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TERCERA SECCION

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL

DECRETO por el que se reforman, adicionan vy
derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y

Proteccion de la Propiedad Industrial

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

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente

. Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
_ sus habitantes sabed:

Que el H. Congreso de la Unién, se ha servido
dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS,. D ECRETA
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

. § DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
4 FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD

1 INDUSTRIAL

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman el titulo de

4 laLeyy los articulos 10., 20. fraccion V, 3o. fraccion

" 1l, 60., 70., 80., 12 fracciones I, IV y VI, 15, 16, 18,
19 fracciones Il y VI, 21, 23, 25, 29, parrafo
. primero, 30, 31, 36, parrafo primero, 37, 38 parrafo

4 | primero, 41 fraccion I, 44, 47 fracciones |, segundo

' |"?,:

. parrafo y 1, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 64, 66, 70

parrafo primero, 73, 78 fracciones |, Il, IV y ultimo

.+ parrafo, 80 fraccién |l y ditimo parrafo, 81, 82, 87, 89
i1 fraccion IV, 90 parrafo primero y las fracciones IV, V,

VIL, XII, XN, XV, X1y XVII, 91, 92 fracciones | y Il
segundo parrafo, 93, 96, 97, 99, 100, 101, 108, 113
parrafo primero, y las fracciones Il y lll, 114, 115,
116, 121, 122, 123, 125, 126 parrafo primero y
fraccion 1, 128, 130, 131, 134, 135, 136, 138
fraccion 11, 140, 143, 148, 150, 151, 152 fraccién I,
159 fraccion 1V, 160, 164, 169 parrafo primero y la
fraccion 111, 179, 180, 181, 184 parrafo primero,186
parrafos primero y segundo, 187, 188, 193, 184,
196, 197 parrafo primero y la fraccion I, 188, 189
parraio primero, 200, 206, 209 fracciones I, IX y X,
211, 213 fracciones V, VII, VIil, X y Xi, 214 fraccidn
I, 215, 216, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, y

227, la denominacién del Capitulo Il del Titulo
Primero y del Capitulo |l del Titulo Sexto; se
adicionan los articulos 70. BIS, 70.BIS 1, 70.BIS 2,
10 BIS, 31 con dos parrafos, 38 BIS, 44 con un
ultimo parrafo, 55 BIS, 62 con un dltimo péarrafo, 63
con un ultimo parrafo, 86 BIS, 86 BIS 1, 92 fraccién
lil, 122 BIS, 137 con un ultimo parrafo, 143 con un
ultimo parrafo, 190 con un Gitimo parrafo, 192 con
un Gltimo parrafo, 192 BIS, 192 BIS 1, 199 con un
ultimo péarrafo, 199 BIS, 199 BIS 1, a 199 BIS 8, 212
BIS, 212 BiS 1, 212 BIS 2, 213, fracciones IX con un
inciso d), y XIl a XXIll, 221 BIS, 228; y 229, se
derogan los articulos 3o. fraccién I, 50., 20, 41
fraccién 1V, 51, 65 fraccion I, 118 fraccion 1V, 120,
132 y 149 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, para quedar como sigue:
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

ARTICULO 10.- Las disposiciones de esta Ley
son de orden puablico y de observancia general en
toda la Republica, sin perjuicio de lo establecido en
los Tratados Internacionales de los que México sea
parte. Su aplicacién administrativa corresponde al
por conducto del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

ARTICULO 285 i vonrmisiviausiiainin vasas virisismssins

L 9 4 oo I et

V.- Proteger la propiedad industrial mediante la

Ejecutivo Federal

regulacién y otorgamiento de patentes de invencion;
utilidad,
avisos

registros de modelos de disefios

industriales, marcas, Yy comerciales;
publicacién de nombres comerciales; declaracién de
proteccion de denominaciones de origen, ¥
regulacion de secretos industriales, y

ARTICULLY B0 ..o s csiviaasins soosiviahis i ssmaaeens

Il.- Tratados Internacionales, a los celebrados
por México de conformidad con la Ley Sobre ia
Celebracidn de Tratados;

lil.- SE DEROGA.
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ARTICULO 50.- SE DEROGA.

ARTICULO 6o0.- El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, autoridad administrativa en
materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, el cual tendra las siguientes
facultades:

l.- Coordinarse con las unidades administrativas
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
asi como con las diversas instituciones publicas y
privadas, nacionales, extranjeras e internacionales,
que tengan por objeto el fomento y proteccion de los
derechos de propiedad industrial, la transferencia de
tecnologia, el estudio y promocién del desarrollo
tecnolégico, la innovacion, la diferenciacion de
productos, asi como proporcionar la informacion y la
cooperacion técnica que le sea requerida por las
autoridades competentes, conforme a las normas y
politicas establecidas al efecto;

Il.- Propiciar la participacion del sector industrial
en el desarrollo y aplicacién de tecnologias que
incrementen ia  calidad,
productividad del

investigaciones sobre el avance y aplicacién de la

competitividad y
mismo, asi como realizar
tecnologia industrial nacional e internacional y su
incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y
proponer politicas para fomentar su desarrollo;

Ill.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de
invencion, y registros de modelos de utilidad,
disefios industriales, marcas, y avisos comerciales,
emitir declaratorias de proteccién a denominaciones
de origen, autorizar el uso de las mismas; la
publicacion de nombres comerciales, asi como la
inscripcién de sus renovaciones, transmisiones o
licencias de uso y explotacidn, y las demas que le
otorga esta Ley y su reglamento, para el
reconocimiento y conservacion de los derechos de
propiedad industrial;

IV.- Sustanciar los procedimientos de nulidad,
caducidad y cancelacion de los derechos de
propiedad industrial, formular las resoluciones y
emitir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme lo dispone esta Ley y su

reglamento y, en general, resolver las solicitudes

que se susciten con motivo de la aplicacion de g
misma;

V.- Realizar las investigaciones de presuntas
infracciones administrativas; ordenar y practicar
visitas de inspeccion; requerir informacion y datos:
ordenar y ejecutar las medidas provisionales para
prevenir o hacer cesar la violacion a los derechos de
propiedad industrial; oir en su defensa a log
presuntos infractores, e imponer las sanciones
administrativas correspondientes en materia de
propiedad industrial;

VL.- Designar peritos cuando se le solicite
conforme a la ley; emitir los dictamenes técnicos que
le sean requeridos por los particulares o por el
Ministerio Publico Federal, efectuar las diligencias y
recabar las pruebas que sean necesarias para la
emision de dichos dictamenes;

VIl.- Actuar como depositario cuando se le
designe conforme a la ey y poner a disposicion de
la autoridad competente los bienes que se hubieren

asegurado;
VHl.- Sustanciar y resolver los recursos
administrativos previstos en esta Ley, que se

interpongan contra las resoluciones que emita,
relativas a los actos de aplicaciéon de la misma, de
su reglamento y demas disposiciones en la materia;

IX.- Fungir como arbitro en la resolucién de
controversias relacionadas con el pago de los daifios
y perjuicios derivados de la violacién a los derechos
de propiedad industrial que tutela esta Ley, cuando
los involucrados lo designen expresamente como
tal; de conformidad con las disposiciones contenidas
en el Titulo Cuarto del Libro Quinto del Codigo de
Comercio;

X.- Efectuar la publicacion legal, a través de la
Gaceta, asi como difundir la informaci6n derivada de
las patentes, registros, autorizaciones ¥
publicaciones concedidos y de cualesquiera otras
referentes a los derechos de propiedad industrial
que le confiere esta Ley;

X1.- Difundir, asesorar y dar servicio al publico en
materia de propiedad industrial; )

Xll.- Promover la creacion de invenciones dé
industrial, desarrollo ¥

aplicacién apoyar su

pro——
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w = explotacion en la industria y el comercio, e impulsar

la transferencia de tecnologia mediante:

a) La divulgacién de acervos documentales
gsobre invenciones publicadas en el pais o en el
extranjero y la asesoria sobre su consulta y
aprovechamiento;

b) La elaboracion, actualizacion y difusion de
directorios de personas fisicas y morales dedicadas

- a la generacién de invenciones y actividades de
investigacion tecnologica;

c) La realizacién de concursos, certamenes o
exposiciones y el otorgamiento de premios Yy
reconocimientos que estimulen la actividad inventiva
y la creatividad en el disefio y la presentacion de

productos;
d) La asesoria a empresas o a intermediarios
financieros para emprender o financiar la

construccion de prototipos y para el desarrollo
industrial o comercial de determinadas invenciones;
e) La difusion entre las personas, grupos,
asociaciones o investigacion,
. ensefianza superior o de asistencia técnica, del
conocimiento y alcance de las disposiciones de esta
Ley, que faciliten sus actividades en la generacion
de invenciones y en su desarrollo industrial y
. comercial subsecuente, y

instituciones de

f) La celebracién de convenios de cooperacion,
coordinacién y concertacion, con los gobiernos de
las entidades federativas, asi como con instituciones
‘publicas o privadas, nacionales o extranjeras, para
promover y fomentar las invenciones y creaciones
de aplicacion industrial y comercial;

xm.-
otorgamiento de estimulos y apoyos para la
proteccion de la propiedad industrial, tendientes a la

Participar en los programas de

generacion, desarrollo y aplicacion de tecnologia
mexicana en ia actividad econémica, asi como para
mejorar sus niveles de productividad y
competitividad; _

XIV.- Formar y mantener actualizados los
acervos sobre invenciones publicadas en el pais y
en el extranjero.

