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Fundado en el primer trimestre de 1994, es notorio el liderazgo
en México de Arochi & Lindner, S.C. en el ambito de los dere-
chos de Propiedad Intelectual (PIl) y una de las firmas con ma-
yor crecimiento en Espanfa.

En 2011 comenzd AROCHI & LINDNER S.C. su internacionali-
zacion al abrir sus primeras oficinas en Barcelona. Posterior-
mente, en 2013, se abrieron las oficinas en Madrid, con lo que
se extendiod la cobertura de los servicios legales y técnicos de
Propiedad Intelectual en Espafia.

jArochi & Lindner S.C. es una alternativa seria
y profesional para los titulares de derechos de
Propiedad Intelectual!

La firma desarrolla con éxito los pilares principales de una fir-
ma de Propiedad Intelectual, como son, el tramite y la aseso-
ria de derechos de autor, marcas y patentes a nivel nacional
e internacional. Para ello, contamos con un equipo sdlido en
aquellas areas, por ejemplo en patentes, que esta integrado
por una diversidad de técnicos en areas cientificas especificas
para el beneficio del cliente.

Una de las areas que marca la diferencia de nuestros servicios
es la de litigio, en la que contamos con un gran dominio por
nuestra experiencia, conocimiento critico y estrategias plan-
teadas. Hay que afadir que no sélo abarcamos el litigio admi-
nistrativo, sino también dominamos los procedimientos civi-
les, con especial atencion al reclamo de dafos y perjuicios por
la violacion de derechos de Propiedad Intelectual y penales.

Lo anterior hace que nuestra vision contenciosa sea completa
y abarque todos los aspectos de un conflicto en la materia.
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Nuestra firma es lider en actividades antifalsificacion y antipi-
rateria. Contamos con el departamento mas grande para ello,
el cual estd conformado por profesionales de distintos perfiles
gue nos permite ofrecer los servicios mas completos. Nuestros
investigadores, quienes han recibido entrenamiento en el ex-
tranjero llevan a cabo labores que abarcan desde monitoreos
en linea, compras de muestras, e investigaciones de mercado
hasta actividades de vigilancia. Contamos también con un
equipo que maneja los registros en aduanas y organizamos
entrenamientos para funcionarios aduanales que nos permi-
te llevar a cabo de manera eficiente las medidas en frontera
correspondientes. Nuestro equipo juridico, que en su conjun-
to, cuenta con mas de 20 aflos de experiencia en Propiedad
Intelectual y Derecho Penal. Las actividades antifalsificacion y
antipirateria las adaptamos a las necesidades de cada cliente.

Trabajamos para todo tipo de industrias y companias con di-
ferentes objetivos y politicas. Nuestro compromiso es enfocar
nuestro esfuerzo y experiencia para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes mediante la creacion de programas anti-
falsificacion y antipirateria que permitan obtener los resulta-
dos deseados.

En el entorno digital, y con anterioridad a la reforma a la Ley
Federal del Derecho de Autor, hemos consolidado nuestros
servicios para dotar a nuestros clientes de las herramientas
necesarias para la vigilancia en linea y los litigios derivados de
la misma cuando se violen los derechos de Propiedad Intelec-
tual.

Hay que afladir que nuestra firma tiene una gran participacion
y experiencia en los procedimientos de solucidon de contro-
versias de nombres de dominio (UDRP) ante la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Una caracteristica importante de la firma ha sido el crecimien-
to de “nichos”, esto es, de dreas que son afines a los derechos
de Propiedad Intelectual, como el caso de derecho a la publi-
cidad o mercadotecnia, donde Arochi & Lindner S.C. es socio
fundador de Global Alliance Lawyers Association (GALA) hoy
con mas de 100 asociados en el mundo.



Junto con el desarrollo de las areas relacionadas con derecho
al consumidor, el area de proteccion de datos ha contado con
crecimiento natural y con muy buenas expectativas de seguir
prosperando.

Sin duda el equipo regulatorio con una mezcla de profesio-
nistas en derechoy en areas técnicas han sido un equipo para
que tengamos clientes satisfechos.

Desde el inicio de la firma hemos vislumbrado el fortaleci-
miento del soporte tecnoldgico para el beneficio de nuestros
clientes. Seguiremos en esa linea y con planes para diferen-
ciarnos.

Ayudamos a resolver los desafios legales que enfrentan nues-
tros clientes, a través de una asesoria clara y precisa que identi-
fica y mitiga riesgos; anticipa y soluciona problemas y obtiene
el mejor beneficio posible para nuestros clientes en cada opor-
tunidad de negocio, mercado o industria.

www.arochilindner.com
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El'1 de julio de 2020, entrd en vigor el Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadd, el cual incluye un capitulo de
Propiedad Intelectual que obligé a la modernizacién del
sistema de propiedad intelectual de nuestro pafs.

En esa fecha, se publicd la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial, la cual estamos poniendo a disposicion
tanto en su version en espanol como en inglés. Ademas,
presentamos los articulos titulados y vinculados para facilitar
su consulta. La Ley entrd en vigor el 5 de noviembre de 2020.
Asimismo, si lo desea, puede descargar la version digital de
esta obra con el codigo QR que se encuentra al principio.

Consideramos que este es un esfuerzo que servira a todos
los usuarios del sistema de propiedad industrial mexicano:
titulares de derechos, autoridades administrativas, jueces
y funcionarios judiciales, fiscales, abogados practicantes y
estudiantes a tener una consulta facil del texto de dicha ley.

AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

TiTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capitulo I

Disposiciones Preliminares

Articulo 1.- Orden publico y com-
petencia

Articulo 2.- Objeto

Articulo 3.- Supletoriedad

Articulo 4.- Definiciones

Articulo 5.- Faculiades

I.- 7rdmite y otorgamiento de patentes,
registros y declaraciones de derechos

de propiedad industrial

.- Sustanciacion de procedimientos
administrativos de nulidad, cance-
lacion y caducidad de derechos de
propiedad industrial

.- /nvestigacion, tramitacion y conci-
liacion de infracciones administrativas

V.- Visitas de inspeccion y requert-
mientos de informacion

V.- Medidas provisionales; destino de
bienes asegurados

V.- Determinacion en cantidad liquida
de mulias; requerimiento de pagos v su
recaudacion

V.- Lrigencia del pago de créditos
Jiscales

V.- Condena al pago de darios y
perjuicios

IX.- Solicita el auxilio de la fuerza
publica

X.-Designacion de peritos o fungir
como tal

X\1.- Lmision de dictamenes técnicos
XI.- Depositario por ministerio de Ley
XII.- Resolucion de recursos adminis-
lrativos

XIV.- Arbitro
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XV.- Publicacion en la Gaceta de los
actos regulados por la Ley

XVL.- Difision de la informacion
derivada de los derechos de propedad
industrial

XVIL.- Lstablecimiento de reglas para
trdamites en medios electronicos

XVI.- Mantenimiento del registro
pitblico de derechos de propiedad
industrial

XIX.- Servicio al publico

XX.- Promocion de la creacion de
invenciones y de su desarrollo y explo-
tacion comercial

XXI.- Participacion en los progra-
mas de estimulos y apoyos para la
proteccion de derechos de propiedad
industrial

XXII.- Mantenimiento de los acervos
sobre invenciones publicadas en
México

XXIN.- Respuesias a las solicitudes de
informacion tecnologica

XXIV.- [nvestigaciones sobre el estado
de la técnica en materia de propiedad
industrial

XXV.- Coordinacion institucional para
el fomento y proteccion de derechos de
propiedad industrial

XXVL.- Cooperacion técnica en materia
de propiedad industrial

XXVIN.- Propiciar la participacion

del sector industrial en el fomento de
la propiedad industrial y la comper-
tvidad

XXVI.- Promocion de la cooperacion
internacional

XXIX.- Participacion en negociaciones
internacionales

XXX.- Estudios sobre propiedad
industrial y participacion en reuniones
internacionales de la materia

Ley Federal de Proteccion
ala Propiedad Industrial
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XXXL- Organo de consulta y asesoria
a los sectores publico y privado
XXXII.- formacion de recursos hu-
manos en disciplinas de la propeedad
industrial

XXXI.- Llaboracion y ejecucion del
programa institucional de operacion
XXXIV.- Prestacion de otros servicios
v actividades que le sean requeridas
por ministerio de Ley

Articulo 6.- Organos de adminis-
tracion

Articulo 7.- Junta de Gobierno
Articulo 8.- Direccion General
Articulo 9.- Faculiad de delegacion
Articulo 10.- Reglas para la presen-
tacion de solicitudes y trdmites
Articulo 11.- Condiciones para fijar
larifas

Capitulo 1
Reglas Generales

Articulo 12.- Respeio al orden
piiblico y a las leyes

Articulo 13.- Forma e idioma
Articulo 14.- Firma y pagos
Articulo 15.- Solicitudes presen-
tadas por medios de comunicacion
electronica

Articulo 16.- Falia de pago y efecios
de su incumplimiento

Articulo 17.- Domicilio para
notificaciones

Articulo 18.- Gaceta de la Propie-
dad Industrial

Articulo 19.- Reglas para notfica-
clones

Articulo 20.- Nouficaciones a
través de Gaceta

Articulo 21.- Computo de plazos

31
31
31
31
31

32

33

33

33

33

33

33

34

34

34

34

35

Articulo 22.- Principio de publi-
cidad

Articulo 23.- Acceso a expedientes
Articulo 24.- Reserva de expedien-
tes de solicitudes no publicadas
Articulo 25.- CURP (personas
Jisicas) o RIC (personas morales)

Capitulo I1I
DelaRepresentaciéony del
Registro General de Poderes

Articulo 26.- Representacion
comuin

Articulo 27.- Acreditacion de la
personalidad

I.- Carta poder simple para personas
Jisicas nacionales o extranjeras

.- Carta poder simple para personas
morales nacionales o extranjeras

.- /nstrumento publico o carta poder
con ratificacion de firmas ante fedata-
rio putblico

V.- Poder otorgado de acuerdo a la
legistacion del pais donde se otorgue
V.- Mandfestacion bajo protesta de de-
cirverdad de contar con las facultades
para actuar

Articulo 28.- Reconocimiento de la
personalidad

Articulo 29.- Registro General de
Poderes

Articulo 30.- Acreditacion de la
personalidad en cada expediente
Articulo 31.- /nscripcion de poderes
Articulo 32.- lncumplimiento de
los requisitos para la inscripcion de
poderes

Articulo 33.- Consiancia de inscrip-
cion del poder

Articulo 34.- Cancelacion de la
inscripeion del poder
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Articulo 35.- Aworizaciones para
notificaciones

TITULO SEGUNDO

De las Invenciones,
Modelos de Utilidad,
Disefios Industriales y
Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados

Capitulo I
Disposiciones Preliminares

Articulo 36.- Derecho exclusivo y
temporal de explotacion

Articulo 37.- Ziwlaridad de paten-
les o registros

Articulo 38.- Obtencion de patentes
0 registros

Articulo 39.- Presuncion e irrenun-
ciabilidad

Articulo 40.- /nvenciones
derivadas de una relacion laboral o
contractual

Articulo 41.- Derecho de prioridad
Articulo 42.- Requisitos para el
derecho de prioridad

Articulo 43.- Prioridades muiltiples
Articulo 44.- Soliciiud de patente o
de registro en tramite

Capitulo 11

De las Patentes

Articulo 45.- Definiciones legales
relacionadas con patentes

I.- Definicion legal de novedad (nuevo)
.- Definicion legal de estado de la
técnica

.- Definicion legal de actividad
inventiva
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V.- Definicion legal de aplicacion
industrial

V.- Definicion legal de retvindicacion
VL1.- Definicion legal de caracteristicas
técnicas esenciales

Articulo 46.- Definicion legal de
invencion

Articulo 47.- No seran invenciones
Articulo 48.- Pateniabilidad
Articulo 49.- Materia no patentable
I.- lnvenciones contrarias al orden
piblico v al orden bioético

.- Variedades vegetales y razas
animales

WL.-Procedimientos esencialmente
biologicos de obtencion de vegetales o
animales

V.- Mérodos de tratamiento quirirgr-
<o, terapéutico y de diagnostico

V.- Cuerpo humano en cualquier
estadio de su constitucion, asi como
descubrimientos relacionados con él

- Patentabilidad del material biologico
aislado

- Divudgacion expresa de la aplicacion
industrial de una secuencia de un dcido
nucleico o proteina

Articulo 50.- Dominio piiblico y
doble patentamiento

Articulo 51.- Novedad y actividad
inventiva a partir del estado de técnica
Articulo 52.- Divudgacion y plazos
Articulo 53.- Vigencia de la patente
Articulo 54.- Alcance de la patente
Articulo 55.- Derechos que confiere
la patente

Articulo 56.- Reclamo de darios y
perjuicios

Articulo 57.- Limiaciones del
derecho de patente

I.- Lxcepcion experimental sin fines de
lucro

Ley Federal de Proteccion
ala Propiedad Industrial
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W.-Clausula Bolar

.- Agotamiento de derechos

V.- Uso o fabricacion anterior de la
invencion

V.- Invenciones en vehiculos de
transporte

VLI.- Uso de la invencion como fuente
inicial de variacion o propagacion
V.- Circulacion o comercializacion sin
Jines de multiplicacion o propagacion
V.- Uso de la invencion durante el
periodo de rehabilitacion de la patente

Capitulo ITI
Delos Modelos de Utilidad

Articulo 58.- Registro de los mode-
los de udilidad

Articulo 59.- Modelos de utilidad
Articulo 60.- Registro de modelos
de wiilidad

Articulo 61.- Publicacion de la
solicitud del modelo de wilidad
Articulo 62.- Vigencia del registro
del modelo de utilidad

Articulo 63.- Derechos que confiere
el registro de wlidad

Articulo 64.- Explotacion del mo-
delo de utlidad y sus limitaciones

Capitulo IV

Delos Disenos Industriales

Articulo 65.- Registro de diserios
indusiriales

Articulo 66.- Definiciones de
disenio industrial

I.- Definicion legal de dibujos indlus-
lriales

.- Definicion legal de modelos indus-

lriales
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Articulo 67.- Definiciones legales
relacionadas con diserios industriales
I.- Definicion legal de novedad (nuevo)
.- Definicion legal de creacion inde-
pendiente

.- Definicion legal de grado signifi-
cattvo

Articulo 68.- Exclusiones del
derecho conferido

Articulo 69.- Soliciuudes de disenos
industriales

Articulo 70.- Descripcion de la
solicitud de diserio industrial
Articulo 71.- Reproducciones
grdficas o fotogrdficas de la solicitud de
diserio industrial

Articulo 72.- Unico concepto de
diserio

Articulo 73.- Fecha de presentacion
de la solicitud

Articulo 74.- Reconocimiento de la
prioridad del diserio industrial
Articulo 75.- Requisitos para el
reconocimiento de la prioridad
Articulo 76.- 7rdmate del registro
de diserios industriales

Articulo 77.- Publicacion de la soli-
citud del registro de diserio industrial
Articulo 78.- Vigencia del regisiro
de diserio industrial

Articulo 79.- Renovacion del regis-
tro de diserio industrial

Articulo 80.- Alcance del registro
de diserio industrial

Articulo 81.- Derechos que confiere
el registro de diserio industrial
Articulo 82.- Eaplotacion del dise-
710 industrial y sus limitaciones
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Capitulo V 54
Delos Esquemas de Trazado de
Circuitos Integrados

Articulo 83.- Regisiro de esquemas 54
de trazado

Articulo 84.- Definiciones legales 54
relacionadas con los esquemas de

trazacdo

I.- Definicion legal de circuito integrado

.- Definicion legal de esquema de

trazado o topografia

W.- Definicion legal de esquema de

trazado protegido

V.- Definicion legal de esquema de

trazado original

Articulo 85.- Soliciiud de registro 55
de esquema de trazado

Articulo 86.- 7rdmite del regisiro 55
del esquema de trazado

Articulo 87.- Vigencia del registro 55
de esquema de trazado

Articulo 88.-Derechos que confiere 55
el registro de esquema de trazado

Articulo 89.- Darios y perjuicios 56
por uso previo del esquema de trazado

Articulo 90.- Limiaciones del 56
derecho conferido

L.- Reproduccion no autorizada con
Jines de investigacion o ensefianza

.- Creacion de un esquema de trazado

original sobre la base de un esquema de

trazado protegido

.- Creacion anterior del esquema de

trazado original

V.- Agotamiento de derechos

V.- Desconocimiento de la compra de

productos con esquemas de trazados

reproducidos sin autorizacion
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Capitulo VI
Dela Tramitacion de Patentes

Articulo 91.- Solicitud de patente y
su confidencialidad

Articulo 92.- /nterés juridico
Articulo 93.- Unico concepto
inventivo

Articulo 94.- Solicitud de patente
Articulo 95.- 7erminologia recono-
cida en el campo técnico pertinente
Articulo 96.- Descripcion de la
invencion

Articulo 97.- Rewindicaciones
dependientes o independientes
Articulo 98.- Descripcion de la
invencion referida a material biologico
no accestble

Articulo 99.- Resumen de la
invencion

Articulo 100.- Solicitudes divisio-
nales

Articulo 101.- Materia previamente
protegida

Articulo 102.- Division de soliciud
Articulo 103.- 7ransformacion de
la solicitud y oporwunidad

Articulo 104.- Recepcion de la
solicitud

Articulo 105.- Reconocimiento de
la fecha de presentacion

Articulo 106.- Objeto del examen
de forma

Articulo 107.- Momento de la
publicacion

Articulo 108.- Contenido de la
publicacion

Articulo 109.- Observaciones de
parte de terceros

Articulo 110.- Examen de fondo y
otorgamiento de la patente

Ley Federal de Proteccion
ala Propiedad Industrial

| MEXICO
| MADRID

| BARCELONA

58

58

58
58

58
59

59

60

60

60

60

61

61
61

62

62

62

63

63

63

63

I



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

Articulo 111.- Reguerimientos y
plazo de respuesta

Articulo 12.- Impedimentos
Articulo M3.- Impedimento por
Jalta de unidad de invencion
Articulo 14.- Informacion para el
examen de fondo

Articulo 115.- Esiado de la técnica
en el examen de fondo

Articulo 116.- Profibicion de mate-
rial adicional y de redvindicaciones que
den mayor alcance

Articulo 17.- Plazo adicional
Articulo 118.- Acuerdos interinsu-
tucionales

Articulo 119.- Eapedicion del tindo
Articulo 120.- Publicacion de la
patente

Capitulo VII
Dela Renuncia, Rectificaciony
Limitacion de Derechos

Articulo 121.- Renuncia, reciifica-
cion y limitacion de derechos
Articulo 122.- Recuficacion de la
patente

