra ser objeto de licencia;

VIIIL.- La indicacion sobre el ejercicio de las acciones legales de
proteccion;

IX.- En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con
las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra
norma o lineamiento internacional, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante.

11
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Las reglas antes sefialadas permitiran el acceso a cualquier persona
que cumpla con las mismas.

En el caso de la fraccion VIII del presente articulo, cualquier
modificacion debera ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos
contra terceros.

Articulo 98 BIS-3.- La marca de certificacion no sera objeto de licencia,
quedando su uso reservado a las personas que cumplan con las
condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

Articulo 98 BIS-4.- El titular de una marca de certificacion autorizara
su uso a toda persona cuyo producto o servicio cumpla con las
condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

En caso de las marcas de certificacion que protejan indicaciones
geograficas nacionales se debera estar a las disposiciones establecidas
en el Titulo Quinto, Capitulo III, de la Autorizacion para su Uso.

CAPITULO 11 BIS
De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

=" Articulo 98 TER.- Para efectos de su estimacion o declaracion por el
Instituto, se entendera que una marca es notoriamente conocida en
México, cuando un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos o
servicios o bien, como consecuencia de la promocion o publicidad de
la misma.

12
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Para efectos de su estimacion o declaracion por el Instituto, se
entendera que una marca es famosa en México, cuando sea conocida
por la mayoria del publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran
emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.

Articulo 98 TER-1.- La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones
constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto
declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las
condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente
conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

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

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

I. El sector del puablico integrado por los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que
ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o
cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que
ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o
cualquier otro medio permitido por la ley.

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

13
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IV. La fecha de primer uso de la marca en México y, en su caso, en el
extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y, en su caso, en el
extranjero.

VI. Los canales de comercializacion en México y, en su caso, en el
extranjero.

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

VIIL. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su
caso, en el extranjero.

IX. La inversion realizada durante los tres dltimos afos en publicidad
o promocion de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.

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

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por
\\ la prestacion de los servicios amparados bajo la marca, durante los
Gltimos tres afios.

XII. El valor economico que representa la marca, en el capital contable
de la compaiiia titular de ésta o conforme a avalio que de la misma se
realice.

XIII. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido
otorgadas.

XIV. El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o
segmento correspondiente del mercado.

14
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Articulo 98 TER-3.- El Instituto presumira, salvo prueba en contrario,
que las condiciones que originaron la declaratoria o sus
actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco afios a partir de la
fecha de su expedicion; en consecuencia, durante dicho periodo
debera aplicar segiin corresponda, el impedimento previsto en articulo
90, fraccion XVI o el previsto en la fraccion XVII, de manera expedita.

La declaratoria podra actualizarse en cualquier tiempo, a peticion de
quien tenga interés juridico, siempre que acredite que las condiciones
que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Articulo 98 TER-4.- La solicitud de declaracion de notoriedad o fama se
hara por escrito con las formalidades que para las solicitudes y
promociones estan sefialadas en esta Ley y su reglamento, a la que se
acompanaran los elementos probatorios que funden la peticion y en la
que se expresara cuando menos lo siguiente:

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

II. Los documentos y elementos probatorios que se acompaiian a la
solicitud.

Articulo 98 TER-5.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el
pago de las tarifas correspondientes, se efectuara el examen de los
elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o
resultan insuficientes para la comprension y analisis de cualquiera de
los elementos de la solicitud, se prevendra al solicitante para que haga
las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo
de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo
otorgado, la solicitud sera desechada.
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Articulo 98 TER-6.- Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos
los requisitos legales y reglamentarios, se expedira la declaratoria
correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria,
lo notificara por escrito al solicitante, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resolucion y valorando todos los elementos
probatorios recibidos.

Articulo 98 TER-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad
o fama seran publicadas en la Gaceta.

Articulo 98 TER-8.- Procedera la nulidad de la declaratoria cuando:

I.- Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta Ley,
y

IL.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

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

Articulo 98 TER-9.- Para efectos de su transmision, la declaratoria se
considerara ligada al o los registros marcarios que le dieron origen.

Articulo 113.- ...

I.- Nombre y domicilio del solicitante;
IL.- La representacion del signo que constituya la marca;
II1.- La fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mencion

de que no se ha usado. A falta de indicacion se entendera que no se ha usado
la marca;

16
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IV.- Los productos o servicios especificos a los que se aplicard la marca, y
V.- ...
Articulo 115.- (Se deroga).

Articulo 120.- El Instituto otorgara un plazo improrrogable de un mes,
contado a partir de la fecha en que surta efectos la publicacion en la
Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se
oponga a la solicitud de registro o publicacion por considerar que ésta
incurre en los supuestos previstos en los articulos 40. y 90 de esta Ley.

La oposicion debera presentarse por escrito, acompafarse de las pruebas
respectivas, asi como del comprobante de pago de Ia tarifa correspondiente.

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

Articulo 120 BIS-1.- Para el tramite de la oposicion se admitiran toda
clase de pruebas con excepcion de la confesional y testimonial, salvo
que el testimonio o la confesion estén contenidos en documental, asi
como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Articulo 120 BIS-2.- Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo
120 BIS de esta Ley, y desahogadas las pruebas, las actuaciones se
pondran a disposicion del solicitante y de las personas que hubieren
presentado oposiciones para que, en su caso, formulen por escrito
alegatos en un plazo de dos dias, los cuales seran tomados en cuenta
por el Instituto. Una vez transcurrido dicho plazo se procedera sin
mayor tramite al examen de fondo.
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Articulo 120 BIS-3.- La oposicion al registro o publicacion de una
solicitud no suspendera el tramite, ni tampoco prejuzgara sobre el
resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la
solicitud.

Articulo 122 BIS.- ...

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

Articulo 124.- El Instituto suspendera el tramite de una solicitud de
registro o publicacion cuando la solicitud contenga un impedimento que
se refiera a la existencia de uno o varios registros o publicaciones de uno o
varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusion,
sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaracion
administrativa de nulidad, caducidad o cancelacion del o los registros o
cesacion de los efectos del nombre comercial.

Este supuesto procedera de oficio o a peticion de quien inicie o haya
iniciado la solicitud de declaracion administrativa correspondiente,
dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo; o
bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere el articulo
178 de esta Ley.

Articulo 125.- ...

El Instituto dictara la resolucion que corresponda a las oposiciones
recibidas, expresando los motivos y fundamentos legales de su
resolucion.

18
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Articulo 126.- El Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia
de su registro. El titulo comprendera la representacién de la marca y en
el mismo se hara constar:

I-..
IL.- El signo que constituye la marca;
III.-aV.-...

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

VIL.- Vigencia.

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

Articulo 128.- ...

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

Dicha declaracion se debera presentar durante los tres meses
posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer afio de
haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducara de pleno derecho.
Articulo 131.- Las leyendas "Marca Registrada", "Marca Colectiva
Registrada” o “Marca de Certificacion Registrada”, las siglas "M.R." o el

simbolo ®, sélo podran usarse para los productos o servicios para los cuales
dicha marca se encuentre registrada.
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Articulo 133.- La renovacion del registro de una marca deberd solicitarse por
el titular acompafiando el pago de la tarifa correspondiente, declarando
el uso real y efectivo de la marca.

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

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el
registro caducara de pleno derecho.

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

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

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

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

Articulo 151.- ...

I.-aIIL.- ...
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IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca
que sea igual 0 semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios o
productos iguales o similares;

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

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, III y IV del presente
articulo podran ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de
la fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta. Las
relativas a las fracciones I, V y VI podran ejercitarse en cualquier tiempo.
Articulo 152.- ...

| E-

I1.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos

inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad,
salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y

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

Articulo 155.- La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacion del registro
de una marca, se hara administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion
de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algin interés la
Federacion. La caducidad a la que se refieren las fracciones I y III del
articulo 152 de esta Ley, no requerird de declaracion administrativa por parte
del Instituto.
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Articulo 180.- Las solicitudes y promociones deberan ser firmadas por el
interesado 0 su representante y, en su caso, estar acompanadas del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

La falta de firma de la solicitud o promocion producira su
desechamiento de piano.

Ante la falta del comprobante de pago, el Instituto requerira, por tnica
ocasion, al solicitante para que exhiba el pago de las tarifas que
correspondan en un plazo de cinco dias habiles. En caso de no cumplir
con el requerimiento dentro del plazo sefalado, la solicitud o
promocion sera desechada de plano.

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

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

En los procedimientos de declaracion administrativa previstos en la presente
2| Ley, incluyendo aquellos seguidos en rebeldia, las resoluciones de tramite
| 'y definitivas dictadas podran ser notificadas a las partes por estrados en el
o/ Instituto y mediante publicacién en la Gaceta, cuando no haya sido posible
“=—""  realizarla en el domicilio al que se refiere el primer parrafo del presente
articulo.

El promovente debera comunicar al Instituto cualquier cambio en el
domicilio para oir y recibir notificaciones. En caso de que no se dé
aviso, las notificaciones que se practiquen se tendran por legalmente
realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Articulo 184.- ...
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Los plazos empezaran a correr al dia habil siguiente de la notificacion
respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtiran efectos de notificacion en la
fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al dia habil siguiente
de aquél en que se ponga en circulacion.

Articulo 213.- ...
I.-aVIl.-...

VIL.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII y XX del articulo 90 de esta Ley;

VIII.- a XXXIIIL.- ...
Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrard en vigor a los sesenta dias habiles
siguientes a su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

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

SALON DE SESIONES DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
judad de México, a 13 de marzo de 2018.

ia Ocampo Bedolla
Secrétaria
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Se remite a la Camara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIII-III-2P-374

_ Ciudad de México, a 13 de marzo de 2018.

Secretario de Servicios Parlamentarios

24

Pasamos al siguiente asunto.
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En otro apartado de nuestra agenda, tenemos dictamenes para primera lectura. Dé
cuenta la Secretaria con ellos.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Tenemos los siguientes dictdmenes
para primera lectura:

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

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

(Dictamen de primera lectura)

Marzo, 2018,
HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, les fue turnada
para su estudio y elaboracién del dictamen correspondiente de la Minuta que contiene proyecto
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial enviada por la H. Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Unidn.

Los Ciudadanos Senadores integrantes de estas Comisiones Unidas 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.

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por el inciso a) del articulo 72 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94
de la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117,
numeral 1, 135 numeral 1, fracciones | y I, 177, numerales 1y 2, 178, 182, 190 del Reglamento del
Senado de la Repuiblica, someten a la consideracion de la Asamblea el presente dictamen, con base
en la siguiente;

1. Metodologia de Trabajo

Las Comisiones Dictaminadoras realizaron 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 Cdmara de Diputados del H.
Congreso de la Unién y turnada como Minuta a la Cdmara de Senadores.

En el capitulo de “Contenido de la Minuta” se hace una descripcion de la Minuta sometida ante el
pleno de la Cdmara de Diputados del H, Congreso de la Union.

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

Il. Antecedentes
1. El 04 de enero de 2018 el Diputado Jorge Enrique Davila Flores, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presento la Iniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industrial.
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En esa misma fecha la Comision Permanente del H. Congreso de la Union tumé la referida Iniciativa
a la Comision de Economia de la Camara de Diputados del H. Congreso de la Unidn para su anélisis
y dictaminacion correspondiente.

2. E1 28 de febrero de 2018 durante la sesion de trabajo de la Comisién de Economia se aprobd el
dictamen con 22 votos a Favor, 0 en Contra y 0 Abstenciones de 29 miembros que la integran.

3. El 13 de marzo de 2018 durante la celebracion de la sesion ordinaria de la Camara de Diputados
del H. Congreso de la Unién fue aprobado el referido dictamen con 358 votos a Favor, 0 en Contra

y 1 Abstencicn.

En esta misma fecha, la Camara de Diputados del Honorable Congreso de la Union, envioa la Camara
de Senadores para sus efectos constitucionales, la Minuta referida.

4, El 15 de marzo de 2018 la Mesa Directiva de la Camara de Senadores turnd la Minuta, a las
Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, para su analisis y
dictamen correspondiente.

|Il. Contenido de la Minuta
La Minuta tiene por objeto:

o Modificar el concepto de marca (previsto en la Ley de la Propiedad Industrial):

o Ampliar la proteccion de los marcas colectivas, e

o Incluir las marcas de certificacion.

Con la finalidad de dar cumplimiento con lo establecido en los compromisos internacionales que ha
suscrito México.

Las modificaciones especificas a la Ley de la Propiedad Industrial (en adelante, LPI) contenidas en la
Minuta son las siguientes:

» EnelTitulo Cuarto, De las Marcas y de los Avisos y Nombres Comerciales, Capitula | De las
Marcas, se propone la reforma del articulo 87, a efecto de precisar que cualquier persona
fisica o moral, podran hacer uso de marcas en la industria y en el comercio y no solo los
comerciantes o prestadores de servicios.

¢ Acorde con las mejores practicas comerciales y con el objeto de ampliar los tipos de marcas
se modifica la definicion de ésta en el articulo 88, de manera que ya no se entendera por
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marca todo signo visible, sino todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representacion grafica, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado. Con ello, se incluye en la LPI las marcas sonoras y olfativas, asi como la
pluralidad de elementos operativos o de imagen, incluidos el tamafio, disefio, color,
disposicion de la forma, etiqueta, empaque o la decoracion que, al combinarse, distingan
productos o servicios en el mercado.

Ala fecha, en México el registro de las marcas estd limitado exclusivamente a signos visibles,
es decir aquellos que se manifiestan a través de palabras o imagenes. Sin embargo, en la
sociedad moderna, el consumidor atiende cada vez més a detalles especificos respecto de
las caracteristicas de los productos o servicios que se encuentran en el mercado, al tomar
decision de compra.

Hoy en dia, en virtud de los nuevos avances en relacion con la comercializacion de los
productos, se llega al consumidor a través de medios sensoriales diferentes al de la vista,
como el olfatoy la audicion. Por esta razén, surgen las marcas no tradicionales de naturaleza
olfativa o auditiva que distinguen productos o servicios en el mercado. La percepcién de
estas marcas implica una aprehension profunda de la realidad capturada por los sentidos,
que va mas alla de la simple captacion de los objetos pues conduce a crear una imagen
mental del objeto en cuestion y compararlo con otros objetos, sensaciones y percepciones.

Cabe sefialar que actualmente, dichas marcas no tradicionales son susceptibles de registro
y proteccion en muiltiples legislaciones de diversos paises, entre ellos los Estados Unidos de
América, Japon, Reino Unido, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unién Europea
(European Union Intellectual Property Office, por sus siglas en inglés EUIPO), la Comunidad
Andina, entre otros.

Por tal motivo se reformay adiciona el articulo 89 de la LPI, en el cual se describen los signos
que pueden constituir una marca.

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

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

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

Ejemplo de ello son las tiendas especializadas que cuentan con una imagen u olor propio,
por ejemplo, Starbucks®, Massimo Dutti®; sonidos tan reconocibles como el rugido de la
Metro-Goldwyn-Mayer® o el timbre de los teléfonos Nokia®; la primera marca olfativa de la
1
historia, fue el de un hilo de coser cuyo olor era como "una fragancia de alto impacto, fresca,
floral, evocativa de capullos de plumeria” otros casos famosos son las pelotas de tenis "con
)
olor a hierba recién cortada”.

Cabe senalar que el registro de estas marcas se sujetara a condiciones de registrabilidad,
que impediran que se protejan marcas que describan al producto mismo o que sean
genéricas.

La Minuta considera que la reforma no solo estimulara la competencia, al permitir que los
emprendedores desarrollen nuevas y creativas formas de posicionarse en el mercado, sino
que atraera nuevos productos a nuestro pais, sobre todo a los que se encuentren bajo
marcas innovadoras, al contar con seguridad juridica para éstas.

Los consumidores contaran con mayores opciones al elegir un producto. No debe perderse
de vista que las marcas no tradicionales tienen un notable impacto en el mercado, al
transmitir una sensacion de calidad o exclusividad. En este sentido, un consumidor tiene
mayor inclinacion a gastar mas dinero en un lugar en donde se siente comodo, estimulado
por un olor, una musica o un ambiente agradable, lo que reposiciona a muchas cadenas de
prestadores de servicios, en relacion a sus competidores.

¢ La Minuta realiza una revision al articulo 90, el cual establece los impedimentos de registro
de marca, de manera que su contenido sea acorde con los cambios propuestos al concepto
de marca y los signos que pueden constituirla. Ademas, se mejora la redaccion de sus
supuestos con la finalidad de optimizar el estudio de una solicitud y evitar que se registren
signos que no retinan las caracteristicas necesarias para obtener la proteccion.

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

I Lopez Cegarra, Jesus. Marcas: La Distintividad Adquirida en el Derecho Comunitario
Andino. En Revista propiedad intelectual. Visible en:
htto://www.redalyc.org/pdf/1890/189018586004.pdf Fecha de consulta: 29 de enero 2018,
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Por lo tanto, se trata de aquellas marcas o signos que no eran distintivas conforme a la Ley
en materia de marcas, por ser descriptiva o genérica desde su origen, pero que, con la
inversion de recursos por parte de los productores o prestadores de servicios, ha adquirido
dicha distintividad, de manera que los consumidores las identifican plenamente y la asocian
con su titular.

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

¢ En cuanto al Capitulo Il De las Marcas Colectivas se propone reformar su denominacion a
efecto de incluir a las marcas de certificacion; ademds, se fortalecen las disposiciones
relativas a las reglas de uso.

Actualmente las marcas colectivas no cuentan con una regulacion solida que permita que
su uso en el comercio genere realmente condiciones para ser un medio que favorezca la
competitividad. Mientras que las marcas de certificacion no cuentan con proteccion en
Mexico.

La Minuta amplia la proteccion de las marcas colectivas e incluye las marcas de certificacion.
Con ello los sectores industrial, agricola y comercial, contaran con mayores herramientas de
propiedad industrial para su desarrollo productivo correspondiente, convirtiéndose en
derechos comerciales competitivos generadores de empleos, a través de su consolidacion y
permanencia en el mercado.

Es importante sefialar que el antecedente inmediato de la proteccion de las marcas
colectivas y de certificacion, conocidas también como marcas de garantia en la doctrina, se
dio durante la época renacentista, a través de las marcas corporativas que servian casi
exclusivamente, para garantizar que el producto marcado habia sido confeccionado segtin
las reglas de la corporacion y que habia sido objeto de un cierto control o que provenia de
determinada villa o region.

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ejemplo: los distintivos “COTTON", “COMERCIO JUSTO”, “USDA ORGANIC”, “ISSO 9000”
o “KOSHER”, le otorgan a los productos o servicios que lo usan un valor agregado
indiscutible.

El que un producto cuente con ellos implica que esta avalado por una entidad que ha
verificado la calidad de la materia prima y que ha revisado sus instalaciones, equipos o
procesos, y que cumplen plenamente con dichos estdndares de calidad, autorizandoles el
uso de dicho distintivo.
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EL CASO KOSHER
Meéxico es el 4to mercado a nivel mundial, por debajo de lsrael, ‘“s ' [’

Estados Unidos y Francia para dichos productos, de acuerdo 3 *

con el Jewish Peaple Policy Institute

Un producto avalado con diche sello se vende 20% mas que n
otro similar, el sello proporciona seguridad y confianza a un

mercado muy especifico, a saber. judios, hindles,

musulmanes, vegetarianos o personas con restricciones ' *
dietéticas. * ‘

Sin embargo, el 80% de ventas en productos kosher se
encuentra fuera del perfil religioso. Muchas pequefias v

medianas empresas con productos artesanales hacen uso de
dicho digtintivo.

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

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

TIF INSPECCIONADO Y APROBADO SAGARPA Y DISERO.

W07

El Sello TIF (Tipo Inspeccion Federal) es un
reconocimiento gque otorga dicha Dependencia
mediante un procedimiento de inspeccion y
supervision de los rastros y establecimientos
industriales, dedicados a producir, almacenar,

LoaoTir s oS ame 5

SELLO TIF sacrificar, procesar y distribuir todo tipo de carnes
y sus derivados.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL AL SELLO TIF

Es vital para nuestro pais el reconocimiento
intemacional ya que somos productores de mas
2 millones de toneladas de carne de ave, casi 2
millones toneladas de came de bovino y méas de
1 millon de came de puerco, asi como de Pagina 7 de 101
considerables producciones en carne de ovin,
capnno y guajolote

Durante 2015 se destinaron 17 millones de
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HECHO EN MEXICO Y DISENO

[ HECHOEN |

——

Acuerdo mediante el cual se establecen los
requisitos para otorgar el uso, licencia y
sublicencia de lamarca Hecho en México, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacion &
24 de febrero de 2017,

Establece los mecanismos que regulan el uso,
licencia y sublicencia de la marca 'HECHO EN
MEXICO" vy disefio, a fin de que los
consumidores nacionales y extranjerce puedan
identificar los productoscon valor sgregadoenla
Replblica Mexicana.