XV.- Efectuar investigaciones sobre el estado de
la técnica en los distintos sectores de la industria y

la tecnologia;

XV1.- Promover la cooperacién internacional
mediante el intercambio de experiencias
administrativas y juridicas con instituciones
encargadas del registro y proteccion legal de la
propiedad industrial en otros paises, incluyendo
entre otras: la capacitacién y el entrenamiento
de personal, la transferencia de

trabajo y organizacién, el

profesional
metodologias de
intercambio de publicaciones y la actualizacién de
acervos documentales y bases de datos en materia
de propiedad industrial;

XVII.- Realizar estudios sobre la situacién de la
propiedad industrial en el dmbito internacional y
participar en las reuniones o foros internacionales
relacionados con esta materia;

XVill.- Actuar como o6rgano de consulta en
materia de propiedad industrial de las distintas
dependencias y entidades de la administracion
publica federal, asi como asesorar a instituciones
sociales y privadas;

XIX.- Participar en la formacién de recursos
humanos especializados en las diversas disciplinas
de la propiedad industrial, a través de la formulacion
y ejecucion de programas y cursos de capacitacion,

ensefianza y  especializacibn de personal
profesional, técnico y auxiliar,

XX.- Formular y ejecutar su programa
institucional de operacion;

XXl.- Participar, en coordinacibn con las

unidades competentes de la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial, en las negociaciones que
correspondan al &mbito de sus atribuciones, y

XXI1.- Prestar los demas servicios y realizar las
actividades necesarias para el debido cumplimiento
de sus facultades conforme a esta Ley y a las
demas disposiciones legales aplicables.

ARTICULO 7.- Los 6rganos de administracion
del Instituto seran la Junta de Gobiemno y un Director
General, quienes tendran las facultades previstas en
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en
el ordenamiento legal de su creacion, sin perjuicio
de lo previsto en los articulos 6 y 7 BIS 2 de esta
Ley.
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ARTICULO 7 BIS.- La Junta de Gobiemo se
integrara por diez representantes:

L.- El Secretario de Comercio y Fomento
Industrial, quien la preside;

Il.- Un representante designado por la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial;

.- Dos
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, y

representantes designados por la

IV.- Sendos representantes de las Secretarias
de Relaciones Exteriores, Agricultura y Recursos
Hidraulicos, Educacién Publica y Salud; asi como
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y del
Centro Nacional de Metrologia
sera
designado un suplente, quien asistira a las sesiones

Por cada representante propietario,
de la Junta de Gobiemo en ausencia del primero,
con todas las facultades y derechos que a éste
correspondan.

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

ARTICULO 7 BIS 2.- Corresponde al Director
General del Instituto el ejercicio de las facultades a
que se refiere el articulo 6 de esta Ley, quien, sin
perjuicio de su ejercicio directo, unicamente podra
delegarias en los términos que se establezcan en
los acuerdos respectivos, que deberan ser
aprobados por la Junta de Gobierno y publicados en
el Diario Oficial.

ARTICULO Bo.- EI editara

mensualmente la Gaceta, en la que se haran las

Instituto

publicaciones a que esta Ley se refiere y donde se
dara a conocer cualquier informacion de interés
sobre la propiedad industrial y las demas materias
que se determinen. Los actos que consten en dicho
organo de informacion surtiran efectos ante terceros
a partir del dia siguiente de la fecha en que se
ponga en circulacion, misma que debera hacerse
constar en cada ejemplar.

ARTICULO 10 BIS.- El derecho a obtener una
patente o un registro pertenecera al inventor o
disenador,

segun el caso, sin perjuicio de lo

aprovechamiento por el hombre y satisfacer s

dispuesto en el articulo 14 de esta Ley. Si la
invencién, modelo de utilidad o disefio industrial
hubiese sido realizado por dos o mas personas
conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el
registro les pertenecera a todos en comun.

Si varias personas hicieran la misma invencion o
modelo de utilidad independientemente unas de
otras, tendra mejor derecho a obtener la patente o el
registro aquella que primero presente la solicitud
respectiva o que reivindique la prioridad de fecha
mas antigua, siempre que la solicitud no sea
abandonada ni denegada.

El derecho a obtener una patente o un registro
podra ser transferido por actos entre vivos o por via
sucesoria.

ARTICULO 12 e

Il.- Estado de la técnica, al
conocimientos técnicos que se han hecho publicos
mediante una descripcion oral o escrita, por la

conjunto de

explotacién o por cualquier otro medio de difusion o
informacién, en el pais o en el extranjero; F
T i e im e grr s s sassn s ma s s sasnp s s m s
IV.- Aplicacion industrial, a la posibilidad de que
una invencién pueda ser producida o utilizada en
cualquier rama de la actividad econémica;

V1.- Fecha de presentacion, a la fecha en que se
presente la solicitud en el Instituto, o en las

delegaciones de la Secretaria de Comercio ¥

Fomento Industrial en el interior del pais, siempre ¥
cuando cumpla con los requisitos que sefala esta

Ley y su reglamento.

CAPITULO 1T
De las Patentes
ARTICULO 15.- Se considera invencién to
creacion humana que permita transformar la materi
o la energia que existe en la naturaleza, para

necesidades concretas.
ARTICULO 16.-
invenciones que sean nuevas, resultado de unl[

Seran patentables [a$

actividad inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

- ®d o M O 0O W o 3
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l.- Los procesos esencialmente biologicos para
la produccion, reproduccién y propagacion de
plantas y animales;

Il.- El material biologico y genético tal como se
encuentran en la naturaleza;

lil.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo
componen, y

V.- Las variedades vegetales.

ARTICULO 18.- La divulgacion de una invencién
no afectara que siga considerandose nueva, cuando
dentro de los doce meses previos a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida, el inventor o su
causahabiente hayan dado a conocer la invencion,
por cualquier medio de comunicacion, por la puesta
en practica de la invencibn o porgue la hayan
exhibido en una exposicion nacional o internacional.
Al presentarse la solicitud correspondiente debera
incluirse la documentacion comprobatoria en las

condiciones que establezca el reglamento de esta

" Ley.

La publicacion de una invencion contenida en
una solicitud de patente o en una patente concedida
por una oficina extranjera, no se considerara
incluida dentro de los supuestos a que se refiere
gs{e articulo.

" RNTICRED 1 s i

lll.- Los esquemas, planes, reglas y métodos
para realizar actos mentales, juegos 0 negocios Yy
los métodos matematicos;

IVaVIL- e

VIIl.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas
0 mezclas de productos conocidos, su variacion de
uso, de forma, de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacion o
fusion de tal manera que no puedan funcionar
Separadamente o que las cualidades o funciones

Caracteristicas de las mismas sean modificadas para

-abtener un resultado industrial o un uso:no obvio

Para un técnico en la materia.
ARTICULO 20.- SE DEROGA.

ARTICULO 21.- El derecho conferido por la
patente estara determinado por las reivindicaciones
aprobadas. La descripcion y los dibujos o, en su
caso, el depdsito de material biolégico a que se
refiere el articulo 47 fraccion | de esta Ley, serviran
para interpretarlas.

ARTICULO 23.- La patente tendra una vigencia
de 20 afios improrrogables, contada a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y estara sujeta
al pago de la tarifa correspondiente.

ARTICULO 25.- EI

explotacion de la invencion patentada confiere a su

derecho exclusivo de

titular las siguientes prerrogativas:

l.- Si la materia objeto de la patente es un
producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto patentado, sin su
consentimiento, y

Il.- Si la materia objeto de la patente es un
proceso, el derecho de impedir a otras personas que
utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan
en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, sin su consentimiento.

La explotacion realizada por la persona a que se
refiere el articulo 69 de esta Ley, se considerara
efectuada por el titular de la patente.

ARTICULO 29.- El registro de los modelos de
utilidad

improrrogables, contada a partir de la fecha de

tendra una vigencia de diez afos
presentacion de la solicitud y estara sujeto al pago
de la tarifa correspondiente. P

ARTICULO 30.- Para la tramitacion del registro
de un modelo de ﬁtilidad se aplicaran, en lo
conducente, las reglas contenidas en el Capitulo V
del presente Titulo, a excepcion de los articulos 45 y
52.

ARTICULO 31.- Seran registrables los disefos
industriales que sean nuevos y susceptibles de
aplicacion industrial.

Se consideran nuevos los disenos que sean de
en

creacién independiente vy difieran

de

grado

significativo, disefios conocidos o de
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combinaciones de caracteristicas conocidas de
disefios.

La proteccién confenda a un disefio industrial no
comprendera los elementos o caracteristicas que
estuviesen dictados unicamente por consideraciones
de orden técnico o por la realizacion de una funcién
técnica, y que no incorporan ningun aporte arbitrario
del disefador; ni elementos o
caracteristicas cuya reproduccién exacta fuese
necesaria para permitir que el producto que
incorpora el disefio sea montado mecanicamente o
conectado con otro producto del cual constituya una
parte o pieza integrante, esta limitacion no se
aplicara tratandose de productos en los cuales el
disefio radica en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexién muitiple de los productos o
su conexion dentro de un sistema modular.

No se protegera un disefio industrial cuando su
aspecto comprenda Unicamente los elementos o

aquellos

caracteristicas a que se refiere el parrafo anterior.

ARTICULO 36.- El registro de los disefios
industriales tendrd una vigencia de quince afios
improrrogables a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud y estara sujeto al pago de la tarifa
commespondiente.

ARTICULO 37.- La tramitacién del registro de
los disefios industriales se llevara a cabo, en lo
conducente, conforme a las reglas contenidas en el
Capitulo V del presente Titulo, a excepcién de los
articulos 45 y 52.

ARTICULO 38.- Para obtener una patente
debera presentarse solicitud escrita ante el Instituto,
en la que se indicard el nombre y domicilio del
inventor y del solicitante, la nacionalidad de este
ultimo, la denominacién de la invencién, y demas
datos que prevengan esta Ley y su reglamento, y
deberad exhibirse el comprobante del pago de las
tarifas comrespondientes, incluidas las relativas a los
examenes de forma y fondo.

ARTICULO 38 BIS.- El Instituto reconocera
como fecha de presentacion de una solicitud de
patente a la fecha y hora en que la solicitud sea
presentada, siempre que la misma cumpla con los

requisitos previstos en los articulos 38, 47 fracciones
Iy ll, 179 y 180 de esta Ley.