Articulo 123.- Limitacion del dere-
cho conferido por una patente o modelo
de utilidad

Articulo 124.- Limitacion del dere-
cho de un registro de diserio industrial
Articulo 125.- Desechamiento de
la solicitud de renuncia, rectificacion o
limitacion

Capitulo VIII

Del Certificado Complementario
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Articulo 126.- Definicion legal del
certificaclo complementario

Articulo 127.- Vigencia del certifica-
do complementario

Articulo 128.- Definiciones legales
relacionadas por el ceruficado comple-
mentario

I.- Definicion legal de fecha de presen-
lacion

.- Definicion legal de tramitacion de
una patente

.- Definicion legal de fecha de
olorgameento

V.- Definicion legal de fecha de resolu-
cion favorable del examen de forma
Articulo 129.- Ceruficado comple-
mentario por una sola ocasion
Articulo 130.- Requisitos de la
solicitud de certficado complementario
Articulo 131.- £lementos para la
procedencia del certificaco comple-
mentario

Articulo 132.- Rewrasos razonables
Articulo 133.- Pago de la tarifa de
certificaclo complementario y del ajuste
Articulo 134.- Kypedicion del tiulo
de certificado complementario y su
publicacion

Articulo 135.- Derechos que confie-
re el certificado complementario
Articulo 136.- Derechos que confie-
re el certificado complementario

Capitulo IX
Delas Licencias y Transmisiéon de
Derechos
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Articulo 137.- Gravamen y transmi-
sion de derechos

Articulo 138.- Licencia de derechos
Articulo 139.- 7érminos de la
inscripcion del gravamen, transmision
o licencia de derechos

Articulo 140.- Pago de anualida-
des cuando exista gravamen
Articulo 141.- Cancelacion de la
inscripcion

Articulo 142.- Impedimento de la
inscripcion

Articulo 143.- Diversas licencias
Articulo 144.- Derechos del
licenciatario para ejercer las acciones
legales

Articulo 145.- Explotacion de los
derechos por parte del licenciawario
Articulo 146.- Licencias obligato-
rias

Articulo 147.- Capacidad técnica

'y economica para solicitar la licencia
obligatoria

Articulo 148.- Oporwunidad de
explotacion de la patente previo a la
licencia obligatoria

Articulo 149.- Caducidad de la
patente por insuficiencia de explotacion
con licencia obligatoria

Articulo 150.- Modjficacion de las
condiciones de la licencia obligatoria
Articulo 151.- Plazo para explotar
la patente bajo licencia obligatoria
Articulo 152.- Prohibicion de
exclusividad

Articulo 153.- Licencias de utilidad
publica

Capitulo X
DelaNulidad y Caducidad de
Patentesy Registros
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Articulo 154.- Nulidad de las
patentes

I.- Ausencia de los requisitos de
patentabilidad, la materia protegida
10 es IVencion o es und mvencion no
patentable

.- Falta de divulgacion clara y com-
pleta de la invencion

WI.- £xceso de la dividgacion original
contenida en las retvindicaciones

V.- Resuliado ilicito de una solicitud
divisional

V.- Ampliacion de la materia de la
patente tras un procedimiento de rectifi-
cacion o limitacion

VL1.- Reconocimiento erroneo de un
derecho de prioridad

V.- Cuando sea contraria al dominio
piblico o impligue un doble patenta-
maento

V.- Cuando se haya otorgado a
quien carecia de derecho a obtenerla
Articulo 155.- Nulidad de los
registros de modelo de utilidad

I.- Ausencia de los requisitos de registro
.- Falia de divulgacion clara y com-
pleta del modelo de utilidad

WL.- Lxceso de la divulgacion original
contenida en las retvindicaciones

V.- Resultado ilicito de una solicitud
divisional

V.- Ampliacion de la materia de la
patente tras un procedimiento de rectifi-
cacion o limitacion

VL1.- Reconocimiento erroneo de un
derecho de prioridad

V.- Cuando sea contraria al dominio
publico o impligue un doble registro
V.- Cuando se haya otorgado a
quien carecia de derecho a obtenerla
Articulo 156.- Nulidad de los
registros de diserio industrial

Ley Federal de Proteccion
ala Propiedad Industrial

| MEXICO
| MADRID

| BARCELONA

76

77

78

3



AROCHI@LINDNER | MEXICO

| MADRID

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994 | BARCELONA

I.- Ausencia de los requisitos de registro

W.-Falia de comprension clara y com-
pleta del diserio industrial

.- Resuliado ilicito de una solicitud

Publicacion para la vinculacion entre
patentes y registros sanitarios

divisional TITULO TERCERO 81
V.- Ampliacion de la materia de la De los Secretos Industriales

patente tras un procedimiento de rectifi-

cacion o limitacion Capitulo Unico 81
V.- Reconocimiento erroneo de un Delos Secretos Industriales

derecho de prioridad

VLI.- Cuando se haya otorgado a quien

carecia de derecho a obtenerla Articulo 163.- Definiciones legales 81
Articulo 157.- Nulidad de los regis- 79 de secreto indusirial y de apropiacion

tros de esquemas de trazado indebida

I.- Ausencia de los requisitos de registro I.- Definicion legal de secreto industrial

.- Cuando se haya otorgado a quien .- Definicion legal de apropiacion

carecia de derecho a obtenerla indebida

Articulo 158.- Nulidad de los 79 Articulo 164.- Conducias gue no 82
certificacdos complementarios configuran una apropiacion indebida

L.- £n contravencion a las disposiciones L.- Descubrimiento o creacion indepen-

aplicables diente de la informacion

.- Nulidad de la patente de la que .- Kstudio de un obyeto que se haya

deriva puesto a disposicion del piblico

Articulo 159.- Declaraciones de 79 .- Adquisicion legitima de la infor-

nulidad ejercicio de oficio o a peticion macion

departe Articulo 165.- 7ransmision o auto- 82
Articulo 160.- Caducidad de 79 rizacion de wso de un secreto industrial

patentes y registros Articulo 166.- Prolibicion de divul- 82
L.- Vencimiento de vigencia gacion a quien tenga acceso al secreto

.- Falia de pago de las tarifas para su poruna relacion laboral o contraciual
mantenimeento Articulo 167.- Prohibicion de 82
.- Licenciamiento obligatorio contratar para obtener el secreto al que

insuficiente para corregur la falta de o acceso y de obtener un secreto por

explotacion medios ilicitos

V.- Falta de renovacion del diserio Articulo 168.-Proteccion de datos 82
industrial clinicos de productos farmogquimicos o

Articulo 161.- Rehabilitacion de la 80 agroquimicos

patente o registro caducos por falta de Articulo 169.- Adopcidn de 83
pago medidas necesarias para evitar la

Articulo 162.- Publicacion tecnolo- 80

gica derivada de solicitudes abandona-
das y de patentes y registros caducos.

divulgacion
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TITULO CUARTO
De las Marcas, Avisos y
Nombres Comerciales

Capitulo I
De las Marcas

Articulo 170.- Uso de las marcas y
su registro para el derecho exclusivo
Articulo 171.- Definicion legal de
marca

Articulo 172.- Signos que pueden
ser marcas

L.- Marcas nominativas, marcas figura-
uvas y marcas hologrdficas

.- Marcas tridimensionales

.- Nombres comerciales y denomina-
ctones y razones sociales

V.- Nombre propio de una persona
Jisica

V.- Marcas auditivas

V.- Marcas olfativas

VIl.- [mage/z comercial

V.- Combinacion de varios signos
excepto la imagen comercial
Articulo 173.- /mpedimentos para
el registro

L.- Signos que son técnicos, usuales,
genéricos o carentes de distuntividad
.- Formas tridimenstonales del
dominio puiblico, de uso comuin, que
carezcan de distintividad, usuales o la
forma que tengan por su naturaleza o
funcionalidad

.- Hologramas en dominio pitblico o
carezcan de distintividad

V.- Descripuividad

V.- Letras, digitos y colores aislados
VI.- Variaciones y traducciones de
palabras no registrables
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VII.- Signos que reproduzcan
emblemas, escudos o banderas de
organizaciones politicas, instrumentos
internacionales, organizaciones no
gubernamentales u organizactones
gubernamentales

V.- Signos que reproduzcan signos
o sellos oficiales de control y garantia,
monedas, billetes o monedas naciona-
les o extrangeros

IX.- Signos que reproduzcan nombres,
$1gnos o representactones de condeco-
ractones, medallas u otros premios

X.- Signos idénticos o semejantes en
grado de confusion a zonas geogrdfi-
cas, mapas, denominaciones de pobla-
clones, gentilicios o cualquier nombre o
adjetivo que indigue la procedencia
X\.- Sggnos ideénticos o semejantes en
grado de confusion a denominaciones
de origen o indicaciones geogrdficas
XIl.- Signos idénticos o semejantes

en grado de confitsion a nombres de
propiedad particular

XIL.- Signos idénticos, semejantes en
grado de confusion o semejantes en
grado de asociacion a nombres, apelli-
dos, apelativos, seudonimos, imdgenes,
retratos o firmas de personas que
cuenten con presgio, reconoctmniento
ofama

XIV.- Signos idénticos o semejantes

en grado de confitsion al titulo de una
obra literaria o artistica y de elementos
contenidos en ella

XV.- Signos susceptibles de enganar al
piblico o inducirlo a error

XVLI.- Signos idénticos o semejantes

en grado de confitsion a una marca
estimada o declarada notoria

XVII.- Signos idénticos o semejantes
en grado de confitsion a una marca
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estimada o declarada famosa

XVIIL.- Signos idénticos o semejantes
en grado de confitsion a una marca so-
licitada o registrada con anterioridad
XIX.- Signos idénticos o semejantes

en grado de confitsion a un nombre
comercial

XX.- Nombres propios, apellidos, apo-
dos o apelativos idénticos o semejantes
en grado de confutsion a una marca so-
licitada o registrada con anterioridad
XXI.- Signos idénticos o semejantes en
grado de confusion a variedades vege-
lales protegidas o razas de animales
XXII.- Mala fe

- Definicion legal de mala fe
-Distintividad adquirida

- Coexistencia marcaria

- Semejanza en grado de confusion y
renovactones

Articulo 174.- Impedimentos para
el uso de una marca

Articulo 175.- Ausencia de efectos
de un registro

I.- Eaplotacion previa de buena fe

.- Agotamiento de derecho

WL.- Aplicacion del nombre, denomina-
cion o razon soctal de forma acostum-
brada

Articulo 176.- Principio de espe-
cialidad

Articulo 177.- Aumento y limitacion
del niimero de productos o servicios
Articulo 178.- Vigencia del regisiro

Capitulo 11
De las Marcas Colectivasy de
Certificacion

Articulo 179.- lnzerés juridico

para solicitar el registro de una marca
colectiva

16

89

89

920

20

20

91

91

Articulo 180.- Uso del término

“Marca Colectiva Registrada”™
Articulo 181.- Reglas de uso de la
marca colectiva

Articulo 182.- Profibicion de licen-
camiento y transmision de las marcas
colectivas

Articulo 183.- Definicion legal de la
marca de certificacion y caracteristicas
de los productos

Articulo 184.- Marca de cerur-
ficacion con un elemento de origen
geogrdfico del producto

Articulo 185.- /nzerés juridico para
solicttar el registro de una marca de
certificacion

Articulo 186.- Reglas de uso de las
marcas de certfficacion

Articulo 187.- Prohibicion de licen-
camiento de las marcas de certificacion
Articulo 188.- Uso de una marca
de certificacion y del término “Marca de
Ceruficacion Registrada

Articulo 189.- Cancelacion del
registro de una marca de certificacion

Capitulo I1I
De las Marcas Notoriamente
Conocidasy Famosas

Articulo 190.- Definicion legal de

marca notoriamente conocida y de

marca famosa

Articulo 191.- Nawraleza juridica

de la declaratoria de notoriedad o
Jama

Articulo 192.- Daws para soliciar

una declaratoria de notoriedad o fama

I.- Sector del piiblico

.- Orros sectores del piblico

W.- Circulos comercales
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V.- Fecha de primer uso

V.- Canales de comercializacion

V.- Medios de difision

V.- Licencias o franquicias

V.- Porceniaje de participacion
Articulo 193.- Subsistencia de las
condiciones y vigencia

Articulo 194.- Requisitos de la
solicitud de declaratoria

Articulo 195.- Framen de la solici-
wud de declaratoria

Articulo 196.- Zxpedicion de la
declaratoria

Articulo 197.- Publicacion de las
declaratorias

Articulo 198.- Nulidad de las
declaratorias

Articulo 199.- 7ransmisibilidad de
las declaratorias

Capitulo IV
Delos Avisos Comerciales

Articulo 200.- Regisiro del aviso
comercial

Articulo 201.- Defincion legal de
aviso comercial

Articulo 202.- Princpio de espe-
calidad

Articulo 203.- Clasificacion
especial y complementaria para avisos
comerctales

Articulo 204.- Vigencia del regisiro
Articulo 205.- Regulacion general

de los avisos comerciales

CapituloV
De los Nombres Comerciales
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Articulo 206.- Definicion legal del
nombre comercial

Articulo 207.- lnterés juridico para
la publicacion del nombre comercial
Articulo 208.- Acreditacion del uso
efectivo del nombre comercial
Articulo 209.- Lvamen de fondo
Articulo 210.- /mpedimento para la
publicacion

Articulo 211.- Vigencia de los
efectos de la publicacion

Articulo 212.- 7ransmisibilidad del
nombre comercial

Articulo 213.- Regulacion general
de los nombres comerciales

Capitulo VI
Del Registro de Marcas

Articulo 214.- Solicitud del registro
de marcas

Articulo 215.- Comprobante de
pago

Articulo 216.- Elementos no
reservables

Articulo 217.- Reglas de cottula-
ridad

Articulo 218.- Derecho de priori-
dad

Articulo 219.- Requisitos para el
derecho de prioridad

Articulo 220.- Determinacion de la
fecha de presentacion

Articulo 221.- Publicacion de la
solicitud y plazo para presentar la
oposicion

Articulo 222.- Forma y prucbas de
la oposicion

Articulo 223.- Requerimientos al
escrito de oposicion
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Articulo 224.- Oposicion no pre-
Juzga el resuliado del examen de fondo
Articulo 225.- £xamen de fondo
Articulo 226.- Plazo adicional
Articulo 227.- Supuesios para un
nuevo tramite

Articulo 228.- Suspension del
tramite

Articulo 229.- Resolucion de la
solicitud

Articulo 230.- 7iudo del registro
Articulo 231.- Llementos del tiulo
de registro

Articulo 232.- Publicacion del
registro y sus renovactones

Articulo 233.- Uso de la marca
registrada y declaracion de uso real y
efectivo

Articulo 234.- Declaracion de
registro y uso obligatorio

Articulo 235.- Caducidad por falia
de uso y caducidad parcial

Articulo 236.- Uso de leyendas
Articulo 237.- Renovacion de
registros marcarios

Articulo 238.- Caducidad por falia
de renovacion

Capitulo VII
Delas Licencias y Transmision de
Derechos

Articulo 239.- Licencias de wso del
registro marcario

Articulo 240.- /nscripcion de las
licencias

Articulo 241.- Cancelacion de las
inscripciones de licencia

Articulo 242.- Ofrecimiento de
productos de la misma calidad
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Articulo 243.- Acciones legales a

Javor del licenciatario

Articulo 244.- Uso de marca regis-

trada por un licenciatario
Articulo 245.- Definicion legal de

Jranquicia y obligacion de entregar

informacion

Articulo 246.- Requisitos del
contrato de franquicia

I.- Zona geogrdfica

.- Caracteristicas de la inversion en
infraestructura

.- Politicas de inventarios, mercado-
tecnia y publicidad

V.- Politicas de reembolsos y financia-
miuentos

V.- Métodos para determinar los mdr-
genes de utilidad o comisiones

VLI.- Capacitacion técnica y operativa
del personal

V.- Procedimientos de supervision, in-

Jormacion y evaluacion del desemperio

V.- 7érminos y condiciones para
celebrar subfranquicias

IX.- Causales de terminacion

X.- Supuestos de revision del contrato
Articulo 247.- /ntervencion del

Jranquiciante en la organizacion del
[ranquiciawario

Articulo 248.- Obligacion del

Jranquiciatario de guardar la confiden-

clalidad
Articulo 249.- Prohibicion de la
terminacion untlateral del contrato de

Jranquicia

Articulo 250.- /nscripcion del
gravamen y transmision de derechos
Articulo 251.- Renovacion del re-
gistro marcario a cargo del beneficiario
de un gravamen
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Articulo 252.- 7ransmision de m
registros marcarios en las fusiones

Articulo 253.- Registros ligados de m
marcas

Articulo 254.- Disolucion de la liga m
de registros marcarios

Articulo 255.- Regisiro de la trans- 12
mision de marcas ligadas

Articulo 256.- Regisiro de transmi- 12
siones de registro de marca anteriores

Articulo 257.- Negacion del n2

registro de licencia o transmision por la
Jalta de vigencia del regisiro

Capitulo VIII n3
DelaNulidad, Caducidad y
Cancelacion de Registros

Articulo 258.- Nulidad de regisiro 13
de marcas

I.- Contravencion a la ley

.- Identidad o semejanza en grado de

confusion

.- Fecha de primer uso

V.- Lrror, inadvertencia o diferencia

de apreciacion

V.- Agente, representante legal o distr-

buidor del utdar de la marca

V.- Mala fe

- Prescripcion de la accion

- Nulidad parcial

Articulo 259.- /nadmisibilidad de 14
la solicitud de declaracion de nulidad

Articulo 260.- Caducidad de 14
registro de marcas

I.- Falia de renovacion

.- Falia de uso; caducidad parcial

.- Falia de declaracoria de uso real

yefectivo

Articulo 261.- Cancelacion de 14
registro de marcas
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Articulo 262.- Cancelacion volun-
tarta de registro de marcas

Articulo 263.- Fercicio de oficio o
a peticion de parte

TITULO QUINTO

De las Denominaciones
de Origen e Indicaciones
Geograficas

Capitulo 1
Disposiciones Comunes

Articulo 264.- Definicion legal de
denominacion de origen

Articulo 265.- Definicion legal de
indicacion geogrdfica

Articulo 266.- Definicion legal de
zona geogrdfica

Articulo 267.- /nicio de la protec-
cton

Articulo 268.- Nawraleza juridica
de las denominaciones de origen e
indicaciones geogrdficas