La certificacion TIF tiene como ohjetivo aumentar
los estandares de calidad de todos los tipos de
carne, asi como promaver la reduccion de riesgos
de contaminacion de sus productos, através de la
aplicacion de sistemas de inspeccian,

Esta certificacion beneficia a la industria carnica,
pues permite la movilizacion del producto dentro
del pais mas faclmerte. Ademas, abre la
posibilicad del comercio internacional, ya que los
establecimientos TIF son los Unicos elegibles para
exportar,

Es el distintivo oficial que idertifica los productos
hechos en México y que les permite ser
reconacidos por [os consumidores de nuestro pais
y del mundo,

La marca Hecho en México es sindnimo de calidad
respaldada por el talento, creatividad einnovacion
de los productores gue en nuestro pais trabajan
para ofrecer bienes y servicios competitivas,

La Secretaria de Economia autoriza su uso,
siempre y cuando |os interesados acrediten, arte
los Organismos de Certificacion, que el hien es:

¢ Obtenido en su totalidad o producido
erteramerte en México,

o Producido exclusivamente a partir de
materiales que califican como ariginarios,
0

o Elaborada con bienes no ariginarios, pero
gue resulta de un proceso de produccion
en México, o que el valor de transaccion
de los materiales no originarios no exceda
de los porcentajes establecido para cada
sector,
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Asi, la Minuta propone reformar los articulos 96 y 97 relativos a la marca colectiva y se
adicionan los articulos 97 BISy 97 BIS 1, aclarandose que las marcas colectivas se tratan de
marcas cuyos productos poseen calidad o caracteristicas comunes.

Se incluyen los elementos que deben contener las reglas de uso, pues esto ayuda tantoa la
organizacion de los miembros de la asociacion o sociedad titular de la marca colectiva, como
a los usuarios al delimitar la garantia que se ofrecera en los productos o servicios con la
marca colectiva.

¢ Para efectos de la marca de certificacion se reforma el articulo 98, en donde se incluye su
definicion y se adicionan los articulos 98 BIS 1, 98 BIS 2, 98 BIS 3 y 98 BIS 4, a efecto de
establecer su regulacion especifica consistente en la prohibicion del uso por su titular, el
cual Unicamente podra autorizar éste a toda persona cuyo producto o servicio cumpla las
condiciones determinadas en las Reglas de Uso, las cuales fijardn las caracteristicas
garantizadas por la marca y la manera como se ejercera el control de la certificacion.

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

¢ En el Capitulo V, Del Registro de Marcas, propone la reforma a varios articulos tales como
el articulo 113, fracciones |, Il y IV, relativo a los requisitos de la solicitud de registro, en
donde se elimina el requisito de sefialar la nacionalidad, ya que se trata de un dato que se
proporciona en las solicitudes con fines estadisticos, en la fraccion Il, se clarifica que se debe
presentar la representacion del signo que constituya la marca, acorde con las
modificaciones relativas a marcas no tradicionales y en su fraccidn IV, se establece que se
debera sefialar especificamente los productos o servicios a los que se aplicara la marca.

¢ Sederoga el articulo 115 relativo a las denominadas leyendas no reservables, es decir, sobre
aquellos signos que aun cuando se acompafien en la solicitud no se estd requiriendo
proteccion, al tratarse de aspectos generales que conforman tnicamente al ejemplar de un
signo, mas no le proporcionan distintividad. Con el proposito de hacer mas eficiente el
tramite de registro de un signo distintivo e incorporar tendencias mundiales en la materia.

Cabe sefialar que, si bien recientemente se introdujo el sistema de oposicion al sistema
marcario mexicano, la practica diaria obliga a fortalecerlo para brindar mayor certeza
juridica a los usuarios del sistema marcario mexicano, siendo ésta la oportunidad para
llevarlo a cabo.
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Esta mejora al sistema de oposicion, permitira al IMPI afianzar el tramite, dotando de
mayores instrumentos a los solicitantes y a los oponentes, para que obtengan el maximo
beneficio en la defensa de sus derechos de propiedad industrial.

 Se adiciona un tltimo parrafo en el articulo 133, para incluir aquellos casos en los que una
marca se encuentra en el plazo de gracia de seis meses posteriores a la terminacion de la
vigencia del registro, a efecto de establecer que éstas pueden constituir un impedimento
para otras solicitudes que se encuentren en tramite de registro o publicacion, ya que se
trata de registros o publicaciones que pueden ser objeto de renovacion de su vigencia.

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

* En el Titulo Sexto De los Procedimientos Administrativos, Capitulo | Reglas Generales de
los Procedimientos, propone la modificacion del articulo 180, a fin de clarificar los
supuestos que preve.

¢ Se modifica el articulo 183, a fin de privilegiar a la Gaceta de la Propiedad Industrial como
medio de notificacion y con ello hacer mas expeditos los tramites ante el IMPI.

* Se modifica el tltimo parrafo del articulo 184, relativo a la forma en que se efectia el
computo de los plazos, aclarandose expresamente que se trata de dias habiles a partir de
cuando empezaran a correr éstos.

¢ En cuanto al régimen transitorio, propone que el Decreto entre en vigor a los treinta dias
habiles siguientes a su publicacion en el Diario Oficial de la Federacion, a efecto de darle la
difusion necesaria a las modificaciones y los solicitantes se familiaricen con las reformas.

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

V. Consideraciones de las Comisiones

Primera.- Estas Comisiones coinciden con la Colegisladora en el sentido que las modificaciones al
concepto de marca, la ampliacion de la proteccion de las marcas colectivas, asi como incluir las
marcas de certificacion, constituyen instrumentos que apoyan a pequefias y medianas empresas, al
permitirles potenciar su producto en el mercado y garantizan el origen geografico, material, modo
de fabricacion u otras caracteristicas comunes de bienes y servicios, de otros productores de
productos similares.
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Segunda.- Que en los Gltimos afios, la proteccion de los derechos de propiedad industrial en México,
ha adquirido relevancia como herramienta para el desarrollo econémico del pais.

Asi, la Propiedad Industrial constituye un instrumento para mejorar el acceso a la innovacion,
aumentar la produccion nacional innovadora y disfrutar de los beneficios de los mercados
nacionales e internacionales. Su adecuada proteccion fomenta el desarrollo de las actividades
industriales y comerciales del pais.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (en adelante, IMPI), es el organismo publico
descentralizado de la Administracion Pablica Federal, encargado de administrar el sistema de
Propiedad Industrial y su participacion ha resultado fundamental para la proteccion y fomento de
la creatividad e innovacion, a fin de consolidar dicho crecimiento econdmico sustentable.

Tercera. - Las marcas son el fruto de un emprendedor o de la pequefia, mediana y grande empresa
que permiten distinguir sus productos y servicios de los de sus competidores en el mercado. Tienen
como caracteristicas la exclusividad, la territorialidad y la temporalidad.

La importancia del registro de signos distintivos obedece a que éstos constituyen un bien comercial
y, en ocasiones, el activo mas rentable de un negocio, asimismo, otorga a su titular el derecho al usa
exclusivo para distinguir productos o servicios frente a sus competidores en todo el territorio
mexicano y cuyo uso por parte de terceros estd limitado al consentimiento del titular. El uso puede
ser autorizado mediante el otorgamiento de licencias e, incluso, el titular puede ejercer acciones
legales en contra de terceros que utilicen su signo sin autorizacion siendo un medio para reprimiry
evitar la competencia desleal en el mercado.

La obtencion de un registro debe iniciarse a peticion de la parte interesada y cumplir con una serie
de formalidades establecidas en la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; presentando una
solicitud ante las oficinas del Instituto o a través de medios de comunicacion electronica. Dicha
solicitud debe presentarse por escrito, acompanada del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente.

Iniciado el tramite de registro, el Instituto realiza un examen a fin de determinar si cumple con los
requisitos para analizar si es registrable en términos de la Ley.

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

El tiempo promedio para conceder un registro oscila de 4 a 6 meses, lo que permite a México tener
un proceso eficiente a nivel internacional.

Cuarta. - Con el propdsito de otorgar seguridad juridica y eficiencia, en 2013 entrd en vigor el tratado

internacional denominado Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, que facilita |a presentacion de la solicitud y la gestion posterior de registros
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marcarios en el extranjero, via una solicitud internacional en la que se designan los Estados u
organizaciones intergubernamentales donde se quiere solicitar la proteccion.

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

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

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

Asimismo, en el contexto internacional, México es signatario de diversos tratados internacionales
de Propiedad Intelectual, como el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectua! (ADPIC), asi como de una
amplia gama de tratados de libre comercio que establecen capitulos de Propiedad Industrial, por
mencionar algunos con la Union Europea, con Panama y el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN).

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

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

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

Quinta. - Que al incluir estas nuevas figuras de proteccién tendra una apertura de oportunidades

para todos los sectores productivos. Asimismo, buscara generar los medios idoneos para preveniry
reprimir los actos de competencia desleal.
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Al retomar y enriquecer figuras contenidas en otras legislaciones y en tratados internacionales de
los que México es parte, atiende las necesidades nacionales, la mayoria observadas en la practica
de la Propiedad Industrial.

A continuacion se presenta un cuadro comparativo entre las iniciativas presentadas y la Minuta
enviada por la Colegisladora.
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Ley de la Propiedad de Industrial
Texto
Texto
Texto Vigente Texto Iniciativa : > Senado de la
Camara de Diputados Repliblica
Articulo 58~  El | Articulo 58.-...

interesado tendrd un
plazo adicional de dos
meses para cumplir
los requisitos a que se
refieren los articulos
44,50,55y 57 de esta
Ley, sin que medie
solicitud y
comprobando el pago
de la tarifa que
corresponda al mes
en que se dé
cumplimiento.

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

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

La solicitud se tendra
por abandonada si el
solicitante no da
cumplimiento a los
requerimientos

formulados, dentro
del plazoiinicial oenel
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adicional previsto en
este articulo; o no

presenta el
comprobante de pago
de las  tarifas

correspondientes,

Articulo  87.-
] Sl

SRR e ——a
seechadores o

sesvielas podraa

e

hacer uso de marcas
en la industria, en el
comercio o en los
servicios que presten.
Sin
derecho a su uso

embargo, el

exclusivo se obtiene
mediante su registro
en el Instituto.

Articulo 87.-
Cualquier  persona,
fisica o moral, podra
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.

Articulo  88- Se
entiende por marca a
todo signo wisible que
distinga productos o
servicios de otros de
su misma especie o
clase en el mercado.

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

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

Articulo  88.- Se
entiende por marca,
todo
perceptible por los

signo

sentidos y susceptible
de representarse de
manera que permita
determinar el objeto
claro y preciso de la
proteccion, que
distinga productos o
servicios de otros de
su misma especie o0
clase en el mercado.

Articulo  88.- Se
entiende por marca,
todo
perceptible por los

signo

sentidos y susceptible
de representarse de
manera que permita
determinar el objeto
claro y preciso de la
proteccion, que
distinga productos o
servicios de otros de
su misma especie o

clase en el mercado.
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Articulo 89.- Pueden
constituir una marca
los siguientes signos:

Articulo 89.- ...

l.- Las
nimeros,
denominaciones,
elementos

letras,

figurativos y
combinaciones  de
colores;

l.- Las
denominaciones,

letras, numeros,
elementos figurativos
y combinaciones de
colores, asi como los

signos holograficos;

.- Las
denominaciones,

letras, numeros,
elementos figurativos
y combinaciones de
colores, asi como los

signos holograficos;

.- las
tridimensionales;

formas

lll.-  Los
comerciales y

nombres

denominaciones o
razones sociales,
siempre  que no
queden

comprendidos en el

articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio
de una persona fisica,
siempre que no se
confunda con una

marca registrada o un

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

nombre  comercial | nombre  comercial
publicado. publicado;
Sin correlativo V.- Los sonidos;
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Sin correlativo

VI.- Los olores;

Sin correlativo Vil.- La pluralidad de | VIl.- La pluralidad de | VIl.- La pluralidad de
elementos elementos elementos
operativos e—de | operativos; operativos;
imagen, incluidos el | elementos de imagen, | elementos de imagen,
tamario, diserio, | incluidos, entre otros, | incluidos, entre otros,
color, disposicion de | el tamafio, disefio, | el tamafio, disefio,
la forma, etiqueta, | color, disposicion de | color, disposicion de
empaque e la|la forma, etiquets, |la forma, etiqueta,
decoracion que al | empaque, la | empaque, la
combinarse, decoracion 0 | decoracion 0
distingan productos o | cualquier otro que al | cualquier otro que al
servicios en el | combinarse, distingan | combinarse, distingan
mercado; y productos o servicios | productos o servicios

en el mercado; y en el mercado; y

Sin correlativo VIlI.- La combinacion

de
enunciados en

los  signos
las

fracciones | a VI del

presente articulo.
Articulo 90.- No seran | Articulo 90.- ...
registrables  como
marca:
l—— a5 |- les—signes |- Llos nombres |l- Los nombres
Aersp e seRss animades———o | técnicos o de uso | técnicos o de uso
fisuras—o—formas | cambiantes—gue—se comin  de  los [ comin de los
sHemrerseres expresar—de—manera | productos o servicios | productos o servicios
animadas——o | dindricaaun-cuande | que pretenden | que pretenden
cambiantes—que se | seanperceptiblespor | distinguirse con la | distinguirse con la
expresan de manera | les-sentides: marca, asi como | marca, asi como
dinamica, aun cuando aquellas  palabras, | aquellas  palabras,

sean-visibles:

denominaciones,

frases, o elementos
figurativos que, en el
lenguaje corriente o

denominaciones,

frases, o elementos
figurativos que, en el
lenguaje corriente o
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en las practicas [en las practicas
comerciales, se hayan | comerciales, se hayan
convertido en | convertido en
elementos usuales o | elementos usuales o
genéricos de los | genéricos de los
mismos; mismos;

.- los nombres |Il.- Les—mnembres |Il.- Las formas |[Il.- Llas formas
técnicos o de uso | téenices—e—de—use | tridimensionales que | tridimensionales que
comin de  los | comtn——de——los | sean del dominio | sean del dominio

productos o servicios
que pretenden

publico o que se
hayan hecho de uso

publico o que se
hayan hecho de uso

ampararse  con  la | distinguirse—eon—Ia | comuin y aquellas que | cominy aquellas que
marca, asi COMO | marea—as—eome | carezcan de | carezcan de
aquellas palabras que, | aguellas—Frases; | distintividad; asi | distintividad; asi
en el lenguaje | deneminaciones—e | como, la forma usual | como, la forma usual
corriente o en las | elementos y corriente de los |y corriente de los
practicas comerciales, | figuratives-que—en-el | productos o servicios, | productos o servicios,
se hayan convertido | lerguaje—cerriente—e | 0; la impuesta por su | o; la impuesta por su
en la desigracién | en—las—practicas | naturaleza o | naturaleza ]
usuat—o—gensrica de | comercialesrse-hayan | funcionalidad; funcionalidad;
los mismos; convertide—en

slementertstales—s

sendeizse——de—los
.- las  formas | lll.- tas—emmas | lll- Los hologramas | lll.- Los hologramas
tridimensionales que | tridimensionales—que | que sean del dominia | que sean del dominio
sean del dominio | sean—del—dominie | plblico y aquellos | piblico y aquellos
publico o que se | peblico—o—qgue—se [ que carezcan de | que carezcan de
hayan hecho de uso | hayan—hecho—de—use | distintividad; distintividad;
comun y aquellas que | eomuny-aquelasque
carezcan de | carezean———de
chsthrce—facllmente,  come-lformetouaty
asi como la forma | eerrente—de—Ies
usual y corriente de | preductes-e-servicios;
los productos o la | eta-impuestapeorsu

impuesta por su
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naturaleza o funcion
industrial;

Hidienrsionalacque,

considerando el
de

caracteristicas,

conjunto sus
sean
descriptivas de los
productos o servicios

de
como
Quedan

en el

que traten
protegerse
marca.
incluidas
supuesto anterior las
palabras descriptivas
o indicativas que en el
comercio sirvan para
designar la especie,
calidad,

composicion, destino,

cantidad,

valor, lugar de origen
de los productos o la
época de produccion;

IV.- Los signos que,
considerando el
de

caracteristicas, sean

conjunto sus
descriptivos de los
productos o servicios
que  irater—de
profegerce ——<come
AR Quedan
incluidos en el
supuesto anterior, los
signos descriptivos o
indicativos que en el
comercio sirvan para
designar la especie,
calidad,  cantidad,
composicion, destino,
valor, lugar de origen

o la época de
produccion de los
productos o servicios;

IV.- los signos que,
considerando el
de

caracteristicas,

conjunto sus
sean
descriptivos de los
productos o servicios
pretenden

Quedan

que

distinguir.
incluidos en el
supuesto anterior, los
signos descriptivos o
indicativos que en el
comercio sirvan para
designar la especie,
calidad, cantidad,
composicion, destino,
valor, lugar de origen

o la época de
produccion de los
productos o servicios;

IV.- Los signos que,
considerando el
de
caracteristicas, sean

conjunto sus
descriptivos de los
productos o servicios
pretenden
Quedan
en el

que
distinguir.
incluidos

supuesto anterior, los
signos descriptivos o
indicativos que en el
comercio sirvan para
designar la especie,
calidad,  cantidad,
composicion, destino,
valor, lugar de origen

o la época de
produccion de los
productos o servicios;

V.- las letras, los
digitos o los colores
aislados, a menos que
estén combinados o
acompaiados de
slasestertelae g
signos,  disefies—eo
denerminaciones, que

V.- las letras, los
digitos o los colores
aislados, a menos que
estén combinados o
de
otros signos que les
den caracter

acompanados

un
distintivo;
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les den un caracter
distintivo.