En el caso de que a la fecha en la que se
presente la solicitud, ésta no cum;;la con los
requisitos sefialados en el parrafo anterior, se tendra
como fecha de presentacion aquella en la que se dé
el cumplimiento correspondiente.

La fecha de presentacion determinara Ia
prelacién entre las solicitudes._

El reglamento de esta Ley podrad determinar
otros medios por los cuales se puedan presentar las
solicitudes y promociones al Instituto.

ARTICULO 41.- ..

e o e S,

I.- Que la solicitud presentada en México no
pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a
los que se deriven de la solicitud presentada en el
extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los
que se deriven de la solicitud presentada en el
extranjero considerada en su conjunto, la prioridad
debera ser solo parcial y referida a esta solicitud.
Respecto de las reivindicaciones que pretendieren
derechos adicionales, se podra solicitar un nuevo
reconocimiento de prioridad, y

B i s S S G ST ot s eme e sy e e

IV.- SE DEROGA

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

Si el solicitante cumple con lo previsto en @
parrafo anterior, las solicitudes divisionales no seran
objeto de la publicacién a que se refiere el articulo
52 de esta Ley.

ARTICULO 47« .o

En caso de material bioldgico en el que ll’
descripcion de la invencion no pueda detallarse ef

(=W

== W ™ T O
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si misma, se debera complementar la solicitud con
la constancia de depésito de dicho material en una
institucién reconocida por el Instituto, conforme a lo
establecido en el reglamento de esta Ley;

Il.- Los dibujos que se requieran para la
comprension de la descripcion;

B I = i s iins s prg e v v s s emrs s

ARTICULO 48.- Cuando una solicitud de patente
deba dividirse, el solicitante debera presentar las
descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios
para cada solicitud, excepto la documentacién
relativa a la prioridad reclamada y su traduccion que
ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso,
la cesion de derechos y el poder. Los dibujos y

sufrirdn

invencién

se exhiban, no
modifiquen la
contemplada en la solicitud original.
ARTICULO 50.- Presentada la solicitud, el
Instituto realizara un examen de forma de la

descripciones que
alteraciones  que

documentacion y podra requerir que se precise o
aclare en lo que considere necesario, o se subsanen
sus omisiones. De no cumplir el solicitante con dicho
requerimiento en un plazo de dos meses, se
considerara abandonada la solicitud.

ARTICULO 51.- SE DEROGA

ARTICULO 53.- Una vez publicada la solicitud
de patente y efectuado el pago de la tarifa que
corresponda, el Instituto hard un examen de fondo
de la invencién para determinar si se satisfacen los
requisitos sefialados por el articulo 16 de esta Ley, o
se encuentra en alguno de los supuestos previstos
en los articulos 16 y 19 de esta Ley. -

Para la realizacion de los examenes de fondo, el
Instituto, en su caso, podra solicitar el apoyo técnico
“de organismos e instituciones nacionales
especializados.

ARTICULO 54.- E] Instituto podra aceptar o
requerir el resultado del examen de fondo o su
equivalente realizado por oficinas extranjeras de
patentes, 0 en su caso, una copia simple de la
patente otorgada por alguna de dichas oficinas
extranjeras.

ARTICULO 55.- E| Instituto podra requerir por
escrito al solicitante para que, dentro del plazo de

dos meses, presente la informacibn o
documentacion adicional o complementaria que sea
necesaria, incluida aquella relativa a ia busqueda o
examen practicado por extranjeras,

modifique las reivindicaciones, descripcion, dibujos,

oficinas

o haga las aclaraciones que considere pertinentes
cuando:

I.- A juicio del Instituto sea necesario para la
realizacién del examen de fondo, y

Il.- Durante o como resultado del examen de
fondo se encontrase que la invencidn tal como fue
solicitada, no cumple con los requisitos de
patentabilidad, o se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en los articulos 16 y 19 de esta
Ley.

Si dentro del plazo a que se refiere este articulo
el solicitante no cumple con el requerimiento, su
solicitud se considerara abandonada.

ARTICULO 55 BIS.- Los documentos que se
presenten en cumplimiento de alguno de los
requerimientos a que se refieren los articulos 50 y
55 de esta Ley, o en el caso de enmiendas
podran

adicionales ni reivindicaciones que den mayor

voluntarias, no contener materias
alcance al que esté contenido en la solicitud original
considerada en su oonjﬁnto.

Soélo se aceptaran enmiendas voluntarias hasta
antes de la expedicion de la resolucién sobre la
procedencia o negativa de otorgamiento de Ila
patenie a que se refieren los articulos 56 y 57 de
esta Ley.

ARTICULO  §7.-

otorgamiento de la patente, se comunicara por

Cuando proceda el
escrito al solicitante para que, dentro del plazo de
dos meses, cumpia con los requisitos necesarios
para su publicacién y presente ante el Instituto el
comprobante del pago de la tarifa correspondiente a
la expedicion del titulo. Si vencido el plazo fijado el
solicitante no cumple con lo establecido en el
presente articulo, se le tendra por abandonada su
solicitud.

ARTICULO 58.- El interesado tendra un plazo
adicional de dos meses para cumplir los requisitos a
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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.

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.

La solicitud se tendra por abandonada si 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 62.- Los derechos que confiere una
patente o registro, o aquéllos que deriven de una
solicitud en tramite, podran gravarse y transmitirse
total o parcialmente en los términos y con las

formalidades que establece la legislacién comun.

Para que la transmision de derechos o gravamen

puedan producir efectos en perjuicio de terceros,
debera inscribirse en el Instituto.

Podra solicitarse mediante una sola promocion
la inscripcion de transferencias de la titularidad de
dos 0 mas solicitudes en tramite o de dos o mas
patentes o registros cuando quien transfiere y quien
adquiere sean las mismas personas en todos ellos.
El solicitante debera identificar cada una de las
solicitudes, patentes o registros en los que se hara
la inscripcion. Las tarifas correspondientes se
pagaran en funcién del numero de solicitudes,
patentes o registros involucrados.

ARTICULO 63.-......._... AR A B

Podra solicitarse mediante una sola promocion
la inscripcion de licencias de derechos relativos a
dos o mas solicitudes en tramite o a dos o mas
patentes o registros cuando el licenciante y el
licenciatario sean los mismos en todos ellos. El
solicitante debera identificar cada una de las
solicitudes, patentes o registros en !ofa._,;qy,e:_se hara
la inscripcion. Las tarifas correspondientes se
pagaran en funcién del numero de solicitudes,

patentes o registros involucrados.

ARTICULO 64.- Para inscribir una transmision
de patente, registro, licencia o gravamen en el
bastara

correspondiente en los

Instituto, formular la

solicitud
términos que fije el
reglamento de esta Ley.

ARTICULO 85.- ..o

lll.- SE DEROGA

ARTICULO 66.- No se inscribira la licencia
cuando la patente o registro hubiesen caducado o la
duracién de aquélla sea mayor que su vigencia.

ARTICULO 70.- Tratandose de invenciones,
después de tres anos contados a partir de la fecha
del otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de
la presentacion de la solicitud, segin lo que ocurra
mas tarde, cualquier persona podra solicitar al
Instituto la concesién de una licencia obligatoria
para explotarla, cuando la explotacién no se haya
realizado, salvo que existan causas debidamente
justificadas.

ARTICULO 73.- Transcurrido el término de dos
afnos contado a partir de la fecha de concesion de la
Instituto podra’
declarar administrativamente la caducidad de la

primera licencia obligatoria, el
patente, si la concesion de la licencia obligatoria no “
hubiese corregido la falta de explotacion de la
misma, o si el titular de la patehle no comprueba su
explotacion o la existencia de una causa justificada
a juicio del Instituto.

El pago de las regalias derivado de una licencia
obligatoria concluird cuando caduque o se anule 1a

patente, o por cualquier otra causa prevista en esta
ley.
ARTICULD B oo s iidmms s

l.- Cuando se hayan otorgado en contravencion
a las dis;_:{g;iciones sobre requisitos y condiciones
para el oto_(gamienlo de patentes o registros q€.;
modelos dg utilidad y disefios industriales. Para,
efectas, de lo dispuesto en esta fraccion, Sé€
requisitos para el

consideran y condiciones
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otorgamiento de patentes y registros los
gstablecidos en los articulos 16, 19, 27, 31 y 47;

Ii.- Cuando se haya otorgado en contravencion a
| 1as disposiciones de la ley vigente en el momento en
que se otorgd la patente o el registro.

La accion de nulidad basada en esta fraccién no
! podra fundarse en la

: representacion legal del solicitante de la patente o

impugnacion a la
del registro.

IV.- Cuando el otorgamiento se encontrare
viciado por error o inadvertencia graves, o se
hubiese concedido a quien no tenia derecho para
obtenerla.

La accion de nulidad prevista en las fracciones |
y |l anteriores, podra ejercitarse en cualquier tiempo;
la que deriva de los supuestos previstos en las
fracciones Il y IV anteriores, podra ejercitarse
dentro del plazo de cinco afos contado a partir de la

fecha en que surta efectos la publicacion de la
patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sélo afecte a una o a algunas
reivindicaciones, o a wuna parte de una
reivindicacion, la nulidad se declarara solamente
respecto de la reivindicacion o reivindicaciones
afectadas, o
afectadas. La nulidad podra declararse en la forma
de una limitacion o precision de la reivindicacion
comrespondiente.

BRTICULO BO.-......cccoccaninimmsssmmsmmmrpinivssismsasns

la parte de las reivindicaciones

II.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para
.l'l'lantaner vigentes sus derechos, o dentro del plazo
de gracia de seis meses siguientes a éste,

La caducidad que opere por el solo transcurso
declaracion

del tiempo, no requerira de

administrativa por parte del Instituto.
ARTICULO 81.- Se

rehabilitacion de la patente o registro caducos por

podra solicitar la
falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la
solicitud correspondiente se presente dentro de los

seis meses siguientes al plazo de gracia a que se

refiere la fraccion Il del articulo anterior y se cubra el
pago omitido de la tarifa, mas sus recargos.