Articulo 269.- Vigencia de la
declaracion de la proteccion
Articulo 270.- Uso de nombres
comunes o genéricos

Articulo 271.- Prohibiciones para
la proteccion como denominacion de
origen o indicacion geogrdfica

\.- Identidad o semejanza en grado de
confusion con una denominacion de
origen o indicacion geogrdfica previa-
mente solicitada o protegida

.- Nombres técnicos, de uso comun,
usuales o genéricos

.- Descripuvidad
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V.- Identidad o semejanza en grado
de confusion con una marca o aviso
comercial anteriores

V.- Identidad o semejanza en grado
de confusion con un nombre comercial
anterior

V.- Traduccion o transliteracion

V.- Vartedad vegetal o raza animal
Articulo 272.- Publicacion de todo 18
acto relativo a las denominaciones de
origen e indicaciones geogrdficas

CapituloI1 19
Del Tramite de la Declaraciéon de

Proteccion

Articulo 273.- /nzerés juridico para 19

solicttar la declaracion de proteccion

I.- Personas dedicadas a la extraccion,
produccion o elaboracion del producto

.- Camaras o asoctaciones de fabri-
cantes o productores

.- Dependencias o entidades del
Gobierno Federal

V.- Gobiernos de las Entidades
Jederativas

V.- Congreso de la Union

Articulo 274.- Solicitud de decla- 19
racton de proteccion de una denomina-
cion de origen

Articulo 275.- Solicitud de decla- 120
racton de proteccion de una indicacion

geogrdfica

Articulo 276.- Reglas de uso de las 121
indicactones geogrdficas

Articulo 277.- Cerufficadora de 121
cumplimiento de las reglas de uso

Articulo 278.- Evamen de los 121
datos y documentos

Articulo 279.- Plazo adicional 122
Articulo 280.- 7ransformacion de 122

la solicitud

Articulo 281.- Publicacion en el
Diario Oficial de la Federacion de la
solicitud

Articulo 282.- Oposicion, observa-
ctones u objeciones a la declaracion
Articulo 283.- Contestacion al
escrito de oposicion, observaciones u
obyjeciones

Articulo 284.- Prucbas
Articulo 285.- Suspension del
tramite

Articulo 286.- Formulacion de
alegatos

Articulo 287.- Denegacion de
declaracion

Articulo 288.- Publicacion de la
declaracion de proteccion en el Diario
Oficial de la Federacion

Articulo 289.- Persona moral res-
ponsable de certificar el cumplimiento
de las reglas de uso

Articulo 290.- Ceruficadora de
cumplimiento

Articulo 291.- Constancia de cum-
plimiento de las reglas de uso
Articulo 292.- Obligaciones de la
certificadora

Articulo 293.- Cancelacion de la
acreditacion de la certificadora
Articulo 294.- Sanciones a la
certificacora de cumplimiento
Articulo 295.- Suspension de efec-
tos de la declaracion de una indicacion
geogrdfica

Articulo 296.- Denominaciones
de origen o indicaciones geogrdficas
mexicanas en el extranjero

Articulo 297.- Modificacion de la
declaracion de denominacion de origen
o indicacion geogrdfica
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Capitulo ITI
Dela Autorizacion de Uso

Articulo 298.- Awwrizacion de
uso de una denominacion de origen o
indicacion geogrdfica

Articulo 299.- Dacwos y documentos
de la solicitud de autorizacion de uso
Articulo 300.- Evamen de la
solicitud

Articulo 301.- Duracion de la
autorizacion de uso

Articulo 302.- Obligaciones del
usuario autorizado

Articulo 303.- Usos permitidos de
la denominacion de uso o indicacion
geogrdfica

Articulo 304.- Usos iegales de una
denominacion de origen o indicacion
geogrdfica

Articulo 305.- Definicion legal de
1uso

Articulo 306.- Cancelacion de la
autorizacion de uso

Articulo 307.- 7Transmision de la
autorizacion de uso

Articulo 308.- Auwrizacion del
uso a distribuidores o vendedores
Articulo 309.- Cambios relaciona-
dos con el usuario autorizado

Capitulo 1V

Dela Cesacion de los Efectos
delas Declaracionesy de las
Autorizaciones de Uso

Articulo 310.- Cesacion de efectos
Articulo 311.- Nulidad de la auiori-

zacion de uso
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Articulo 312.- Cancelacion de la
autorizacion de uso

Articulo 313.- Caducidad de la
autorizacion de uso

Articulo 314.- 7ramdiacion de oficio
o0 a peticion de parte de las declaracio-
nes administrativas

CapituloV

Del Reconocimiento a las
Denominaciones de Origen ¢
Indicaciones Geogrificas Protegidas
en el Extranjero

Articulo 315.- Reconocimiento de
denominaciones de origen e indicacio-
nes geogrdficas extranjeras
Articulo 316.- /nscripcion de de-
nominaciones de origen e indicaciones
geogrdficas extranjeras

Articulo 317.- Impedimentos para
la inscripcion de denominaciones

de origen e indicaciones geogrdficas
exiranjeras

Articulo 318.- Fvamen de la solici-
tud de inscripcion

Articulo 319.- Publicacion de las
solicitudes de inscripcion

Articulo 320.- Oposicion, observa-
ctones u objeciones a la inscripcion
Articulo 321.- Plazo de respuesta a
la oposicion

Articulo 322.- Procedimiento de
oposicion

Articulo 323.- Noujficacion de la
denegacion de la inscripcion
Articulo 324.- Publicacion de

la inscripcion de una denominacion
de origen o indicacion geogrdfica
exiranjera
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Articulo 325.- Derechos y faculta-
des del udar de la inscripcion
Articulo 326.- Agotamiento de
derechos

Articulo 327.- Nulidad y cancela-
cion de la inscripcion

TITULO SEXTO
De los Procedimientos de
Declaracion Administrativa

Capitulo 1
Disposiciones Generales

Articulo 328.- Procedimientos de
declaracion administrativa
Articulo 329.- /nicio del procedi-
miento de declaracion administrativa
Articulo 330.- Solicitud de declara-
cion administrativa

Articulo 331.- Pruebas y prucbas
supervenientes

Articulo 332.- Requerimiento de
requisitos o documentos

Articulo 333.- Admisibilidad de
prucbas

Articulo 334.- Prucbas bajo control
de la parte contraria

Articulo 335.- Carga de la prueba
en procedimientos de infraccion de
patentes de procesos

Articulo 336.- Nouficacion de la
solicitud y plazos

Articulo 337.- [ncidentes de previo
v especial pronunciamiento
Articulo 338.- Nouficacion de la
solicitud en procedimientos de oficio
Articulo 339.- Escrito de contes-
tacion
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Articulo 340.- Pruebas provenien-
tes del extranjero

Articulo 341.- Alegaos

Articulo 342.- Resolucion
Articulo 343.- Resolucion condena-
toria de darios y perjuicios

Articulo 344.- Medidas provisio-
nales

I.- Retiro de circulacion de mercancias
.- Retiro de circulacion de objetos

Jabricados o usados ilegalmente; em-

paques, envases, embalajes, papeleria
v material publicitario; anuncios,
letreros; utensilios

.- Prohibicion inmediata de comer-
cializacion

V.- Aseguramiento de bienes

V.- Suspension de actos que constitu-
yan una infraccion

V.- Medidas en frontera

V.- Suspension, blogueo, remocion de
contenidos o cese de actos infractores en
el entorno digital

V.- Suspension de la prestacion del
servicio o clausura del establecimiento
Articulo 345.- Medidas provisiona-
les y fianza

Articulo 346.- Contrafianza y
medidas provisionales

Articulo 347.- Vigencia de la fianza
v contrafianza

Articulo 348.- Observaciones a las
medidas provisionales

Articulo 349.- Responsabilidad
por imposicion de medidas provisio-
nales

Articulo 350.- Destino de la fianza
o contrafianza

Articulo 351.- Levantamiento o
definitividad de las medidas provisio-
nales

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

138
138
138
138

138

140

140

141

141

141

141

141

www.arochilindner.com



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

Articulo 352.- Factores adicionales
para imponer medidas provisionales
Articulo 353.- Confidencialidad de
documentos relativos a medidas

Capitulo 11
Delalnspeccion

Articulo 354.- Procedimientos para
inspeccion y vigilancia

Articulo 355.- Requerimiento de
informes y datos

Articulo 356.- Practica de visitas
de inspeccion

Articulo 357.- Acceso al estableci-
miento visitado y oposicion a vista de
inspeccion

Articulo 358.- Visias de inspeccion
Articulo 359.- Aca de la visita de
inspeccion

Articulo 360.- Requisitos del acta
de la visita de inspeccion

Articulo 361.- Observaciones y
pruebas sobre la visita de inspeccion
Articulo 362.- Aseguramiento
precautorio de bienes

Articulo 363.- Enirega del acta de
la visita de inspeccion

Articulo 364.- Bienes objeto del
aseguramiento precautorio
Articulo 365.- Depositario de
bienes asegurados

Articulo 366.- Destino de bienes
asegurados

Capitulo ITI
De las Notificaciones
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Articulo 367.- Medios de notifica-
cion

1.- Notficacion personal

IL.- Nouficacion por correo certficado
WL.- Nodficacion por medios de comu-
nicacion electronica o cualquier medio
aceptado por el promovente

V.- Nouficacion por edicto

V.- Notificacion mediante la Gaceta de
la Propiedad Industrial

Articulo 368.- Noujficaciones
personales

Articulo 369.- Nodjficaciones por
edictos

Articulo 370.- Fecha de notfica-
cion por edictos

Articulo 371.- Nodficaciones por
Gaceta

Capitulo IV
Dela Conciliacion

Articulo 372.- Objeto de la conci-
liacion

Articulo 373.- Solicitud de conci-
liacion

Articulo 374.- Propuesia de
conciliacion

Articulo 375.- Acepuacion, negati-
va y contrapropuesta de conciliacion
Articulo 376.- Convenio
Articulo 377.- Reunion de nego-
cacion

Articulo 378.- Elementos de la
reunion de negoctacion

Articulo 379.- Segunda reunion de
negocitacion

Articulo 380.- /nasistencia a
reunion de negoctacion

Ley Federal de Proteccion
a la Propiedad Industrial
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Articulo 381.- Convenio de conci-
liacion previo a segunda reunion de
negoctacion

Articulo 382.- Destino de garantias
'y bienes en el convenio de conciliacion
Articulo 383.- Resiricciones del
convenio de conciliacion

Articulo 384.- Lfecio de la negocia-
cion en el procedimiento de declaracion
administrativa

Articulo 385.- £fecio del convenio
en el procedimiento de declaracion
administrativa

TITULO SEPTIMO

De las Infracciones,
Sanciones Administrativas
y Delitos

Capitulo I
De las Infracciones y Sanciones
Administrativas

Articulo 386.- /nfracciones admi-
nistrativas

I.- Competencia desteal

.- £rror o engario al puiblico consu-
midor

WL.- Desprestigio

V.- Apariencia de existencia de una
patente

V.- Fabricacion o elaboracion de
productos que violan una patente

VL1.- Ofrecer en venta productos que
violan patentes

VIL.- Uso no autorizado de procesos
patentados

V.- Ofrecer sin autorizacion la venta
de productos elaborados a través de un
proceso patentado
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IX.- Ofrecer sin autorizacion la venta
de productos amparado por un modelo
de utilidad

X.- Ofrecer sin autorizacton la venta
de productos que incorporen un diserio
industrial

X1.- Usar un diserio industrial semejan-
le sin autorizacion

X.- Reproducir sin autorizacion un
esquema de trazado protegido

XW.- Imporacion, venia o distribucion
sin autorizacton con fines comerciales
de esquemas de trazado protegido o
cireuitos integrados o un bien que los
incorpore

XIV.- Apropiacion indebida de
informacion protegida como secreto
industrial

XV.- Producir y realizar actividades
comerciales con productos o servicios
que utilizan un secreto industrial
XVI.- Apariencia de registro marcario
cuando se carece de él

XVII.- Marca semejante en grado de
confusion con una marca anterior
XVII.- Marca semejante en grado de
confusion con un nombre comercial
XIX.- Uso dlicito de marcas

XX.- Uso de una marca anterior en un
nombre comercial o denominacion o
razon soctal

XXI.- Uso no autorizado de una marca
registrada

XXII.- Uso alterado del producto o
etiqueta amparado por una marca
XXN.- Uso alterado de una marca
XXIV.- Semejanza en grado de asocia-
cion de imagen comercial

XXV.- Omision en la entrada de infor-
macion al franquiciatario

XXVI.- Aviso comercial semejante en
grado de confusion a un aviso comer-
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cial anterior

XXVII.- Uso de nombre comercial o
semejante en grado de confision sin
autorizacion de su titular

XXVIIL.- Uso de nombre comercial o
semejante en grado de confusion a uno
previamente utilizado por un tercero
XXIX.- Uso no autorizado de una
denominacion de origen o indicacion
geogrdfica

XXX.- Denominacion de origen o indi-
cacion geogrdfica semejante en grado
de confusion a una con proteccion
declarada

XXXI.- 7raduccion o transliteracion de
una denominacion de origen o indica-
cion geogrdfica protegida

XXXIN.- Producir o elaborar productos
ideénticos o semejantes a los protegidos
por una denominacion de origen o
indicacion geogrdfica

XXXI.- Violaciones a la Ley que no
constityan delitos

Articulo 387.- Concepto de “usar”
para infracciones administrativas
Articulo 388.- Sanciones para
infracciones administrativas
Articulo 389.- Destino de las
mulas

Articulo 390.- Reincidencia
Articulo 391.- Clawsuras
Articulo 392.- Factores para deter-
minar las sanciones

Articulo 393.- Nawraleza fiscal de
las multas

Articulo 394.- Obstaculizacion del
procedimiento de ejecucion

Articulo 395.- /ndemnizacion por
darnosy perjuicios y reparacion del
dario material

Articulo 396.- Linite inferior de la
indemnizacion y vias para solicitarla
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Articulo 397.- Incidente de
reclamo de indemnizacion por darios
y perjuicios y factores para determinar
su monto

Articulo 398.- Reclamacion y
plazo

Articulo 399.- Prescripcion
Articulo 400.- Fjecucion de la
resolucton del incidente de reclamo de
darnos y perjuicios

Articulo 401.- Presuntos delitos
advertidos en el expediente

Capitulo 11
Delos Delitos

Articulo 402.- Delitos

L.- Falsificacion de marca

.- Produccion, almacenamiento,
transporte, introduccion al pais, distri-
bucion o venta de objetos que ostenten
marcas falsificadas

.- Divulgacion de un secreto indus-
trial que se conozca por una relacion
laboral o profesional

V.- Apoderamiento ilicito de un secreto
industrial

V.- Uso de un secreto industrial que

se conozca por una relacion laboral o
profesional

V.- Apropiacion, adquisicion, uso o
divulgacion indebidos de un secreto
industrial

V.- Produccion, almacenamienio,
transporte, distribucion o venta de pro-
ductos de origen nacional amparados
por una denominacion de origen y que
carezcan de certificado de cumpli-
miento de la Norma Oficial Mexicana
aplicable

Ley Federal de Proteccion
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V.- Produccion, almacenameento,
transporte, distribucion o venta de pro-
ductos de origen nacional amparados
por una indicacion geogrdfica y que
carezcan de certificado de cumplimien-
(0 de las reglas de uso aplicables
Articulo 403.- Sanciones para
delitos

Articulo 404.- Venta de obyetos
que ostentan falsificaciones de marcas
Articulo 405.- Dictamen técnico
para el gercicio de la accion penal
Articulo 406.- /ndemnizacion por
darnos y perjuicios

Capitulo I1I

De los Procedimientos
Jurisdiccionales

Articulo 407.- Competencia de
tribunales federales y del orden comuin
v facultad de arbirrae
Articulo 408.- Medidas previstas
en ley y en tratados internacionales
Articulo 409.- /ndicaciones y
leyendas que comunican la proteccion
de un derecho de propiedad industrial
Articulo 410.- Suspension del
Juicio de reclamo de indemnizacion por
darios y perjuicios

Articulos Transitorios
PRIMERO.- £nirada en vigor
SEGUNDO.- Abrogacion de la
Ley de la Propiedad Industrial y sus

reformas
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TERCERO.- Referencias a la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial

CUARTO.- Vigencia del Reglamento
de la Ley de la Propiedad Industrial
QUINTO.- Creacion de mecanismo
de colaboracion técnica entre el IMPl y
COFEPRIS

SEXTO.- Aplicacion de la Ley
Federal de Proteccion a la Propiedad
Industrial a patentes y registros de
modelos de utilidad, diserios industria-
les v esquemas de trazado vigentes y
otorgados conforme a la Ley anterior
exceplo los relacionado a los certffica-
dos complementarios y la nulidad y
caducidad de patentes

Ln caso de solicitarse una declaracion
administrativa de nulidad o caducidad
resultardn aplicables las causales
previstas en la Ley de la Propiedad
Industrial que se abroga.
SEPTIMO.- Continuacion de la
vigencia de los registros de modelos

de utilidad y pago de anualidades y
quinquenios

OCTAVO.- Latension de vigencia

de los registros de modelos de uilidad
otorgados con anterioridad a la entra-
da en vigor de la nueva Ley
NOVENO.- Solicitudes en trdamite de
proteccion de invenciones, a la entrada
en vigor de la nueva Ley se regirdn con
las disposiciones vigentes al momento
de su presentacion

DECIMO.- Solicitudes de trimite
relacionados con signos distintivos, a
la entrada en vigor de la nueva Ley se
regirdn con las disposiciones vigentes al
momento de su presentacion
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DECIMO PRIMERO.- Reglas para
la presentacion de declaraciones de uso
'y renovaciones de registro

DECIMO SEGUNDO.- Conser-
vacion de la vigencia de las autoriza-
ctones de uso de una denominacion

de origen e indicacion geogrdfica
otorgadas bajo la ley anterior
DECIMO TERCERO.- Procedi-
mientos de declaracion administrativa
en tramite al momento de la entrada en
vigor de la Ley Federal de Proteccion

a la Propiedad Industrial se sustancia-
ran con la ley anterior

DECIMO CUARTO.- Las nuevas
causales de nulidad y caducidad solo
se aplicardn a las patentes y los regis-
tros otorgados bajo la Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial
DECIMO QUINTO.- Las mulras
impuestas con anterioridad a la entra-
da en vigor a la nueva Ley se regiran
porla Ley anterior

DECIMO SEXTO.- £/ incidente
para determinar y cuantificar los darios
y perjuicios solo aplicard para las
infracciones declaradas a partir de la
nueva Ley

DECIMO SEPTIMO.- Plazo para
hacer las modjficaciones a la estructura
orgdnica y a los recursos materiales
necesarios para aplicar varias dispost-
ctones de la nueva Ley

DECIMO OCTAVO.- Frogaciones
para implementar la nueva Ley serdn
asumidas por el IMP
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TiTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capitulo1

Disposiciones
Preliminares

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Orden publico y competencia

Articulo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden publi-
coy de observancia general en toda la Republica, sin perjuicio
de lo establecido en los Tratados Internacionales de los que
México sea parte.