VI.- La traduccion &
etros—idiomas; la
variacion ortografica
caprichosa o la
construccion artificial

de palabras  no

VI.- [a traduccion, la
variacion ortografica
caprichosa o la
construccion artificial
de palabras no
registrables, asi como

registrables; la transliteracion de

signos no

registrables;
VIL.- Las que | VIL-  tes——aque | VIL.- Los signos que, | V.- Los signos que,
reproduzcan o imiten, | repreduzean-e-miten, | sin autorizacion, | sin autorizacion,
sin autorizacion, | sin autorizacion, | reproduzcan o imiten: | reproduzcan o imiten:

escudos, banderas o

emblemas de
cualquier pais,
Estado, municipio o
divisiones  politicas

equivalentes, asi
como las
denominaciones,
siglas, simbolos o
emblemas de
organizaciones
internacionales,
gubernamentales, no
gubernamentales o
de cualquier otra
organizacion
reconocida
oficialmente, asi
como la designacion
verbal de los mismos;

escudos, banderas o

emblemas de
cualquier pais,
Estado, municipio o
divisiones  politicas

equivalentes, asi
como las
denominaciones,
siglas, simbolos,
emblemas o cualquier
otro  signo de
organizaciones
internacionales,
gubernamentales, no
gubernamentales o
de cualquier otra
organizacion
reconocida
oficialmente, asi

escudos, banderas o

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

internacionales,
gubernamentales, no
gubernamentales o

cualquier otra
organizacion
reconocida
oficialmente; asi

escudos, banderas o
emblemas de
cualquier pais,
estado, municipio o
divisiones  politicas
equivalentes; asi

como, las
denominaciones,
siglas, simbolos,
emblemas o cualquier
otro  signo  de
instrumentos
internacionales,
organizaciones

internacionales,
gubernamentales, no
gubernamentales o

cualquier otra
organizacion
reconocida
oficialmente; asi
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reproduzcan o imiten
signos o  sellos
oficiales de control y
garantia  adoptados
por un estado, sin
autorizacion de la
autoridad
competente, 0
monedas, billetes de
banco, monedas
conmemorativas 0
medio
de  pago
nacional o extranjero;

cualquier
oficial

reproduzcan o imiten
signos o sellos
oficiales de control y
garantia  adoptados
por un Estado, sin

autorizacion de la

autoridad

competente, 0
monedas, billetes de
banco, monedas
conmemorativas 0
cualquier medio
oficial de  pago

nacional o extranjero;
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como la designacion | como la designacion | como la designacion
verbal de los mismos; | verbal de los mismos; | verbal de los mismos;
Vill.-  las  que|VIL- las  que u

IX.- Las
reproduzcan o imiten

que

los nombres o Ia
representacion

grafica de
condecoraciones,
medallas u otros

premios obtenidos en

IX.- Los signos que
reproduzcan o imiten
los nombres, signos o
la  representacion

grafica de
condecoraciones,
medallas u otros

premios obtenidos en

exposiciones, ferias, | exposiciones, ferias,

congresos, eventos | congresos,  eventos

culturales o | culturales 0

deportivos deportivos,

reconocidos reconocidos

oficialmente; oficialmente;

X.- las | X.- ...

denominaciones

geograficas, propias o
comunes, y los mapas,
los

asi como
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gentilicios, nombres y
adjetivos,  cuando
indiquen la
procedencia de los
productos o servicios
y puedan originar

confusion o error en

cuanto a su

procedencia;

Xl.- las | XI.- Las | XI.- Las | XI.- Las
denominaciones de | denominaciones o | denominaciones de | denominaciones de

poblaciones o lugares
que se caractericen
por la fabricacion de
ciertos  productos,

para amparar éstos,

signos que
identifiquen

poblaciones o lugares
que se caractericen
por la fabricacion de
ciertos  productos,
para amparar éstos.
Asi como aquellos
que se acompaiien de
expresiones  tales
como “género”,
”tipo"l
“imitacion”,

“manera”,

“producido en”, “con
fabricacion en” u
otras similares que
creen confusidn en el
consumidor 0
impliquen

competencia desleal;

origen, indicaciones
geograficas,
denominaciones o
signos de lugares, que
se caractericen por la
fabricacion 0
produccion de ciertos
productos o la
prestacion de ciertos
servicios; asi como
aquellos que se
acompaiien de
expresiones tales
como: “género”,
“tipo”,  “manera”,
“imitacion”,
“producido en”, “con
fabricacion en” u
otras similares que
creen confusion en el
consumidor o
impliquen
competencia desleal;

origen, indicaciones
geograficas,
denominaciones o
signos de lugares, que
se caractericen por la
fabricacion 0
produccién de ciertos
productos o la
prestacion de ciertos
servicios; asi como
aquellos que se
acomparien de
expresiones  tales
como: “génera”,
“tipa”,  “manera”,
“imitacion”,
“producido en”, “con
fabricacion en” u
otras similares que
creen confusion en el
consumidor 0
impliquen
competencia desleal;
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Xll.- Llos nombres, | Xll.- Los nombres de | XlI.- Los nombres de | XII.- Los nombres de
seuddnimes—firmas—y | lugares de propiedad | lugares de propiedad | lugares de propiedad
retratos-de—persenas; | particular,  cuando | particular,  cuando | particular,  cuando
sinconsentimientode | sean especiales e |sean especiales e |sean especiales e
les—interesades—e—sit | inconfundibles,  a | inconfundibles y que | inconfundibles y que
han—fallecido—en—su | menos que se tenga | se caractericen por la | se caractericen por la
erden—del—cényuge; | el consentimiento del | produccion de | produccidn de
Bamesies propietario; determinados determinados
cossihsmpece——es productos o el | productos o el
e —rieti——pae ofrecimiento de | ofrecimiento de
sdepe it determinados determinados
colotarales———mibes servicios, sin el | servicios, sin el
hestasbeuariezrades consentimiento  del | consentimiento  del

propietario; propietario;

carackerizadisn—Ios

nombres—artisticos—y
| I 5 o3

Xll.- Los nombres,
apellidos,

seuddnimos, frmasy
retratos de personas,
sin
de los interesados o,
si han fallecido, de
quien tenga el
derecho

consentimiento

correspondiente;

Xlll.- Llos nombres,
apellidos, apelativos
0 seudonimos de
personas gue hayan
adquirido tal
prestigio,

reconocimiento o
fama que al usarse
puedan crear un
riesgo de asociacion,
inducir al error,
confusion o engaiio al
publico consumidor,
salvo que se trate de
dicha
exista consentimiento

persona o

expreso de la misma o
de quien tenga el

XlL- Los nombres,
apellidos, apelativos
0 seudonimos de
personas que hayan
adgquirido tal
prestigio,

reconocimiento o
fama que al usarse
puedan crear un
riesgo de asociacion,
inducir al error,
confusion o engaiio al
publico consumidor,
salvo que se trate de
dicha
exista consentimiento

persona 0

expreso de la misma o
de quien tenga el
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derecho
correspondiente.

derecho
correspondiente.

Sin correlativo

Sin correlativo

Asimismo, no seran
registrables  como
marca, la imagen, la
voz identificable, el
retratoy las firmas de
personas, sin  su
consentimiento

expreso, o si han
fallecido, de quien
tenga el derecho
correspondiente;

Asimismo, no seran
registrables  como
marca, la imagen, la
voz identificable, el
retrato y las firmas de
personas, sin  su
consentimiento

expreso, o si han
fallecido, de quien
tenga el derecho
correspondiente;

XIV.- La reproduccion
o imitacion de obras
mteleatualas 0
artisticas, asi como
los—titulos—de

difusionesperiddicas,
los personajes
ficticios o simbdlicos,
los personajes
humanos de
caracterizacion, los
nombres artisticos y
las  denominaciones
de grupos artisticos; a
menos que el titular
del derecho
correspondiente  lo
autorice
expresamente;

XIV.- Los nombres o
denominaciones

idénticas 0
semejantes en grado
de confusion a los
titulos  de
literarias o artisticas,

obras

asi como tampoco la
reproduccion 0
imitacion de los
elementos de dichas
obras; cuando, en
ambos casos, tengan
tal relevancia o
reconocimiento que
puedan ser
susceptibles de
engafiar al publico o
inducir a error por
creer

infundadamente que
existe alguna relacion
0 asociacion con
dichas obras, salvo

XIV.- Los nombres o
denominaciones

idénticas 0
semejantes en grado
de confusion a los
titulos de
literarias o artisticas,

obras

asi como tampoco la
reproduccion 0
imitacion de los
elementos de dichas
obras; cuando, en
ambos casos, tengan
tal relevancia o
reconocimiento que
puedan ser
susceptibles de
engafar al publico o
inducir a error por
creer

infundadamente que
existe alguna relacion
o asociacién con
dichas obras, salvo
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que el fitular del | que el titular del
derecho derecho
correspondiente  lo | correspondiente  lo
autorice autorice
expresamente, expresamente.
Sin correlativo Sin correlativo Asimismo, no sera | Asimismo, no sera

registrable  como
marca la
reproduccion, ya sea
total o parcial, de
obras literarias o
artisticas, sin la
autorizacion
carrespondiente del
titular del derecho de
autor.

registrable  como
marca la
reproduccion, ya sea
total o parcial, de
obras literarias o
artisticas, sin la
autorizacion
correspondiente  del
titular del derecho de
autor.

Sin correlativo

Sin correlativo

Tampoco seran
registrables  como
marca aquellos
personajes de ficcion
o simhdlicos, ni los
personajes humanos
de caracterizacion
que tengan tal
relevancia (]
reconocimiento,

excepto en aquellos
casos que  sea
solicitado  por el
titular del derecho
correspondiente o
por un tercero con el

Tampoco seran
registrables  como
marca aquellos
personajes de ficcion
o simbdlicos, ni los
personajes humanos
de  caracterizacion
que tengan tal
relevancia 0
reconocimiento,

excepto en aquellos
casos  que  sea
solicitado por el
titular del derecho
correspondiente o
por un tercero con el
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consentimiento  de
éste;

consentimiento  de
éste;

eualgquier producto o

servicio.

XV.- Llos signos
susceptibles de
engafiar al publico o
inducir a  emon
entendiéndose  por
tales los  que
constituyan  falsas
indicaciones sobre la
naturaleza,
componentes,
cualidades o el origen
empresarial de los
productos o servicios
que peateads
amparas  la—marca

XV.-  los
susceptibles de

signos

engafiar al publico o
inducir a error.
Entendiéndose  por
tales, los  que
constituyan  falsas
indicaciones sobre: la
naturaleza,
componentes,
cualidades o el origen
empresarial, de los
productos o servicios
que pretenden
distinguir;

XV.-  los
susceptibles de

signos

engafiar al publico o
inducir a error.
Entendiéndose  por
tales, los  que
constituyan  falsas
indicaciones sobre: la
naturaleza,
componentes,
cualidades o el origen
empresarial, de los
productos o servicios
que pretenden
distinguir;

: . -
B
cualquier-ease-en-gue
ef—use—de—la marca
cuyo registro se
solicita:

a) Pudiese crear
confusion o un riesgo
de asociacion con el
titular de la marca
notoriamente
conocida; e

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

b) Rudiese constituir
un aprovechamiento
no autorizado por el
titular de la marca

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

El contenido pasaa la
fraccion XVI.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.
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notoriamente
conocida; e

c) Pudiese causar el
desprestigio de la
marca notoriamente
conocida; o

El contenido pasa a la
fraccion XV,

El contenido pasaa la
fraccion XVI.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

d) Pudiese diluir el
cardcter distintivo de
la marca
notoriamente
conocida.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

El contenido pasa a la
fraccion XVI.

Este impedimento no

El contenido pasa a la

El contenido pasa a la

El contenido pasa a la

sera aplicable cuando | fraccion XVI. fraccion XVI. fraccion XVI.

el solicitante del

registro sea titular de

la marca

notoriamente

conocidazy

Wo——BIS,  les | XVL- los signos | XVI.- los signos | XVI.- Llos signos
desemisatonas iguales o semejantes | iguales o semejantes | iguales o semejantes
figuras—o—formas | a una marca que el | en grado de [ en grado de
Hdiransesalen Instituto  estime o [ confusion a una | confusion a wuna

iguales o semejantes
en grado de confusion
a una marca que el
Instituto  estime o
haya declarado
famosa en términos
del eapitulo Il BIS,
para ser aplicadas a
cualquier producto o
servicio.

haya declarado
notoriamente

conocida en México,
para ser aplicadas a
cualquier producto o
servicio, cuando la
marca cuyo registro

se solicita pudiese:

marca que el Instituto
estime o  haya
declarado
notoriamente
conocida en México,
en términos  del
Capitulo Il BIS, del
Titulo Cuarto, para
ser aplicadas a
cualquier producto o
servicio, cuando la
marca cuyo registro

se solicita pudiese:

marca que el Instituto
estime o  haya
declarado
notoriamente
conocida en Meéxico,
en términos del
Capitulo 1l BIS, del
Titulo Cuarto, para
ser aplicadas a
cualquier producto o
servicio, cuando |la
marca cuyo registro

se solicita pudiese:
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Este impedimento no
serd aplicable cuando
el solicitante  del
registro sea titular de
la marca famosa-

a) Crear confusion o
un riesgop  de
asociacion con el
titular de la marca
notoriamente

conocida;

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

conocida;

c) Causar el
desprestigio de la
marca notoriamente
conocida; o

d) Diluir el caracter
distintivo de la marca
notoriamente
conocida.

Este impedimento no
serd aplicable cuando
el solicitante del

registro sea titular de

la marca

notoriamente

conocida;
XVI.- Una—marea—4que | XVIL.- Los signos | XVIl.- Los signos | XVIL.- Los signos
sea——idéntica 0 | iguales 0 semejantes | idénticos o | idénticos o

semejante en grado
de confusion a otraen
tramite de registro
presentada con

en grado de confusion
a una marca que el
Instituto  estime o
haya declarado

semejantes en grado
de confusién a una
marca que el Instituto
estime o  haya

semejantes en grado
de confusion a una
marca que el Instituto

estime o  haya
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anterioridad o a una
registrada y vigente,
aplicada a los mismos
o similares productos
o servicios. Sia
SEErEe—s—pdes
Fegistrarse-upa-marca
otra ya registrada, s
b—ceblb b e
planteada por el

mismo titular, para

aplieadls a productos
0 servicios siwilares, y

famosa en términos
del Capitulo 11 BIS,
para ser aplicadas a
cualquier producto o
servicio.

declarado famosa en
términos del Capitulo
Il BIS, del Titulo
Cuarto; ser
aplicadas a cualquier

para

producto o servicio.

declarado famosa en
términos del Capitulo
Il BIS, del Titulo
Cuarto; ser
aplicadas a cualquier

para

producto o servicio.

Sin correlativo

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

XVI.- Yra—narca—gue
sea——idéntiea 0
semejante en grado
de confusion a otra en
tramite de registro
presentada con
anterioridad o a una
registrada y vigente,
aplicada a los mismos
o similares productos

o  servicios. S
S
Fegistrarse-tRa-marca
otra ya registrada, sHa

o '

por el mismo titular,

aplicarle 2

para

XVIIL- Los signos que
sean idénticos ©
semejantes en grado
de confusion, a una
marca en tramite de
registro  presentada
con anterioridad o a
una registrada y
vigente, aplicada a los
mismos o similares
productos o servicios.
Quedan

aquellos

incluidos
que sean
idénticos a otra marca
ya registrada o en
tramite por el mismo
titular, para distinguir

XVIl.- Los signos
idénticos 0
semejantes en grado
de confusion, a una
marca en tramite de
registro  presentada
con anterioridad, o a
una registrada vy
vigente, aplicada a los
mismos o similares
productos o servicios.
Quedan

aquellos que

incluidos
sean
idénticos a otra marca
ya registrada o en
tramite por el mismo
titular, para distinguir

XVIll.-  Los signos
idénticos 0
semejantes en grado
de confusion, a una
marca en tramite de
registro  presentada
con anterioridad, o a
una registrada y
vigente, aplicada a los
mismos o similares
productos o servicios.
Quedan incluidos
aquellos que sean
idénticos a otra marca
ya registrada o en
tramite por el mismo

titular, para distinguir
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productos o servicios
sirrilares, y

productos o servicios
idénticos;

productos o servicios
idénticos;

productos o servicios
jdénticos;

XVII.- Hpa-marea-que
sea——idéntica 0
semejante en grado
de confusion, a un
nombre  comercial
aplicado a  una
empresa 0 a un
establecimiento

industrial, comercial o
de servicios, cuyo giro
preponderante sea la
elaboracién o venta
de los productos o la
prestacion de los
servicios que se
pretendan  amparar
con la marca, vy
siempre  que el
nombre  comercial
haya sido usado con
anterioridad a la fecha
de presentacion de la
solicitud de registro
de lamarca ola de uso
declarado de la
misma. Lo anterior no
sera aplicable, cuando
la solicitud de marca
la presente el titular
del nombre
comercial, si no existe
otro nombre
comercial  idéntico
que haya sido

publicado.

XIX.- Los signos que
sean idénticos o
semejantes en grado
de confusion, a un
nombre  comercial
aplicado a  una
empresa 0 a un
establecimiento
industrial, comercial o
de servicios, cuyo giro
preponderante sea la
elaboracion o venta
de los productos o la
prestacion de los
servicios que se
pretendan  amparar
con la marca, vy
siempre  que el
nombre  comercial
haya sido usado con
anterioridad a la fecha
de presentacion de la
solicitud de registro
de lamarcaola deuso
declarado de la
misma. Lo anterior no
serd aplicable, cuando
la solicitud de marca
la presente el titular
del nombre comercial,
si no existe otro
nombre  comercial
idéntico que haya sido
publicado;
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Sin correlativo

XX.- El nombre propio
de una persona fisica
que sea idéntico o
semejante en grado
de confusion a una
marca en tramite de
registro  presentada
con anterioridad o a
una registrada y
vigente, 0 un nombre
comercial publicado,
aplicado a los mismos
o similares productos
o servicios, y

Sin correlativo

XXI.- Los signos que
reproduzcan o imiten
variedades vegetales
protegidas, e razas
animales.

XXL.- Los signos que
reproduzcan o imiten
denominaciones o
elementos que hagan
referencia a
variedades vegetales
protegidas, asi como
las razas de animales,
que puedan causar
confusion en el
publico  consumidor
respecto  de los
productos o servicios
a distinguir, y

XXI.- Los signos que
reproduzcan o imiten
denominaciones o
elementos que hagan
referencia a
variedades vegetales
protegidas, asi como
las razas de animales,
que puedan causar
confusion en el
publico  consumidor
respecto  de los
productos o servicios
a distinguir, y

Sin correlativo

Sin correlativo

XXIl.-  Los signos
solicitados de mala
fe. Se entiende por
mala fe, entre otros
casos, cuando el
registro se solicite de
manera contraria a
los buenos usos,

costumbres y

XXIl.-  Los signos
solicitados de mala
fe. Se entiende por
mala fe, entre otros
casos, cuando el
registro se solicite de
manera contraria a
los buenos usos,

costumbres y
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practicas en el
sistema de propiedad
industrial, el
comercio, o la
industria; o que se
pretenda obtener un
beneficio o ventaja
indebida en perjuicio
de su legitimo titular.

practicas en el
sistema de propiedad
industrial, el
comercio, o la
industria; o que se
pretenda obtener un
beneficio o ventaja
indebida en perjuicio
de su legitimo titular.

Sin correlativo

No sera aplicable lo
dispuesto por las
fracciones II, Il y IV
del presente articulo,
cuando la marca haya
adquirido, para los
productos o servicios
para los cuales se
solicita, un caracter
distintivo
del uso que se
hubiere hecho en el
comercio er—el

derivado

No serd aplicable lo
dispuesto  por las
fracciones , II, IIl, IV, V
y VI del presente
articulo, cuando la
marca haya adquirido,
para los productos o
servicios para los
cuales se solicita, un
caracter  distintivo
derivado del uso que
se hubiere hechoen el

comercio.

No serd aplicable lo
dispuesto  por las
fracciones, II, 11I, 1V, V
y VI del presente
articulo, cuando |a
marca haya adquirido,
para los productos o
servicios para los
cuales se solicita, un
caracter  distintivo
derivado del uso que
se hubiere hechoenel

comercio.

Sin correlativo

Sin correlativo

No serd aplicable lo
dispuesto por Ia
fraccion II, cuando la
forma tridimensional
haya adquirido un
caracter distintivo del
uso que se hubiere
hecho en el comercio,
entendiende que no
es admisible que la
forma inherente a su
naturaleza 0
funcionalidad

No serd aplicable lo
dispuesto por la
fraccion II, cuando la
forma tridimensional
haya adquirido un
caracter distintivo del
uso que se hubiere
hecha en el comercio,
entendiendo que no
es admisible que la
forma inherente a su
naturaleza 0

funcionalidad
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adquiera adquiera
distintividad. distintividad.

Sin correlativo

No serd aplicable lo
dispuesto por las
fracciones XVIIl y XIX
del presente articulo,
cuando se exhiba el
oRvetie———da
coauistenca, de
conformidad con el
reglamento de esta
Ley.

No sera aplicable lo
dispuesto  por las
fracciones XVIII, XIX y
XX por cuanto hace a
las
semejantes en grado
de confusion del

presente articulo,

marcas

cuando se exhiba el
consentimiento

expreso, por escrito,
de conformidad con el
reglamento de esta

No sera aplicable lo
dispuesto  por las
fracciones XVIII, XIX y
XX por cuanto hace a
las marcas
semejantes en grado
de confusion del
presente articulo,
cuando se exhiba el
consentimiento

expreso, por escrito,
de conformidad conel
reglamento de esta

Ley. Ley.
Capitulo 1 Capitulo Il Capitulo I Capitulo Il
De las Marcas De las Marcas De las Marcas De las Marcas
Colectivas Colectivas y de Colectivas y de Colectivas y de
Certificacion. Certificacion, Certificacion,

Articulo 96.- tes

SRR s
sactedadas——da
productores;
fabricantes;
comerciantes o
prestadores de

servicios, legalmente
constituidas, podran
solicitar el registro de
marca colectiva para
distinguir, en el
mercado, los

productos o servicios

Articulo 96.- Podran

solicitar el registro de
una marca colectiva
las asociaciones o
sociedades de
productores,

fabricantes 0
comerciantes de
productos, 0
prestadores de

servicios, legalmente

constituidas,  para
distinguir, en el
mercado, los
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de sus miembros
respecto  de los
productos o servicios

de terceros.

productos o servicios
de sus miembros
siempre que éstos
posean calidad o
caracteristicas

comunes entre ellos y
diversas respecto de
los  productos ©

servicios de terceros,

Sin correlativo

Articulo  97.- Los
miembros de fa
asociacion o sociedad
titular de la marca
colectiva podran usar
junto con ésta, el
término “Marca
Colectiva
Registrada”,

Articulo 97.- Con la
solicitud de marca
colectiva se deberdn
presentar las reglas
para su usor

Articulo 97 BIS.- Con
la solicitud de marca
colectiva se deberan
presentar las reglas
para su uso, que
contendran lo
siguiente:

Sin correlativo

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

marca;
Sin correlativo Il.- E—sigre de la | Il.- La representacion | Il.- La representacion
marca; de la marca; de la marca;
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Sin correlativo

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

Sin correlativo

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

Sin correlativo

V.- Los procesos de
elaboracion,
produccion empagque,
embalaje 0
SRESIENERtS

V.- Los procesos de
elaboracion,

produccion empaque,
embalaje o envasado;

V.- Los procesos de
elaboracion,

produccion empaque,
embalaje o envasado;

Sin correlativo

VI- La indicacion de
que lamarca no podra
ser transmitida a
terceras personasy de
que su uso quedara
reservado  a  los
miembros de la
asociacion o sociedad;

Sin correlativo

VII.- Los mecanismos
de control del uso de
la marca y del
cumplimiento de las
reglas de uso;

Sin correlativo

VIIl.- Llas sanciones
para el caso de
incumplimiento & las

reglas de uso;

VIIl.- Llas sanciones
para el caso de
incumplimiento de las

reglas de uso;

Viil.-
para el

las sanciones
caso de
incumplimiento de las
reglas de uso;

Sin correlativo

IX- La
sobre el ejercicio de

indicacion

las acciones legales de
proteccion, y
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Sin correlativo

X.- las demas que
estime pertinentes el
solicitante.