ARTICULO 82.- Se considera secreto industrial
a toda informacién de aplicacién industrial o
comercial que guarde una persona fisica o moral
con caracter confidencial, que le signifique obtener o
mantener una ventaja competitiva o econdmica
frente a terceros en la realizacion de actividades
econdémicas y respecto de la cual haya adoptado los
medios o sistemas suficientes para preservar su
confidencialidad y el acceso restringido a la misma.
secreto  industrial
necesariamente deberd estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccion;
o a los medios o formas de distribucién o
comercializacion de productos o preétacién de
servicios.

La informacién de un

No se considerara secreto industrial aquella
informacion que sea del dominio publico, la que
resulte evidente para un técnico en la materia, con
base en informacién previamente disponible o la que
deba ser divulgada por disposicién legal o por orden
judicial. No se considerara que entra al dominio
publico o que es divulgada por disposicion legal
aquella informacion que sea proporcionada a
cualquier autoridad por una persona que la posea
como secreto industrial, cuando la proporcione para
el efecto de
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos
de autoridad.

ARTICULO 86 BIS.- La informacién requerida
por las leyes especiales para determinar la

obtener licencias, permisos,

seguridad y eficacia de productos farmoquimicos y
agroquimicos que utilicen nuevos componentes
quimicos quedara protegida en los términos de los
tratados internacionales de los que México sea
parte.

ARTICULO 86 BIS 1.- En
procedimiento judicial o administrativo en que se

cualquier

requiera que alguno de los interesados revele un
secreto industrial, la autoridad que conozca debera
adoptar las medidas necesarias para impedir su
divulgacion a terceros ajenos a la controversia.
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Ningan interesado, en ningin caso, podra
revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el
parrafo anterior.

ARTICULO 87.- Los industriales, comerciantes o
prestadores de servicios podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su
uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el
Instituto.

ARTICULO BO.-.......oooiciieciecreerse s evseeceannns

B8 2 i s i cimsinsi siasissssovanaissmassisvesin s uis

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

ARTICULO 90.- No seran registrables como

IV.- Las denominaciones, figuras 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, composicién, destino, valor, lugar de
origen de los productos o la época de produccion;

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados,
a menos que estén combinados o acompanados de
elementos
denominaciones, que les den un caracter distintivo.

Whm e L

Vil.- Las qué
autorizacion, escudos, banderas o emblemas de

tales como signos, disefos o

reproduzcan o imiten, sin
cualquier pais,
politicas _
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de

Estado, municipio o divisiones
equivalentes, asi como las
organizaciones interacionales, gubernamentales,

no gubemamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, asi como la
designacion verbal de los mismos;
VI @ XEm s
XIl.- Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos
de personas, sin consentimiento de los interesados

o, si han fallecido, en su orden, del conyuge,

parientes consanguineos en linea recta y por
adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto
grado;

Xlll.- Los titulos de obras intelectuales o
artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periodicas, los personajes ficticios o
simbélicos, los personajes humanos de
los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que

el titular del derecho correspondiente Jo autorice

caracterizacion,

expresamente;

FIVE 1o covansanssns comonivbain s msan vy miem s obh b 5 o b

XV.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca
que el Instituto estime notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio. ,

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, asi
como el conocimiento que se tenga de la marca en
el territorio, como consecuencia de la promocion o
publicidad de la misma.

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

Este impedimento procedera en cualquier caso
en que el uso de la marca por quien solicita su
registro, pudiese crear confusién o un riesgo de
asociacion con el titular de la marca notoriamente
conocida, o constituya un aprovechamiento que
cause el desprestigio de
impedimento no sera aplicable cuando el solicitante
del registro sea titular de la marca notoriamente
conocida.

XVl.- Una marca que sea idéntica o 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. Sin embargo, si podra registrarse una

la marca. Dicho
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marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicarla a productos ¢ servicios similares, y

XVIl.- Una marca que sea idéntica o semejante
en grado de confusiéon, 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 ios 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 apiicable, cuando la solicitud de
marca la presente el titular del nombre comercial, si
no existe otro nombre comercial idéntico que haya
sido publicado.

ARTICULO 91.- No podra usarse ni formar parte
del nombre comercial, denominacién o razén social
de ningln establecimiento o persona moral, una
marca registrada o una semejante en grado de
confusion a otra marca previamente registrada,
cuando:

I.- Se trate de establecimientos o personas
morales cuya actividad la produccion,

importacion o comercializacion de bienes o servicios

sea

iguales o similares a los que se aplica la marca
registrada, y

Il.- No exista consentimiento manifestado por
escrito del titular del registro de la marca o de quien
tenga facultades para hacerlo.

La violacion a este precepto dara lugar a la
aplicacién de las sanciones a que se refiere esta
Ley, independientemente que se pueda demandar
judicialmente la supresion de la marca registrada o
aquella semejante en grado de confusion a la
previamente registrada, del nombre comercial, la
denominacion o razon sociai correspondiente y el
pago de dafios y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no sera aplicable
cuando el nombre comercial, denominacion o razon
social hubiesen incluido la marca con anterioridad a
la fecha de presentacion o de primer uso declarado
de la marca registrada.

ARTICUEDEZ - ....... .. cmearorsssearssrinasssts s
l.- Un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional la misma marca u otra semejante
en grado de confusion, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero
hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de registro o del primer uso declarado en
ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro
de la marca, dentro de los tres afios siguientes al
dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso
debera obtener
declaracion de nulidad de éste, y
W i o s e s s o oA B Wi
Queda comprendida en este supuesto la
importaciéon de los productos legitimos a los que se

tramitar y previamente la

aplica la marca, que realice cualquier persona para
su uso, distribucién o comercializacion en México,
en los términos y condiciones que sefiale el
reglamento de esta ley, y

lil.- Una persona fisica o moral que aplique su
nombre, denominacién o razén social a los
productos que elabore o distribuya, a los
servicios que presente, o a sus establecimientos,
o lo use como parte de su nombre comercial,
siempre que lo aplique en la forma en que esté
acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres
que lo distingan claramente de un homénimo ya
registrado como marca o publicado como-nombre
comercial.

La realizacion de actividad
articulo no

cualquier
contemplada en el presente
constituira infraccién administrativa o delito en los
términos de esta Ley.

ARTICULO 93.- Las marcas se registraran en
relacion con productos o servicios determinados
segun la clasificacién que establezca el reglamento
de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que
corresponda un producto o servicio, sera resuelta en
definitiva por el Instituto.

ARTICULO 96.- Las asociaciones o sociedades
comerciantes: ©

de productores, fabricantes,

prestadores de servicios, legalmente constituidas,
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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 97.- Con la solicitud de marca
colectiva se deberan presentar las reglas para su
uso.

ARTICULO 99.- El derecho exclusivo para usar
un aviso comercial se obtendra mediante su registro
ante el Instituto,

ARTICULO 100.- Se considera aviso comercial a
las frases u oraciones que tengan por objeto
establecimientos 0

anunciar al  publico

negociaciones comerciales, industriales o de
servicios, productos o servicios, para distinguirlos de
los de su especie.

ARTICULO 101.- Si el aviso comercial tiene por
objeto anunciar productos o servicios, éstos deberan
especificarse en la solicitud de registro.

ARTICULO 108.- Recibida la solicitud y
satisfechos los requisitos legales, se efectuard el
examen de fondo a fin de determinar si existe algun
nombre comercial idéntico o semejante en grado de
confusién aplicado al mismo giro, en tramite o
publicado con anterioridad, o a una marca en tramite
de registro o a una ya registrada idéntica o
semejante en grado de confusién que ampare
productos o similares
relacionados con el giro preponderante de la
empresa o establecimiento de que se trate. De no
encontrarse anterioridad procedera la publicacion.

ARTICULO 113.- Para obtener el registro de una
marca debera presentarse solicitud por escrito ante

el Instituto con los siguientes datos:

servicios iguales o

I.- El signo distintivo de la marca, mencionando
si es nominativo, inndminado, tridimensional o mixto;
lil.- La fecha de primer uso de la marca, la que
no podra ser modificada ulteriormente, o la mencién
de que no se ha usado. A falta de indicacién se
presumira que no se ha usado la marca;
ARTICULO 114.- A la solicitud de registro de
marca debera acompanarse el comprobante del
&

pago de las tarifas correspondientes al estudio de la
solicitud, registro y expediciéon del titulo, asi como
los ejemplares de la marca cuando sea innominada,
tridimensional o mixta.

ARTICULO 115.- En los ejemplares de la marca
que se presenten con la solicitud no deberan
aparecer palabras o leyendas que puedan engafiar
o inducir a error al publico. Cuando la solicitud se
presente para proteger una marca innominada o
tridimensional, los ejemplares de la misma no
deberan contener palabras que constituyan o
puedan constituir una marca, a menos de que se
incluya expresamente reserva sobre la misma.

ARTICULO 116.- En caso de que la marca sea
salicitada a nombre de dos o mds personas se
deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre
el uso, licencia y transmision de derechos de la
marca convenidos por los solicitantes.

ARBICULD 110 cminimiiinassaisniiomsss oo

B Mmoot e e S b A

IV.- SE DEROGA

ARTICULO 120.- SE DEROGA

ARTICULO 121.- Si
presentarse la solicitud satisface lo requerido por los
articulos 113 fracciones |, Il y IV, 114, 179 y 180 de
esta Ley, esa sera su fecha de presentacion; de lo
contrario, se tendra como tal el dia en que se
cumpla, dentro del legal, con dichos
requisitos.

La fecha de presentacién determinara la
prelacién entre las solicitudes.

El reglamento de esta Ley podra determinar
otros medios por los cuales se puedan presentar las
solicitudes y promociones al Instituto.