Su aplicacion administrativa corresponde al Ejecutivo Federal
por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Objeto
Articulo 2.- Esta Ley tiene por objeto:

l.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y
otorgamiento de patentes de invencion; registros de modelos
de utilidad, disefios industriales, esquemas de trazado de cir-
cuitos integrados, marcas y avisos comerciales; publicacion de
nomlbres comerciales; declaracion de proteccion de denomi-
naciones de origen e indicaciones geograficas,

Il.- Regular los secretos industriales;

lll.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad indus-
trial o que constituyan competencia desleal relacionada con
la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos;

IV.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion
industrial, las mejoras técnicas, la creatividad para el disefio y
la presentacion de productos nuevos y Utiles, y

V.- Promover la difusion de los conocimientos tecnoldgicos en
el pafis.

Supletoriedad

Articulo 3.- En lo no previsto en la presente Ley seran aplica-
bles de manera supletoria, primero, la Ley Federal de Procedi-
miento Administrativo y, posteriormente, el Cédigo Federal de
Procedimientos Civiles.

Definiciones
Articulo 4.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:
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I.- Diario Oficial, al Diario Oficial de la Federa-
cion;

Il.- Gaceta, a la Gaceta de la Propiedad Indus-
trial;

Ill.- Instituto, al Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial;

IV.- Ley, a la presente Ley;

V.- Persona Titular de la Direccion General, a la
persona Titular de la Direccion General del Ins-
tituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y

VI.- Tratados Internacionales, a los celebrados
de conformidad con la Ley sobre la celebra-
cion de Tratados y la Ley sobre la aprobacion
de Tratados Internacionales en Materia Eco-
ndémica, en los que México sea parte.

Faculiades

Articulo 5.- El Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial, autoridad administrativa en
materia de propiedad industrial, es un orga-
nismo descentralizado con personalidad ju-
ridica y patrimonio propio, el cual tendra las
siguientes facultades:

Trdmite vy otorgamiento de patentes, registros y

declaraciones de derechos de propiedad industrial
l.- Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de
invencion, registros de modelos de utilidad,
disefos industriales, esquemas de trazado de
circuitos integrados, certificados complemen-
tarios, marcas, marcas colectivas o marcas de
certificacion; publicar nombres comerciales;
asi como inscribir sus renovaciones, transmi-
siones o licencias de uso y explotacion; esti-
mar o declarar la notoriedad o fama de mar-
cas, emitir las declaraciones de proteccion
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a denominaciones de origen e indicaciones
geograficas y autorizar el uso de las mismas,
y las demds que le otorga esta Ley y su Regla-
mento para el reconocimiento y conservacion
de los derechos de propiedad industrial;

Sustanciacion de procedimientos administrativos
de nulidad, cancelacion y caducidad de derechos

de propiedad industrial

Il.- Sustanciar los procedimientos de nulidad,
caducidad y cancelacion de los derechos de
propiedad industrial; asi como cesar los efec-
tos de las publicaciones de los nombres co-
merciales; formular las resoluciones y emitir
las declaraciones administrativas correspon-
dientes, conforme lo dispone esta Ley y su Re-
glamentoy, en general, resolver las solicitudes
que se susciten con motivo de la aplicacion de
[a misma;

Investigacion, tramitacion y conciliacion de infrac-
clones adminisirativas

Ill.- Realizar las investigaciones de presuntas
infracciones administrativas en los términos
de las leyes cuya aplicacion le corresponde;
oir en su defensa a los presuntos infractores;
conciliar los intereses de las partes involucra-
das cuando se lo soliciten; formular las resolu-
ciones, emitir las declaraciones e imponer las
sanciones administrativas correspondientes;

Visitas de inspeccion y requerimientos de informa-
con

IV.- Ordenary practicar visitas de inspeccion, y
requerir informacion y datos;

Medidas provisionales; destino de bienes asegura-
dos

V.- Ordenar y ejecutar las medidas provisiona-
les previstas en esta Ley, para prevenir o hacer

Ley Federal de Proteccion
ala Propiedad Industrial °

29



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

cesar la violacion a un derecho, y, en su caso,
decretar el destino de los bienes asegurados,
incluyendo, su destruccion;

Determinacion en cantidad liquida de mulias; re-

querimiento de pagos v su recaudacion
VI.- Determinar en cantidad liquida el monto
de las multas que imponga y, en su caso, de
los respectivos accesorios; requerir su pago y
recaudar el crédito fiscal resultante;

Laigencia del pago de créditos fiscales

VII.- Exigir el pago de los créditos fiscales que
no hubiesen sido cubiertos oportunamente
a través del procedimiento administrativo de
ejecucion, en términos del Codigo Fiscal de la
Federacion;

Condena al pago de danos y perjuicios

VIIl.- Condenar al pago de los dahos y perjui-
cios causados al titular afectado en los proce-
dimientos de declaracion administrativa de
infraccion previstos en las leyes cuya aplica-
cion le corresponde, y cuantificar el monto de
la indemnizacion respectiva;

Solicita el auxilio de la fuerza piblica

IX.- Solicitar el auxilio de la fuerza publica fe-
deral, estatal o local, asi como de cualquier
institucion civil o armada, para cumplimentar
eficaz y prontamente sus determinaciones
relacionadas con la observancia de derechos
contenidos en las leyes, cuya aplicacion le co-
rresponde;

Designacion de peritos o fungir como tal

X.- Designar peritos o fungir como tal, cuando
se le solicite conforme a la legislacion aplica-
ble;

| MEXICO
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FEmision de dictamenes técnicos

XI.- Emitir los dictémenes técnicos que le sean
requeridos por los particulares, por el Ministe-
rio Publico Federal o por cualquier otra au-
toridad judicial o administrativa; efectuar las
diligenciasy recabar las pruebas que sean ne-
cesarias para su emision;

Depositario por ministerio de Ley

XIl.- Actuar como depositario cuando se le de-
signe conforme a esta Ley y, en su caso, poner
a disposicion de la autoridad competente los
bienes que se hubieren asegurado;

Resolucion de recursos administrativos

XIll.- Sustanciar y resolver los recursos admi-
nistrativos que se interpongan contra las reso-
luciones que emita, conforme a la competen-
cia de las leyes cuya aplicacion le corresponde;

Arbitro

XIV.- Fungir como arbitro en la resolucion
de controversias relacionadas con la compe-
tencia de las leyes cuya aplicacion le corres-
ponde, cuando los involucrados lo designen
expresamente como tal, de conformidad con
las disposiciones contenidas en el Cédigo de
Comercio;

Publicacion en la Gaceta de los actos regulados

porla Ley
XV.- Publicar en la Gaceta los actos a los que
se refiere esta Ley;

Difusion de la informacion derivada de los dere-

chos de propiedad industrial

XVI.- Difundir la informacion derivada de las
patentes, registros, publicaciones, declarato-
rias, declaraciones, autorizaciones y cualquier
otra relacionada con las leyes cuya aplicacion
le corresponde;
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LEstablecimiento de reglas para trdamites en medios

electronicos
XVII.- Establecer las reglas para la gestion de
tramites a través de medios de comunicacion
electronica;

Mantenimiento del registro piblico de derechos de

propiedad industrial

XVIIl.- Mantener el registro publico de los de-
rechos de propiedad industrial en los términos
que establezca esta Ley y su Reglamento, sin
perjuicio de lo que establezcan los Tratados In-
ternacionales;

Servicio al piblico

XIX.- Difundir, asesorar y dar servicio al pu-
blico, conforme a la competencia de las leyes
cuya aplicacion le corresponde;

Promocion de la creacion de invenciones v de su

desarrollo y explotacion comercial

XX.- Promover la creacion de invenciones de
aplicacion industrial, apoyar su desarrollo y ex-
plotacion en la industria y el comercio, e im-
pulsar la transferencia de tecnologia median-
te:

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

b) La elaboracién, actualizacion y difusion de
directorios de personas fisicas y morales dedi-
cadas a la generacién de invenciones y activi-
dades de investigacion tecnoldgica;

c) La realizacion de concursos, certamenes o
exposiciones y el otorgamiento de premios y
reconocimientos que estimulen la actividad
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inventiva y la creatividad en el disefo y la pre-
sentacion de productos;

d) La difusion entre las personas, grupos, aso-
ciaciones o instituciones de investigacion, en-
seflanza 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

e) La celebracion de convenios de coopera-
cion, coordinacion y concertacion, con los go-
biernos de las entidades federativas, asi como
con instituciones publicas o privadas, nacio-
nales o extranjeras, para promover y fomentar
las invenciones y creaciones de aplicacion in-
dustrial y comercial;

Partcipacion en los programas de estimulos y
apoyos para la proteccion de derechos de propie-

dad industrial

XXI.- Participar en los programas de otorga-
miento de estimulos y apoyos para la protec-
cion de la propiedad industrial, tendientes a la
generacion, desarrollo y aplicacion de tecno-
logia mexicana en la actividad econdmica, asi
como para mejorar sus niveles de productivi-
dady competitividad,;

Mantenimeento de los acervos sobre invenciones

publicadas en México

XXIl.- Formar y mantener actualizados los
acervos sobre invenciones publicadas en el
pafis;

Respuestas a las solicitudes de informacion tecno-
logica

XXIIL.- Tramitar y, en su caso, proporcionar la
respuesta a las solicitudes de informacion tec-
nolégica;
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Investigaciones sobre el estado de la técnica en ma-

teria de propiedad industrial

XXIV.- Efectuar investigaciones sobre el esta-
do de la técnica en los distintos sectores de la
industria y la tecnologia;

Coordinacion institucional para el fomento y pro-

teccion de derechos de propiedad industrial
XXV.- Coordinar su actuacion con las diversas
instituciones publicas y privadas, nacionales,
extranjeras e internacionales, que tengan por
objeto el fomento y proteccion de los dere-
chos de propiedad industrial, la transferencia
de tecnologia, el estudio y promocion del de-
sarrollo tecnoldgico, la innovacion y la diferen-
ciacion de productos;

Cooperacion técnica en materia de propredad in-

dustrial

XXVI.- Proporcionar la informacion y la coo-
peracion técnica en materia de propiedad in-
dustrial, que le sea requerida por la Adminis-
tracion Publica Federal u otras autoridades,
conforme a las normasy politicas establecidas
para tal efecto;

Propiciar la participacion del sector industrial en
el fomento de la propiedad industrial v la compe-
tittvidad

XXVIL.- Propiciar la participacion del sector
industrial en el desarrollo y aplicacion de tec-
nologias que incrementen la calidad, compe-
titividad y productividad del mismo, asi como
realizar investigaciones sobre el avance y apli-
cacion de la tecnologia industrial nacional
e internacional y su incidencia en el cumpli-
miento de tales objetivos, y proponer politicas
para fomentar su desarrollo;
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Promocion de la cooperacion internacional
XXVIIl.- Promover la cooperacion internacio-
nal 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 capacitacion y el
entrenamiento profesional de personal, la
transferencia de metodologias de trabajo y
organizacion, el intercambio de publicaciones
y la actualizacion de acervos documentales y
bases de datos;

Participacion en negoctaciones internacionales
XXIX.- Participar, en coordinaciéon con las uni-
dades competentes de la Secretaria de Eco-
nomia, en las negociaciones que correspon-
dan al dmbito de sus atribuciones;

Lswudios sobre propiedad industrial y participa-

cion en reuniones internacionales de la materia
XXX.- Realizar estudios sobre la situacion de la
propiedad industrial en el ambito internacio-
nal y participar en las reuniones o foros inter-
nacionales relacionados;

Organo de consulta y asesoria a los sectores publi-

co y privado

XXXI.- Actuar como érgano de consulta con-
forme a la competencia de las leyes cuya
aplicacion le corresponde de las distintas de-
pendencias y entidades de la Administracion
PUblica Federal, asi como asesorar a institu-
ciones socialesy privadas;

Formacion de recursos humanos en disciplinas de
la propiedad industrial

XXXIL.- Participar en la formacion de recursos
humanos especializados en las diversas disci-
plinas de la propiedad industrial, a través de la
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formulacion y ejecucion de programas y cur-
sos de capacitacion, ensefanza y especializa-
cion de personal profesional, técnico y auxiliar;

Llaboracion y ejecucion del programa institucto-

nal de operacion
XXXIIl.- Formular y ejecutar su programa ins-
titucional de operacion, y

Prestacion de otros servicios v actividades que le

sean requeridas por ministerio de Ley

XXXIV.- Prestar los demas servicios y reali-
zar las actividades necesarias para el debido
cumplimiento de las leyes cuya aplicacion le
corresponden.

Organos de administracion

Articulo 6.- Los 6rganos de administracion
del Instituto seran la Junta de Gobierno y la
persona Titular de la Direccion General, quie-
nes tendran las facultades previstas en la Ley
Federal de las Entidades Paraestatalesy en su
Decreto de creacion, sin perjuicio de lo previs-
to en los articulos 5y 9 de esta Ley.

&P (Paginas 2731)

Junta de Gobierno
Articulo 7.- La Junta de Gobierno se integra-
ra por diez representantes:

l.- La persona Titular de la Secretaria de Eco-
nomia, quien la preside;

Il.- Un representante designado por la Secre-
taria de Economia;

lll.- Dos representantes designados por la Se-
cretaria de Hacienda y Crédito Publico, y

IV.- Sendos representantes de las Secretarias
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de Relaciones Exteriores, de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Cultura, Educacion Publicay Sa-
lud; asi como del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologia y del Centro Nacional de Metro-
logia.

Por cada representante propietario sera de-
signado un suplente, quien asistira a las sesio-
nes de la Junta de Gobierno en ausencia del
primero, con todas las facultades y derechos
que a éste correspondan.

Direccion General

Articulo 8.- La persona Titular de la Direccion
General es la representante legal del Instituto
y sera designada por la Junta de Gobierno, a
indicacion del Ejecutivo Federal, a través de la
persona Titular de la Secretaria de Economia.

Faculiad de delegacion

Articulo 9.- La persona Titular de la Direccion
General podra delegar las facultades a que se
refiere el articulo 5 de esta Ley, asi como las
demas que considere convenientes para el lo-
gro de los objetivos y metas institucionales, en
servidores publicos subalternos, en los térmi-
nos que se establezcan en los Acuerdos apro-
bados por la Junta de Gobierno y publicados
en el Diario Oficial.

00 (Pagina 27)

Reglas para la presentacion de solicitudes y trami-
les

Articulo 10.- La persona Titular de la Direc-
cion General expedira las reglas y especifica-
ciones para la presentacion de solicitudes en
medios fisicos o virtuales, asi como los proce-
dimientos, criterios, lineamientos y requisitos
especificos para facilitar la operacion del Insti-
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tuto y garantizar la seguridad juridica de los particulares, mediante Acuerdos publicados en el
Diario Oficial.

En el caso de los medios virtuales establecera las reglas para la gestion de tramites y la conser-
vacion de derechos de propiedad industrial a través de medios de comunicacion electrénica,
incluyendo aquéllas relacionadas con su obligatoriedad para determinados tramites o servicios
vy el uso de la firma electronica avanzada o cualquier otro medio de identificacion de los parti-
culares que el Instituto reconozca.

Condiciones para fijar tarfas

Articulo 11.- Las tarifas por los servicios que presta el Instituto seran fijadas por su Junta de
Gobierno, en coordinacion con la Secretaria de Economia, con la aprobaciéon de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico, y deberan publicarse mediante Acuerdo de la persona Titular de la
Direccion General en el Diario Oficial.

Para la determinacion de los montos de las tarifas se deberdn considerar, entre otros factores:
l.- Los costos en los que incurre el Instituto para la prestacion de los servicios, incluyendo sus
gastos de operacion y el Indice Nacional de Precios al Consumidor. Los montos de las tarifas

deberan permitir la recuperacion de los costos, por o menos, y

Il.- Su competitividad frente a las que aplican otras oficinas de propiedad industrial a nivel in-
ternacional.
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Capitulo 11

Reglas Generales
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Respeto al orden publico v a las leyes

Articulo 12.- No se otorgara patente, registro o autorizacion,
ni se dara publicidad en la Gaceta, a cualquiera de las figuras o
instituciones juridicas que regula esta Ley, cuando sus conte-
nidos o forma sean contrarios al orden publico o contravengan
cualquier disposicion legal.

Forma e idioma

Articulo 13.- Toda solicitud o promocion dirigida al Instituto,
con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones
derivadas de ella, debera presentarse por escrito y redactada
en idioma espafol. Los documentos que se presenten en idio-
ma diferente deberan acompanarse de la traduccion respec-
tiva.

En el caso de los procedimientos de declaracion administrati-
va, bastara con la exhibicion de la traduccion de la parte con-
ducente que se pretenda acreditar con la misma.

Firma y pago

Articulo 14.- Las solicitudes o promociones deberan ser fir-
madas por el interesado o su representante legal y, en su caso,
estar acompanadas del comprobante de pago de la tarifa co-
rrespondiente.

La falta de firma de la solicitud o promocion producira su des-
echamiento de plano.

Solicitudes presentadas por medios de comunicacion electronica
Articulo 15.- Para efectos de esta Ley, los documentos pre-
sentados a través de medios de comunicacion electronica pro-
duciran los mismos efectos que las leyes otorgan a los docu-
mentos firmados autdgrafamente y tendran su mismo valor
probatorio.

Falia de pago y efectos de su incumplimiento

Articulo 16.- Ante |a falta de pago de las tarifas que corres-
pondan el Instituto requerira al solicitante, por Unica ocasion,
para que exhiba el comprobante respectivo en un plazo de
cinco dias. En caso de no cumplir con el requerimiento dentro
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del plazo sehalado, la solicitud o promocion
sera desechada de plano.

Domicilio para notfficactones
Articulo 17.- En toda solicitud el promovente
debera senalar domicilio para oir y recibir no-
tificaciones dentro del territorio nacional, asi
como un correo electronico.

Cualguier cambio en el domicilio para oir y re-
cibir notificaciones o en el correo electronico
debera ser comunicado al Instituto. En caso
de que no se dé aviso, las notificaciones que
se practiquen se tendran por legalmente rea-
lizadas en el domicilio que aparezca en el ex-
pediente.