Sin correlativo

En el caso de la X del
presente articulo,
cualquier

modificacion  debera
ser inscrita ante el
Instituto para surtir
efectos contra

terceros.

En el caso de la
fraccion X del
presente  articulo,
cualquier

modificacion debera
ser inscrita ante el
Instituto para surtir
efectos contra

terceros.

En el caso de la
fraccion X del
presente articulo,
cualquier

modificacion debera
ser inscrita ante el
Instituto para surtir
efectos contra

terceros.

Articulo 98.- La marca
colectiva no podra ser
transmitida a terceras
personas ¥ Su Uso
quedard reservado a
los miembros de la
asociacion.

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

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

Sin correlativo

Articulo  98.-  Se
entiende por marca
de certificacion un
signo que distingue
productos y servicios
cuyas cualidades u
otras caracteristicas
han sido certificadas
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por su titular, tales
como:

Sin correlativo

l.- Los componentes
de los productos;

Sin correlativo

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

Sin correlativo

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

.- la calidad,
procesos U otras
caracteristicas de los

productos o servicios,
Y

- la
procesos U

calidad,
otras
caracteristicas de los

productos o servicios,
y

Sin correlativo

IV.- El  origen
geografico de los
productos.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS.- La
marca de certificacion
podra estar
conformada por el
nombre de una zona
geogrdfica o que
contenga dicha
nombre, u otra
indicacion conocida

por hacer referencia a
la citada zona, que
identifique un
producto como
originario de fa
misma, cuando

determinada calidad,
reputacion, u otra
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21 MARZO 2018

caracteristica del
producto sea
imputable
fundamentalmente a
su origen geografico.

Sin correlativo

En el caso de
indicaciones

geograficas

nacionales protegidas
como marcas de
certificacion, se
entendera que éstas
son  hbienes  de
dominio del poder
publico de la
Federacion.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 1.-|..

Podra solicitar el
registro  cualquier

persona moral,
siempre y cuando no
desarrolle una

actividad empresarial
que impliqgue el

suministro de
productos o la
prestacion del

servicio de la misma
naturaleza o tipo que
aquella certifica.

Sin correlativo

Cuando la marca de | ...

certificacion se
constituya por una
indicacion geografica
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nacional, sélo podran
solicitar el registro:

Sin correlativo

- las
morales que
directamente se
dediquen a I

extraccion,
praduccion o
elaboracion del
producto que se
pretenda amparar;

personas | ...

Sin correlativo

Il.- las camaras o | ..

asociaciones de
fabricantes 0
productores

vinculados con el
producto que se
pretenda  amparar
con la indicacion;

Sin correlativo

llL.- Las dependencias | ...

o entidades del
Gobierno Federal, y

Sin correlativo

IV.- Los gobiernos de | ...

las Entidades de la
Federacion en cuyo
territoric o zona
geografica se
extraiga, produzca o
elabore el producto
que se pretenda
amparar.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 2.- La | ...

solicitud de registro
de una marca de
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certificacion  debera
acompaarse de las
reglas para su uso, en
las que se indique:

Sin correlativo

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

Sin correlativo

Il- El—sighe de la

marca;

Il.- La representacion
de la marca;

Il.- La representacion
de la marca;

Sin correlativo

M- Las
especificaciones

técnicas que definan
los caracteres
aspecificss del
producto o servicio
tales como el origen

de las materias
primas, las
condiciones de
produccion, su

procedimiento  de
transformacion, sus
caracteristicas fisicas,
quimicas,  toxicas,
bacterioldgicas o de
utilizacion, su
composicion 0
etiquetado;

1IL.- Las
especificaciones

técnicas que definan
los caracteres
particulares del
producto o servicio
tales como el origen

de las  materias
primas, las
condiciones de
produccian, su

procedimiento  de
transformacion, sus
caracteristicas fisicas,
quimicas,  toxicas,
bacteriolégicas o de
utilizacion, su
composicion )
etiquetado;

.- Las
especificaciones

técnicas que definan
los caracteres
particulares del
producto o servicio
tales como el origen

de las  materias
primas, las
condiciones de
produccion, su

procedimiento  de
transformacion, sus
caracteristicas fisicas,
quimicas,  toxicas,
bacteriologicas o de
utilizacion, su
composicion 0
etiquetado;

Sin correlativo

IV.- El procedimiento
de comprobacion de
los caracteres
especificos sefialados
en la fraccion
anterior;
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Sin correlativo

V.- Las modalidades y | ...

periodicidad con que
se deberan ejercer los
controles de calidad
sobre la produccion
del bien en sus
diversas etapas, asi
como en la
transformacion ~ y
comercializacion del
mismo;

Sin correlativo

VI- El régimen de
sanciones para el
€aso de
incumplimiento a las
reglas de uso;

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

V.- E régimen de
sanciones para el caso
de incumplimiento de
las reglas de uso;

Sin correlativo

VII.- La indicacion de
que la marca no
podra ser Heeneciada;

VIL.- La indicacion de
que la marca no podra
ser objeto de licencia;

VIL.- L3 indicacion de
que la marca no podra
ser objeto de licencia;

Sin correlativo

Viil.- La indicacion
sobre el ejercicio de
las acciones legales
de proteccion;

Sin correlativo

IX.- En su caso, el
grado de
concordancia de las
reglas para su uso con
las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas
Mexicanas 0
cualquier otra norma
0 lineamiento
internacional; y
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Sin correlativo

X.- Las demas que
estime pertinentes el
solicitante.

Sin correlativo

las reglas antes
sefialadas permitiran
el acceso a cualquier
persona que cumpla

con las mismas.

Sin correlativo

En el caso de la VI
del presente articulo,
cualquier

modificacion debera
ser inscrita ante el
Instituto para surtir
efectos contra
terceros.

En el caso de la
fraccion VIl del
presente articulo,
cualquier

modificacion debera

ser inscrita ante el

Instituto para surtir
efectos contra
terceros.

En el caso de la
fraccion VIl del
presente  articulo,
cualquier

modificacion  debera
ser inscrita ante el
Instituto para surtir
efectos contra

terceros.

Sin correlativo

Articulo 98 BIS 3.- La
marca de certificacion
no sera objeto de
licencia, quedando su
uso reservado a las
personas cumpla las
condiciones
determinadas en las
reglas para su uso.

Articulo 98 BIS 3.- La
marca de certificacion
no serd objeto de
licencia, quedando su
uso reservado a las
personas que
cumplan con las
condiciones
determinadas en las
reglas para su uso.

Articulo 98 BIS 3-- La
marca de certificacion
no serd objeto de
licencia, quedando su
uso reservado a las
personas que
cumplan con las
condiciones
determinadas en las
reglas para su uso,

Sin correlativo

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

Articulo 98 BIS 4.- El | ...

titular de una marca
de certificacion
autorizara su uso a
toda persona cuyo
producte o servicio
cumpla con las
condiciones
determinadas en las
reglas para su uso.

Sin correlativo

Solo
autorizados

los
podrén
usar junto con fa
marca de
certificacian, el
término “Marca de
Certificacion

Registrada”.

usuarios | ...

Sin correlativo

En caso de las marcas | ...

de certificacion que
protejan indicaciones
geograficas
nacionales se deberd
estar a las
disposiciones
establecidas en el
Titulo Quinto,
Capitulo [l De la
Autorizacion para su
Uso.

CAPITULO 11 BIS

De las Marcas
Notoriamente
Conocidas y Famosas

CAPITULO Il BIS

De las Marcas
Notoriamente
Conocidas y Famosas

CAPITULO 11 BIS

De las Marcas
Notoriamente
Conocidas y Famosas

CAPITULO I BIS

De las Marcas
Notoriamente
Conocidas y Famosas
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Articulo 98 bis. Para
efectos de  su
estimacion 0
declaracion por el
Instituto, se
entenderd que una
marca es
notoriamente
conocida en México,
cuando un sector
determinado del
publico o de los
circulos  comerciales
del pais, conoce la
marca como
consecuencia de las
actividades
comerciales
desarrolladas en
México o en el
extranjero por una
persona que emplea
esa marca en relacion
con sus productos o
servicios o bien, como
consecuencia de la
promocion 0
publicidad de la

misma.

Para efectos de su
estimacion 0
declaracion por el
Instituto, se
entendera que una
marca es famosa en
Meéxico, cuando sea

Articulo 98 TER. Para
efectos de su

estimacion 0
declaracion por el
Instituto, se
entenderda que una
marca es
notoriamente

conocida en México,
cuando un sector
determinado del
piblico o de los
circulos comerciales
del pais, conoce la

marca como
consecuencia de las
actividades
comerciales

desarrolladas en
México o en el
extranjero por una
persona que emplea
esa marca en refacion
con sus productos o
servicios o bien,
como  consecuencia
de la promocion o
publicidad de la
misma.

Para efectos de su

estimacidn 0
declaracion por el
Instituto, se

entendera que una
marca es famosa en
Meéxico, cuando sea
conocida por la

Articulo 98 TER. Para
efectos de su

estimacion 0
declaracion por el
Instituto, se
entendera que una
marca es
notoriamente

conocida en Meéxico,
cuando un sector
determinado del
publico o de los
circulos comerciales
del pais, conoce la

marca como
consecuencia de las
actividades
comerciales

desarrolladas en
México o en el
extranjero por una
persona que emplea
esa marca en relacion
con sus productos o
servicios o  bien,
como consecuencia
de la promocién o
publicidad de 1la
misma.

Para efectos de su

estimacion 0
declaracion por el
Instituto, se

entenderd que una
marca es famosa en
Meéxico, cuando sea
conocida por la

Pagina 44 de 101

21 MARZO 2018



SENADO

DIARIO DE LOS DEBATES

NUMERO 15

conocida por la
mayoria del publico

consumidor.

Aefecto de demostrar
la notoriedad o fama
de la marca, podran
emplearse todos los
medios  probatorios
permitidos por esta

Ley

mayoria del publico
consumidor,

A efecto de

demostrar la
notoriedad o fama de
la marca, podran

emplearse todos los
medios probatorios
permitidos por esta
Ley

mayoria del publico
consumidor.

A efecto de

demostrar la
notoriedad o fama de
la  marca, podran

emplearse todos los
medios probatorios
permitidos por esta
Ley

Articulo 98 BIS-1.- La
declaratoria 0
cualquiera de sus
actualizaciones

constituyen un acto
administrativo  por
medio del cual el
Instituto declara, con
base en los elementos
de prueba aportados,
que las condiciones
por virtud de las
cuales una marca es
notoriamente

conocida o famosa,
subsisten al tiempo en

que el acto se emite.

Articulo 98 BIS-1.- ...

Articulo 98 TER 1.- La
declaratoria ]
cualquiera de sus
actualizaciones
constituyen un acto
administrativo  por
medio del cual el
Instituto declara, con
bhase en los
elementos de prueba
aportados, que las
condiciones por
virtud de las cuales
una  marca es
notoriamente
conocida o famosa,
subsisten al tiempo
en que el acto se
emite.

Articulo 98 TER 1.- La
declaratoria 0
cualquiera de sus
actualizaciones
constituyen un acto
administrativo  por
medio del cual el
Instituto declara, con
base en los
elementos de prueba
aportados, que las
condiciones por
virtud de las cuales
una  marca es
notoriamente
conocida o famosa,
subsisten al tiempo
en que el acto se
emite.

los  impedimentos
previstos en el
articulo 90 fracciones
XV y XV BIS, para la

proteccion de marcas

los  impedimentos
previstos en el
articulo 90 fracciones
XVI y XVII, para la

proteccidn de marcas

Los  impedimentos
previstos en el
articulo 90 fracciones
XVI y XVII, para la

proteccion de marcas
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notoriamente
conocidas o famosas,
se aplicaran  con
independencia de que
éstas se encuentren
registradas )
declaradas.

notoriamente
conocidas o famosas,
se aplicarin con
independencia  de
que  éstas  se
encuentren
registradas 0
declaradas.

notoriamente
conocidas o famosas,
se aplicaran con
independencia  de
que  éstas  se
encuentren
registradas 0
declaradas.

Sin correlativo

Sin correlativo

Articulo 98 BIS-2.- | ...

Para efectos de

Articulo 98 TER 2.-
Para efectos de

Articulo 98 TER 2.-
Para efectos de

obtener la obtener la | obtener la
declaratoria de declaratoria de | declaratoria de
notoriedad o fama, el notoriedad o fama, el | notoriedad o fama, el
solicitante  deberd solicitante  aportara | solicitante aportara
s s los siguientes datos: | los siguientes datos:
los siguientes datos:

I El sector del publico li-a XiL- ... l.-a XilL.- ...

integrado  por  los
consumidores reales
o potenciales que
identifiquen la marca
con los productos o
servicios que ésta
ampara, basados en
una encuesta o
estudio de mercado o
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cualquier otro medio
permitido por la ley.

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

lll. los circulos
comerciales
integrados por los

comerciantes,
industriales 0
prestadores de

servicios relacionados
con el género de
productos o servicios,
que identifiquen [a
marca  con los
productos o servicios
que ésta ampara,
basados en una
encuesta o estudio de
mercado o cualquier
otro medio permitido
por la ley.

IV. La fecha de primer
uso de la marca en

México y en su caso
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en el extranjero.

V. El tiempo de uso
continuo de la marca
en Méxica y en su
caso en el extranjero.

VI. los canales de
comercializacion  en
México y en su caso
en el extranjero.

VIl los medios de
difusion de la marca
en México y en su
caso en el extranjero.

VIl El tiempo de
publicidad efectiva de
la marca en México y
en su caso en el
extranjero.

IX. la inversion
realizada durante los
3 dltimos afios en
publicidad o
promocién de la
marca en México y en
su caso en el

extranjero.

X. El drea geografica
de influencia efectiva
de la marca.

XI. El volumen de
ventas de  los
productos o los
ingresos  percibidos
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por la prestacion de
los servicios
amparados bajo [a
marca, durante los
tltimos 3 afios.

XIL El valor
economico que
representa la marca,
en el capital contable
de la compaiiia titular
de ésta o conforme a
avalio que de Ila
misma se realice.

XIIl. Los registros de la
marca en Meéxico y en
su caso en el
extranjero.

XlIl. Las franquicias y

licencias que
respecto a la marca
hayan sido
otorgadas.

Xlll. Las franquicias y

licencias que
respecto a la marca
hayan sido
otorgadas.

XIV. Las franquicias y
licencias que respecto
a la marca hayan sido
otorgadas.

XIV. El porcentaje de
la participacion de la
marca en el sector o
segmento
correspondiente del
mercado.

XIV. El porcentaje de
la participacion de la
marca en el sector o
segmento
correspondiente del
mercado.

XV. El porcentaje de la
participacion de la
marca en el sector o
segmento
correspondiente  del
mercado.

Sin correlativo

Sin correlativo

Articulo 98 BIS-3.- El
Instituto ~ presumira,
salvo prueba en
contrario, que las

Articulo 98 TER 3.- El
Instituto  presumird,
salvo prueba en
contrario, que las

Articulo 98 TER 3.- El
Instituto  presumird,
salvo prueba en
contrario, que las
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condiciones que condiciones que | condiciones que
originaron la originaron la | originaron la

declaratoria o sus
actualizaciones,

subsisten por un
periodo de cinco afios
a partir de la fecha de
su expedicion; en

consecuencia,

durante dicho
periodo deberd
aplicar seglin
corresponda, el

impedimento previsto
enarticulo 90 fraccion
XV o el previsto en la
fraccion XV BIS, de
manera expedita.

declaratoria o0 sus
actualizaciones,
subsisten por un
periodo de cinco afios
a partir de la fecha de
su expedicion; en
consecuencia,
durante dicho
periodo debera
aplicar segln
carresponda, el
impedimento
previsto en articulo
90 fraccion XVI o el
previsto en |a
fraccion XVII, de
manera expedita.

declaratoria o sus
actualizaciones,
subsisten por un
periodo de cinco afios
a partir de la fecha de
su expedicion; en
consecuencia,
durante dicho
periodo debera
aplicar seglin
corresponda, el
impedimento
previsto en articulo
90 fraccion XVl o el
previsto en la
fraccion XVIl, de
manera expedita,

La declaratoria podra
actualizarse en
cualquier tiempo, a
peticion de quien
tenga interés juridico,
siempre que acredite
que las condiciones
que le dieron origen
subsisten a la fecha de
|a solicitud respectiva.

La declaratoria podra
actualizarse en
cualquier tiempo, a
peticion de quien
tenga interés juridico,
siempre que acredite
que las condiciones
que le dieron origen
subsisten a la fecha
de la solicitud
respectiva.

La declaratoria podra
actualizarse en
cualquier tiempo, a
peticion de quien
tenga interés juridico,
siempre que acredite
que las condiciones
que le dieron origen
subsisten a la fecha
de la  solicitud
respectiva.

Articulo 98 BIS-4.- La
solicitud de
declaracion de
notoriedad o fama se
hara por escrito con
las formalidades que
para las solicitudes y

Articulo 98 TER 4.- La
solicitud de
declaracion de
notoriedad o fama se
hara por escrito con
las formalidades que
para las solicitudes y

Articulo 98 TER 4.- La
solicitud de
declaracion de
notoriedad o fama se
hara por escrito con
las formalidades que

para las solicitudes y
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promociones  estan
sefialadas en esta Ley
y su Reglamento, a la
que se acompafiaran
los elementos
probatorios que
funden la peticion y
en la que se expresara
cuando menos o

promociones  estan
sefialadas en esta Ley
y su Reglamento, a la
que se acompafiaran
los elementos
probatorios que
funden la peticion y
en la que se
expresara  cuando

promociones  estan
sefialadas en esta Ley
y su Reglamento, a la
que se acompanaran
los elementos
probatorios que
funden la peticion y
en la que se
expresara  cuando

siguiente: menos lo siguiente: | menos lo siguiente:
L Nombre, 1. Nombre, | I. Nombre,
nacionalidad, nacionalidad, nacionalidad,

domicilio, teléfono,
fax y correo
electronico del
solicitante y en su
caso de suapoderado;

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

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

ll—ta—marca—y—el
, ‘ .
que-le-correspondey

W Los documentos y
elementos
probatorios que se
acompafian a la
solicitud.

II. Los documentos y
elementos
probatorios que se
acompafian a la
solicitud.

Il. Los documentos y
elementos
probatorios que se
acompaiian a la
solicitud.

Articulo 98  bis-5.
Recibida la solicitud
por el Instituto y
enterado el pago de
las tarifas
correspondientes, se
efectuara el examen
de los elementos,
datos y documentos
aportados.

Articulo 98 TER-S.
Recibida la solicitud
por el Instituto y
enterado el pago de
las tarifas
correspondientes, se
efectuara el examen
de los elementos,
datos y documentos
aportados.

Articulo 98 TER-5.
Recibida la solicitud
por el Instituto y
enterado el pago de
las tarifas
correspondientes, se
efectuara el examen
de los elementos,
datos y documentos
aportados.
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Si a juicio del
Instituto, éstos no
satisfacen los
requisitos legales o
resultan insuficientes
para la comprension
y  andlisis de
cualquiera de los
elementos de |Ia
solicitud, se
prevendrd al
solicitante para que
haga las aclaraciones
] adiciones
necesarias,
otorgandole al efecto
un plazo de cuatro
meses.

Si el solicitante no
cumple con el
requerimiento
dentro del plazo
otorgado, la solicitud
serd desechada.

Si a juicio del
Instituto, éstos no
satisfacen los
requisitos legales o
resultan insuficientes
para la comprension
y  andlisis  de
cualquiera de los
elementos de |la
solicitud, se
prevendra al
solicitante para que
haga las aclaraciones
0 adiciones
necesarias,
otorgandole al efecto
un plazo de cuatro
meses.

Si el solicitante no
cumple con el
requerimiento
dentro del plazo
otorgado, la solicitud
sera desechada.

Si a juicio del
Instituto, éstos no
satisfacen los
requisitos legales o
resultan insuficientes
para la comprension
y  analisis  de
cualquiera de los
elementos de la
solicitud, se
prevendra al
solicitante para que
haga las aclaraciones
] adiciones
necesarias,
otorgandole al efecto
un plazo de cuatro
meses.