ARTICULO 122.- Concluido el examen de forma,
se procederéa a realizar el examen de fondo, a fin de
verificar si la marca es registrable en los términos de

en el momento de

plazo

esta Ley.

Si la solicitud o la documentacién exhibida no
cumple con los requisitos legales o reglamentarios;
si existe algin impedimento para el registro de la
marca o0 si existen anterioridades, el Instituto lo
comunicara por escrito al solicitante otorgandole un
plazo de dos meses para que subsane los efrores U

P.—«.'H"'
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omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste
lo que a su derecho convenga en relacién con los
impedimentos y las anterioridades citadas. Si el
interesado no contesta dentro del plazo concedido,
se considerard abandonada su solicitud.
ARTICULO 122 BIS.- El interesado tendra un
plazo adicional de dos meses para cumplir los
requisitos a que se refiere el articulo anterior, sin
que medie solicitud y comprobando el pago de la
tarifa que corresponda al mes en que se dé
cumplimiento.
El plazo adicional, se contara a partir del dia
siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses
previsto en el articuio 122 anterior.
La solicitud se tendrd por abandonada si el
solicitante no da cumplimiento a los requerimientos
I 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 123.- Si al contestar el solicitante,
dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el
impedimento legal de registro, modifica o sustituye
la marca, ésta se sujetard a un nuevo tramite,
debiendo efectuar el pago de Ila tarifa
correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer
los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta Ley

y los aplicables de su reglamento. En este supuesto
se considerara como fecha de presentacion aquella
en la que se solicite el nuevo tramite.

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

En caso de que el Instituto niegue el registro de
la marca, lo comunicara por escrito al solicitante,
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 un ejemplar de la marca y en el mismo se hara
constar:

Il.- Signo distintivo de la marca, mencionando si
es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

R R L e R TR B Y

ARTICULO 128.- La marca debera usarse en
territorio nacional, tal como fue registrada o con
maodificaciones que no alteren su caracter distintivo.

ARTICULO 130.- Si una marca no es usada
durante tres afos consecutivos en los productos o
servicios para los que fue registrada, procedera la
caducidad de su registro, salvo que su titular o el
usuario que tenga concedida licencia inscrita la
hubiese usade durante los tres afios consecutivos
inmediatos anteriores a la presentacion de la
solicitud de declaracion administrativa de caducidad,
o que circunstancias  surgidas
independientemente de la voluntad del titular de la
marca que constituyan un obstéculo para el uso de
la misma, tales como restricciones a la importacién u

existan

otros requisitos gubemamentales aplicables a los
bienes o servicios a los que se aplique la marca.

ARTICULO 131.- La ostentacién de la leyenda
“marca registrada”, las siglas "M.R." o el simbolo ®,
sblo podra realizarse en el caso de los productos o
servicios para los cuales dicha marca se encuentre
registrada.

ARTICULO 132.- SE DEROGA

ARTICULO 134.- La renovacion del registro de
una marca sélo procedera si el interesado presenta
pago de [a tarifa
correspondiente, y manifiesta, por escrito y bajo

el comprobante del

protesta de decir verdad, usar la marca en por lo
menos uno de los productos o servicios a los que se
apliqgue y no haber interrumpido dicho uso por un
plazo igual o 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, bastarda que proceda Ia
renovacion en alguno de dichos registros para que
su uso surta efectos y beneficie a todos los
registros, previa presentacion del comprobante de
pago de las tarifas correspondientes.

ARTICULO 136.- EIl titular de una marca
registrada o en tramite podra conceder, mediante
convenio, licencia de uso a una o mas personas,
con relacién a todos o algunos de los productos o



14 (Tercera Seccidn)

DIARIO OFICIAL

Martes 2 de agosto de 1994 _

servicios a los que se aplique dicha marca. La
licencia debera ser inscrita en el Instituto para
que pueda producir efectos en perjuicio de
terceros.

ARTICULO 137 ... ere v aenns

Podra solicitarse mediante una sola promocion
la inscripcién de licencias de derechos relativos a
dos o mas solicitudes en trAmite o a dos o mas
marcas registradas cuando el licenciante y el
licenciatario sean los mismos en todos ellos. El
solicitante debera identificar cada una de las
solicitudes, o registros en los que se hara la
inscripcién. Las tarifas correspondientes se pagaran
en funcion del nimero de solicitudes, o registros
involucrados.

ARTICULO 3B miiminaiviisuimidinsiie

Lem e be b e e er s e e e raens

Il.- Por nulidad, caducidad o cancelacion del
registro de marca, o cuando se trate de marcas en
tramite y no se obtenga el registro de las mismas, y

MO . i st o e A S

ARTICULO 140.- tenga
concedida una licencia inscrita en el Instituto, salvo
estipulacién en contrario, tendra la facultad de
ejercitar las acciones legales de proteccion de los
derechos sobre la marca, como si fuera el propio
titular.

ARTICULO 143.- Los derechos que deriven de
una solicitud de registro de marca o los que confiere
marca podran gravarse o
transmitirse en los términos y con las formalidades

La persona que

una registrada,
que establece la legislacion comun. Dicho gravamen
o transmision de derechos debera inscribirse en el
Instituto, de acuerdo a lo establecido en el
reglamento de esta Ley, para que pueda producir
efectos en perjuicio de terceros.

Podra solicitarse mediante una sola promocién
la inscripcién de transferencias de la titularidad de
dos o mas solicitudes en tramite o de dos o mas
marcas registradas cuando quien transfiera y quien
adquiera sean las mismas personas en todos ellos.
El solicitante debera identificar cada una de las
solicitudes o registros en los que se hara la

inscripcion. Las tarifas correspondientes se pagaran

en funcién del nimero de solicitudes, o registros

involucrados.
ARTICULO 148.-

inscripcion de alguna

Cuando se solicite I
transmision de marca
registrada o en tramite sobre la que haya habidg
transmisiones anteriores no inscritas,
deberan inscribirse éstas ante el Instituto.
ARTICULO 149.- SE DEROGA
ARTICULO 150.- EI _tnstituto negara |Ia

inscripcion de una

también

licencia o transmision de
derechos cuando e! registro de la marca no se
encuentre vigente.

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

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

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la
accibn de nulidad no podra fundarse en la
impugnacion - de la representacion legal del
solicitante del registro de la marca;

Il.- La marca sea idéntica o semejante en grado
de confusién, 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 ﬁplique 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 presentacién o, en
su caso, de la 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;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, 0
diferencia de apreciacién, existiendo en vigor ofro
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; y

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

o
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consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera. En este caso el registro se reputara
como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven 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, excepto las relativas a las fracciones | y V
que podran ejercitarse en cualquier tiempo y a la
fraccion |l que podra ejercitarse dentro del plazo de
tres afios.

ARTICULO 152.-... oot

Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse
los tres afos consecutivos inmediatos
solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa

durante
anteriores a la

. justificada a juicio del Instituto.

ARTICULD T 30om i me s ssesmmiomn

IV.- Descripcion detallada del producto o los

terminados que abarcara la

denominacion, incluyendo sus caracteristicas,

componentes, forma de extraccion y procesos de

-produccién o elaboracion. Cuando sea determinante
" para establecer la relacién entre la denominacion y

el producto, se sefalaran las normas oficiales
establecidas por la Secretaria de Comercio ¥y

“Fomento Industrial a que deberan sujetarse el

producto, su forma de extraccién, sus procesos de
elaboracion o produccién y sus modos de empaque,
embalaje o envasamiento;

ARTICULO 160.- Recibida la solicitud por el

Instituto y enterado el pago de las tarifas

. correspondientes, se efectuara el examen de los

datos y documentos aportados.
Si a
presentados no satisfacen los requisitos legales o

juicio del Instituto, los documentos
resuitan insuficientes para la comprension y analisis
de cualquiera de los elementos de la solicitud, se

solictante para que haga las

“aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al

efecto un plazo de dos meses.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento
dentro del plazo otorgado, la solicitud se considerara
abandonada, pero el Instituto podra continuar de
oficio su tramitacién en los términos del presente
capitulo si lo considera pertinente.

ARTICULO 164.- Si la resolucion a que se
refiere el articulo anterior otorga la proteccién de la
denominacién de origen, el Instituto hard Ia
declaratoria y procedera a su publicaciéon en el
Diario Oficial. La declaracién del Instituto que
otorgue la proteccién a una denominacién de origen,
determinara en definitiva los elementos y requisitos
previstos en el articulo 159 de esta Ley.

ARTICULO 169.- La autorizacidn para usar una
denominacion de origen debera ser solicitada ante
el Instituto y se otorgara a toda persona fisica o
moral que cumpla los siguientes requisitos:

0 B e S R e A

.- Que cumpla con [as normas oficiales
establecidas por la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables,
respecto de los productos de que se trate, y

ARTICULO 179.- Toda solicitud o promocién
dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en
esta Ley y demas disposiciones derivadas de ella,
deberd presentarse por escrito y redactada en
idioma espafiol.

Los documentos que se presenten en idioma
diferente deberan acompanarse de su traduccién al
espaiol.

ARTICULO 180.- Las solicitudes y promociones
deberdan ser firmadas por el interesado 0 su
representante y estar acompafiadas del
comprobante de pago de la tarifa correspondiente,
en su caso. Si falta cualquiera de estos elementos,
el Instituto desechara de plano la solicitud o

promocioén..