Gaceta de la Propiedad Industrial

Articulo 18.- La Gaceta es el érgano oficial de
publicacion y notificacion del Instituto. Los ac-
tos que consten en ella surtiran efectos en la
fecha que en la propia Gaceta se indique o, en
su caso, al dia habil siguiente de aquél en que
se ponga en circulacion. La fecha de puesta en
circulacion se hard constar en cada ejemplar.

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

También podra darse a conocer en ésta cual-
quier informacion de interés general sobre la
propiedad industrial.

Reglas para notificaciones

Articulo 19.- El Instituto notificara a través de
la Gaceta todas las resoluciones, requerimien-
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tosy demas actos que emita, relacionados con
el tramite de patentes, registros y publicacio-
nes nacionales, asi como los relativos a la con-
servacion de derechos.

En los tramites presentados a través de los
medios de comunicacion electronica, las no-
tificaciones se realizaran de conformidad con
las reglas y especificaciones que se establez-
can en el Acuerdo emitido por la persona Titu-
lar de la Direccion General para tal efecto.

El Instituto tomara las medidas necesarias
para evitar la divulgacion de la solicitud y sus
anexos en los expedientes que se encuentren
en el supuesto del articulo 24 de esta Ley.
&P (Pagina 35)

Las notificaciones en los procedimientos de
declaracion administrativa previstos en el Ti-
tulo Sexto de esta Ley se practicaran confor-
me a lo establecido en el Capitulo Ill de dicho
Titulo.

Nodificaciones a través de Gaceta

Articulo 20.- Cuando se efectle una notifi-
cacion por Gaceta se enviard un aviso infor-
mativo al solicitante, en la misma fecha de su
publicacion.

Las notificaciones se entenderadn realizadas
con su sola publicacion en la Gaceta, con in-
dependencia del envio y recepcion del aviso al
que se refiere el presente articulo.

El aviso deberd contener, cuando menos, el
numero de expediente, la fecha y niumero de
oficio, la descripcion general del asunto y el
enlace electrénico al documento, en su caso.
El aviso podrd estar relacionado con uno o
mas expedientes.
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El Instituto dara a conocer mediante Acuerdo
publicado en el Diario Oficial, los medios tec-
nolégicos a través de los cuales se enviara el
aviso.

Computo de plazo

Articulo 21.- En los plazos fijados por esta Ley
en dias, se computaran Unicamente los habi-
les. Tratandose de términos referidos a meses
0 ahos, el computo se hara de fecha a fecha,
considerando incluso los dias inhabiles.

Los plazos comenzardn a correr a partir del dia
habil siguiente al que surta efectos la notifica-
cion respectiva.

Principio de publicidad

Articulo 22.- El registro de los derechos de
propiedad industrial sera publico, a excepcion
de las solicitudes que tengan caracter confi-
dencial, y contendra los expedientes relacio-
nados con los derechos que protege esta Ley.

La publicidad se hara efectiva mediante la
consulta directa a sus archivos o a las bases de
datos existentes, la cual se facilitard mediante
su puesta a disposicion en medios de comuni-
cacion electroénica, con caracter gratuito.

Acceso a expedientes

Articulo 23.- Los expedientes de patentes
y registros en vigor, asi como los relativos a
nombres comerciales publicados, denomina-
ciones de origen e indicaciones geogréaficas,
estaran abiertos para todo tipo de consultas y
promociones, salvo que éstos contengan se-
cretos industriales o informacion confidencial.
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Reserva de expedientes de solicitudes no publica-

das

Articulo 24.- Los expedientes de las solici-
tudes de patente, de registro de modelo de
utilidad y de registro de disefio industrial no
publicadas en la Gaceta solo podran ser con-
sultados por el solicitante o su representante
legal, o personas autorizadas por el mismo,
excepto cuando dichos expedientes sean ci-
tados a otro solicitante o cuando se ofrezcan
como prueba en un procedimiento de decla-
racion administrativa, debiendo observarse
las medidas necesarias para preservar su con-
fidencialidad.

Se exceptUa de lo anterior a la informaciéon
que sea de caracter oficial o la requerida por la
autoridad judicial.

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 conte-
nido de los expedientes en tramite que no ha-
yan sido publicados. De lo contrario se le san-
cionara conforme a la normatividad aplicable
en materia de responsabilidades administrati-
vas de los servidores publicos, independiente-
mente de las penas que correspondan en su
caso. Igual obligacion tendra el personal de
organismos publicos o privados que pudieran
conocer dicho contenido en apoyo al Instituto
en el ejercicio de sus funciones.

CURP (personas fisicas) o RIC (personas mora-
les)
Articulo 25.- En el caso de aquellas solicitu-

des que se presenten de manera fisica y Uni-
camente para efectos de la interoperabilidad
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gubernamental de la Administracion Publica Federal, al momento de presentar una solicitud se
debera proporcionar la Clave Unica del Registro de Poblacion (CURP) del solicitante, si se trata
de una persona fisica o, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el caso de una persona

moral. La omision de dicha informacion no afectara el tramite de la solicitud o promocion pre-
sentada.
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Capitulo III

De la
Representacion
y del Registro
General de
Poderes

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Representacion comiin

Articulo 26.- Cuando una solicitud o promocion sea presenta-
da por varias personas, se debera designar en el escrito quién
de ellos sera el representante comun. De no hacerse esto, se
entendera que el representante comun es la primera persona
de las nombradas.

Acreditacion de la personalidad

Articulo 27.- Cuando las solicitudes o promociones se presen-
ten por conducto de representante legal, éste debera acreditar
su personalidad:

Carta poder simple para personas fisicas nacionales o extranjeras

l.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en
México o en el extranjero, si el mandante es persona fisica na-
cional o extranjera;

Carta poder simple para personas morales nacionales o extranjeras
Il.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, en
México o en el extranjero, cuando en el caso de personas mora-
les nacionales o extranjeras, se trate de solicitudes de patentes,
de registros, de publicaciones, de oposiciones, de conservacion
de derechos, de declaracion de uso o de inscripcion de licen-
cias o de transmisiones.

En este caso, en la carta poder debera manifestarse que quien
la otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instru-
mento en el que consten dichas facultades.

La carta poder a que se refieren las fracciones | y Il anteriores,
debera contener el nombre y firma de los testigos;

Instrumento publico o carta poder con ratificacion de firmas ante fe-
datario publico

lll.- En los casos no comprendidos en la fraccion I, mediante
instrumento publico o carta poder con ratificacion de firmas
ante notario o corredor, cuando se trate de persona moral na-
cional, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las fa-
cultades del otorgante;
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Poder otorgado de acuerdo a la legistacion del

pais donde se otorgue

IV.- En los casos no comprendidos en la frac-
cion Il, mediante poder otorgado conforme a
la legislacion aplicable del pais en donde éste
se otorgue o de acuerdo a los Tratados Inter-
nacionales, en caso de que el mandante sea
una persona moral extranjera. Se presumira la
validez del poder, salvo prueba en contrario, y

Manifestacion bajo protesta de decir verdad de

contar con las facultades para actuar

V.- Mediante la manifestacion bajo protesta de
decir verdad del representante de contar con
facultades suficientes para actuar, siempre y
cuando se trate de la misma persona desde el
inicio hasta la conclusion del tramite y dicha
manifestacion conste en la solicitud o promo-
cion respectiva, Unicamente en los tramites:

a) Que se deriven del Titulo Cuarto de esta
Ley, excepto cuando se trate de una solicitud
de limitacion de productos o servicios o la de
cancelacion voluntaria de un registro o publi-
cacion, en cuyo caso sera necesario exhibir un
poder, general o especial, para actos de domi-
nio y cuando se presente una oposicion a un
registro o publicacion, en donde debera exhi-
birse un instrumento publico o carta poder, o

b) Que se relacionen con las solicitudes de in-
formacion tecnoldgica.

En estos casos se presumira la validez de di-
cha representacion, salvo prueba en contrario.
Si con posterioridad interviene un nuevo re-
presentante en el mismo tramite, éste debera
acreditar su personalidad en los términos de
las fracciones | a IV del presente articulo.
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Reconocimiento de la personalidad
Articulo 28.- Se reconoceran para actuar
ante el Instituto, los siguientes instrumentos:

l.- Los poderes especiales conferidos para rea-
lizar los actos que en ellos se especifique, in-
cluidos los poderes para actos de dominio;

Il.- Los poderes generales para pleitos y co-
branzas, para actuar en los procedimientos
de declaracion administrativa, previstos en el
Titulo Sexto de esta Ley, y

lll.- Los poderes generales para actos de admi-
nistracion, en los casos no comprendidos en la
fraccion anterior.

Registro General de Poderes

Articulo 29.- El Instituto tendra a su cargo el
Registro General de Poderes, en el que se ins-
cribiran los poderes originales o su copia cer-
tificada. La inscripcion en dicho Registro sera
opcional.

Acreditacion de la personalidad en cada expe-
diente

Articulo 30.- En cada expediente que se tra-
mite debera acreditarse la personalidad del
representante legal; sin embargo, bastara con
indicar el numero del registro, si el poder se
encuentra inscrito en el Registro General de
Poderes.

Inscripcion de poderes

Articulo 31.- La solicitud de inscripcion debe-
ra presentarse, cumpliendo con los siguientes
requisitos:

I.- El nombre del mandante;

Il.- El nombre del representante o represen-
tantes legales;
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Ill.- El original o copia certificada del poder a inscribir;

IV.- El domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio nacional, asi como un correo
electronico;

V.- El comprobante de pago de la tarifa correspondiente, y

VI.- Los demas que prevengan esta Ley y su Reglamento.

Incumplimiento de los requisitos para la inscripcion de poderes

Articulo 32.- Cuando la solicitud no cumpla con los requisitos sefialados en las fracciones | a IV
y VI del articulo anterior, el Instituto requerira al solicitante para que dentro de un plazo de dos
meses, subsane la omision o haga las aclaraciones que correspondan. En caso de no cumplir
con el requerimiento dentro del plazo sefalado, la solicitud sera desechada de plano.

Si la omision se relaciona con la fraccion V del articulo anterior, se estara a lo dispuesto en el
articulo 16 de esta Ley. ¢ (pagina 23

Constancia de inscripcion del poder

Articulo 33.- De resultar procedente la solicitud, el Instituto emitird una constancia de inscrip-
cion que contendra lo siguiente:

l.- El nUmero de registro;
IL.- El nombre del mandante, y
Ill.- El nombre del representante o representantes legales.

Se entendera que el poder ha quedado inscrito a partir de la fecha en que haya sido presentada
la solicitud.

Cancelacion de la inscripcion del poder

Articulo 34.- La inscripcion en el Registro General de Poderes podra cancelarse en cualquier
tiempo, a peticion del mandante, del representante legal o bien, cuando fenezca la vigencia del
poder registrado. En este Ultimo caso, no se requerird pronunciamiento por parte del Instituto.

Autorizaciones para notificaciones

Articulo 35.- Los solicitantes que actUen por si 0 a través de representante legal, podran auto-
rizar en sus solicitudes o promociones a otras personas fisicas para oir y recibir notificacionesy
documentos.
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TiTULO SEGUNDO

De las Invenciones,
Modelos de Utilidad,
Disefos Industriales y
Esquemas de Trazado
de Circuitos Integrados

Capitulo1

Disposiciones
Preliminares

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Derecho exclusivo y temporal de explotacion

Articulo 36.- La persona fisica que realice una invencion, mo-
delo de utilidad, disefio industrial o esquema de trazado de
circuito integrado o su causahabiente, tendra el derecho ex-
clusivo y temporal de explotacion en su provecho, por si o por
otros con su consentimiento, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en esta Ley y su Reglamento.

El derecho a que se refiere el parrafo anterior se otorgara a tra-
vés de:

l.- Una patente cuando se trate de una invencion;

Il.- Un registro en el caso de un modelo de utilidad, de un di-
sefo industrial o de un esquema de trazado de circuito inte-
grado, y

lll.- Un certificado complementario en el caso de que una pa-
tente cumpla con los requisitos previstos en el Capitulo VIII de
este Titulo.

Titularidad de patentes o registros
Articulo 37.- Los titulares de patentes, de registros o de certifi-
cados complementarios podran ser personas fisicas o morales.

Obtencion de patente o registro

Articulo 38.- E| derecho a obtener una patente o un registro
pertenecera al inventor, disefiador o creador, segun sea el caso,
sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 40 de esta Ley. Si
la invencion, el modelo de utilidad, el disefio industrial o el es-
quema de trazado de circuito integrado, hubiese sido realizado
por dos 0 Mmas personas conjuntamente, el derecho a obtener
la patente o el registro les pertenecerd en comun a todas ellas.
&P (Pagina 4)

Si varias personas hicieran la misma invencion, modelo de uti-
lidad, disefo industrial o esquema de trazado de circuito inte-
grado, independientemente unas de otras, tendrd mejor de-
recho a obtener la patente o el registro aquélla que primero
presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad
de fecha mas antigua, siempre que la solicitud no sea retirada,
abandonada ni negada.
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El derecho a obtener una patente o un regis-
tro podré ser transferido por cualquier forma
reconocida por la legislacion comun.

Presuncion e irrenunciabilidad

Articulo 39.- Se presume inventor, disefador
o creador a la persona o personas fisicas que
se sefalen como tales en la solicitud de paten-
te o de registro, quienes tendran el derecho a
ser reconocidos con tal caracter.

El derecho a que se refiere el parrafo anterior
es irrenunciable. Toda renuncia efectuada al
mismo se tendra por no hecha.

Invenciones derivadas de una relacion laboral o
de investigacion

Articulo 40.- A las invenciones, modelos de
utilidad, disefios industriales o esquemas de
trazado de circuitos integrados realizados por
personas que estén sujetas a una relacion de
trabajo en México, les serd aplicable lo dis-
puesto en la Ley Federal del Trabajo. En caso
de que dicha relacion tenga origen en una ju-
risdiccion diversa, se estard a lo dispuesto en el
convenio que para tal efecto se exhiba.

Las personas que laboren en instituciones de
educacion, Centros Publicos de Investigacion
o entidades publicas que realicen actividades
de investigacion cientifica, desarrollo tecno-
l6dgico o innovaciéon, gozaran ademas de los
beneficios establecidos en la normatividad
aplicable.

Derecho de prioridad

Articulo 41.- Quien haya presentado una pri-
mera solicitud de patente o registro en México
0 en el extranjero, o su causahabiente, gozara
de un derecho de prioridad para la presenta-
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cion de una o mas solicitudes en México rela-
cionadas con la misma invencion, modelo de
utilidad o disefio industrial, siempre que éstas
se presenten dentro del plazo de doce meses
en el caso de invenciones y modelos de utili-
dad, o de seis meses cuando se trate de dise-
fAos industriales, contados a partir de la fecha
de presentacion de la primera solicitud.

La solicitud que se beneficie de un derecho de
prioridad no podra ser afectada, respecto del
estado de la técnica, por ninguna circunstan-
cia posterior a la fecha de presentacion de la
prioridad reclamada.

Este derecho solo amparara la materia conte-
nida en la solicitud que se reclame como prio-
ridad. Si se reclamaran derechos adicionales,
el reconocimiento sera solo parcial y referido
a esa solicitud.

Requisitos para el derecho de prioridad
Articulo 42.- Para reclamar el derecho de
prioridad, el solicitante debera:

.- Hacer constar en la solicitud en México, el
pais de origen de la prioridad, su fecha de pre-
sentaciony numero de la solicitud en ese pais,
y

Il.- Exhibir una copia certificada de la priori-
dad reclamada vy, en su caso, la traduccion al
espanol, a mas tardar dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la presentacion de
la solicitud en México.

De no cumplir los requisitos previstos por este
articulo, el derecho de prioridad se tendra
como no reclamado.
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El solicitante podra retirar un reclamo de prioridad efectuado en una solicitud internacional, en
cualguier momento antes del vencimiento del plazo de treinta meses desde la fecha de prio-
ridad, en términos de lo previsto por el Reglamento del Tratado de Cooperacion en materia de
Patentes. Lo anterior no constituird la ampliacion de un plazo que haya vencido, incluyendo el
de la entrada en fase nacional de dicha solicitud.

La persona Titular de la Direccion General establecerd mediante Acuerdo las condiciones o su-
puestos en los cuales no serd necesaria la exhibicion de la copia certificada de la prioridad re-
clamada.

Prioridades muluples

Articulo 43.- En una misma solicitud podran reclamarse prioridades multiples. El derecho de
prioridad solo amparara a los elementos que estuvieren contenidos en la solicitud o solicitudes
cuya prioridad se reclama.

El reclamo de cada prioridad y el estudio respectivo estara sujeto al pago de las tarifas corres-
pondientes.

Solicitud de patente o de registro en tramite

Articulo 44.- La mencion de que existe una solicitud en trémite o patente o registro otorgado,
solo podra realizarse en el caso de que la invencion, modelo de utilidad, disefo industrial o es-
guema de trazado de circuito integrado se encuentre en cualquiera de dichos supuestos.
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Capitulo 11

De las Patentes
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Definictones legales relacionadas con patentes
Articulo 45.- Para los efectos del presente Capitulo se enten-
derd por:

Definicion legal de novedad (nuevo)

I.- Nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado de la
técnica. No se excluird de la patentabilidad a cualquier sustan-
Cia, compuesto o composicion comprendida en el estado de la
técnica, siempre y cuando su utilizacion sea nueva;

Definicion legal de estado de la técnica

Il.- Estado de la técnica, el conjunto de conocimientos técnicos
que se han hecho accesibles al publico mediante una descrip-
cion oral o escrita, por la explotacion o por cualquier otro medio
de difusion o informacion en el pais o en el extranjero, antes de
la fecha de presentacion de la solicitud o prioridad reconocida;

Definicion legal de actividad inventiva

lll.- Actividad inventiva, el proceso creativo cuyos resultados no
se deduzcan del estado de la técnica en forma obvia o evidente
para un técnico en la materia;

Definicion legal de aplicacion industrial

IV.- Aplicacion industrial, la posibilidad de que una invencion
pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la activi-
dad econdmica, para los fines que se describan en la solicitud;

Definicion legal de retvindicacion

V.- Reivindicacion, la materia cuya proteccion se reclama de
manera precisa y especifica en la solicitud de patente o de re-
gistroy se otorga, en su caso, en el titulo correspondiente, y

Definicion legal de caracteristicas técnicas esenciales
VI.- Caracteristicas técnicas esenciales, aquéllas necesarias
para que la invencion resuelva el problema técnico.