Si el solicitante no
cumple con el
requerimiento
dentro del plazo
otorgado, la solicitud
sera desechada.

Articulo 98  bis-6.
Concluido el tramite
de [a solicitud vy
satisfechos los
requisitos legales y
reglamentarios, se
expedira la
declaratoria
correspondiente.

En caso de que el
Instituto niegue el
otorgamiento de la

Articulo 98 TER-6.
Concluido el tramite
de [a solicitud vy
satisfechos los
requisitos legales y
reglamentarios, se
expedira la
declaratoria
correspondiente.

En caso de que el
Instituto niegue el
otorgamiento de la

Articulo 98 TER-6.
Concluido el tramite
de la solicitud y
satisfechos los
requisitos legales y
reglamentarios, se
expedira la
declaratoria
correspondiente.

En caso de que el
Instituto niegue el
otorgamiento de la
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fundamentos legales
de su resolucion y
valorando todos los
elementos
probatorios
recibidos.

fundamentos legales
de su resolucion y
valorando todos los
elementos
probatorios
recibidos.
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declaratoria, lo declaratoria, lo | declaratoria, lo
notificara por escrito notificara por escrito | notificara por escrito
al solicitante, al solicitante, | al solicitante,
expresando los expresando los | expresando los
motivos y motivos y | motivos y

fundamentos legales
de su resolucion y
valorando todos los
elementos
probatorios
recibidos,

Articulo 98 BIS-7.- Las
resoluciones  sobre
declaratorias de
notoriedad o fama
gebardn— car
publicadas en la
Gaceta.

Articulo 98 TER 7.- Las
resoluciones  sobre
declaratorias de
notoriedad o fama
seran publicadas en
la Gaceta.

Articulo 98 TER7.- Las
resoluciones  sobre
declaratorias de
notoriedad o fama
seran publicadas en
la Gaceta.

Articulo 98 BIS-8.- | ...

Procedera la nulidad
de la declaratoria:

Articulo 98 TER 8.-
Procedera la nulidad
de la declaratoria
cuando:

Articulo 98 TER 8.-
Procedera la nulidad
de la declaratoria
cuando:

Cuande se  haya
otorgado en
contravencion a las
disposiciones de este
Capitulo.

l.- Se haya otorgado
en contravencion a
las disposiciones de
esta Ley, y

l.- Se haya otorgado
en contravencion a
las disposiciones de
esta ley, y

e

.- Se  hubiese
concedido a quien no

.- Se  hubiese
concedido a quien no
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tuviera derecho a
obtenerla.

tuviera derecho a
obtenerla.

fypdary—derecho—de
ebtenerla-

las declaraciones | ...

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

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

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

Articulo 98 Bis-9- | ...

Para efectos de su
transmision, la
declaratoria se
considerard ligadaal o

Articulo 98 TER-9.-
Para efectos de su
transmision, la
declaratoria se
considerara ligada al

Articulo 98 TER-9.-
Para efectos de su
transmisidn, la
declaratoria se
considerara ligada al
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los registros

marcarios que le

dieron origen.

o los regisiros
marcarios que e

dieron origen.

o los registros

marcarios que le

dieron origen.

Articulo 113.- ...

Articulo 113.- ...

Articulo 113.- ...

Articulo 113.- ...

l.- Nombre;
nacionalidad y
domicilio del
solicitante;

l.- Nombre y domicilio | ...

del solicitante;

Il.- La representacion
del  signo  que
constituya la marca;

IIl.- La fecha de primer
uso de la marca, la
gue—ne podrd ser
modificada
ulteriormente, o la
mencion de que no se
ha usado. A falta de
indicacion se
presumira que no se
ha usado la marca;

IIl.- La fecha de primer
uso de la marca, ko
o b—paar—sar
B
aadifiaads

ulteriormente: 0, €N
su caso, la mencionde
que no se ha usado. A
falta de indicacion se

presumird que no se
ha usado la marca;

- la de
primer uso de |la

fecha

marca en México, o
en su caso, la
mencion de que no se
ha usado. A falta de
indicacion se
entendera que no se
ha usado la marca;

.- la fecha de
primer uso de la
marca en México, o
en su caso, la
mencion de que no se
ha usado. A falta de
indicacion se
entendera que no se

ha usado la marca;

V.- Los productos o
servicios aes que se
aplicara la marca, y

IV.- Los productos o
servicios especificos a
que se aplicarda la
marca, y

V.- los demds que
prevenga el

V-
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reglamento de esta
Ley.

Articulo  115.- (Se
deroga).

Articulo  115.- (Se
deroga).

Articulo  115.- (Se
deroga).

Articulo 120.-

e
AR RS
ége los supuestos
previstos en los
articulos 4o. y 90 de
esta ley pedrd
RS2y
P rHe—dtre—da

Articulo  120.- E
Instituto otorgara un
plazo improrrogable
de  des—meses,
contados a partir de
la fecha en que surta
efectos la publicacidn
en la Gaceta del
Instituto, para que
cualquier tercero que

tenga interés, se

Articulo  120.- El
Instituto otorgara un
plazo improrrogable
de un mes, contado a
partir de la fecha en
que surta efectos la
publicacion en la
Gaceta del Instituto,
para que cualquier
tercero que tenga

interés, se oponga ala

Articulo  120.- I
Instituto otorgard un
plazo improrrogable
de un mes, contado a
partir de la fecha en
que surta efectos la
publicacion en la
Gaceta del Instituto,
para que cualquier
tercero que tenga

interés, se opongaa la
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oponga a la solicitud
de  registro o
publicacion por
considerar que ésta
incurre

en los

supuestos  previstos
en los articulos 4o. y

90 de esta Ley.

solicitud de registro o
publicacion por
considerar que ésta
los

incurre en

supuestos  previstos
en los articulos 4o. y

90 de esta Ley,

solicitud de registro o
publicacién por
considerar que ésta
los

incurre en

supuestos  previstos
en los articulos 4o. y

90 de esta Ley.

La oposicion debera
presentarse por
escrito, acompafiada
de f—deocumentacion
fHE—i o
e asi
como del
comprobante de pago
tarifa
correspondiente.

de la

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

La oposicion debera
presentarse por
escrito, acompanarse
de
respectivas, asi como

las  pruebas
del comprobante de
pago de la tarifa
correspondiente.

La oposicion debera
presentarse por
escrito, acompafiarse
de
respectivas, asi como

las  pruebas
del comprobante de
pago de la tarifa
correspondiente.

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).
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Transeurrido-elplaze | (Se deroga). (Se deroga). (Se deroga).

E—selieitante—pedra | (Se deroga). (Se deroga). (Se deroga).
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(Se deroga).

(Se deroga).

(Se deroga).

Sin correlativo

Articulo 120 BIS.-
Transcurrido el plazo
a que se refiere el
primer parrafo del
articulo 120, el
Instituto notificara al
solicitante sobre las
oposiciones
recibidas,
otorgandole un plazo
improrrogable de des
meses, contado a
partir de la fecha en
que surta efectos la

notificacion
respectiva, para
manifestar por

escrito lo que a su
derecho convenga en
relacion con la
oposicidn, y, en su
caso, presente

pruebas.

Articulo 120 BIS.-
Transcurrido el plazo
a que se refiere el
primer parrafo  del
120, el
Instituto notificara al

articulo

solicitante a través de
la Gaceta sobre las
oposiciones recibidas,
otorgandole un plazo
improrrogable de un
mes, contado a partir
de la fecha en que

surta efectos la
notificacion
respectiva, para

manifestar por escrito
lo que a su derecho
convenga en relacion
con la oposicion y, en
su caso, presente

pruebas.

Articulo 120 BIS.-
Transcurrido el plazo
a que se refiere el
primer parrafo del
120
Instituto notificara al

articulo el

)
solicitante a través de
la Gaceta sobre las
oposiciones recibidas,
otorgandole un plazo
improrrogable de un
mes, contado a partir
de la fecha en que

surta efectos la
notificacion
respectiva, para

manifestar por escrito
lo que a su derecho
convenga en relacion
con la oposicion y, en
su caso, presente

pruebas.

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 1.-|..

Para el tramite de la
oposicion se
admitirdn toda clase
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de pruebas con
excepcion de la
confesional y
testimonial, salvo que
el testimonio o la
confesion estén
contenidos en
documental, asi como
las  que  sean
contrarias a la moral y
al derecho.

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 2.-
Transcurrido el plazo
a que se refiere el
articulo 120 BIS de
esta Ley, y

desahogadas las
pruehas, las
actuaciones se
pondran a disposicion
del solicitante y de las
personas que
hubieren presentado

oposiciones para que,
en su caso, formulen
por escrito alegatos
en un plazo de diez
dias, los cuales seran
tomados en cuenta
por el Instituto,
Concluido dicho
plazo, se realizara el
examen de fondo de
la solicitud.

Articulo 120 BIS 2.-
Transcurrido el plazo
a que se refiere el
articulo 120 BIS de
esta Ley, y

desahogadas las
pruebas, las
actuaciones se
pondran a disposicion

del solicitante y de las
personas que
hubieren presentado
oposiciones para que,
en su caso, formulen
por escrito alegatos
en un plazo de dos
dias, los cuales seran
tomados en cuenta
por el Instituto. Una
vez transcurrido dicho
plazo se procederd sin
mayor tramite al
examen de fondo.

Articulo 120 BIS 2.-
Transcurrido el plazo
a que se refiere el
articulo 120 BIS de
esta Ley, y

desahogadas las
pruebas, las
actuaciones se

pondran a disposicion
del solicitante y de las
personas que
hubieren presentado
oposiciones para que,
en su caso, formulen
por escrito alegatos
en un plazo de dos
dias, los cuales seran
tomados en cuenta
por el Instituto. Una
vez transcurrido dicho
plazo se procederd sin
mayor tramite  al
examen de fondo,

Sin correlativo

Articulo 120 BIS 3.- La
oposicion al registro o
publicacion de una
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prejuzgara sobre el
resultado del examen
de fondo que realice
el Instituto sobre la
solicitud,
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solicitud no
suspendera el

Sin correlativo

Se suprime

Se suprime

Articulo 122 BIS.- EI
interesado tendra un
plazo adicional de dos
meses para cumplir
los requisitos a que se

refiere el articulo

Articulo 122 BIS.- ...
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anterior, sin  que
medie solicitud
comprobando el pago
de la tarifa que
corresponda al mes
en que se dé

cumplimiento.

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

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

La solicitud se tendra
por abandonada si el
solicitante no da
cumplimiento a los
requerimientos
formulados  dentro
del plazoinicial oenel
adicional a que se
refiere este articulo, o
no presenta el
comprobante de pago
tarifas
correspondientes.

de las

Articulo 124.- Si—el
impedimento se
refiere a la existencia
de uno o varios
registros de mareas
idénticas o similares
en grado de confusion
sobre los cuales exista

[o} se  presente

Articulo  124.- El
Instituto suspendera
el tramite de una
solicitud de registro o
publicacién cuando la
solicitud contenga un
impedimento que se
refiera a la existencia
de uno o Vvarios

Articulo  124.- H
Instituto  suspendera
el tramite de una
solicitud de registro o
publicacion cuando la
solicitud contenga un
impedimento que se
refiera a la existencia
de uno o varios

Articulo  124.- El
Instituto  suspendera
el tramite de una
solicitud de registro o
publicacion cuando la
solicitud contenga un
impedimento que se
refiera a la existencia

varios

de uno o
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de
nulidad, caducidad o

procedimiento

cancelacion, a

registros 0
publicaciones de uno
o varios nombres
comerciales,

idénticos o similares
de
confusion, sobre los

en grado

cuales exista e—se

e
procedimiento  de
declaracion
administrativa  de

nulidad, caducidad o
cancelacion del o los

registros 0
publicaciones de uno
o varios nombres
comerciales, idénticos
o similares en grado
de confusion, sobre
exista

de

los cuales
procedimiento
declaracion

de

nulidad, caducidad o

administrativa

cancelacion del o los
registros o cesacion

de los efectos del

registros 0
publicaciones de uno
0 varios nombres

comerciales, idénticos
o similares en grado
de confusion, sobre

los cuales exista
procedimiento  de
declaracion

administrativa de

nulidad, caducidad o
cancelacion del o los
registros o cesacion

de los efectos del

registros o cesacion | nombre comercial. nombre comercial.
de los efectos del
nombre comercial.

Sin correlativo Este supuesto | Este supuesto | Este supuesto

procedera de oficio o
a peticion de quien
inicie o haya iniciado

procedera de oficio o
a peticion de quien
inicie o haya iniciado

procedera de oficio o
a peticion de quien
inicie o haya iniciado

la  solicitud de|la solicitud de|la solicitud de
declaracion declaracion declaracion
administrativa administrativa administrativa
correspondiente, correspondiente, correspondiente,
dentro del plazo | dentro del plazo | dentro del plazo
establecido en el | establecido en el | establecido en el
oficio de | oficio de | oficio de
impedimento impedimento impedimento
respectivo. respectivo; o bien, | respectivo; o bien,
cuando se presente | cuando se presente
el procedimiento a | el procedimiento a
que se refiere el | que se refiere el
articulo 178 de esta | articulo 178 de esta
Ley. Ley.
Articulo 125.- | Articulo 125.- ...

Concluido el tramite
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de la solicitud vy
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-case el Instituto
ooxs
ccrdteslepsnentads
lasolici I
L .
les—de la resolucion
que Aege—elregistre;
SEER-EOFRESRETS

El Instituto dictara la
resolucion que
corresponda a las
oposiciones
recibidas, expresando
los  motives vy
fundamentos legales
de su resolucion.

Articulo  126.-
Instituto expedira un
titulo por cada marca,
como constancia de
suregistro. El titulowa
ejemplar de la marca
y en el mismo se hard
constar:

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

I.- NUimero de registro
de la marca;
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.- El
constituye la marca;

signo  que

.- El signo que
constituye la marca;

servicios a que se

Productos o

aplicard la marca;

IV.-
domicilio del titular;

Nombre vy

del
en

V.-
establecimiento,

Ubicacion

SuU €aso;

l.aV.-..

lil.aV.-...

LaV.-..

Vi.- de
presentacion de la

Fechas

solicitud; de prioridad
de
primer uso, en su

reconocida  y

caso; y de expedicion,
y

V.-
presentacion de |la

Fechas

solicitud; de prioridad
de
primer Uuso, en su

reconocida  y

caso; y de expedicion;
y

de | ..

VIL.- S vigencia. VII.- Vigencia.
Sin correlativo Sdlo podran
permitirse  cambios

en el titulo de una
marca para corregir
errores evidentes o
de
cambios autorizados

forma.  Los

deberan ser
publicados en la
Gaceta.
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Articulo 128~ la
marca debera usarse
en territorio nacional,
tal como fue
registrada—e—een
feaci
P
fetintive.

Articulo  128.- la
marca deberd usarse
en territorio nacional,
tal como fue
registrada.

Articulo 128.- ...

Articulo 128.- ...

Sin correlativo

Sin correlativo

El titular de una

marca debera
declarar ante el
Instituto,

acompaiiando el
pago de la tarifa
correspondiente el
uso real y efectivo de
la marca.

El titular de una
marca debera
declarar ante el
Instituto,

acompanando el
pago de la tarifa
correspondiente el
uso real y efectivo de
la marca.

Sin correlativo

Sin correlativo

Dicha declaracion se
debera  presentar
durante los tres
meses  posteriores,
contados a partir de
que se cumpla el
tercerafio de haberse

otorgado el registro.

Dicha declaracion se
presentar
durante los tres

debera
meses  posteriores,
contados a partir de
que se cumpla el
tercer afio de haberse
otorgado el registro,

Sin correlativo

Sin correlativo

Siel titular no declara
el uso, el registro
caducara de pleno
derecho.

Si el titular no declara
el uso, el registro
caducara de pleno
derecho,

Articulo 131.- Lk
-

ey

registrada”, las siglas

"M.R." 0 el simbolo #,

solo podra realizarse

"marca

Articulo 131~ Las
leyendas
Registrada”, “Marca
Colectiva Registrada”

"Marca

o “Marca de
Certificacion
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en el caso de los
productos o servicios
para los cuales dicha
marca se encuentre

Registrada”, las siglas
"M.R." o el simbolo ¢,
solo podran usarse
para los productos o

registrada, servicios para los

cuales dicha marca se

encuentre registrada.
Articulo  133.- La | Articulo 133.-... Articulo  133.- la | Articulo 133.- la
renovacion del renovacion del | renovacion del

registro de una marca
debera solicitarse por
el titular dentro de los
seis meses anteriores
al vencimiento de su
Sin

embargo, el Instituto

vigencia.
dard  tramite a
aquellas  solicitudes
que se presenten
dentro de un plazo de
seis meses
posteriores a la
terminacion de la
vigencia del registro.
Vencido este plazo sin
que se presente la
de

renovacion, el

solicitud

registro caducard.

registro de una marca
debera solicitarse por
el titular
acompaiiando el
pago de la tarifa
correspondiente,
declarando el
real y efectivo de la
marca.

uso

registro de una marca
debera solicitarse por
el titular
acompainando el
pago de la tarifa
correspondiente,
declarando el
real y efectivo de la
marca.

uso

Sin correlativo

Sin correlativo

la  solicitud se
presentara dentro de
los seis meses
anteriores al

la  solicitud se
presentara dentro de
los seis meses

anteriores al
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vencimiento de su
vigencia. Sin
embargo, el Instituto
darda tramite a
aquellas solicitudes
que se presenten
dentro de un plazo de
seis meses
posteriores a la
terminacion de la
vigencia.

vencimiento de su
vigencia. Sin
embargo, el Instituto
dara  tramite a
aquellas solicitudes
que se presenten
dentro de un plazo de
seis meses
posteriores a la
terminacion de |la

vigencia,

Sin correlativo

Sin correlativo

Vencido este plazo
sin que se presente la

solicitud de
renovacion, el
registro caducara de
pleno derecho.

Vencido este plazo
sin que se presente la

solicitud de
renovacion, el
registro caducara de
pleno derecho.

Sin correlativo

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

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

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

Articulo 134- La
renovacion del
registro de una marca
solo procederd si el
interesado  presenta
el comprobante del

Sin correlativo

Articulo  134.- (Se
deroga).

Articulo  134.- (Se
deroga).
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pago de la tarifa
correspondiente  y
manifiesta, por
escrito y bajo protesta
de decir verdad, usar
la marca en por lo
menos uno de los
productos o servicios
a los que se aplique y
no haber
dicho

uso por un plazo igual

interrumpido

0 mayor al
contemplado en el
articulo 130 de esta
Ley,

sin causa

justificada,

Articulo 135.- Si una
misma marca se
encuentra registrada
para proteger
determinados
productos o servicios,
bastara que proceda
la  renovacion en
alguno de dichos
registros para que su
uso surta efectos y
beneficie a todos los
registros, previa
del
comprobante de pago
tarifas

correspondiente

presentacion

de las

Sin correlativo

Articulo  135.-
deroga).

(Se

Articulo  135.-
deroga).

(Se

Articulo 145.- Para
efectos de  su
transmision, se

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

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

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

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

Articulo  151.-
registro de una marca
sera nulo cuando:

Sin correlativo

Articulo 15L.- ...

Articulo 151.- ..,

l.- Se haya otorgado
en contravencion de

Sin correlativo

L-alll.-...

l-alll.-...
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las disposiciones de
esta ley o la que
hubiese estado
vigente en la época de
su registro.