ARTICULO 181.-

se presenten por

Cuando las solicitudes Y

promociones conducto de

mandatario, éste debera acreditar su personalidad:;

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos

testigos si el mandante es persona fisica;
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Il.- Mediante carta poder simple suscrita ante
dos testigos, cuando en el caso de personas
morales, se trate de solicitudes de patentes,
registros, o la inscripcion de licencias o sus
transmisiones.
debera

En este caso, en la cartd poder

manifestarse que quien la otorga cuenta con
facultades para ello y citarse el instrumento en el
que consten dichas facultades.

lll.- En los casos no comprendidos en la fraccian
anterior, mediante instrumento publico o carta poder
con ratificacion de firmas ante notario o corredor
cuando se trate de persona moral mexicana,
debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las
facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fraccion
I, mediante poder

legislacion aplicable del lugar donde se otorgue o de

otorgado conforme a la

acuerdo a los tratados internacionales, en caso de
que el mandante sea persona moral extranjera.
Cuando en el poder se dé fe de la existencia legal
de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el
poder, asi como del derecho del otorgante para
conferirlo, se presumira la validez del poder, salvo
prueba en contrario. '

En cada expediente que se tramite debera
acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente; sin embargo, bastara con una copia
simple de la constancia de registro, si el poder se
encuentra inscrito en el registro general de poderes
establecido por el Instituto.

ARTICULO 184.- En los plazos fijados por esta
Ley en dias, se computaran unicamente los habiles;
tratandose de términos referidos a meses o anos, el
computo se hara de fecha a fecha, considerando
incluso los dias inhabiles.

ARTICULO 186.- Los expediente de patentes,
modelos de utilidad y disefios industriales en tramite
solo podran ser consultados por el solicitante o su
representante, o personas autorizadas por el mismo,
excepto cuando dichos expedientes-sean citados
como anterioridad a otro solicitante o' cuando se

ofrezcan como prueba en un procedimiento de

declaracion administrativa, debiendo observarse lag

medidas necesarias para preservar la
confidencialidad.

El personal del Instituto que intervenga en los
diversos tramites que procedan conforme a esta Ley
y su reglamento, estara obligado a guardar absoluta
reserva respecto del contenido de los expedientes
en tramite, de lo contrario se le sancionara conforme
a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Publicos, independientemente de las
penas que correspondan en su caso.

obligacién

Igual
de organismos
publicos o privados que pudieran conocer dicho

tendra el personal
contenido en apoyo al Instituto en el ejercicio de sus
funciones.

CAPITULO I

Del Procedimiento de Declaracion
Administrativa
ARTICULO 187.- Las solicitudes de declaracién

administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion e
infraccién administrativa que establece esta Ley, se
sustanciaran y resolveran con arreglo al
procedimiento que senala este capitulo y las
formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable
supletoriamente, en lo que no se oponga, el Codigo
Federal de Procedimientos Civiles.

ARTICULO 188.- El Instituto podra iniciar el

procedimiento de declaracion administrativa de

oficio o a peticion de quien tenga interés juridico y
funde su pretension.

ARTICLILLY B0~ .oncoiiirniamiions i i ciia s i

Cuando se ofrezca como prueba algun
documento que obre en los archivos del Instituto,
bastara que el solicitante precise el expediente en el
cual se encuentra y solicite la expedicién de la copia
certificada correspondiente o, en su caso, el cotejo
de la copia simple que se exhiba.

ARTICULO 192+ e eir e erraenees

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo
anterior, para los efectos de esta Ley, se otorgara
valor probaton’o a las facturas expedidas y a los
titular o suU

inventarios elaborados por el

licenciatario.

—
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ARTICULO 192 BIS.- Para la comprobacién de
hechos que puedan constituir violacion de alguno o
algunos de los derechos que protege esta Ley, o en
los procedimientos de declaracion administrativa, &l
Instituto podra valerse de los medios de prueba que
gstime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor
hayan presentado las pruebas suficientes a las que
razonablemente tengan acceso como base de sus
pretensiones y hayan indicado alguna prueba
de dichas
‘pretensiones que esté bajo el control de la contraria,

pertinente para la sustentacién
el Instituto podra ordenar a ésta la presentacion de
dicha prueba, con apego, en su caso, a las
la proteccion de
informacioén confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor
nieguen el acceso a pruebas o no proporcionen

pruebas pertinentes bajo su control en un plazo

~ razonable, u obstaculicen de manera significativa el

procedimiento, el Instituto podra dictar resoluciones

' preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o

- resulte

negativa, con base en las pruebas presentadas.
incluyendo los argumentos presentados por quien
con la

afectado  desfavorablemente

denegacion de acceso a las pruebas, a condicion de

| que se conceda a los interesados la oportunidad de

ser oidos respecto de los argumentos y las pruebas
presentadas.

ARTICULO 192 BIS 1.- Cuando la materia
objeto de la patente sea un proceso para la
obtencion de un producto, en el procedimiento de
declaracion administrativa de infraccion, el presunto
infractor debera probar que dicho producto se
fabrico bajo un proceso diferente al patentado
Cuando:

l.- El producto obtenido por el proceso patentado
sea nuevo, y

Il.- Exista una probabilidad significativa de que el
Dr?fi;u::to haya sido fabricado mediante el proceso
Patentado y el titular de la patente no haya logrado,
No obstante haberlo intentado, establecer el proceso

efectivamente utilizado.

ARTICULO 193.- Admitida la solicitud de
declaracion administrativa de nulidad, caducidad y
cancelacién, el titular

afectado, concediéndole un plazo de un mes para

Instituto la notificarad al
que manifieste por escrito lo que a su derecho
convenga. En los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion se estara a lo dispuesto
en los articulos 209 fraccién IX y 216 de esta Ley.
La notificacion se hara en el domicilio sefialado por
el solicitante de la declaracion administrativa.

ARTICULO 194.- Cuando no haya sido posible
la notificacion a que se refiere el articulo anterior por
cambio de domicilio, tanto en el senalado por el
solicitante como en el que obre en el expediente
que corresponda, y se desconozca el nuevo, la
notificacidbn se hara a costa de quien intente la
accion por medio de publicacion en el Diario Oficial
y en un periodico de los de mayor circulacion de la
Republica, por una sola vez. En la publicacién se
dara a conocer un extracto de la solicitud de
declaracion administrativa y se sefalara un plazo de
un mes para que el titular afectado manifieste lo que
a su derecho convenga.

ARTICULO 196.- Cuando el Instituto inicie de
de
administrativa, la notificacion al titular afectado o, en

oficio el procedimiento declaracion
su caso, al presunto infractor se hara en el domicilio
sefialado en el expediente que corresponda y de
haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por
publicacion en los términos del articulo 194 de esta
Ley.

ARTICULO 197.- El escrito en que el titular
afectado o, en su caso, el presunto infractor formule
sus manifestaciones debera contener:

.- Nombre del titular afectado o del presunto
infractor y, en su caso, de su representante;

B E Vi coisvamimenm v iissms s massasasarii

ARTICULO 198.- Cuando el titular afectado o,
en su caso, el presunto infractor no pueda exhibir
dentro del plazo. concedido la totalidad o parte de
las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero,
se le podra otorgar un plazo adicional de quince
dias para su presentacion, siempre y cuando las
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ofrezca en su escrito y haga el sefialamiento
respectivo.

ARTICULO 199.- Transcurrido el plazo para que
el titular afectado o el presunto infractor, presente
sus manifestaciones y, en su caso, la prérroga a que
se refiere el articulo anterior, previo estudio de los
antecedentes relativos y desahogadas las pruebas
que lo resolucion
administrativa que proceda, la que se notificara a los
interesados en el

requieran, se dictara la

domicilio sefalado en el
expediente o, en su caso, mediante publicacion en
los términos del articulo 194 de esta Ley.

Tratdndose de procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion, en la misma resolucién se
impondra la sanci6n, cuando ésta sea procedente.

ARTICULO 199 BIS.- En los procedimientos de
declaracién administrativa relativos a la violacion de
alguno de los derechos que protege esta Ley, el
Instituto podra adoptar las siguientes medidas:

I.- Ordenar el retiro de la circulacién o impedir
ésta, respecto de las mercancias que infrinjan
derechos de los tutelados por esta Ley;

I1.- Ordenar se retiren de la circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados ilegaimente,

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes,
papeleria, material publicitario y similares que
infrinjan alguno de los derechos tutelados por esta
Ley;

c) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y
similares que infrinjan alguno de los derechos
tutelados por esta Ley; y

d) Los utensilios o instrumento destinados o
utilizados en la fabricacién, elaboracion u obtencién
de cualquiera de los sefalados en los incisos a), b)
y c), anteriores;

lil.- Prohibir, de inmediato, la comercializacién o
uso de los productos con los que se viole un
derecho de los protegidos por esta ley;

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo
que se practicara conforme a lo dispuesto en los
articulos 211 a 212 BIS 2;

V.- Ordenar al presunto mfractor 0a terceros la
suspensson o el cese de los actos que constituyan
una violacion a las disposiciones de esta Ley, y

VI.- Ordenar se sus'penda la prestacion de}
servicio o se clausure el establecimiento cuando lag
medidas que se prevén en las fracciones anteriores,
no sean suficiente para prevenir o evitar la violacién
a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en g
comercio, los comerciantes o prestadores tendran
la obligacién de abstenerse de su enajenacién g
préstacién a partir de la fecha en que se les
notifique la resolucién.

Igual obligacién tendran los productores,
importadores y sus distribuidores,
quienes seran responsables de recuperar de
inmediato los productos que ya se encuentren en el
comercio.

ARTICULO 199 BIS 1.- Para determinar la
practica de las medidas a que se refiere el articulo
anterior, el Instituto requerira al solicitante que:

I. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera

de los siguientes supuestos:

fabricantes,

a) La existencia de una violacion a su derecho;
b) Que la violacion a su derecho sea inminente;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir un

dario irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las

pruebas se destruyan, oculten, pierdan o aiteren.

Il. Otorgue fianza suficiente para responder de
los dafios y perjuicios que se pudieran causar a la
persona en contra de quien se haya solicitado la
medida, y

lil. Proporcione la informacion necesaria para la
identificacion de los Dbienes, servicios 0
establecimientos con los cuales o en donde se
comete la violacion a los derechos de propiedad
industrial.

La persona contra la que se haya adoptado la
medida podra exhibir contrafianza para responder
de los dafios y perjuicios que se causen al
solicitante de la misma, a efecto de obtener su
levantamiento.