Definicion legal de invencion
Articulo 46.- Se considera invencion toda creacién humana
que permita transformar la materia o la energia que existe en
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la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades concre-
tas.

No serdan tnvenciones
Articulo 47.- No se consideraran invenciones,
en particular:

l.- Los descubrimientos, las teorias cientificas
0 SUS principios;

Il.- Los métodos matematicos;

Ill.- Las obras literarias, artisticas o cualquier
otra creacion estética;

IV.- Los esquemas, planes, reglas y métodos
para el ejercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades econémico-co-
merciales o para realizar negocios;

V.- Los programas de computacion;
VI.- Las formas de presentar informacion;

VIIL.- El material biolégico y genético, tal como
se encuentra en la naturaleza, y

VIII.- La yuxtaposicion de invenciones conoci-
das o combinacion de productos conocidos,
salvo que se trate de su combinacion o fusion
que no pueda funcionar separadamente o
que las cualidades o funciones caracteristicas
de las mismas sean modificadas para obtener
un resultado industrial o un uso no obvio para
un técnico en la materia.

No se considerara invencion la materia previs-
ta en las fracciones | a VIII anteriores, cuando
en la solicitud exclusivamente se reclame ésta
como tal o (sic) en si misma.

46
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Pateniabilidad

Articulo 48.- Seran patentables las invencio-
nes en todos los campos de la tecnologia que
sean nuevas, resultado de una actividad inven-
tiva y susceptibles de aplicacion industrial, en
los términos de esta Ley.

Materia no patentable
Articulo 49.- No seran patentables:

Invenciones contrarias al orden publico y al orden
boético

l.- Las invenciones cuya explotaciéon comercial
sea contraria al orden publico o contravengan
cualquier disposicion legal, incluyendo aqué-
llas cuya explotacion deba impedirse para pro-
teger la salud o la vida de las personas o de los
animales o vegetales, o para evitar dafhos gra-
ves al medio ambiente. En particular:

a) Los procedimientos de clonacion de seres
humanos y sus productos;

b) Los procedimientos de modificacion de la
identidad genética germinal del ser humanoy
sus productos cuando éstos impliquen la posi-
bilidad de desarrollar un ser humano;

c) Las utilizaciones de embriones humanos
con fines industriales o comerciales, o

d) Los procedimientos de modificacion de la
identidad genética de los animales, que su-
pongan para éstos sufrimientos sin utilidad
médica o veterinaria sustancial para el hom-
bre o el animal, y los animales resultantes de
dichos procedimientos;

Variedades vegetales y razas animales
Il.- Las variedades vegetales y las razas anima-
les, salvo en el caso de microrganismos;
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Procedimientos esencialmente biologicos de obten-

cton de vegetales o animales

lll.- Los procedimientos esencialmente biolo-
gicos de obtencion de vegetales o de anima-
les y los productos resultantes de estos proce-
dimientos.

Lo anterior no afectara a la patentabilidad de
las invenciones cuyo objeto sea un procedi-
miento microbioldgico o cualquier otro proce-
dimiento técnico o un producto obtenido por
dichos procedimientos;

Meétodos de tratamiento quiridrgico, terapéutico y
de diagnostico

IV.- Los métodos de tratamiento quirdrgico o
terapéutico del cuerpo humano o animal y los
meétodos de diagndstico aplicados a éstos, y

Cuerpo humano en cualguier estadio de su consti-
wcton, asi como descubrimientos relacionados con

él

V.- El cuerpo humano en los diferentes esta-
dios de su constitucion y desarrollo, asi como
el simple descubrimiento de uno de sus ele-
mentos, incluida la secuencia total o parcial de
un gen.

Patentabilidad del material biologico aislado

El material biolégico aislado de su entorno na-
tural y obtenido mediante un procedimiento
técnico, podra ser objeto de una invencion pa-
tentable, aun cuando ya exista anteriormente
en la naturaleza.

Divulgacion expresa de la aplicacion industrial de

una secuencia de un dcido nucleico o proteina
La aplicacion industrial de una secuencia total
o parcial de un acido nucleico o proteina de-
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bera divulgarse expresamente en la solicitud
de patente.

Dominio pitblico y doble patentamiento
Articulo 50.- El Instituto durante el examen
de fondoy en la concesion de los derechos de-
bera velar por el dominio publico e impedir el
doble patentamiento de la misma invencion.

Novedad y actividad inventiva a partir del estado
de la técnica

Articulo 51.- Para determinar que una inven-
cion es nueva y resultado de una actividad in-
ventiva se considerara el estado de la técnica
en la fecha y hora de presentacion de la soli-
citud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.

Ademas, para determinar si la invencion es
nueva, estaran incluidas en el estado de la téc-
nica todas las solicitudes de patente o registro
en tramite, presentadas en México con ante-
rioridad a esa fecha y hora, o que reclamen
una fecha de prioridad mas antigua, aunque
la publicacion a que se refiere el articulo 107
de esta Ley, se realice con posterioridad.

&P (Pagina 63)

No quedara comprendido como parte del es-
tado de la técnica, el contenido de dichas soli-
citudes cuando éstas hayan sido desechadas,
retiradas, abandonadas o negadas, salvo que
hubiesen sido objeto de publicacion, confor-
me a esta Ley o a los Tratados Internacionales.

Divulgacion y plazos

Articulo 52.- No se considerard como parte
del estado de la técnica para una solicitud, la
divulgacion de la materia que sea objeto de la
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misma, realizada por el inventor o su causa-
habiente de forma directa o indirectamente,
0, €N su caso, un tercero que haya obtenido
dicha informacion de cualquiera de éstos, de
forma directa o indirecta, y dentro de los doce
meses previos a la fecha de presentacion de
la solicitud o, en su caso, de la prioridad reco-
nocida.

La publicacion en una solicitud, patente o re-
gistro efectuada por el Instituto u otra oficina
extranjera de propiedad industrial no queda-
ra incluida dentro de los supuestos a que se
refiere el parrafo anterior, salvo que haya sido
efectuada por un error atribuible a dichas au-
toridades o bien que la solicitud haya sido pre-
sentada por un tercero sin autorizacion, que
obtuvo la informacion de forma directa o indi-
recta del inventor.

Para reconocer el derecho a que se refiere
este articulo, el solicitante debera cumplir con
las condiciones que establezca el Reglamento
de esta Ley.

Vigencia de la patente

Articulo 53.- La patente tendra una vigencia
de veinte anos improrrogables, contada a par-
tir de la fecha de presentacion reconocida de
la solicitud y estarad sujeta al pago de las tarifas
correspondientes a cada anualidad.

Alcance de la patente

Articulo 54.- El derecho conferido por una
patente estara determinado por las reivindica-
ciones otorgadas. La descripcion y, en su caso,
los dibujos, el listado de secuencias o el depo-
sito de material biolégico a los que se refieren
los articulos 94, 96 y 98 de esta Ley, serviran
para interpretarlas.

P (Paginas 5859,60)
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Derechos que confiere la patente

Articulo 55.- El derecho exclusivo de explo-
tacion temporal de la invencion patentada
confiere a su titular la prerrogativa de impedir
a otras personas que fabriquen, usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen la invencion pa-
tentada, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un pro-
ducto, la patente confiere el derecho de im-
pedir a otras personas que fabriquen, usen,
vendan, ofrezcan en venta o importen el pro-
ducto patentado, sin su consentimiento.

Si la materia objeto de la patente es un proce-
so, la patente confiere 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 pro-
ceso, sin su consentimiento.

El alcance de los derechos conferidos por una
patente no podra interpretarse mas alla de la
materia protegida y de lo dispuesto por esta
Ley.

Reclamo de darios v perjuicios

Articulo 56.- El titular de |la patente después
de otorgada ésta, podra reclamar el pago de
dafos y perjuicios a terceros que antes del
otorgamiento hubieren explotado sin su con-
sentimiento la invencion patentada, cuando
dicha explotacion se haya realizado después
de la fecha en que surta efectos la publicacion
de la solicitud en términos del articulo 107
de esta Ley. ¢ (paginaes)

Limitaciones del derecho de patente

Articulo 57.- El derecho que confiere una pa-
tente no producira efecto alguno contra:
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Lxcepcion experimental sin fines de lucro

l.- Un tercero que realice actividades de inves-
tigacion cientifica o tecnolégica puramente
experimentales, de ensayo o de ensefanza,
en el ambito privado o académico y con fines
no comerciales, y para ello fabrique, importe o
utilice la invencion patentada;

Clausula Bolar

Il.- Un tercero que use, fabrique, ofrezca en
venta o importe un producto con una patente
vigente, exclusivamente para generar prue-
bas, informacion y produccion experimental
necesarias para la obtencién de registros sani-
tarios de medicamentos para la salud huma-
na;

Agotamiento de derechos

lll.- Cualquier persona que comercialice, ad-
quiera o use la invencion patentada, luego de
que la invencion hubiera sido introducida lici-
tamente en el comercio en México;

Uso o fabricacion anterior de la invencion

IV.- Cualquier persona que hubiere iniciado el
uso o fabricacion de la invencion, los prepara-
tivos necesarios para llevar a cabo su utiliza-
cion o fabricacion, o utilice o fabrique la inven-
cion patentada, con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en
su caso, de prioridad reconocida;

Invenciones en vehiculos de transporte

V.- El empleo de la invenciéon en vehiculos de
transporte de otros paises que formen parte
de ellos, cuando éstos se encuentren en tran-
sito en territorio nacional;
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Uso de la invencion como fuente inicial de varia-
con o propagacion

VI.- Un tercero que, en el caso de patentesrela-
cionadas con materia viva, utilice la invencion
patentada como fuente inicial de variacion o
propagacion para obtener otros productos,
salvo que dicha utilizacion se realice en forma
reiterada;

Circulacion o comercializacion sin fines de mult-
plicacion o propagacion

VIL.- Un tercero que, en el caso de patentes
relacionadas con productos que consistan en
materia viva, utilice, ponga en circulaciéon o co-
mercialice la invencion patentada, para fines
gue no sean de multiplicacion o propagacion,
después de que ésta haya sido introducida Ii-
citamente en el comercio por el titular de la
patente, o la persona que tenga concedida
una licencia;

Uso de la invencion durante el periodo de rehabili-

tacion de la patente

VIII.- Un tercero que utilice la invencion paten-
tada o haya realizado los preparativos necesa-
rios para tal fin, durante el periodo de rehabili-
tacion a que se refiere el articulo 161 de esta
Ley,y 00 (Pagina 80)

La realizacion de cualquier actividad contem-
plada en el presente articulo no constituira
infraccion administrativa o delito en los téermi-
nos de esta Ley.
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Capitulo III

De los Modelos
de Utilidad
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Registro de los modelos de utilidad
Articulo 58.- Seran registrables los modelos de utilidad que
sean nuevos y susceptibles de aplicacion industrial.

Modelos de utilidad

Articulo 59.- Se consideran modelos de utilidad los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que, como resultado de
una modificacion en su disposicion, configuracion, estructura
o forma, presenten una funciéon diferente respecto de las par-
tes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Registro de modelo de utilidad

Articulo 60.- Para la tramitacion del registro de un modelo
de utilidad se aplicaran, en lo conducente, las reglas conteni-
das en los Capitulos Il 'y VI del presente Titulo, a excepcion de
los articulos 53, 98,107 y 109 de esta Ley. & (paginas 46,6063)

Publicacion de la solicitud del modelo de utilidad

Articulo 61.- La publicacion de la solicitud de registro de mo-
delo de utilidad en tramite tendra lugar lo mas pronto posible
después de que haya aprobado el examen de forma, sin que
pueda solicitarse su publicacion anticipada.

Vigencia del registro del modelo de utilidad

Articulo 62.- El registro de los modelos de utilidad tendra una
vigencia de quince ahos improrrogables, contada a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y estara sujeto al pago de
las tarifas correspondientes a cada anualidad.

Derechos que confiere el registro de modelos de utilidad
Articulo 63.- El derecho exclusivo de explotacion del modelo
de utilidad protegido confiere a su titular el derecho de impe-
dir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o importen el mismo, sin su consentimiento.

Faplotacion del modelo de utilidad y sus limitaciones

Articulo 64.- La explotacion del modelo de utilidad y las limi-
taciones del derecho que confiere su registro al titular se regi-
ran, en lo conducente, por lo dispuesto en los articulos 54, 55
ultimo pérrafo, 56 y 57 de esta Ley. ¢ (pagina 46)
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Capitulo IV

De los Disenos
Industriales
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Registro de diserios industriales
Articulo 65.- Seran registrables los disefios industriales que
sean nuevos y susceptibles de aplicacion industrial.

Definiciones de diserio industrial
Articulo 66.- Los disefios industriales comprenden a:

Definicion legal de dibujos industriales

I.- Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figu-
ras, lineas o colores que se incorporen a un producto industrial
o artesanal con fines de ornamentacion y que le den un aspec-
to peculiary propio, y

Definicion legal de modelos industriales

Il.- Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridi-
mensional que sirva de tipo o patréon para la fabricacion de un
producto industrial o artesanal, que le dé apariencia especial
en cuanto no implique efectos técnicos.

Definiciones legales relacionadas con los disenios industriales
Articulo 67.- Para efectos del presente Capitulo se entendera
por:

Definicion legal de novedad (nuevo)

I.- Nuevo, el disefio que sea de creacion independiente y difiera
en grado significativo, de disefos conocidos o de combinacio-
nes de caracteristicas conocidas de disefos;

Definicion legal de creacion independiente

Il.- Creacion independiente, cuando ningdn otro disefio in-
dustrial idéntico haya sido hecho publico antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro, o antes de la fecha de
la prioridad reconocida. Se consideraran idénticos los disefios
industriales cuyas caracteristicas difieran solo en detalles irre-
levantes, y

Definicion legal de grado significativo

lll.- Grado significativo, la impresion general que el disefio in-
dustrial produce en un técnico en la materia y que difiera de la
impresion general producida por cualquier otro disefio indus-
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trial, que se haya hecho publico antes de la fe-
cha de presentacion de la solicitud de registro
o antes de la fecha de prioridad reconocida,
considerando el grado de libertad del disefia-
dor para la creacion del disefio industrial.

Lxclusiones del derecho conferido

Articulo 68.- La proteccion conferida a un di-
sefo industrial no comprendera los elemen-
tos o caracteristicas que estuviesen dictados
dnicamente por consideraciones de orden
técnico o por la realizacion de una funcion
técnica, y que no incorporan ningdn aporte
arbitrario del disefador; ni aquellos elemen-
tos o caracteristicas cuya reproduccion exacta
fuese necesaria para permitir que el producto
que incorpora el disefo sea montado mecani-
camente o conectado con otro producto del
cual constituya una parte o pieza integrante.

No se protegerd un disefo industrial cuando
su aspecto comprenda Unicamente los ele-
mentos o caracteristicas a los que se refiere el
parrafo anterior.

Sera registrable el disefo industrial contenido
en una parte de un producto o cuando el dise-
Ao radica en una forma destinada a permitir el
montaje o la conexion Mmultiple de productos
0 su conexion dentro de un sistema modular,
siempre y cuando cumpla con los requisitos
sefalados en el articulo 65 de esta Ley.

&P (Pagina 49)

Solictiudes de diserios indusiriales
Articulo 69.- Las solicitudes de registro de di-
sefos industriales deberan contener:

I.- El nombre, nacionalidad, domicilio y correo
electronico del solicitante;
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Il.- El nombre y domicilio del disefador, cuan-
do éste no sea el solicitante;

lll.- La denominacion del disefio que debera
ser breve, precisa y contener la indicacion del
producto para el cual se utilizarg;

IV.- Las reproducciones graficas o fotograficas
del disefo correspondiente, suficientemente
claras para la comprension del disefo y su pu-
blicacion,y

V.- La descripcion para la comprension del di-
seno.

Descripcion de la solicitud de diserio industrial
Articulo 70.- La descripcion de la solicitud de
registro de disefo industrial se formulara suje-
tandose a los siguientes requisitos:

l.- Permitira la comprension clara y completa
del diseho, enumerando las distintas repro-
ducciones graficas o fotogréaficas; indicando
la perspectiva desde la cual se ilustra cada re-
produccion y, en su caso, si se trata de pers-
pectivas o vistas de seccidon o corte, parciales,
ampliadas o de conjunto.

Cuando el disefo industrial consista en una
secuencia animada o en una interfaz grafica
animada, contendra la enumeracion de las
perspectivas que permitan una comprension
claray completa del movimiento o la progre-
sion, y

Il.- Indicard de forma expresa, clara y concisa
los elementos que no forman parte del disefio
reclamado pero que permiten su compren-
sion, haciendo referencia a los medios em-
pleados para diferenciarlos de las caracteristi-
cas que lo conforman, cuando esto no resulte
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evidente de las reproducciones graficas o fo-
tograficas o de la naturaleza del disefo.

Reproducciones grdficas o fotogrdficas de la solict-
wud de diserio industrial

Articulo 71.- Las reproducciones graficas o
fotograficas de la solicitud de registro de dise-
Ao industrial se formularan sujetandose a los
siguientes requisitos:

l.- Se presentaran el numero de perspectivas
necesarias para ilustrar de forma clara y com-
pleta el disefio industrial y, cuando ello resul-
te adecuado, perspectivas de seccion o corte,
parciales, ampliadas o de conjunto, asi como
perspectivas con fines de ejemplificacion vy
que representen al disefo en uso;

Il.- Las caracteristicas que conforman el dise-
Ao industrial deberan ilustrarse claramente
mediante lineas continuas.

Cuando se ilustren elementos que no for-
man parte del disefo industrial reclamado se
identificaran preferentemente con lineas dis-
continuas, pudiendo emplearse otros medios
como el difuminado, sombreado o contornos,
siempre que con ello resulte clara la distincion
entre el disefo reclamado y los elementos
que no forman parte de él.

Cuando por la naturaleza del disefo, sus ca-
racteristicas deban ilustrarse con lineas dis-
continuas, esto se precisara en la descripcion;

lll.- Cuando el disefo industrial consista en
una secuencia animada o en una interfaz gra-
fica animada, las reproducciones se presenta-
ran visualmente relacionadas, mostrando las
caracteristicas en comun y enumeradas de tal
forma que resulte clara la percepcion del mo-
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vimiento o progresion, y

IV.- Podran consistir en representaciones gra-
ficas, fotograficas o en una combinacion de
ambas.

Los tipos de representaciones a las que se
refiere la fraccion IV de este articulo, recono-
cidas por el Instituto, se estableceran en el
Acuerdo que emita la persona Titular de la Di-
reccion General para tal efecto.