No  obstante  lo | Sin correlativo
dispuesto en esta
fraccion, la accion de
nulidad no  podra
fundarse en la
impugnacion de la
representacion  legal
del solicitante del
registro de la marca;

Il.- La marca sea | Sincorrelativo
idéntica o semejante
en grado de
confusion, a otra que
haya sido usada en el
pais o en el extranjero
con anterioridad a la
fecha de presentacion
de la solicitud de la
marca registrada y se
aplique a los mismos o
similares productos o
servicios,  siempre
que, quien haga valer
el mejor derecho por
uso anterior,
compruebe  haber
usado una marca
ininterrumpidamente
en el pais o en el
extranjero, antesde la
fecha de presentacion
0, en su caso, de la
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fecha de primer uso
declarado por el que
la registro;

lll.- El registro se
hubiera otorgado con
base en datos falsos
contenidos en su
solicitud;

Sin correlativo

IV.- Se haya otorgado

por error,
inadvertencia, )
diferencia de
apreciacion,

existiendo en vigor
otro que se considere
invadido, por tratarse
de una marca que sea
igual o semejante en
grado de confusion y
que se aplique a
servicios o productos
iguales o similares; ¥

Sin correlativo

IV.- Se haya otorgado

por error,
inadvertencia, o
diferencia de

apreciacion,
existiendo en vigor
otro que se considere
invadido, por tratarse
de una marca que sea
igual o semejante en
grado de confusion y
que se aplique a
servicios o productos
iguales o similares;

IV.- Se haya otorgado

por error,
inadvertencia, 0
diferencia de
apreciacion,

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

V.- H agente, el
representante, el
usuario 0 el
distribuidor del titular
de una  marca
registrada en el
extranjero, solicite y
obtenga el registro a
su nombre de esta u
otra similar en grado
de confusion, sin el
consentimiento

Sin correlativo

V.- El agente, el
representante, el
usuario 0 el
distribuidor del
titular, o cualquier
otra persona que
haya tenido relacién
con el titular, directa
o indirecta, de una
marca registrada en el
extranjero, solicite y
obtenga el registro,
de ésta u otra
semejante en grado

V.- E agente, el
representante, el
usuario 0 el
distribuidor del
titular, o cualquier
otra persona que
haya tenido relacion
con el titular, directa
o indirecta, de una
marca registrada en el
extranjero, solicite y
obtenga el registro,
de ésta u otra
semejante en grado
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expreso del titular de
la marca extranjera.

de confusion, a su
nombre  sin el
consentimiento

expreso del titular de
la marca extranjera, y

de confusion, a su
nombre  sin el
consentimiento

expreso del titular de
la marca extranjera, y

Sin correlativo

Sin correlativo

VI.- Se haya obtenido
de mala fe,

VI.- Se haya obtenido
de mala fe.

las  acciones de
nulidad  gue—se
deriven del presente
articulo podrén
ejercitarse dentro de
un plazo de cinco
afios, contado a partir
de la fecha en que
surta sus efectos la
publicacién del
registro en la Gaceta,
excepte las relativas a
las fracciones |y V que
podran ejercitarse en
cualquier tiempo y=

las  acciones de
nulidad previstas en
las fracciones II, lll y
IV del
articulo

presente
podran
ejercitarse dentro de
un plazo de cinco
afos, contado a partir
de la fecha en que
surta sus efectos la
publicacion del
registro en la Gaceta.
las relativas a las
fracciones |, V y VI
podran ejercitarse en

las acciones de
nulidad previstas en
las fracciones I, Il y
IV del
articulo

presente
podran
ejercitarse dentro de
un plazo de cinco
afios, contado a partir
de la fecha en que
surta sus efectos la
publicacion del
registro en la Gaceta.
las relativas a las
fracciones I, V y VI
podrén ejercitarse en

e cualquier tiempo. cualquier tiempo.
163 i

eopbe—delnlzi—da

e

Articulo  152.-  El | Sin correlativo Articulo 152.- ... Articulo 152.- ...

registro caducara en
los siguientes casos:

l.- Cuando no se
renueve en  los
términos de esta Ley,
y

Sin correlativo
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Il.- Cuando la marca
haya dejado de usarse
durante los tres afios
consecutivos
inmediatos anteriores
a la solicitud de
declaracion
administrativa de
caducidad, salvo que
exista causa
justificada a juicio del
Instituto.

Sin correlativo

Il.- Cuando la marca
haya dejado de usarse
durante los tres afios
consecutivos
inmediatos anteriores
a la solicitud de
declaracion
administrativa de
caducidad, salvo que
exista causa
justificada a juicio del
Instituto, y

II.- Cuando la marca
haya dejado de usarse
durante los tres afios
consecutivos
inmediatos anteriores
a la solicitud de
declaracion
administrativa de
caducidad, salvo que
exista causa
justificada a juicio del
Instituto, y

Sin correlativo

Sin correlativo

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

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

Articulo  155.- La
declaracion de
nulidad, caducidad o
cancelacion del
registo  de una
marca, se hard
administrativamente
por el Instituto de
oficio, a peticion de
parte o del Ministerio
Publico Federal,
cuando tenga algun
interés la Federacion.
La caducidad a la que
se refiere la fraccion |
del articulo 152 de
esta Ley, no requerird
de declaracion

Sin correlativo

Articulo  155.- la
declaracion de
nulidad, caducidad o
cancelacion del
registro de una
marca, se hara
administrativamente
por el Instituto de
oficio, a peticion de
parte o del Ministerio
Piblico Federal,
cuando tenga algun
interés la Federacion.
La caducidad a la que
se refieren las
fracciones | y il del
articulo 152 de esta
Ley, no requerirad de
declaracion

Articulo  155.- la
declaracion de
nulidad, caducidad o
cancelacion del
registro de una
marca, se hard
administrativamente
por el Instituto de
oficio, a peticion de
parte o del Ministerio
Piblico Federal,
cuando tenga algtin
interés la Federacion.
La caducidad a la que
se  refieren las
fracciones 1y Il del
articulo 152 de esta
Ley, no requerira de
declaracion
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administrativa
parte del Instituto.

por

administrativa
parte del Instituto.

por

administrativa  por

parte del Instituto.

Articulo  180.-
solicitudes y

Las

promociones deberan
ser firmadas por el
interesado o su

representante y estar

acompafiadas  del
comprobante de pago
de la tarifa

correspondiente;—en
su—<as0, La falta de
firma de la solicitud o
promocion producira
su desechamiento de
planoren-el case-de-la
falta de pago de—ta
tarifa
requerira al
promevenie;

etorsendste un plazo
de cinco dias habiles
B ]
Sue——HBa et
emision—y—séle en

caso de

el Instituto

1

Articulo 180,
solicitudes y
promociones deberan
ser firmadas por el
interesado o su
representante y, ensu
estar
acompafadas  del
comprobante de pago
de la tarifa

correspondiente.

caso,

las | ...

Sin correlativo

La falta de firma de la
solicitud o promocion
producird su
desechamiento  de

plano.
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Sin correlativo

Ante la falta del]..

comprobante de
pago, el Instituto
requerira, por Unica
ocasion, al solicitante
para que exhiba el
pago de las tarifas
que correspondan en
un plazo de cinco dias
habiles. En caso de no
cumplir  con el
requerimiento dentro
del plazo sefialado, la
solicitud o promocion
serd desechada de
plano.

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

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

Sin correlativo

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

En los procedimientos
de declaracion
administrativa

previstos en la

presente  ley, las
resoluciones de
tramite y definitivas
dictadas dentro-dedes
mismes; asl  como
todas aquellas
dictadas en

procedimientos

seguidos en rebeldia,
podran ser notificadas
a las partes por
estrados en el
instituto y mediante
publicacion en la
Gaceta, cuando no

haya sido posible

En los procedimientos
de declaracion
administrativa

previstos en la
presente Ley,
incluyendo  aquellos
seguidos en rebeldia,
las resoluciones de
tramite y definitivas
dictadas podran ser
notificadas a  las
partes por estrados en
el Instituto y
mediante publicacion
en la Gaceta, cuando
no haya sido posible
realizarla  en el
domicilio al que se

refiere el  primer

Pégina 77 de 101



272

SENADO

DIARIO DE LOS DEBATES

NUMERO 15

realizarla  en e
domicilio al que se

parrafo del presente
articulo.

refiere el parrafo

e

Sin correlativo El promovente | El promovente debera | El promovente debera
debera comunicar al | comunicar al Instituto | comunicar al Instituto
Instituto  cualquier | cualquier cambio en | cualquier cambio en

cambio en el
domicilio para oir y
recibir notificaciones.
En caso de que no sé
dé aviso, las
notificaciones que se
practiquen se
tendran por
legalmente realizadas
en el domicilio que
aparezca en el
expediente.

el domicilio para oir y
recibir notificaciones.
En caso de que no se
de aviso, las
notificaciones que se
practiquen se tendran

por legalmente
realizadas en el
domicilio que

aparezca en el
expediente.

el domicilio para oir y
recibir notificaciones.
En caso de que no se
dé aviso, las
notificaciones que se
practiquen se tendran

por legalmente
realizadas en el
domicilio que

aparezca en el
expediente.

Articulo 184.- En los

plazos fijados por esta
ley en dias, se
computaran

Unicamente los

habiles; traténdose de
términos referidos a
meses o afos, el
computo se hara de
fecha a  fecha,
considerando incluso

los dias inhabiles.

Articulo 184.- ...

Los plazos empezaran
a correr al dia

Los plazos empezardn
a correr al dia habil
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fecha que en la propia
Gaceta se indique o,
en su defecto, al dia
siguiente de aquél en
que se ponga en
circulacion,

fecha que en la propia
Gaceta se indique o,
en su defecto, al dia
habil
aquél en que se ponga

siguiente de

en circulacion.
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siguiente  de la |siguiente de la
notificacion notificacion

respectiva. Las | respectiva. Las
publicaciones en | publicaciones en
Gaceta surtiran | Gaceta surtiran
efectos de | efectos de
notificacion en la | notificacion en la

Articulo  213.- Son | Sin correlativo Articulo 213.- ... Articulo 213.- ...
infracciones

administrativas:

l.aVl-... Sin correlativo LaVl-... LaVl-...

VIl.-  Usar como | Sin correlativo Vil.- Usar como |VIL.- Usar como
marcas las marcas las | marcas las
denominaciones, denominaciones, denominaciones,
signos, simbolos, signos, simbolos, | signos, simbolos,
siglas o emblemas a siglas o emblemas a | siglas o emblemas a
que se refiere el que se refiere el | que se refiere el

articulo 4o. y las
fracciones VII, VIII, 1X,

articulo 4o. y las
fracciones VII, VIII, IX,

articulo 4o. y las
fracciones VII, VIII, IX,

XIL, XIM, XIV y XV del Xil, Xil, XIvV, XV, XV, | XII, XIlI, XIV, XV, XV1,
articulo 90 de esta XVl y XX del articulo | XVII y XX del articulo
Ley; 90 de esta Ley; 90 de esta Ley;
VIIL a XXXIIL-. .. Sin correlativo VIIL a XXXIIL.-. ... VIIL a XXXIIL-. ...
Sin correlativo TRANSITORIOS TRANSITORIOS TRANSITORIOS
Sin correlativo PRIMERO.- El | PRIMERO.- El | PRIMERO.- El
presente Decreto | presente Decreto | presente Decreto
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entrara en vigor a los
freinta dias habiles
siguientes a su
publicacion en el
Diario Oficial de la
Federacidn.

entrara en vigor a los
sesenta dias habiles
siguientes a  su
publicacion en el
Diario Oficial de la
Federacion.

entrard en vigor a los
sesenta dias habiles
siguientes a  su
publicacion en el
Diario Oficial de la
Federacion.

21 MARZO 2018

SEGUNDO.- Las | ...
solicitudes de registro
de marca o aviso

Sin correlativo

comercial 0
publicacion de
nombre  comercial,
incluyendo las
oposiciones que se
hayan presentado,
que se encuentren en
tramite a la entrada
en vigor del presente
decreto se resolveran
conforme a las
disposiciones
vigentes al momento
de su presentacion.

V. Resolutivo

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones Dictaminadoras consideran aprobar en
sus términos la Minuta materia del presente dictamen, y someten a consideracion de esta
Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO UNICO.- Se reforman el articulo 58, segundo parrafo; el articulo 87; el articulo 88; el
articulo 89, fracciones I, il y IV; el articulo 90, fracciones I, II, IlI, IV, V, VI, VII, VIIL, IX, X1, X1, XIII, XIV,
XV, XVl y XVII; la denominacion del Capitulo Il del Titulo Cuarto; el articulo 96; el articulo 97; el
articulo 98; el articulo 98 BIS; el articulo 98 BIS-1; el articulo 98 BIS-2; el articulo 98 BIS-3, el articulo
98 BIS-4; el articulo 113, fracciones |, I, lll y IV; el articulo 120; el articulo 122 BIS, segundo pérrafo;
el articulo 124; el articulo 125, tercer parrafo; el articulo 126, primer parrafo, fracciones I, VI y VII;
el articulo 131; el articulo 133, primer parrafo; el articulo 145; el articulo 146; el articulo 151,
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fracciones IV y V, y Gltimo parrafo; el articulo 152, fraccion II; el articulo 155; el articulo 180; el
articulo 183; el articulo 184, segundo parrafo; y el articulo 213, fraccién VII. Se adicionan el articulo
89, con las fracciones V, VI, VIl y VIII; el articulo 90, con un parrafo a la fraccion XIIl, con dos parrafos
a la fraccion X1V, con los incisos a), b), ), d) y un parrafo a la fraccion XVIy con las fracciones XVIII,
XIX, XX, XXI, XXIl y con un segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo 97 BIS; el articulo 97 BIS-1;
el articulo 98 TER; el articulo 98 TER-1; el articulo 98 TER-2; el articulo 98 TER-3; el articulo 98 TER-
4 el articulo 98 TER-5; el articulo 98 TER-6; el articulo 98 TER-7; el articulo 98 TER-8; el articulo 98
TER-9; el articulo 120 BIS; el articulo 120 BIS-1; el articulo 120 BIS-2; el articulo 120 BIS-3; el articulo
124, con un segundo parrafo; el articulo 126, con un segundo parrafo; el articulo 128, con un
segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo 133, con segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo
151, con una fraccion VI; el articulo 152, con una fraccion Ill; el articulo 180, con un segundo y tercer
parrafos; el articulo 183, con un segundo y cuarto parrafos, pasando el actual segundo a ser tercer
parrafo. Y se derogan el articulo 90, fraccion XV-BIS; el articulo 98 BIS-5; el articulo 98 BIS-6; el
articulo 98 BIS-7; el articulo 98 BIS-8; el articulo 98 BIS-9; el articulo 115; el articulo 120, tercer,
cuarto, quinto y sexto parrafos; el articulo 134; y el articulo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial
para quedar como sigue:

Articulo 58.- ...

El plazo a que se refiere €l parrafo anterior, se contara a partir del dia habil siguiente al del
vencimiento del plazo de dos meses previsto en los articulos antes referidos.

Articulo 87.- Cualquier persona, fisica o moral, podra 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.

Articulo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la proteccidn, que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Articulo 89.- ...

I.- Las denominaciones, letras, numeros, elementos figurativos y combinaciones de colores, asi
como los signos holograficos;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente;

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada
o un nombre comercial publicado;
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V.- Los sonidos;
Vl.- Los olores;

VII.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el
tamanio, disefio, color, disposicion de la forma, etiqueta, empaque, la decoracion o cualquier otro
que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado; y

VIII.- La combinacion de los signos enunciados en las fracciones | a Vi del presente articulo,
Articulo 90.- ...

.- Los nombres técnicos o de uso comtin de los productos o servicios que pretenden distinguirse
con fa marca, asi como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que,
en el lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales
o genéricos de los mismos;

II.- Las formas tridimensionales que sean del dominio ptiblico o que se hayan hecho de uso comun
y aquellas que carezcan de distintividad; asi como, la forma usual y corriente de los productos o
servicios, o; la impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

IIl.- Los hologramas que sean del dominio piiblico y aquellos que carezcan de distintividad;

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivos de los
productos o servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos
descriptivos o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen o la época de produccion de los productos o servicios;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompafiados de
otros signos que les den un cardcter distintivo;

VI.- La traduccion, la variacion ortografica caprichosa o la construccion artificial de palabras no
registrables, asi como la transliteracion de signos no registrables;

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

VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados por un

Estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
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IX.- Los signos que reproduzcan o imiten los nombres, signos o la representacion grafica de
candecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

K-

Xl.- Las denominaciones de origen, indicaciones geograficas, denominaciones o signos de lugares,

que se caractericen por la fabricacion o produccion de ciertos productos o la prestacion de ciertos

servicios; asi como aquellos que se acompafien de expresiones tales como: "génera”, "tipo”,
nn

"manera", "imitacion", “producido en”, “con fabricacidn en” u otras similares que creen confusion
en el consumidor o impliquen competencia desleal;

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

XlIl.- Los nombres, apellidos, apelativos o seuddnimos de personas que hayan adquirido tal
prestigio, reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociacion, inducir al
error, confusidn o engario al publico consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista
consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente,

Asimismo, no seran registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas
de personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho
correspondiente.

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

Asimismo, no sera registrable como marca la reproduccion, ya sea total o parcial, de obras
literarias o artisticas, sin la autorizacion correspondiente del titular del derecho de autor.

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

XV.- Los signos susceptibles de engaiiar al piblico o inducir a error. Entendiéndose por tales, los

que constituyan falsas indicaciones sobre: la naturaleza, componentes, cualidades o el origen
empresarial, de los productos o servicios que pretenden distinguir;
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XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o
haya declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capitulo I BIS, del Titulo
Cuarto, para seraplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita
pudiese:

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

b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
¢) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o

d) Diluir el cardcter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

XVII.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime
o haya declarado famosa en términos del Capitulo Il BIS, del Titulo Cuarto; para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio.

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

XVIIL.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion, a una marca en tramite de registro
presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o
en tramite por el mismo titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

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

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

XXL.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a

variedades vegetales protegidas, asi como las razas de animales, que puedan causar confusion en
el publico consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y
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XXIL.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el
registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y practicas en el sistema de
propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja
indebida en perjuicio de su legitimo titular.

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones |, II, Ill, IV, V'y VI del presente articulo, cuando la
marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un caracter
distintivo derivado del uso que se hubiere hecho en el comercio.

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

No serd aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas

semejantes en grado de confusion del presente articulo, cuando se exhiba el consentimiento
expreso, por escrito, de conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capitulo I
De las Marcas Colectivas y de Certificacion

Articulo 96.- Podran solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente
constituidas, para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que
éstos posean calidad o caracteristicas comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o
servicios de terceros.

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

Articulo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberan presentar las reglas para su uso,
que contendran lo siguiente:

1.- El nombre de la asociacion o sociedad que sera titular de la marca;
IL.- La representacion de la marca;
1il.- Los productos o servicios a que se aplicara la marca;

IV.- Las caracteristicas o cualidades comunes de los productos o servicios;
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V.- Los procesos de elaboracidn, produccion empaque, embalaje o envasado;

VI.- La indicacion de que la marca no podra ser transmitida a terceras personas y de que su uso
quedara reservado a los miembros de la asociacion o sociedad;

VII.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
VIII.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;

IX.- La indicacidn sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion, y

X.- Las demds que estime pertinentes el solicitante.

En el caso de la fraccion IX del presente articulo, cualquier modificacion debera ser inscrita ante
el Instituto para surtir efectos contra terceros.

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

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

Articulo 98.- Se entiende por marca de certificacion un signo que distingue productos y servicios
cuyas cualidades u otras caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales como:

l.- Los componentes de los productos;

II.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sida elaborados o los servicios prestados;
IIl.- La calidad, procesos u otras caracteristicas de los productos o servicios, y

IV.- El origen geografico de los productos.

Articulo 98 BIS.- La marca de certificacidn podra estar conformada por el nombre de una zona
geografica o que contenga dicho nombre, u otra indicacion conocida por hacer referencia a la
citada zona, que identifique un producto como originario de la misma, cuando determinada
calidad, reputacion, u otra caracteristica del producto sea imputable fundamentalmente a su

origen geografico.

En el caso de indicaciones geograficas nacionales protegidas como marcas de certificacion, se
entendera que éstas son bienes de dominio del poder publico de la Federacidn.
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Articulo 98 BIS-1.- Podra solicitar el registro cualquier persona moral, siempre y cuando no
desarrolle una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestacidn del
servicio de la misma naturaleza o tipo que aquella certifica.

Cuando la marca de certificacidn se constituya por una indicacion geografica nacional, sélo podran
solicitar el registro:

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

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

1Il.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal, y

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

Articulo 98 BIS-2.- La solicitud de registro de una marca de certificacion debera acompafiarse de
las reglas para su uso, en las que se indique:

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

II.- La representacion de la marca;

1II.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio
tales como el origen de las materias primas, las condiciones de produccidn, su procedimiento de
transformacion, sus caracteristicas fisicas, quimicas, toxicas, bacterioldgicas o de utilizacion, su

compasicion o etiquetado;

IV.- El procedimiento de comprobacion de los caracteres especificos sefialados en la fraccion
anterior;

V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberan ejercer los controles de calidad sobre la
produccion del bien en sus diversas etapas, asi como en la transformacion y comercializacion del
mismo;

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

VII.- La indicacidn de que la marca no podra ser objeto de licencia;

VIil.- La indicacidn sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion;
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1X.- En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales
Mexicanas, Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante,
Las reglas antes sefialadas permitiran el acceso a cualquier persona que cumpla con las mismas.

En el caso de la fraccion VIl del presente articulo, cualquier modificacion deberd ser inscrita ante
el Instituto para surtir efectos contra terceros.