El Instituto debera tomar en consideracion la
gravedad de la infraccion y la naturaleza de la
medida solicitada para adoptar la practica de ésta y
determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

==
"2 R

B




' consideraciéon las

~ resolucion

Martes 2 de agosto de 1994

DIARIO OFICIAL

(Tercera Seccién) 19

ARTICULO 199 BIS 2.- La persona en contra de
guien se haya ordenado alguna de las medidas a
que se refiere el articulo 199 BIS de esta Ley, tendra
un plazo de diez dias para presentar ante el Instituto
las observaciones que tuviere respecto de dicha
medida.

El Instituto podra modificar los términos de la
medida que se haya adoptado tomando en
observaciones que se le
presenten.

_ ARTICULO 199 BIS 3.- El solicitante de las

medidas provisionales a que se refiere el articulo

' 199 BIS sera responsable del pago de los darios y

¢ . e -
_perjuicios causados a la persona en contra de quien

. se hubiesen ejecutado cuando:;

L La resolucion definitiva que hubiese quedado

firme sobre el fondo de la controversia declare que

- no existio violacién ni amenaza de violacion a los

derechos del solicitante de la medida, y

Il. Se haya solicitado una medida provisional y

no se hubiese presentado la demanda o solicitud de
declaracién administrativa de infraccién ante la

'.lutoridad competente o ante el Instituto respecto del
- fondo de la controversia, dentro de un plazo de

veinte dias contado a partir de la ejecucién de la

medida.
ARTICULO 199 BIS 4.- El Instituto pondra a

 disposicion del afectado la fianza o contrafianza que

$@¢ hubiesen exhibido cuando se resuelva el

-procedimiento de declaracion administrativa de
: infraccién.

ARTICULO 199 BIS 5.- El Instituto decidira en la

definitiva del procedimiento de

. declaraciéon administrativa de infraccion, sobre el

levantamiento o definitividad de las medidas

adoptadas,

ARTICULO 199 BIS 6.- En cualquier medida
Provisional que se practique, debera cuidarse que
ésta no sirva como medio para violar secretos
industriales o para realizar actos que constituyan

Competencia desleal.

ARTICULO 199 BIS 7.- El solicitante s6lo podra
utilizar la documentacién relativa a la practica de
una medida provisional para iniciar el juicio
correspondiente o para exhibirla en los autos de los
procesos en tramite, con prohibicion de usarla,
divulgarla o comunicarla a terceros.

ARTICULO 199 BIS 8.- En los procedimientos
infraccién, el

Instituto buscara en todo momento conciliar los

de declaracion administrativa de

intereses de los involucrados.
ARTICULO 200.- Procede el
reconsideracion contra la resolucién que niegue una
patente, registro de modelo de utilidad y disefio
industrial, el cual se presentard por escrito ante el

recurso de

propio Instituto en un plazo de treinta dias, contado
a partir de la fecha de notificacion de la resoluciéon
respectiva.
documentacit}n que acredite su procedencia.
ARTICULO 206.- Los propietarios o encargados

de establecimientos en

Al recurso se acompafard la

que se fabriquen,
almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en
venta los productos o se presten servicios, tendran
la obligacion de permitir el acceso al personal
comisionado para practicar visitas de inspeccién,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos
en el articulo anterior. .

ARTICULO 20D.- .......ccinmmiscomsssmanssamumemsis

lll.- Numero y fecha del oficio 'de comision que la
motivé, incluyendo la identificacion del inspector;

VAN sk s

IX.- Mencién de la oportunidad que se dio al
visitado de ejercer su derecho de confirmar por
escrito las observaciones que hubiera hecho en el
momento de la visita y hacer otras nuevas al acta
levantada, dentro del término de diez dias, y

X.- Nombre y firma de quienes intervinieron en1a
diligencia, incluyendo al inspector, y en su caso, Ia
indicacion de que el wsdado se nego a ﬁrmar el

acta.
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ARTICULO 211.- Si durante la diligencia se

comprobara fehacientemente la comision de
cualquiera de los actos o hechos previstos en los
articulos 213 y 223, el inspector asegurara, en forma
cautelar, los productos con los cuales
presumiblemente se cometan dichas infracciones o
delitos, levantando un inventario de los bienes
asegurados, lo cual se hara constar en el acta de
inspeccién y se designara como depositario al
encargado o propietario del establecimiento en que
se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere, se
concentraran los productos en el Instituto.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos
de delitos, el Instituto lo hara constar en la
resolucion que emita al efecto.

ARTICULO 212 BIS.- El aseguramiento a que se
refiere el articulo 211 de esta Ley podra recaer en:

l.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos,
disefios, especificaciones, planos, manuales, moldes,
clisés, placas, y en general de cualquier otro medio
empleado en la realizacion de los actos o hechos
considerados en esta Ley como infracciones o delitos;

.- Libros, registros, documentos, modelos,
muestras, etiquetas, papeleria, material publicitario,
facturas y en general de cualquiera otro del que se
puedan inferir elementos de pfueba. y

lll.- Mercancias, productos y cualesquiera otros
bienes en los que se materialice la infraccién a los

derechos protegidos por esta Ley.

ARTICULO 212 BIS 1.- En el aseguramiento de
bienes a que se refiere el articulo anterior, se
preferira como depositario a la persona o Institucion
que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante

de la medida.

ARTICULO 212 BIS 2.- En el caso de que la

resolucion definitiva sobre el fondo de la
controversia, declare que se ha cometido una
infraccion administrativa, el Instituto decidira, con

audiencia de las partes, sobre el destino de los

bienes asegurados, sujetandose a las siguientes
reglas:

L.- Pondra a disposiciéon de la autoridad judicig
competente los bienes que se hubiesen asegurado,
tan pronto sea notificado de que se ha iniciado g
proceso tendiente a la reparacion del dafio materia|
o al pago de los daiios y perjuicid®;

Il.- Pondra a disposicion de quien determine gl
laudo, en el caso de que se opte por g
procedimiento arbitral;

lll.- Procedera, en su caso, en los términos
previstos en el convenio que, sobre el destino de los
bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y el
presunto infractor;

IV.- En los casos no comprendidos en las
fracciones anteriores, cada uno de los interesados
presentara por escrito, dentro de los cinco dias
siguientes al en que se les dé vista, su propuesta
sobre el destino de los bienes asegurados, que
hubieran sido retirados de la circulacion, o cuya
comercializacion se hubiera prohibido; _

V.- Deberd dar vista a las partes de las i
propuestas presentadas, a efecto de que, de comin ]
acuerdo, decidan respecto del destino de dichos
bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro
de los cinco dias siguientes a aquel en que se les -
haya dado vista, y

VI.- Si las partes no manifiestan por escrito su
acuerdo sobre el destino de los bienes en el plazo
concedido, o no se ha presentado ninguno de los °
supﬁestos a que se refieren las fracciones | a lll
anteriores, dentro del plazo de 90 dias de haberse
dictado la resolucion definitiva, la Junta de Gobierno
del Instituto podra decidir:

a) La donacion de los bienes a dependencias ¥
entidades de la Administracién Publica Federal,
entidades federativas, municipios, instituciones
publicas, de beneficencia o de seguridad social.

cuando no se afecte el interés publico; o
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b) La destrucciéon de los mismos.

ARTICULO 213~ ..............

BN G s masrsnsosemomsn s B R T s

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una
marca registrada o semejante en grado de confusién
como elemento de un nombre comercial 0 de una
denominacién o razén social, o viceversa, siempre
que dichos nombres, denominaciones 0 razones
sociales estén relacionados con establecimientos
que operen con los productos o servicios protegidos
por la marca;

L § PR

Vil.- Usar como marcas las denominaciones,

signos, simbolos, siglas o emblemas a que se
| refiere el articulo 40. y las fracciones VI, VI, IX, XII,
X, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley,

Viil.- Usar una marca previamente registrada o
semejante en grado de confusién como nombre
comercial, denominaciéon o razon social o como
- partes de éstos, de una persona fisica o moral cuya
actividad sea la produccidén, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, sin
el consentimiento, manifestado por escrito, del titular
del registro de marca o de la persona que tenga
facultades para ello;

BE oo mrssnsnsonmannrrgms tant S Y S SR

d) Que el producto de que se trate proviene de
un territorio, region o localidad distinta al verdadero
lugar de origen, de modo que induzca al pablico a
error en cuanto al origen geografico del producto;

X.- Intentar o lograr el proposito de desprestigiar
los productos, los servicios, la actividad industrial o
comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicion, la comparacion de
productos o servicios que ampare la marca con el
propésito de informar al publico, siempre que dicha

comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada

en los términos de la Ley Federal de Proteccién al
Consumidor;

Xl.- Fabricar o elaborar productos amparados
por una patente o por un registro de modelo de
utilidad o disefio industrial, sin consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva;

XIl.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a
sabiendas de que fueron fabricados o élaborados
sin consentimiento del titular de la patente o registro
o0 sin la licencia respectiva;

XN~

consentimiento del titular de la patente o sin la

- Utilizar procesos patentados, sin
licencia respectiva;

XIV.- Ofrecer en venta o poner en circulaciéon
productos que sean resultado de la utilizacién de
procesos patentados, a sabiendas que fueron
utilizados sin el consentimiento del titular de la
patente o de quien tuviera una licencia de
explotacion;

XV.- Reproducir o imitar disefios industriales
protegidos por un registro, sin el consentimiento de
su titular o sin la licencia respectiva;

XV1.- Usar un aviso comercial registrado o uno
semejante en grado de confusion, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecimientos iguales o similares a los que se

aplique el aviso;

XVil.- Usar un nombre comercial o uno

semejante en grado de confusion, sin el

consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva,

industrial, comercial 0 de servicios del mismo o’

para amparar un establecimiento

similar giro;
XVIl.- Usar una marca registrada, sin el
consentimiento’ de su titular o sin la licencia

respectiva, en' productos o servicios iguales o

similares a los que la marca se aplique;
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XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos iguales o similares a los que se aplica una
marca registrada, a sabiendas de que se us6 ésta
en los mismos sin consentimiento de su titular;

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién
productos a los que se aplica una marca registrada
que hayan sido alterados;

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos a los que se aplica una marca registrada,
después de haber alterado, sustituido o suprimido
parcial o totalmente ésta;

XXIl.-

correspondiente una denominacion de origen, y

Usar sin autorizacibn o licencia
XXIll.- Las demds violaciones a las disposiciones
de esta Ley que no constituyan delitos.
ARTICULO 214.- ...
l.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias
de salario minimo general vigente en el Distrito
Federal;
Ha Ve e s
ARTICULO 215.- La

infracciones administrativas se realizara por el

investigacion de las

Instituto de oficio o a peticién de parte interesada.
ARTICULO 216.- En caso de que la naturaleza
de la infraccion administrativa no amerite visita de
inspeccion, el Instituto debera correr traslado al
presunto infréctor. con los elementos y pruebas que
sustenten la presunta infraccion, concediéndole un
plazo de diez dias para que manifieste lo que a su
derecho convenga y presente las pruebas

correspondientes.