Unico concepto de diserio

Articulo 72.- La solicitud de registro de dise-
Ao industrial debera referirse a un solo disefio
0 a un grupo de disefios relacionados entre si,
de tal manera que conformen un Unico con-
cepto de diseno. Cuando se presenten varios
disefos en una solicitud se entendera que
conforman un Unico concepto de disefo si:

l.- Se pueden identificar con la misma deno-
minacion en la solicitud;

Il.- Presentan en comun las mismas caracte-
risticas nuevas, y

Ill.- Producen una misma impresion general,
aun y cuando los disefios industriales difieran
entre si en detalles irrelevantes.

Fecha de presentacion de la solicitud

Articulo 73.- El Instituto reconocerd como
fecha de presentacion de una solicitud de re-
gistro de disefio industrial la fecha y hora en
que ésta sea recibida, siempre que la misma
cumpla con los requisitos previstos en las frac-
ciones Iy IV del articulo 69 de esta Ley. La fe-
cha de presentacion determinara la prelacion
entre las solicitudes. 4 pagina so)
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En el caso de que a la fecha en la que se reci-
bid la solicitud ésta no cumpla con los requisi-
tos senalados en el parrafo anterior, se tendra
como fecha de presentacion aquélla en la que
se dé el cumplimiento correspondiente.

Reconocimiento de la prioridad del diseno indus-
trial

Articulo 74.- Para reconocer la prioridad a
que se refiere el articulo 41 de esta Ley, en
una solicitud de registro de disefo industrial,
el solicitante debera satisfacer los requisitos
siguientes: 2 (pagina 41

l.- Sefalar el nUmero de la solicitud presenta-
da en el pais de origen, cuando se conozca o
esté disponible, cuya fecha de presentacion se
reclame como fecha de prioridad, y

Il.- Exhibir una copia certificada de la priori-
dad reclamada vy, en su caso, la traduccion al
espanol, a mas tardar dentro del plazo de tres
meses contados a partir de la presentacion
de la solicitud en México o de publicacion del
registro internacional que corresponda y el
comprobante de pago de la tarifa.

De no cumplir con los requisitos previstos en
este articulo, se tendra por no reclamada la
prioridad solicitada.

La persona Titular de la Direccion General es-
tablecera mediante Acuerdo las condiciones
0 supuestos en los cuales no sera necesaria la
exhibicion de la copia certificada de la priori-
dad reclamada.

Requisitos para el reconocimeento de la preoridad
Articulo 75.- Para el reconocimiento del de-
recho de prioridad en las solicitudes de regis-
tro de disefnos industriales, debera existir iden-
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tidad entre las caracteristicas que constituyen
el objeto de la solicitud de diseno industrial
presentada en México con las que son objeto
de la solicitud presentada en el pais de origen,
consideradas en su conjunto.

Cuando la impresion general que provoguen
las caracteristicas objeto de la solicitud pre-
sentada en el pais de origen, difiera de la que
provoque el disefo presentado en México, se
considerara que se trata de disefos distintos,
por lo que no se reconocera el derecho de
prioridad reclamado.

Tramite del registro de disernios industriales
Articulo 76.- Para la tramitacion del registro
de un diseho industrial se aplicaran, en lo con-
ducente, las disposiciones contenidas en los
Capitulos Il 'y VI del presente Titulo, a excep-
cién de los articulos 46, 53, 54, 98,107 y 109
de esta Ley. ¢ (paginas 42466063

Publicacion de la solicitud del registro de diserio
industrial

Articulo 77.- La publicaciéon de la solicitud de
registro de disefo industrial en tramite tendra
lugar lo mas pronto posible después de que
haya aprobado el examen de forma, sin que
pueda solicitarse su publicacion anticipada.

Vigencia del registro de diserio industrial
Articulo 78.- El registro de los disefios indus-
triales tendra una vigencia de cinco anos, a
partir de la fecha de presentacion de la soli-
citud, renovable por periodos sucesivos de la
misma duracion hasta un maximo de veinti-
cinco anos, sujeto al pago de las tarifas corres-
pondientes.
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Los registros de disefos industriales y sus renovaciones deberan ser publicados en la Gaceta.

Renovacion del registro de disernio industrial

Articulo 79.- La renovacion del registro de un disefio industrial debera solicitarse por el titular
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dara
tramite a aquellas solicitudes que se presenten dentro del plazo de gracia al que hace referencia
la fraccion |l del articulo 160 de esta Ley. ¢ (pagina79)

Alcance del registro de diserno industrial
Articulo 80.- El derecho conferido por un registro de disefo industrial estara determinado por
la descripcion y reproducciones graficas o fotograficas otorgadas.

Derechos que confiere el registro de disernio industrial

Articulo 81.- El derecho exclusivo de explotacion del disefio industrial protegido confiere a su
titular el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o
importen el producto al que se le incorpore el disefio industrial amparado por un registro o una
copia sustancial del mismo, sin su consentimiento.

FEaplotacion del diseno industrial y sus limitaciones

Articulo 82.- La explotacion de los disefios industriales y la limitacion de los derechos que con-
fiere su registro al titular se regirdn, en lo conducente, por lo dispuesto en el articulo 55 dltimo
parrafo, 56 y 57 de esta Ley. ¢ (pagina 46)
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Capitulo V

De los Esquemas de
Trazado de Circuitos
Integrados
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Registro de esquemas de trazado

Articulo 83.- Sera registrable el esquema de trazado original,
incorporado o No a un circuito integrado, que no haya sido
explotado comercialmente en cualquier parte del mundo.
También serd registrable aun cuando éste haya sido explota-
do comercialmente, de manera ordinaria, en México o en el
extranjero, siempre que la solicitud de registro se haya presen-
tado ante el Instituto, dentro de los dos aflos siguientes a la fe-
cha en que fue explotado comercialmente, en forma ordinaria
V por primera vez, por el solicitante.

Solo serd registrable el esquema de trazado que consista en
una combinacion de elementos o interconexiones que sean
habituales o comunes, entre los creadores de esquemas de
trazado o los fabricantes de circuitos integrados, si la combi-
nacién en su conjunto se considera original en los términos de
la fraccion IV del articulo 84 de esta Ley y satisfaga las condi-
ciones sehaladas en el parrafo anterior, respecto de su comer-
cializacion.

Definiciones legales relacionadas con los esquemas de trazado
Articulo 84.- Para los efectos del presente Capitulo se enten-
derd por:

Definicion legal de circuito integrado

I.- Circuito integrado, al producto, en su forma final o inter-
media, en el que uno de los elementos que lo integran, por lo
menos, sea activo y alguna o todas las interconexiones formen
parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de
material semiconductor, y que esté destinado a realizar una
funcion electronica;

Definicion legal de esquema de trazado o topografia

Il.- Esquema de trazado o topografia: la disposicion tridimen-
sional expresada en cualquier forma, de los elementos, de los
cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o
todas las interconexiones de un circuito integrado o dicha dis-
posicion tridimensional preparada para un circuito integrado
destinado a ser fabricado;
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Definicion legal de esquema de trazado protegido
lll.- Esquema de trazado protegido: el esque-
ma de trazado de circuito integrado que haya
cumplido las condiciones de protecciéon pre-
vistas en el presente Capitulo, y

Definicion legal de esquema de trazado original
IV.- Esquema de trazado original: el esquema
de trazado de circuito integrado que sea el re-
sultado del esfuerzo intelectual de su creador
y No sea habitual o comun entre los creadores
de esquemas de trazado o los fabricantes de
circuitos integrados, al momento de su crea-
cion.

Solicitud de registro de esquema de trazado
Articulo 85.- Ademas de los requisitos sefa-
lados en el articulo 94 de esta Ley, la solicitud
de registro debera contener: &2 (pagina sg)

l.- La manifestacion bajo protesta de decir
verdad, de la fecha y lugar de la primera ex-
plotacion comercial ordinaria del esquema de
trazado en alguna parte del mundo, o de que
éste no ha sido explotado;

Il.- Una descripciéon para la comprension del
esquema de trazado;

Ill.- La indicacion de la funcién electréonica que
realice el circuito integrado al que se incorpo-
ra el esquema de trazado;

IV.- La reivindicacion de la denominacion del
esquema de trazado seguido de las palabras
“Tal como se ha referido e ilustrado”, y

V.- Una reproduccion grafica o fotografica del
esquema de trazado.

El solicitante podra excluir las partes de la re-
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produccion grafica o fotografica relativas a la
forma de fabricacion del circuito integrado,
siempre y cuando las partes presentadas sean
suficientes para permitir la identificacion del
esquema de trazado.

Tramite del registro del esquema de trazado
Articulo 86.- El registro de un esquema de
trazado se llevara a cabo, en lo conducente,
conforme a lo dispuesto en los articulos 91,
92, 94, 104, 105, 106, 110, 116, 117, 119 y 120
de esta Ley. ¢ (paginas 56,62636566)

Vigencia del registro de esquema de trazado
Articulo 87.- El registro de un esquema de
trazado tendra una vigencia de diez afos im-
prorrogables contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro y esta-
ra sujeto al pago de las tarifas correspondien-
tes a cada anualidad.

Derechos que confiere el registro de esquema de
trazado

Articulo 88.- E| derecho exclusivo de explota-
cion del esquema de trazado protegido con-
fiere a su titular el derecho de impedir a otras
personas que, sin su consentimiento:

l.- Reproduzcan en su totalidad el esquema
de trazado protegido o cualquiera de sus par-
tes que se considere original por si misma, en
los términos de la fraccion IV del articulo 84
de esta Ley, por incorporacion en un circuito
integrado o en cualquier otra forma, y

&P (Pagina 54)

Il.- Importen, vendan o distribuyan, en cual-
quier forma, para fines comerciales:

a) El esquema de trazado protegido;
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b) Un circuito integrado en el que se incorpore
un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado
gue, a su vez, incorpore un esquema de traza-
do protegido reproducido ilicitamente.

Darios y perjuicios por uso previo del esquema de

trazado

Articulo 89.- El titular del registro de un es-
guema de trazado podra reclamar el pago de
dafos y perjuicios a un tercero que, antes de
su otorgamiento, haya explotado sin su con-
sentimiento dicho esquema de trazado, siem-
pre y cuando la explotacion se haya realizado
con posterioridad a la fecha de presentacion
de la solicitud de registro y el esquema de tra-
zado protegido o el circuito integrado al que
éste se incorpore, ostente las siglas “M" o “T",
acompahado del nombre del titular, en forma
completa o abreviada, 0 como éste sea gene-
ralmente conocido.

Limitaciones del derecho conferido

Articulo 90.- El registro de un esquema de
trazado no producird efecto alguno en contra
de cualquier tercero que:

Reproduccion no autorizada con fines de invest:-

gacion o ensenanza

l.- Sin autorizacion del titular, con propdsitos
privados o con el Unico objetivo de evaluacion,
analisis, investigacion o ensefanza, reproduz-
ca un esquema de trazado protegido;

Creacion de un esquema de trazado original sobre
la base de un esquema de trazado protegido

Il.- Cree un esquema de trazado que cumpla
con la exigencia de originalidad, sobre la base
de la evaluacion o el analisis de un esquema

58

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

de trazado protegido, en los términos de la
fraccion | de este articulo.

El creador del segundo esquema de trazado
podra llevar a cabo cualquiera de los actos a
que se refiere el articulo 88 de esta Ley, res-
pecto del esquema de trazado por él creado,
sin la autorizacion del titular del primer esque-
ma de trazado protegido; g2 (pagina ss)

Creacion anterior del esquema de trazado original
lll.- En forma independiente y con anteriori-
dad a la publicacion del registro en la Gaceta,
haya creado un esquema de trazado original
idéntico al esquema de trazado protegido.
Quien trate de prevalerse de esta excepcion
en un procedimiento de declaracion admi-
nistrativa de infraccion, tendra la carga de la
prueba;

Agotamiento de derechos

IV.- Realice cualquiera de los actos a que se
refiere la fraccion Il del articulo 88 de esta
Ley, sin la autorizacion del titular, después de
que hayan sido introducidos licitamente en el
comercio, en México o en cualquier parte del
mundo, por el titular o con su consentimiento,
respecto de: (@ (pagina 55)

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado que incorpore un es-
guema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado

gue, a su vez, incorpore un esquema de traza-
do protegido, y
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Desconocimiento de la compra de productos con esquemas de trazados reproducidos sin autorizacion
V.- Sin autorizacion del titular, venda o distribuya, en cualquier forma, un circuito integrado que
incorpore un esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente, siempre y cuando, la
persona que realice u ordene tales actos no sepa y no tuviere motivos razonables para saber,
al adquirir dicho circuito, que éste incorpora un esquema de trazado protegido reproducido
ilicitamente.

El tercero de buena fe estara obligado al pago de una regalia razonable, similar a la que corres-
ponderia bajo una licencia libremente negociada, a partir del momento en que reciba aviso
suficiente de que el esquema de trazado protegido fue reproducido ilicitamente, para agotar el
inventario existente o los pedidos hechos con anterioridad a la notificacion del aviso.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente articulo no constituira infrac-
cion administrativa o delito en los términos de esta Ley.
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Capitulo VI

De la Tramitacion
de Patentes
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Solicitud de patente y su confidencialidad

Articulo 91.- Para obtener una patente debera presentarse
ante el Instituto una solicitud que cumpla con los requisitos
previstos en esta Ley, en su Reglamento y demas disposiciones
aplicables en la materia.

El expediente de la solicitud de patente serd confidencial has-
ta el momento de su publicacion, conforme al articulo 107
de esta I—ey 00 (Pagina 63)

Interés juridico
Articulo 92.- La patente podré ser solicitada directamente
por el inventor o su causahabiente, o a través de sus represen-
tantes legales.

Unico concepto inventivo

Articulo 93.- La solicitud de patente debera referirse a una
sola invencion o a un grupo de invenciones, relacionadas de tal
manera entre si, que conformen un Unico concepto inventivo.

Si la solicitud se refiere a un grupo de invenciones, se tendra
por satisfecho el requisito de unidad de invencion cuando exis-
ta entre éstas una relacion en funcion de sus caracteristicas
técnicas esenciales, que constituyan la contribucion al estado
de la técnica.

Solicitud de patente
Articulo 94.- La solicitud de patente debera contener:

I.- EIl nombre, nacionalidad, domicilio y correo electréonico del
solicitante;

Il.- El nombre y domicilio del inventor, cuando éste no sea el
solicitante;

lll.- La denominacion o titulo de la invencion, que debera ser
breve, precisa y denotar por si misma la naturaleza de la inven-

cion;

IV.- La descripcion, que debera divulgar la invencion de ma-

www.arochilindner.com



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

nera suficientemente clara y completa para
que pueda ser realizada por un técnico en la
materia, y el mejor método conocido por el so-
licitante para llevarla a la practica, asi como la
informacion que sustente la aplicacion indus-
trial de la invencion;

V.- Una o mas reivindicaciones que deberan
ser claras, concisas, definir la materia para la
que se solicita la proteccion en funcion de sus
caracteristicas técnicas esenciales, y tener sus-
tento en la descripcion, por lo que no podran
exceder del contenido de la misma;

VI.- El resumen de la invenciéon que servira
dnicamente para su publicacion y como ele-
mento de informacion técnica;

VIl.- Uno o0 mas dibujos cuando fuesen nece-
sarios para comprender la invencion, los que
se consideraran parte integrante de la des-
cripcion;

VIIl.- La constancia de depdsito del material
bioldgico en una instituciéon reconocida por
el Instituto, conforme a lo establecido en los
Tratados Internacionales, cuando la invencion
se refiera a material bioldgico no accesible al
publico o a su utilizacion;

IX.- El listado de secuencias de nucledtidos o
de aminoacidos, cuando fuese necesario para
divulgar la invenciéon, mismo que se conside-
rara parte integrante de la descripcion y de-
bera cumplir con lo dispuesto por el Acuerdo
que emita la persona Titular de la Direccion
General para tal efecto, y

X.- Los demas que prevenga el Reglamento
de esta Ley.
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Terminologia reconocida en el campo técnico per-
linente

Articulo 95.- En la denominacion o titulo de
la invencion se empleara la terminologia reco-
nocida en el campo técnico que corresponda,
sin que pueda incluirse cualquier signo distin-
tivo, expresion o nombre de fantasia, nombre
propio o indicaciéon comercial.

Descripcion de la invencion

Articulo 96.- La descripcion estara redactada
en la forma mas concisa y clara posible, y en
congruencia con las reivindicaciones presen-
tadas.

La descripcion debera:

I.- Iniciar con la denominacion o titulo de la in-
vencion;

Il.- Precisar el campo técnico al que se refiera
la invencion;

lll.- Indicar el estado de la técnica conocido
por el solicitante, a la fecha de presentacion de
la solicitud o de la prioridad reclamada, y que
sea Util para la comprension de la invencion;

IV.- Divulgar la invencion tal como se reivindi-
que, en términos que permitan la compren-
sion del problema técnico y de la solucion al
mismo, y exponer los efectos ventajosos de la
invencion, si los hubiera, respecto a la técnica
anterior, haciendo notar las diferencias de la
invencion que se divulga con invenciones se-
mejantes ya conocidas;

V.- Describir las figuras contenidas en los di-
bujos, si los hubiera, haciendo referencia a
ellasy a sus partes;
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VI.- Indicar la mejor manera prevista por el
solicitante para la realizacion de la invencion
reivindicada, la indicacion deberd hacerse
mediante ejemplos cuando resulte adecuado,
y con referencias a los dibujos, si los hubiera, y

VIL.- La indicacion de la aplicacion industrial
de la invencion, cuando no resulte evidente
de la descripcion o de la naturaleza de la in-
vencion.

Redvindicaciones dependientes o independientes
Articulo 97.- Las reivindicaciones podran ser
independientes o dependientes.

La reivindicacion independiente comprende-
ra las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion cuya proteccion se reclama.

La reivindicacion dependiente comprendera
las caracteristicas técnicas esenciales de la rei-
vindicacion independiente a la que se refierey
precisara las caracteristicas técnicas adiciona-
les que guardan una relaciéon congruente con
ésta y de la cual derivan, entendiéndose que
la reivindicacion independiente se reproduce
como si a la letra se insertara.

La reivindicacion dependiente incluira todas
las limitaciones contenidas en la reivindica-
cion de que dependa.