Articulo 98 BIS-3.- La marca de certificacion no sera objeto de licencia, quedando su usc reservado
a las personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

Articulo 98 BIS-4.- El titular de una marca de certificacion autorizara su uso a toda persona cuyo
producto o servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

En caso de las marcas de certificacidn que protejan Indicaciones geograficas nacionales se deberd
estar a las disposiciones establecidas en el Titulo Quinto, Capitulo Il De la Autorizacion para su
Uso.

CAPITULO 11 BIS
De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Articulo 98 TER. Para efectos de su estimacion o declaracidn por el Instituto, se entendera que
una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del ptblico o de
los circulos comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca
en relacion con sus productos o servicios o bien, como consecuencia de la promocion o publicidad
de [a misma,

Para efectos de su estimacion o declaracion por el Instituto, se entenderd que una marca es
famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del piblico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran emplearse todos los medios
probatorios permitidos por esta Ley.

Articulo 98 TER-1.- La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto
administrativo por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba
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aportados, que las condiciones por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o
famosa, subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el articulo 90 fracciones XV1y XVII, para la proteccion de marcas
notoriamente conocidas o famosas, se aplicaran con independencia de que éstas se encuentren

registradas o declaradas.

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

1. El sector del pablico integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la
marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de
mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

II. Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la
marca con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de
mercado o cualquier otro medio permitido por la ley.

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

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VI. Los canales de comercializacion en México y en su caso en el extranjero,

VII. Los medios de difusidn de la marca en México y en su caso en el extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso en el extranjero.

IX. La inversion realizada durante los 3 ultimos afios en publicidad o promocion de la marca en
México y en su caso en el extranjero.

X. El drea geografica de influencia efectiva de la marca.

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

XII. El valor econdmico que representa la marca, en el capital contable de la compaiiia titular de
ésta o conforme a avaltio que de la misma se realice.
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Xil. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.

XIV. El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento correspondiente del
mercado.

Articulo 98 TER-3.- El Instituto presumird, salvo prueba en contrario, que las condiciones que
originaron la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco afios a partir de
la fecha de su expedicion; en consecuencia, durante dicho periodo debera aplicar segun
corresponda, el impedimento previsto en articulo 90 fraccion XVI o el previsto en la fraccion XVII,
de manera expedita.

La declaratoria podra actualizarse en cualquier tiempo, a peticion de quien tenga interés juridico,
siempre que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud
respectiva.

Articulo 98 TER-4.- La solicitud de declaracion de notoriedad o fama se hara por escrito con las
formalidades que para las solicitudes y promociones estan sefialadas en esta Ley y su Reglamento,
a la que se acompafiaran los elementos probatorios que funden la peticion y en la que se
expresara cuando menos lo siguiente:

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

II. Los documentos y elementos probatorios que se acompaiian a la solicitud.

Articulo 98 TER-5. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas
correspondientes, se efectuard el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la
comprension y analisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendra al solicitante
para que haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo de cuatro
meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud sera
desechada.

Articulo 98 TER-6. Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y
reglamentarios, se expedira la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificara por escrito al

solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucion y valorando todos los
elementos probatorios recibidos.
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Articulo 98 TER-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama seran publicadas en
la Gaceta.

Articulo 98 TER-8.- Procedera la nulidad de la declaratoria cuando:
.- Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta Ley, y
IL.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

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

Articulo 98 TER-9.- Para efectos de su transmision, la declaratoria se considerara ligada al o los
registros marcarios que le dieron origen.

Articulo 113.- ...
1.- Nombre y domicilio del solicitante;
II.- La representacion del signo que constituya la marca;

1Il.- La fecha de primer uso de la marca en México, o en su caso, la mencion de que no se ha usado.
A falta de indicacion se entendera que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios especificos a los que se aplicara la marca, y
V.-
Articulo 115.- (Derogado).

Articulo 120.- El Instituto otorgara un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha
en que surta efectos la publicacion en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga
interés, se oponga a la solicitud de registro o publicacion por considerar que ésta incurre en los
supuestos previstos en los articulos 4o. y 90 de esta Ley.

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

Articulo 120 BIS.- Transcurrido el plazo a que se refiere el primer parrafo del articulo 120, el
Instituto notificara al solicitante a través de la Gaceta sobre las oposiciones recibidas, otorgandole
un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificacion
respectiva, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga en relacion con la oposicion
Y, ensu caso, presente pruebas.
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Articulo 120 BIS-1.- Para el tramite de la oposicion se admitiran toda clase de pruebas con
excepcion de la confesional y testimonial, salvo que el testimonio o la confesion estén contenidos
en documental, asi como las que sean contrarias a la moral y al derecho.

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

Articulo 120 BIS-3.- La oposicion al registro o publicacion de una solicitud no suspendera el
tramite, ni tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto
sobre la solicitud.

Articulo 122 BIS.- ...

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

Articulo 124.- El Instituto suspendera el tramite de una solicitud de registro o publicacion cuando
la solicitud contenga un impedimento que se refiera a la existencia de uno o varios registros o
publicaciones de uno o varios nombres comerciales, idénticos o similares en grado de confusion,
sobre los cuales exista o se presente procedimiento de declaracion administrativa de nulidad,
caducidad o cancelacion del o los registros o cesacion de los efectos del nombre comercial.

Este supuesto procedera de oficio o a peticion de quien inicie o haya iniciado la solicitud de
declaracién administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de
impedimento respectivo; o bien, cuando se presente el procedimiento a que se refiere el articulo
178 de esta Ley.

Articulo 125.-...

El Instituto dictara la resolucion que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los
motivos y fundamentos legales de su resolucién.

Articulo 126.- El Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El titulo
comprendera la representacion de la marca y en el mismo se hara constar:
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II.- El signo que constituye la marca;
lll.-aV.-..

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

VII.- Vigencia.

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

Articulo 128.- ...

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

Dicha declaracion se debera presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de
que se cumpla el tercer afio de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducara de pleno derecho.
Articulo 131.- Las leyendas "Marca Registrada”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de
Certificacion Registrada”, las siglas "M.R." 0 el simbolo ®, sélo podran usarse para los productos o

servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Articulo 133.- La renovacion del registro de una marca deberd solicitarse por el titular
acompaniando el pago de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la marca.

La solicitud se presentara dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin
embargo, el Instituto dara tramite a aquellas solicitudes que se presenten dentro de un plazo de

seis meses posteriores a la terminacidn de la vigencia.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro caducara de pleno
derecho.

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

Articulo 134.- (Se deroga).

Articulo 135.- (Se deroga).
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Articulo 145.- Para efectos de su transmisién, se consideraran ligados los registros o solicitudes en
tramite de las marcas de un mismo titular, cuando €stas sean idénticas y amparen similares
productos o servicios, o bien sean semejantes en grado de confusion y se apliquen a los mismos o
similares productos o servicios.

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

Articulo 151.-...
l-alll.-..

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

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

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones II, Ill y IV del presente articulo podran ejercitarse
dentro de un plazo de cincoafios, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacién
del registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones I, V y VI podran ejercitarse en cualquier
tiempo.

Articulo 152.- ...

l-...

II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores
a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio

del Instituto, y

1Il.- Cuando no se realice la declaratoria de uso real y efectivo en términos del articulo 128 de esta
Ley.

Articulo 155.- La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacién del registro de una marca, se hard
administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Pablico Federal,
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cuando tenga algun interés la Federacion. La caducidad a la que se refieren las fracciones [y Il del
articulo 152 de esta Ley, no requerira de declaracion administrativa por parte del Instituto.

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

La falta de firma de la solicitud o promocidn producira su desechamiento de plano.

Ante |a falta del comprobante de pago, el Instituto requerira, por tnica ocasidn, al solicitante para
que exhiba el pago de las tarifas que correspondan en un plazo de cinco dias habiles. En caso de
no cumplir con el requerimiento dentro del plazo sefialado, la solicitud o promacion serd
desechada de plano.

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

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

En los procedimientos de declaracion administrativa previstos en la presente Ley, incluyendo
aquellos seguidos en rebeldia, las resoluciones de tramite y definitivas dictadas podran ser
notificadas a las partes por estrados en el Instituto y mediante publicacion en la Gaceta, cuando no
haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el parrafo primer parrafo el presente
articulo.

El promovente debera comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oir y recibir
notificaciones. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendran por
legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Articulo 184.- ...

Los plazos empezaran a correr al dia habil siguiente de la notificacion respectiva. Las publicaciones
en Gaceta surtiran efectos de notificacion en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su
defecto, al dia habil siguiente de aquél en que se ponga en circulacion.

Articulo 213.- ...

l-aVl-..

VII.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se refiere el
articulo 4o. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIl y XX del articulo 90 de esta Ley;
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VIIL-a XXX -
TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrara en vigor a los sesenta dias habiles siguientes a su
publicacion en el Diario Oficial de la Federacion.

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

Sala de Comisiones del Senado de la Republica, a los 15 dias del mes de marzo del afio Dos Mil
Dieciocho.
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22-03-2018 y 03-04-2018

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, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Propiedad Industrial, en materia de reconocimiento de marcas.

Aprobado en lo general y en lo particular, por 75 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Diario de los Debates 21 de marzo de 2018.

Discusion y votacion 22 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018.

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,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE MARCAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesion Publica Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 22 de Marzo de 2018

Tenemos la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de
Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, en materia de reconocimiento de marcas.

(Dictamen de segunda lectura)

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de este dia, consulte la Secretaria
a la Asamblea, en votacién econdmica, si se omite su lectura.

La Secretaria Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Consulto a la Asamblea, en votacién econémica, si se
omite la lectura del anterior dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

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

Si se omite la lectura, sefor Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Avila: Se concede el uso de la palabra al Senador Héctor Larios
Cordova, para presentar el dictamen a nombre de las comisiones.

El Senador Héctor Larios Coérdova: Gracias, con el permiso de la Presidencia. De manera muy breve.

Esta es una propuesta de reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, que tiene como propdsito central
homologar nuestra legislacion de reconocer la propiedad industrial, en materia de marcas y materia de marcas
materia de marcas colectivas a lo que impera en la mayor parte del mundo.

Ahorita, particularmente con Europa, que estamos en un proceso de negociacion o de cierre de la negociacion
de la revisién del Tratado de Libre Comercio y tiene que ver con dos temas, exclusivamente. Cambiar el término
tradicional de marca que es todo signo visible que distingue a un producto por un concepto que ya existe en la
mayor parte de los paises, todo signo perceptible por los sentidos.



Es decir, que no solamente existen marcas visuales, sino que también se puedan registrar marcas olfativas o
marcas auditivas. El ejemplo clasico de las marcas auditivas es por ejemplo en Europa esta registrada y en
varias partes del mundo, la marca auditiva de la motocicleta Harley-Davidson, el ruido caracteristico de ese
motor es parte de la marca que esta registrada de esa motocicleta, o en casi todo el mundo esta registrada para
una marca de celulares en particular el ruidito, el sonido, el timbre particular que hacen.

Aqui en México no se pueden registrar porque la legislacion habla de marcas como signos visibles, pero se trata
de poner en sentido amplio, para que podamos estar acordes a la Organizaciéon Mundial de Propiedad Industrial
y alo que existe en la legislacion de nuestros socios comerciales.

El otro se refiere a adecuar las marcas colectivas para incluir las marcas de certificacion, ese es un tema de
enorme valor para México, por ejemplo, alguien tiene un producto y logra que lo certifiquen como producto
organico, es un pollo organico o es cualquier tipo de producto que sea organico y esta certificado naturalmente
que le da un valor a ese producto que pueda registrarlo como esa certificacion y sea protegido por la ley, que
la ley proteja las certificaciones de productos organicos, de coches etcétera.

Eso existe también en otras legislaciones, en marcas colectivas y son los dos Unicos cambios que se proponen
a la Ley de la Propiedad Industrial.

Es una minuta que nos llegé de la Camara de Diputados, alla fue aprobada hace un par de semanas y si es
urgente aprobarla rapido, porque hay un tema que esta atorado en la negociacion del Tratado de Libre Comercio
con Europa, que tiene que ver, precisamente, con que México reconozca este tipo de conceptos.

Es cuanto, sefior Presidente.
El Presidente Senador David Monreal Avila: Gracias, Senador Larior Cérdova.
En consecuencia, esta a discusion en lo general.

Informo a la Asamblea, que para la discusion en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes
oradores, Senador Jorge Aréchiga Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en
pro; el Senador Jorge Toledo Luis, que nos hizo llegar el texto de su participacion para que se integre al Diario
de los Debates.

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Aréchiga Avila del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, para hablar a favor del dictamen.

EL Senador Jorge Aréchiga Avila: Muchas gracias, sefior Presidente. Compafieras y compafieros Senadores:

Una de las condiciones indispensables para el desarrollo econdmico es que los inversionistas, emprendedores
y demas actores que depositan su confianza en nuestro pais, cuenten con la seguridad de que sus recursos se
encuentran debidamente protegidos por las leyes mexicanas.

Esos recursos productivos no sélo se refieren a dinero, instalaciones, infraestructura, inmuebles o capital
humano, sino también a bienes materiales como marcas, ideas o disefios que en el ambito comercial e industrial,
distinguen a los diferentes bienes y servicios.

De ahi la importancia de que el sistema juridico mexicano cuente con una legislacion especializada en materia
de propiedad industrial con la finalidad de proteger estos bienes juridicos a pesar de tratarse de objetos
inmateriales.

El dictamen a la minuta que se somete hoy a nuestra consideracion, precisamente tiene por objeto reformar la
Ley de la Propiedad Industrial a fin de actualizar su contenido y adecuarla a la dinamica que impera en la
industria nacional e internacional.



De manera particular debemos destacar la ampliacion del concepto de marca con la finalidad de que el sistema
juridico mexicano no soélo proteja a las marcas que son perceptibles mediante signos visibles, sino también a
cualquier otro medio sensorial como sonidos u olores.

Cabe mencionar que este tipo de marcas no tradicionales ya se encuentran protegidos en otros paises como
Estados Unidos de América, Japon o la Union Europea. De tal suerte que estas reformas pondran a México a
la vanguardia de la proteccion de marcas y, en consecuencia, en un alto nivel de certeza juridica para la
industria.

En el mismo sentido la minuta propone reformar la definicidon de las marcas colectivas con la finalidad de
incorporar en ellas las marcas de certificacion y consolidar las reglas para su utilizacion.

No se debe perder de vista que la certificacion tiene como finalidad que los bienes y servicios cuenten con un
valor agregado que los distinga de los demas y sean preferidos por los consumidores. De ahi la importancia de
contemplar a las marcas de certificacion en el régimen de las marcas colectivas reguladas en la ley que nos
ocupa.

Finalmente, compafieros, el dictamen que votaremos en los proximos minutos prevé una serie de ajustes
encaminados a fortalecer el andamiaje juridico de la propiedad industrial, para ello se establecen nuevos
criterios para la procedencia del registro de las marcas, asi como plazos para su vigencia y precisiones para
sus procedimientos.

En resumen, estas importantes reformas de la Ley de la Propiedad Industrial fomentaran la competitividad y
certidumbre de los agentes econdmicos, lo cual contribuye al empleo del desarrollo nacional, todo ello de
conformidad con los mas altos estandares internacionales, la competitividad y el libre mercado que caracteriza
la economia mexicana.

Por lo cual los legisladores del Partido Verde nos pronunciamos a favor de la aprobacién del presente dictamen.
Es cuanto, sefior Presidente.

El Presidente Senador David Monreal Avila: Gracias, Senador Aréchiga Avila.

Se inserta intervencion del Senador Jorge Toledo Luis.

El Senador Jorge Toledo Luis: Intervencion. Con el permiso de la Presidencia. (1)

El Presidente Senador David Monreal Avila: Les informo que la Mesa Directiva no recibié solicitudes para
reservar articulos para su discusién en lo particular.

En consecuencia, se reserva el dictamen para su votacion nominal en lo general y en lo particular en un solo
acto, separada de los demas dictamenes.



Jorge Toledo Luis

SENADOR DE LA REPUBLICA

LINEAS A FAVOR DEL DICTAMEN DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO
INDUSTRIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, A
FAVOR DE LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Con su venia seior Presidente
Comparneras y compaiieros legisladores

El objeto de la Ley de la propiedad Industrial es
establecer las bases, para que los industriales vy
comerciantes del pais perfeccionen permanentemente
sus procesos y productos, impulsado el mejoramiento y
la calidad de los bienes y servicios.

Asimismo, favorecer la creatividad y presentacion de
nuevos productos; al tiempo de proteger la propiedad
industrial.
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Jorge Toledo Luis

SENADOR DE LA REPUBLICA

Es por ello, que en el dictamen que nos ocupa, acorde
con las nuevas regulaciones existentes a nivel
internacional, se modifica el concepto de marca,
actualizandolo, ya que en el mundo global en el que
vivimos, las marcas aparecen en todas nuestras
actividades cotidianas.

Las marcas, son una herramienta indispensable en el
mundo empresarial y comercial y a nivel internacional
existen una serie de instrumentos internacionales que
conforman un marco juridico internacional en materia de
marcas.

En la ampliacién del concepto, se reconoce que la
marca, llega al consumidor también a través de medios
sensoriales diferentes a la vista, como es el olfato,
pensemos en las palomitas en el cine.
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Jorge Toledo Luis

SENADOR DE LA REPUBLICA

La adiciéon dentro de la ley, de que la marca podra
contener  signos  holograficos, reconoce las
transformaciones que se viven a nivel mundial, de lo
que se conoce como marcas no tradicionales que
diferencian los productos y servicios.

Asimismo, se protege que los nombres técnicos vy
conceptos del lenguaje corriente, no puedan registrarse
como marca.

Al incorporar el concepto signo se delimita también la
distincion entre las marcas.

En lo referente a las marcas colectivas, en las minuta
en comento, se atiende a los preceptos ya establecidos
a nivel internacional, de proteccidon de dichas marcas.

Las ventajas que ofrece una marca colectiva, es la
garantia, la calidad, la procedencia, y que el consumidor
sabe que no sera objeto de fraude.
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Jorge Toledo Luis

SENADOR DE LA REPUBLICA

Con estas adecuaciones, las marcas colectivas tendran
una seguridad mayor de reconocimiento en el ambito
internacional y se protegera a los pequefios
productores, que debidamente organizados proyecten
en el mercado nacional e internacional su marca
colectiva.

La inclusién de las marcas de certificacion es la
respuesta que el poder legislativo brinda a la demanda
de que éstas fueran normadas.

Ya que hasta las presentes reformas, éstas no se
encontraban reguladas, tratandoselas como marcas
tradicionales, @ aunque  éstas garantizan, el
procedimiento de fabricacidén, origen geografico y la
calidad de sus productos.

Esto brinda una seguridad juridica a los productos
certificados y que proceden de determinada zona
geografica, como es el caso del mezcal oaxaquefo.
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Jorge Toledo Luis

SENADOR DE LA REPUBLICA

Una de las grandes ventajas de las marcas de
certificacion es que se otorgan a productos que cumplen
con requisitos establecidos, sin tener que pertenecer a
alguna agrupacion o entidad.

Con la marca de certificacion los pequefios productores
tendran la proteccion normativa que faltaba dentro de
nuestra ley de proteccién industrial.

Es por ello, que los invito a votar a favor del presente
dictamen.

Es cuanto senor Presidente
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22-03-2018 y 03-04-2018

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, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Propiedad Industrial, en materia de reconocimiento de marcas.

Aprobado en lo general y en lo particular, por 75 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Se turno al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Diario de los Debates 21 de marzo de 2018.

Discusion y votacion 22 de marzo de 2018 y 3 de abril de 2018.

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,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN
MATERIA DE RECONOCIMIENTO DE MARCAS

DIARIO DE LOS DEBATES

Sesion Publica Ordinaria Celebrada
en la Ciudad de México, el 03 de Abril de 2018

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo:Pasamos a la votacion del dictamen de las Comisiones
Unidas de Comercio y Fomento Industrial; y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, en materia de
reconocimiento de marcas.

(Dictamen a votacion)

En este dictamen intervinieron el Senador Héctor Larios Cérdova, quien present6 el dictamen a nombre de las
comisiones y el Senador Jorge Aréchiga Avila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Haganse los avisos a que se refiere el articulo 58 del Reglamento para informar de la votacién. Abrase el sistema
electronico por 3 minutos para recoger la votacion nominal del proyecto de Decreto en lo general y en lo
particular en un solo acto.

(VOTACION)

El Secretario Senador Juan Gerardo Flores Ramirez: Pregunto si falta alguna Senadora o Senador de emitir
su voto. Senadora ltzel Rios, a favor; Senador Cavazos Lerma, a favor; Senador Luis Sanchez, a favor;
Senadora Layda Sansores, a favor; Senadora Gabriela Guevara, a favor.