ARTICULO 219.- Las

la resolucién que

clausuras

podran
imponerse en resuelva la
infraccion ademas de la multa o sin que ésta se
Sera procedente la clausura

haya impuesto,

definitiva cuando el establecimiento haya sido
clausurado temporalmente por dos veces y dentro
dél lapso de dos afos, si dentro del mismo se
rdincide en la infraccion, iﬁdependientemente de

que hubiere variado su domicilio.

ARTICULO 221.- Las sanciones establecidas en
esta Ley y demas disposiciones derivadas de ella,
se impondran ademas de la indemnizacién que
corresponda por dafios y perjuicios a los afectados,
en los términos de la legislacion comin y sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo siguiente.

ARTICULO 221 BIS.- La reparacion del dafio
material o la indemnizacién de dafios y perjuicios
por la violacion de los derechos que confiere esta
Ley, en ningin caso sera inferior al cuarenta por
ciento del precio de venta al publico de cada
producto o la prestaciéon de servicios que impliquen
una violacién de alguno o algunos de los derechos
de propiedad industrial regulados en esta Ley.

ARTICULO 222.- Si del andlisis del expediente
formado con motivo de la investigacion por
infraccibn administrativa el Instituto advierte Ila
realizacion de hechos que pudieran constituir alguno
de los delitos previstos en esta Ley, asi lo hara
constar en la resolucion que emita.

ARTICULO 223.- Son delitos:

l.- Reincidir en las conductas previstas en las .
fracciones Il a XXII del articulo 213 de esta Ley, una
vez que la primera sancién administrativa impuesta
por esta razén haya quedado firme;

IL.- Falsificar marcas en forma dolosa y a escala

comercial;

lll.- Revelar a un tercero un secreto industrial,
que se conozca con motivo de su trabajo, puesto,
cargo, desempefioc de su profesién, relacion de
negocios o en virtud del otorgamiento de una
licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial, habiendo
sido prevenido de su confidencialidad, con el
proposito de obtener un beneficio econdmico para si
o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio @

la persona que guarde el secreto;

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin
derecho y sin consentimiento de la persona que o
guarde o de su usuario autorizado, para usario 0

revelarlo a un tercero, con el propdsito de obtenef
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* un beneficio econémico para si o para el tercero o
\ con el fin de causar un perjuicio a la persona que
: guarde el secreto industrial o a su usuario
autorizado, y

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

Los delitos previstos en este articulo se
perseguiran por querella de parte ofendida.
| ARTICULO 224.- Se impondran de dos a seis

aflos de prisién y multa por el importe de cien a diez

mil dias de salario minimo general diario vigente en
el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se
sefialan en el articulo anterior.

ARTICULO 225.- Para el ejercicio de la accién
penal, en los supuestos previstos en las fracciones |
y 1l del articulo 223, se requerira que el Instituto
nrnlta un dictamen técnico en el que no se
"prajuzgaré sobre las acciones civiles o penales que
 procedan.

ARTICULO 226.-

ejercicio de la accion penal, el perjudicado por

Independientemente  del

tualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere
podra demandar del o de los autores de los mismos,
la reparacion y el pago de los dafos y perjuicios
sufridos con motivo de dichos delitos, en los
términos previstos en el articulo 221 BIS de esta
Ley.
ARTICULO 227.- Son competentes los
tibunales de la Federacion para conocer de los
elitos a que se refiere este capitulo, asi como de

Bs controversias mercantiles y civiles y de las

medidas precautorias que se susciten con motivo de
la aplicacién de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sélo
intereses particulares, podran conocer de ellas a
eleccion del actor, los tribunales del orden comun,
sin perjuicio de la facultad de los particulares de
someterse al procedimiento de arbitraje.

ARTICULO 228.- En los procedimientos
judiciales a que se refiere el articulo anterior, la
autoridad judicial podra adoptar las medidas
los tratados
internacionales de los que México sea parte.

ARTICULO 229.- Para el ejercicio de las

acciones civiles y penales derivadas de la violacién

previstas en esta ley y en

de un derecho de propiedad industrial asi como para
la adopcién de las medidas previstas en el articulo °
199 Bis de esta Ley, sera necesario que el titular del
derecho haya aplicado a los productos, envases o
embalajes de productos amparados por un derecho
de propiedad industrial las indicacicnes y leyendas a
que se refieren los articulos 26 y 131 de esta Ley, o
por alguin otro medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico que los productos o servicios
se encuentran protegidos por un derecho de
propiedad industrial.

Este requisito no serad exigible en los casos de
infracciones administrativas que no impliquen una
violacién a un derecho de propiedad industrial.

ARTICULO SEGUNDO.- Se sustituye en los
articulos 49, 56, 59, 60, 63, 68, 69, 72, 74, 75, 76,
77,79, 106, 107, 124, 129, 133, 137,141, 146, 154,
155, 157, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 171, 172,
174, 175, 177, 178, 183, 191, 201, 202, 203, 204,
205, y 217, la referencia a la Secretaria por el
Instituto.

TRANSITORIOS

PRIMERQO.- El presente Decreto entrara en vigor
el 1o. de octubre de 1994, con excepcion de la
fraccion V del articulo 16 reformando, que entrara

en vigor el 17 de diciembre de 1994.
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SEGUNDO.- Respecto de las solicitudes en
tramite, los interesados que opten por la aplicacién
de las disposiciones contenidas en el presente
Decreto, deberan hacerlo saber, por escrito, al
Instituto dentro de los sesenta dias siguientes a su
entrada en vigor.

TERCERO.- Las declaraciones administrativas
que se encuentren en tramite al momento de la
entrada en vigor del presente Decreto, continuaran
sustanciandose y se resolveran conforme a las
disposicicnes vigentes al momento de su
presentacion.

CUARTO.- Tratandose de marcas registradas
con anterioridad a la entrada en vigor de este
Decreto, en cuyas solicitudes iniciales se hubiese
reclamado toda una clase, al momento de solicitar
su renovacion deberan especificarse los productos o
servicios determinados segun la clasificacién que

establezca el reglamento de la Ley.

QUINTO.- Hasta en tanto se expida la Ley que
cumpla con las disposiciones sustantivas del
Convenio Internacional para la Proteccion de las
Obtenciones Vegetales, 1978, o, en su caso, con las
de la Convencién Internacional para la Proteccion
de Nuevas Variedades de Plantas, 1991, el Instituto
recibira
vegetales para variedades en todos los géneros y

las solicitudes de los obtentores de

especies vegetales a que se refiere la fraccion V del
articulo 16 reformando, que le sean presentadas a
partir de la entrada en vigor de este Decreto, y en su
momento las remitird a la autoridad competente

para que ésta continte el tramite.

SEXTO.- A partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, y hasta que la Junta de Gobierno
del Instituto expida las tarifas que déban cubrirse
por los servicios que presta el Instituto se pagaran,
por concepto de apravechamientos, por los servicios
que preste el Instituto, las mismas cantidades bajo
los mismos conceptos establecidos en los articulos
63 a 70-C de la Ley Federal de Derechos vigentes al

primero de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

La Junta de Gobierno del Instituto expedira |ag @
tarifas por los servicios que preste el propio Institutg
a mas tardar el primero de enero de mil novecientog
noventa y cinco. '

SEPTIMO.- Se derogan los articulos 63 a 70-¢
de la Ley Federal de Derechos.

OCTAVO.- En relacién con las solicitudes de
patente que se encuentren en tramite y respecto de
las cuales no se haya presentado el comp’robanm
de pago de la obligacién fiscal correspondiente af
examen de fondo, los interesados deberdn exhibirig
ante el Instituto dentro de los cinco meses
siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. De * /
no presentarse dicho comprobante en el plazo
se consideraran abandonadas las
respectivas solicitudes y se tendran por concluidos
los tramites correspondientes.

sefalado,

NOVENO.- A las personas que hayan cometido
un delito de los previstos en la ley que se reforma,
incluidas las procesadas o sentenciadas, con
anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, les seran aplicables las disposiciones de la
Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad |
Industrial vigentes en el momento en que se haya &
cometido, sin perjuicic de las disposiciones t:
aplicables en materia penai. I

México, D.F., 13 de julio de 1994.- Dip. Miguel |
Gonzalez Avelar, Presidente- Sen. Ricardo
Monreal Avila, Presidente.- Dip. l;lagali Achach.
Solis, Secretaria.- Sen. Oscar Ramirez Mijares,

Secretario.- Rubricas".

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccién |
del Articulo 89 de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida |

et

publicacién y observancia, expido el present®
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, 8
los veintinueve dias del mes de julio de mil
novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de
Gortari.- Rubrica.- El Secretario de Gobernacion

Jorge Carpizo.- Rubrica. I