Sefior Presidente, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Esta aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. Se remite
al Ejecutivo Federal para los efectos del articulo 72 constitucional.
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SECRETARIA DE ECONOMIA

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Articulo Unico.- Se reforman el articulo 58, segundo parrafo; el articulo 87; el articulo 88; el articulo 89,
fracciones I, lll y 1V; el articulo 90, fracciones |, Il, lll, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, X, XIV, XV, XVIy XVII; la
denominacion del Capitulo Il del Titulo Cuarto “De las Marcas Colectivas y de Certificacion”; el articulo 96; el
articulo 97; el articulo 98; el articulo 98 BIS; el articulo 98 BIS-1; el articulo 98 BIS-2; el articulo 98 BIS-3;
el articulo 98 BIS-4; el articulo 113, fracciones |, IlI, lll y IV; el articulo 120; el articulo 122 BIS, segundo
parrafo; el articulo 124; el articulo 125, tercer parrafo; el articulo 126, primer parrafo, fracciones Il, VI y VII; el
articulo 131; el articulo 133, primer parrafo; el articulo 145; el articulo 146; el articulo 151, fracciones IVy V, y
ultimo parrafo; el articulo 152, fraccion Il; el articulo 155; el articulo 180; el articulo 183; el articulo 184,
segundo parrafo; y el articulo 213, fraccion VII. Se adicionan el articulo 89, con las fracciones V, VI, VIl y VIII;
el articulo 90, con un parrafo a la fraccion XllI, con dos parrafos a la fraccion X1V, con los incisos a), b), ¢), d) y
un parrafo a la fraccion XVI y con las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI, XXIl y con un segundo, tercer y cuarto
parrafos; el articulo 97 BIS; el articulo 97 BIS-1; el articulo 98 TER; el articulo 98 TER-1; el articulo 98 TER-2;
el articulo 98 TER-3; el articulo 98 TER-4; el articulo 98 TER-5; el articulo 98 TER-6; el articulo 98 TER-7; el
articulo 98 TER-8; el articulo 98 TER-9; el articulo 120 BIS; el articulo 120 BIS-1; el articulo 120 BIS-2;
el articulo 120 BIS-3; el articulo 124, con un segundo parrafo; el articulo 126, con un segundo parrafo; el
articulo 128, con un segundo, tercer y cuarto parrafos; el articulo 133, con un segundo, tercer y cuarto
parrafos; el articulo 151, con una fraccion VI; el articulo 152, con una fraccién lll; el articulo 180, con un
segundo y tercer parrafos; el articulo 183, con un segundo y cuarto parrafos, pasando el actual segundo a ser
tercer parrafo. Y se derogan el articulo 90, fraccion XV-BIS; el articulo 98 BIS-5; el articulo 98 BIS-6; el
articulo 98 BIS-7; el articulo 98 BIS-8; el articulo 98 BIS-9; el articulo 115; el articulo 120, tercer, cuarto, quinto
y sexto parrafos; el articulo 134; y el articulo 135 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como
sigue:

Articulo 58.- ...

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

Articulo 87.- Cualquier persona, fisica o moral, podra 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.

Articulo 88.- Se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la proteccidon, que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

Articulo 89.- ...

l.- Las denominaciones, letras, nimeros, elementos figurativos y combinaciones de colores, asi como los
signos holograficos;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente;

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

V.- Los sonidos;

VI.- Los olores;



Viernes 18 de mayo de 2018 DIARIO OFICIAL (Primera Seccion) 33

VIl.- La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamafio,
disefio, color, disposicién de la forma, etiqueta, empaque, la decoracién o cualquier otro que al combinarse,
distingan productos o servicios en el mercado, y

VIIl.- La combinacion de los signos enunciados en las fracciones | a VI del presente articulo.
Articulo 90.- ...

l.- Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la
marca, asi como aquellas palabras, denominaciones, frases, o elementos figurativos que, en el lenguaje
corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en elementos usuales o genéricos de
los mismos;

Il.- Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso comun y
aquellas que carezcan de distintividad; asi como la forma usual y corriente de los productos o servicios, o la
impuesta por su naturaleza o funcionalidad;

lll.- Los hologramas que sean del dominio publico y aquellos que carezcan de distintividad;

IV.- Los signos que, considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivos de los productos o
servicios que pretenden distinguir. Quedan incluidos en el supuesto anterior, los signos descriptivos
o indicativos que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destino,
valor, lugar de origen o la época de produccion de los productos o servicios;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompafnados de otros
signos que les den un caracter distintivo;

VI.- La traduccion, la variacion ortografica caprichosa o la construccion artificial de palabras no
registrables, asi como la transliteracion de signos no registrables;

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

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

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

X.- ...

XI.- Las denominaciones de origen, indicaciones geograficas, denominaciones o signos de lugares, que se
caractericen por la fabricacion o produccion de ciertos productos o la prestacion de ciertos servicios; asi como
non "on LU

aquellos que se acomparfen de expresiones tales como: "género", "tipo", "manera”, "imitacion", “producido en”,
“con fabricacién en” u otras similares que creen confusién en el consumidor o impliquen competencia desleal;

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

XIll.- Los nombres, apellidos, apelativos o seudénimos de personas que hayan adquirido tal prestigio,
reconocimiento o fama que al usarse puedan crear un riesgo de asociacion, inducir al error, confusién o
engafio al publico consumidor, salvo que se trate de dicha persona o exista consentimiento expreso de la
misma o de quien tenga el derecho correspondiente;

Asimismo, no seran registrables como marca, la imagen, la voz identificable, el retrato y las firmas de
personas, sin su consentimiento expreso, o si han fallecido, de quien tenga el derecho correspondiente;

XIV.- Los nombres o denominaciones idénticas o semejantes en grado de confusion a los titulos de obras
literarias o artisticas, asi como tampoco la reproduccién o imitaciéon de los elementos de dichas obras; cuando,
en ambos casos, tengan tal relevancia o reconocimiento que puedan ser susceptibles de engafar al publico o
inducir a error por creer infundadamente que existe alguna relacion o asociacion con dichas obras, salvo que
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente.

Asimismo, no sera registrable como marca la reproduccion, ya sea total o parcial, de obras literarias o
artisticas, sin la autorizacion correspondiente del titular del derecho de autor.
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Tampoco seran registrables como marca aquellos personajes de ficcion o simbdlicos, ni los personajes
humanos de caracterizacion que tengan tal relevancia o reconocimiento, excepto en aquellos casos que sea
solicitado por el titular del derecho correspondiente o por un tercero con el consentimiento de éste;

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

XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado de confusion a una marca que el Instituto estime o haya
declarado notoriamente conocida en México, en términos del Capitulo Il BIS, del Titulo Cuarto, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio, cuando la marca cuyo registro se solicita pudiese:

a) Crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la marca notoriamente conocida;
b) Constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca notoriamente conocida;
c) Causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida, o

d) Diluir el caracter distintivo de la marca notoriamente conocida.

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

XVIL.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusién a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del Capitulo Il BIS, del Titulo Cuarto; para ser aplicadas a cualquier producto
0 servicio.

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

XVIIl.- Los signos idénticos o semejantes en grado de confusion, a una marca en tramite de registro
presentada con anterioridad, o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios. Quedan incluidos aquellos que sean idénticos a otra marca ya registrada o en tramite por el mismo
titular, para distinguir productos o servicios idénticos;

XIX.- Los signos que sean idénticos o semejantes en grado de confusién, a un nombre comercial aplicado
a una empresa o0 a un establecimiento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la
elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los servicios que se pretendan amparar con la marca,
y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud
de registro de la marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior no sera aplicable, cuando la solicitud de
marca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya
sido publicado;

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

XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten denominaciones o elementos que hagan referencia a
variedades vegetales protegidas, asi como las razas de animales, que puedan causar confusion en el publico
consumidor respecto de los productos o servicios a distinguir, y

XXII.- Los signos solicitados de mala fe. Se entiende por mala fe, entre otros casos, cuando el registro se
solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y practicas en el sistema de propiedad industrial,
el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su
legitimo titular.

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones |, Il, lll, IV, V y VI del presente articulo, cuando la marca
haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita, un caracter distintivo derivado del
uso que se hubiere hecho en el comercio.

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

No sera aplicable lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX por cuanto hace a las marcas semejantes
en grado de confusion del presente articulo, cuando se exhiba el consentimiento expreso, por escrito, de
conformidad con el reglamento de esta Ley.

Capitulo
De las Marcas Colectivas y de Certificacion

Articulo 96.- Podran solicitar el registro de una marca colectiva las asociaciones o sociedades de
productores, fabricantes o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legalmente constituidas,
para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean calidad o
caracteristicas comunes entre ellos y diversas respecto de los productos o servicios de terceros.
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Articulo 97.- Los miembros de la asociacion o sociedad titular de la marca colectiva podran usar junto con
ésta, el término “Marca Colectiva Registrada”.

Articulo 97 BIS.- Con la solicitud de marca colectiva se deberan presentar las reglas para su uso, que
contendran lo siguiente:

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

Il.- La representacion de la marca;

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

IV.- Las caracteristicas o cualidades comunes de los productos o servicios;
V.- Los procesos de elaboracion, producciéon, empaque, embalaje o envasado;

VI.- La indicacién de que la marca no podréa ser transmitida a terceras personas y de que su uso quedara
reservado a los miembros de la asociacion o sociedad;

VII.- Los mecanismos de control del uso de la marca y del cumplimiento de las reglas de uso;
VIII.- Las sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;

IX.- La indicacién sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante.

En el caso de la fraccion IX del presente articulo, cualquier modificacion debera ser inscrita ante el Instituto
para surtir efectos contra terceros.

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

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

Articulo 98.- Se entiende por marca de certificacion un signo que distingue productos y servicios cuyas
cualidades u otras caracteristicas han sido certificadas por su titular, tales como:

l.- Los componentes de los productos;

Il.- Las condiciones bajo las cuales los productos han sido elaborados o los servicios prestados;
lll.- La calidad, procesos u otras caracteristicas de los productos o servicios, y

IV.- El origen geografico de los productos.

Articulo 98 BIS.- La marca de certificacion podra estar conformada por el nombre de una zona geografica
o que contenga dicho nombre, u otra indicaciéon conocida por hacer referencia a la citada zona, que identifique
un producto como originario de la misma, cuando determinada calidad, reputacion, u otra caracteristica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geografico.

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

Articulo 98 BIS-1.- Podra solicitar el registro cualquier persona moral, siempre y cuando no desarrolle una
actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestacion del servicio de la misma
naturaleza o tipo que aquella certifica.

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

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

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

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

IV.- Los gobiernos de las Entidades de la Federacion en cuyo territorio o zona geografica se extraiga,
produzca o elabore el producto que se pretenda amparar.
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Articulo 98 BIS-2.- La solicitud de registro de una marca de certificacion deberda acompafarse de las
reglas para su uso, en las que se indique:

l.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;
Il.- La representacion de la marca;

lll.- Las especificaciones técnicas que definan los caracteres particulares del producto o servicio tales
como el origen de las materias primas, las condiciones de produccion, su procedimiento de transformacion,
sus caracteristicas fisicas, quimicas, toxicas, bacterioldgicas o de utilizacion, su composicion o etiquetado;

IV.- El procedimiento de comprobacién de los caracteres especificos sefalados en la fraccion anterior;

V.- Las modalidades y periodicidad con que se deberan ejercer los controles de calidad sobre la
produccion del bien en sus diversas etapas, asi como en la transformacion y comercializacion del mismo;

VLI.- El régimen de sanciones para el caso de incumplimiento de las reglas de uso;
VII.- La indicacion de que la marca no podra ser objeto de licencia;
VIIl.- La indicacion sobre el ejercicio de las acciones legales de proteccion;

IX.- En su caso, el grado de concordancia de las reglas para su uso con las Normas Oficiales Mexicanas,
Normas Mexicanas o cualquier otra norma o lineamiento internacional, y

X.- Las demas que estime pertinentes el solicitante.
Las reglas antes sefialadas permitiran el acceso a cualquier persona que cumpla con las mismas.

En el caso de la fraccion VIII del presente articulo, cualquier modificacién debera ser inscrita ante el
Instituto para surtir efectos contra terceros.

Articulo 98 BIS-3.- La marca de certificacion no sera objeto de licencia, quedando su uso reservado a las
personas que cumplan con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

Articulo 98 BIS-4.- El titular de una marca de certificacion autorizara su uso a toda persona cuyo producto
0 servicio cumpla con las condiciones determinadas en las reglas para su uso.

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

En caso de las marcas de certificacion que protejan indicaciones geograficas nacionales se debera estar a
las disposiciones establecidas en el Titulo Quinto, Capitulo Ill, De la Autorizacion para su Uso.

CAPITULO Il BIS
De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas

Articulo 98 TER.- Para efectos de su estimacion o declaracion por el Instituto, se entendera que una
marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en
México o en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con sus productos o servicios o
bien, como consecuencia de la promocion o publicidad de la misma.

Para efectos de su estimacién o declaracion por el Instituto, se entendera que una marca es famosa en
México, cuando sea conocida por la mayoria del publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran emplearse todos los medios probatorios
permitidos por esta Ley.

Articulo 98 TER-1.- La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones constituyen un acto administrativo
por medio del cual el Instituto declara, con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones
por virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa, subsisten al tiempo en que el acto
se emite.

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

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

I. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca con
los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro
medio permitido por la ley.
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Il. Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o potenciales que identifiquen la marca
con los productos o servicios que ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier
otro medio permitido por la ley.

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

IV. La fecha de primer uso de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.

VI. Los canales de comercializacion en México y, en su caso, en el extranjero.

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

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y, en su caso, en el extranjero.

IX. La inversion realizada durante los tres Ultimos afios en publicidad o promocién de la marca en México
Yy, €n su caso, en el extranjero.

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

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la prestacion de los servicios
amparados bajo la marca, durante los ultimos tres afos.

XIl. El valor econdmico que representa la marca, en el capital contable de la compafiia titular de ésta o
conforme a avaluio que de la misma se realice.

XIIl. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido otorgadas.
XIV. El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento correspondiente del mercado.

Articulo 98 TER-3.- El Instituto presumira, salvo prueba en contrario, que las condiciones que originaron
la declaratoria o sus actualizaciones, subsisten por un periodo de cinco afos a partir de la fecha de su
expedicion; en consecuencia, durante dicho periodo debera aplicar segun corresponda, el impedimento
previsto en el articulo 90, fraccion XVI o el previsto en la fracciéon XVII, de manera expedita.

La declaratoria podra actualizarse en cualquier tiempo, a peticién de quien tenga interés juridico, siempre
que acredite que las condiciones que le dieron origen subsisten a la fecha de la solicitud respectiva.

Articulo 98 TER-4.- La solicitud de declaracién de notoriedad o fama se hara por escrito con las
formalidades que para las solicitudes y promociones estan sefialadas en esta Ley y su reglamento, a la que se
acompafiaran los elementos probatorios que funden la peticion y en la que se expresara cuando menos
lo siguiente:

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

Il. Los documentos y elementos probatorios que se acompafian a la solicitud.

Articulo 98 TER-5.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago de las tarifas correspondientes,
se efectuara el examen de los elementos, datos y documentos aportados.

Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la
comprensién y analisis de cualquiera de los elementos de la solicitud, se prevendra al solicitante para que
haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo de cuatro meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otorgado, la solicitud sera desechada.

Articulo 98 TER-6.- Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y
reglamentarios, se expedira la declaratoria correspondiente.

En caso de que el Instituto niegue el otorgamiento de la declaratoria, lo notificara por escrito al solicitante,
expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucién y valorando todos los elementos
probatorios recibidos.

Articulo 98 TER-7.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama serdn publicadas
en la Gaceta.

Articulo 98 TER-8.- Procedera la nulidad de la declaratoria cuando:
l.- Se haya otorgado en contravencion a las disposiciones de esta Ley, y
Il.- Se hubiese concedido a quien no tuviera derecho a obtenerla.

Las declaraciones administrativas de nulidad se haran por el Instituto, a peticion de quien tenga interés
juridico y acredite los supuestos en los que funda su solicitud.
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Articulo 98 TER-9.- Para efectos de su transmision, la declaratoria se considerara ligada al o los registros
marcarios que le dieron origen.

Articulo 113.- ...
l.- Nombre y domicilio del solicitante;
Il.- La representacion del signo que constituya la marca;

lll.- La fecha de primer uso de la marca en México o, en su caso, la mencion de que no se ha usado. A
falta de indicacion se entendera que no se ha usado la marca;

IV.- Los productos o servicios especificos a los que se aplicara la marca, y
V.- ...
Articulo 115.- (Se deroga).

Articulo 120.- El Instituto otorgara un plazo improrrogable de un mes, contado a partir de la fecha en que
surta efectos la publicacion en la Gaceta del Instituto, para que cualquier tercero que tenga interés, se oponga
a la solicitud de registro o publicaciéon por considerar que ésta incurre en los supuestos previstos en los
articulos 40. y 90 de esta Ley.

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

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

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

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

Articulo 120 BIS-3.- La oposicién al registro o publicaciéon de una solicitud no suspendera el tramite, ni
tampoco prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud.

Articulo 122 BIS.- ...

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

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

Este supuesto procedera de oficio o a peticion de quien inicie o haya iniciado la solicitud de declaracién
administrativa correspondiente, dentro del plazo establecido en el oficio de impedimento respectivo; o bien,
cuando se presente el procedimiento a que se refiere el articulo 178 de esta Ley.

Articulo 125.- ...

El Instituto dictara la resolucion que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando los motivos y
fundamentos legales de su resolucion.
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Articulo 126.- El Instituto expedira un titulo por cada marca, como constancia de su registro. El titulo
comprendera la representacion de la marca y en el mismo se hara constar:

L- ...
Il.- El signo que constituye la marca;
lll.-a V.- ...

VI.- Fechas de presentacién de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de
expedicion, y

VII.- Vigencia.

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

Articulo 128.- ...

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

Dicha declaracion se debera presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se
cumpla el tercer afio de haberse otorgado el registro.

Si el titular no declara el uso, el registro caducara de pleno derecho.

Articulo 131.- Las leyendas "Marca Registrada", “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de Certificacion
Registrada”, las siglas "M.R." o el simbolo ®, sélo podran usarse para los productos o servicios para los
cuales dicha marca se encuentre registrada.

Articulo 133.- La renovacién del registro de una marca debera solicitarse por el titular acompafiando el
pago de la tarifa correspondiente, declarando el uso real y efectivo de la marca.

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

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro caducara de pleno derecho.

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

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

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

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

Articulo 151.- ...
l.-alll.- ...

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

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

VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad previstas en las fracciones Il, Il y IV del presente articulo podran ejercitarse
dentro de un plazo de cinco afos, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacion del
registro en la Gaceta. Las relativas a las fracciones |, V y VI podran ejercitarse en cualquier tiempo.
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Articulo 152.- ...
l-...

Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaraciéon administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, y

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

Articulo 155.- La declaracién de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una marca, se hara
administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando
tenga algun interés la Federacion. La caducidad a la que se refieren las fracciones | y lll del articulo 152 de
esta Ley, no requerira de declaracion administrativa por parte del Instituto.

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

La falta de firma de la solicitud o promocion producira su desechamiento de plano.

Ante la falta del comprobante de pago, el Instituto requerira, por Unica ocasion, al solicitante para que
exhiba el pago de las tarifas que correspondan en un plazo de cinco dias habiles. En caso de no cumplir con
el requerimiento dentro del plazo sefalado, la solicitud o promocion sera desechada de plano.

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

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

En los procedimientos de declaracion administrativa previstos en la presente Ley, incluyendo aquellos
seguidos en rebeldia, las resoluciones de tramite y definitivas dictadas podran ser notificadas a las partes por
estrados en el Instituto y mediante publicacion en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el
domicilio al que se refiere el primer parrafo del presente articulo.

El promovente deberd comunicar al Instituto cualquier cambio en el domicilio para oir y recibir
notificaciones. En caso de que no se dé aviso, las notificaciones que se practiquen se tendran por legalmente
realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Articulo 184.- ...

Los plazos empezaran a correr al dia habil siguiente de la notificacion respectiva. Las publicaciones en
Gaceta surtiran efectos de notificacion en la fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al dia
habil siguiente de aquél en que se ponga en circulacion.

Articulo 213.- ...
l.-a Vl.- ...

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se refiere el
articulo 40. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIl y XX del articulo 90 de esta Ley;

VIII.- a XXXIII.- ...
Transitorios

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

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

Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo Garcia, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero
Arroyo, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Juan G. Flores Ramirez,
Secretario.- 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 once de mayo de dos mil dieciocho.- Enrique Pefia
Nieto.- Rubrica.- El Secretario de Gobernacién, Dr. Jesus Alfonso Navarrete Prida.- Rubrica.
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