Descripcion de la invencion referida a material
biologico no accesible

Articulo 98.- En el caso de que la invencion
se refiera a material bioldgico no accesible al
publico o a su utilizaciéon y éste no pueda ser
descrito en la solicitud de patente, se consi-
derara que la descripcion es suficientemente
clara y completa cuando se cumplan los si-
guientes requisitos:
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l.- Que el material bioldgico haya sido deposi-
tado a mas tardar en la fecha de presentacion
de la solicitud de patente en una institucion
reconocida, conforme a lo establecido por los
Tratados Internacionales.

Se consideraran reconocidas las autoridades
internacionales de depdsito que hayan adqui-
rido dicho caracter, en términos de |los Trata-
dos Internacionales;

Il.- Que la solicitud, tal como ha sido presenta-
da, contenga la informacion relevante de que
disponga el solicitante sobre las caracteristi-
cas del material biolégico depositado, y

lll.- Que se indique el nombre de la institucion
de depdsito y el numero del mismo.

Resumen de la invencion

Articulo 99.- El resumen deberd ser claro,
conciso y comprender una sintesis de la di-
vulgacion contenida en la descripcion, las rei-
vindicacionesy del dibujo mas ilustrativo de la
invencion. Ademas, deberd indicar el campo
técnico al que pertenece la invencion y per-
mitir la comprension del problema técnico, la
solucion al mismo y la aplicacion industrial de
la invencion.

Solicitudes divisionales

Articulo 100.- Tratandose de solicitudes di-
visionales presentadas, voluntariamente o por
requerimiento del Instituto, el solicitante de-
bera cumplir los siguientes requisitos:

l.- Presentar las descripciones, reivindicacio-
nes y dibujos necesarios para cada solicitud,
excepto la documentacion relativa a la priori-
dad reclamada y su traduccion que ya se en-
cuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la
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cesion de derechos vy el poder. Los dibujos y
descripciones que se exhiban no sufriran al-
teraciones que modifiquen la invencion con-
templada en la solicitud inicial;

Il.- Reivindicar una invencion diferente a la re-
clamada en la solicitud inicial y, en su caso, en
otras divisionales, sin contener materia adicio-
nal o que dé mayor alcance a la inicialmente
presentada.

Cuando con motivo de la division se haya de-
jado de reivindicar una invencién o un grupo
de invenciones, éstas no podran ser reclama-
das nuevamente en la solicitud inicial o en la
que dio origen a la division, en su caso, y

Ill.- Presentar la solicitud divisional dentro del
plazo a que se refiere el articulo 111 de esta
Ley o, cuando la division sea voluntaria, en los
términos de su articulo 102. (2 pagina &)

La solicitud divisional no podra consistir en la
division de otras solicitudes divisionales, salvo
que ésta sea procedente a juicio del Instituto o
le sea requerida al solicitante, en términos del
articulo 113 de esta Ley. ¢ (pagina64)

Si la solicitud divisional no cumple con los re-
quisitos establecidos en este articulo, no se
beneficiara de la fecha de presentacion de la
solicitud inicial de la que pretende derivarse,
teniéndose por presentada en la fecha en que
fue recibida, siempre y cuando cumpla con el
articulo 105 de esta Ley. ¢ (paginae2)

Materia previamente protegida

Articulo 101.- No se concederd patente res-
pecto de materia que ya se encuentre prote-
gida por otra o cuyas caracteristicas técnicas
esenciales sean una variacion no sustancial
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de la materia amparada por la misma, aun
cuando el solicitante sea el titular del primer
derecho.

Division de solicitud

Articulo 102.- E| solicitante podra dividir de
manera voluntaria una solicitud inicial que se
encuentre aun en tramite, cumpliendo con
lo dispuesto por el articulo 100 de esta Ley,
conservando como fecha de presentacion de
cada solicitud divisional, la misma fecha de la
inicial y, en su caso, la fecha de la prioridad re-
clamada. 00 (Pagina 60)

Para efectos de lo anterior, se considerara que
la solicitud inicial se encuentra en tramite,
hasta antes de la expedicion de la resolucion
que deniegue, deseche, tenga por abandona-
da o desistida dicha solicitud, o antes de que
una solicitud internacional se considere reti-
rada, conforme al Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes.

Cuando se comunigque al solicitante que pro-
cede el otorgamiento de la patente o registro,
éste aun podra dividir voluntariamente la so-
licitud inicial dentro del plazo de dos meses a
que se refiere el articulo 110 de esta Ley.

&P (Pagina 63)

Transformacion de la solicitud y oportunidad
Articulo 103.- El solicitante podra transfor-
mar la solicitud de patente en una de registro
de modelo de utilidad o de disefio industrial y
viceversa, cuando del contenido de la solicitud
se infiera que éste no concuerda con lo solici-
tado.

El solicitante solo podra efectuar la transfor-
macion de la solicitud dentro de los dos me-
ses siguientes a la fecha de recepcion o dentro
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de los dos meses siguientes a la fecha en que
el Instituto le requiera para que la transforme,
siempre y cuando la solicitud no se haya aban-
donado. En caso de que el solicitante no trans-
forme la solicitud dentro del plazo concedido
por el Instituto, ésta se tendra por abandona-
da.

Recepcion de la solicitud

Articulo 104.- Al recibir la solicitud el Institu-
to hara constar la fecha y hora de recepcion; el
ndmero progresivo que le corresponda; el nu-
mero de expediente; los documentos que la
acompanan; el nUmero de hojas, y, en su caso,
el medio de recepcion.

Reconocimiento de la fecha de presentacion
Articulo 105.- El Instituto reconocerd como
fecha de presentacion de una solicitud de pa-
tente a la fechay hora en que ésta sea recibida,
siempre que la misma cumpla con los requisi-
tos previstos en el articulo 94, fracciones |, 1V,
VI, VIlly IX de esta Ley. ¢ (paginasg)

La fecha de presentacion determinara la prela-
cion entre las solicitudes.

En caso de que la solicitud no cumpla con los
requisitos sefalados en el primer parrafo del
presente articulo a la fecha en la que ésta se
recibio, se tendra como fecha de presentacion
a agquélla en la que se dé el cumplimiento co-
rrespondiente.

Obyeto del examen de forma
Articulo 106.- En el examen de forma de la
solicitud, el Instituto verificara que:

l.- La forma oficial de la solicitud fue debida-
mente requisitada;
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Il.- La solicitud contenga la denominacion o
titulo de la invencion;

lll.- Se acompane del documento con el que
se acredita la causahabiencia, cuando el in-
ventor no sea el solicitante;

IV.- Se cumple con los requisitos relativos a la
representacion;

V.- El reclamo del derecho de prioridad, en su
caso, se efectUe dentro del plazo correspon-
diente, por quien tiene el derecho a reclamar-
loy se cumplan los requisitos del articulo 42
deestaley,y 00 (Pagina 41)

VI.- La solicitud contenga un apartado que,
conforme a los requisitos materiales previs-
tos en el Reglamento de esta Ley, pudiera ser
considerado como:

a) Una descripcion de la invencion;
b) Una o varias reivindicaciones;
c) Un resumen de la invencion;

d) Los dibujos a los que se refieran la descrip-
cion, en su caso, y

e) Los documentos que el solicitante sefale
que se acompanan, incluyendo la constancia
de depdsito de material biolégico o el listado
de secuencias.

Si el Instituto advierte la omision o deficiencia
de alguno de los elementos sehalados en el
presente articulo, podra requerir al solicitante
para que precise o aclare lo que se considere
necesario o subsane las omisiones, dentro del
plazo de dos meses. De no darse cumplimien-
to a dicho requerimiento dentro del plazo
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concedido, la solicitud se considerara abando-
nada.

El resultado favorable del examen de forma no
prejuzgarad sobre el cumplimiento de los re-
quisitos necesarios para el otorgamiento de la
patente o reconocimiento de los derechos re-
clamados y que deben ser objeto del examen
de fondo de la solicitud, previsto en esta Ley.

Momento de la publicacion

Articulo 107.- Una vez aprobado el examen
de forma y después del vencimiento del plazo
de 18 meses, contado a partir de la fecha de
la presentacion o, en su caso, de la prioridad
reclamada, tendra lugar la publicacion de la
solicitud.

La publicaciéon de una solicitud divisional se
realizara una vez aprobado el examen de for-
ma y después del vencimiento del plazo de 18
meses, contado a partir de la fecha de la pre-
sentacion de la solicitud inicial o, en su caso,
de la prioridad reclamada.

A peticion del solicitante, la solicitud podra ser
publicada antes del vencimiento del plazo se-
fRalado, siemprey cuando se haya aprobado el
examen de forma y se exhiba el comprobante
del pago de la tarifa correspondiente.

No se publicaran las solicitudes que no hubie-
sensidoadmitidasatramite, lasabandonadas,
las retiradas, las desistidas o las desechadas.

Contenido de la publicacion

Articulo 108.- La publicacion de la solicitud
en tramite contendra los datos bibliograficos
necesarios para identificar la solicitud; el nom-
bre de los inventores, solicitantes y represen-
tantes legales; la nacionalidad del solicitante, y
el domicilio del representante, en su caso.
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Una vez publicada la solicitud, el expediente
se encontrara abierto para su consulta.

Observaciones de parte de terceros

Articulo 109.- Dentro del plazo de dos me-
ses contados a partir del dia habil siguiente al
que surta efectos la publicacion de la solici-
tud a la que se refiere el articulo 107 de esta
Ley, el Instituto podra recibir informacion de
cualquier persona, relativa a si dicha solicitud
cumple con lo dispuesto en los articulos 47
a 49 de esta Ley. (2 (pagina 44)

Cuando asi lo estime conveniente, el Institu-
to podra considerar dicha informacion como
documento de apoyo técnico para el examen
de fondo gue sobre la solicitud se realice, sin
estar obligado a resolver sobre el alcance de la
misma. El Instituto dara vista al solicitante de
los datos y documentos aportados para que,
en su caso, presente lo que a su derecho con-
venga.

La presentacion de informacion no suspende-
ra el tramite, ni atribuira a la persona que la
hubiera presentado el caracter de interesado,
tercero o parte; por lo que el gjercicio de las
acciones previstas en el articulo 154 de esta
Ley, quedara a salvo. 2 (pagina 76)

Lxamen de fondo y otorgamiento de la patente

Articulo 110.- Publicada la solicitud de pa-
tente, el Instituto hard un examen de fondo
de la misma para determinar si se satisfacen
los requisitos previstos en esta Ley y que son
necesarios para el otorgamiento de la paten-
te solicitada, o si la materia objeto de la solici-
tud se encuentra en alguno de los supuestos
previstos en los articulos 47 y 49 de esta Ley.
Para efectos de lo anterior, el Instituto solo
considerara lo que esté contenido en la des-
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cripcion, reivindicaciones y, en su caso, los di-
bujos, el listado de secuencias y la constancia
de depdsito de material bioldgico.

00 (Pagina 44)

De no advertir impedimento alguno para el
otorgamiento de la patente, el Instituto lo co-
municara al solicitante. El otorgamiento esta-
ra condicionado a la presentacion del comypro-
bante del pago de la tarifa correspondiente a
la expedicion del titulo y la anualidad para la
conservacion de la vigencia de los derechos
relativa a ese afo calendario, dentro del plazo
de dos meses. Si vencido dicho plazo el solici-
tante no cumple con lo requerido, se tendra
por abandonada su solicitud.

Requerimientos y plazo de respuesta

Articulo 111.- Cuando con motivo del examen
de fondo se advierta algun impedimento para
el otorgamiento de la patente solicitada, el
Instituto podra requerir al solicitante para que
dentro del plazo de dos meses manifieste lo
que a su derecho convenga, presente infor-
macion o documentacion y, en su caso, Mmo-
difique lo que estime oportuno, sefalando las
modificaciones efectuadas.

Si dentro del plazo a que se refiere el parrafo
anterior, el solicitante no da cumplimiento al
requerimiento formulado, la solicitud se con-
siderara abandonada.

El Instituto debera resolver en forma definitiva
sobre el otorgamiento o la negativa de la pa-
tente solicitada, una vez transcurrido el plazo
para dar cumplimiento al requerimiento for-
mulado, siempre y cuando la solicitud no se
encuentre abandonada o el solicitante no se
haya desistido de la misma.
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Impedimentos

Articulo 112.- El Instituto no estara obligado
a evaluar el cumplimiento de cualquier otro
requisito establecido en esta Ley, incluyendo
el estudio del estado de la técnica, cuando el
impedimento al que se refiere su articulo 111,
verse sobre:

I.- Defectos que no permitan comprender to-
tal o parcialmente la materia de la solicitud;

Il.- Materia que no se considere una invencion;

Ill.- Materia que no puede ser objeto de una
patente, o

IV.- La ausencia de aplicacion industrial.

Impedimento por falta de unidad de invencion
Articulo 113.- Cuando el impedimento al que
se refiere el articulo 111 de esta Ley consista en
que la solicitud no cumple con el requisito de
unidad de invencion, el Instituto considerara
dnicamente como invencion principal aquélla
gue se mencione en primer lugar en las reivin-
dicaciones y, a partir de la misma, evaluara el
cumplimiento del resto de los requisitos esta-
blecidos en esta Ley.

En este caso, el Instituto requerira al solicitan-
te que limite las reivindicaciones reclamando
la invencion principal y, en su caso, presente
la o las solicitudes divisionales que correspon-
dan, dentro del plazo a que se refiere el arti-
culo 111 de esta Ley.

La solicitud divisional conservara como fecha
de presentacion la de la solicitud inicial v, si a
ello hubiere lugar, el reconocimiento del de-
recho de prioridad, siempre que ésta cumpla
con los requisitos previstos por esta Ley.
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Informacion para el examen de fondo

Articulo 114.- Cuando ajuicio del Instituto sea
necesario para efectuar el examen de fondo,
se podra requerir al solicitante para que exhi-
ba informacion o documentacion adicional o
complementaria, incluida aquélla relativa a la
busqueda o examen practicado por oficinas
extranjeras, en el plazo al que se refiere el ar-
ticulo 111 de esta Ley.

El Instituto podra considerar o requerir el re-
sultado del examen de fondo o su equivalente
realizado por oficinas extranjeras de patentes,
el cual sera contemplado como un documen-
to de apoyo técnico para el efecto de deter-
minar si la invencion, cuya patente se solicita,
cumple con los requisitos establecidos en esta
Ley.

El solicitante podra presentar una copia de
la patente respectiva otorgada por la oficina
extranjera de propiedad industrial que corres-
ponda, con su traduccion al espanol, para los
efectos del parrafo anterior.

Estado de la técnica en el examen de fondo
Articulo 115.- El examen de fondo se llevara a
cabo tomando en consideracion los elemen-
tos o documentos del estado de la técnica que
el Instituto tenga a su disposicion, sin perjuicio
de lo dispuesto por el articulo anterior.

Para determinar si una invencion reivindicada
implica una actividad inventiva, se tomara en
consideracion la relacion existente entre ésta
y el o los documentos del estado de la técnica,
de forma individual o combinada.
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Prohibicion de material adicional y de reivindica-
ctones que den mayor alcance

Articulo 116.- Los documentos que se pre-
senten en cumplimiento de alguno de los
requerimientos a los que se refiere este Ca-
pitulo o, en el caso de enmiendas voluntarias,
no podran contener materia adicional ni rei-
vindicaciones que den mayor alcance al que
esté contenido en la solicitud, tal y como fue
inicialmente presentada ante el Instituto, con-
siderandola en su conjunto.

Solo se aceptaran enmiendas voluntarias has-
ta antes de la expedicion de la resolucion so-
bre |la procedencia o negativa del otorgamien-
to de la patente, a la que se refiere el articulo
111 de esta Ley.

Plazo adicional

Articulo 117.- El interesado tendrad un plazo
adicional de dos meses para cumplir los requi-
sitos a que se refieren los articulos 103, 106,
110 y 111 de esta Ley, sin que medie solicitud y
comprobando el pago de la tarifa que corres-

ponda al mes en que se dé cumplimiento.
&P (Paginas 6162,63,64)

La solicitud se tendra por abandonada si el
solicitante no da cumplimiento a los requeri-
mientos formulados, dentro del plazo inicial o
en el adicional previsto en este articulo.

Acuerdos tneerinstiiucionales

Articulo 118.- El Instituto podrd celebrar
acuerdos interinstitucionales en materia de
patentes, para facilitar el intercambio y el
aprovechamiento del trabajo, relativo a la bus-
qgueda, examen de fondo o su equivalente,
incluyendo la asistencia técnica, asi como la
puesta a disposicion de resultados de busque-
day de examen.
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Lapedicion del titudo
Articulo 119.- El Instituto expedird un titulo para cada patente, como constancia y reconoci-

miento oficial al titular, el cual comprendera un ejemplar de la descripcion, reivindicacionesy, si
los hubiere, dibujos y el listado de secuencias.

En el mismo titulo se hara constar:

l.- El nUmeroy la clasificacion de la patente;

IL.- El nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;

Ill.- El nombre del inventor o inventores;

IV.- Las fechas de presentacion de la solicitud y de prioridad reconocida, en su caso, y de expe-
dicion;

V.- La denominacion o titulo de la invencion, y

VI.- Su vigencia, especificando que estara sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes
los derechos, en los términos sefalados por esta Ley.

Publicacion de la patente
Articulo 120.- Otorgada la patente, el Instituto procedera a su publicacion en la Gaceta. Dicha

publicacion contendra la informacion a que se refieren los articulos 94 fraccion VI y 119 de
esta Ley. @2 (paginas 5866)
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Capitulo VII

De la Renuncia,
Rectificaciony
Limitacion de
Derechos
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Renuncia, rectificacion y limitacion de derechos

Articulo 121.- El titular de una patente o registro, mientras se
encuentre vigente, podra renunciar a este derecho, o solicitar
su rectificacion o limitacion, mediante solicitud dirigida al Ins-
tituto y acompanando el comprobante de pago de la tarifa co-
rrespondiente, en los términos que establezca el Reglamento
de esta Ley.

Si la solicitud resulta procedente, el Instituto lo comunicara al
solicitante y procedera a publicar en la Gaceta la renuncia o
rectificacion o limitacion, respectiva.

En caso de que el Instituto advierta algun impedimento en la
solicitud, podra requerir al titular para que precise o aclare en
lo que considere necesario, o subsane omisiones. De no cum-
plir el solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos
meses, se desechara de plano la solicitud.

Rectificacion de la patente

Articulo 122.- Sera procedente la rectificacion de errores de
forma del titulo de una patente o registro, previsto en el arti-
culo 119 de esta Ley. ¢ (pagina66)

Si la rectificacion concierne a las reivindicaciones o a los ele-
mentos que sirvan para interpretarlas, los errores deberan ser
evidentes para un técnico en la materia.

El titulo no podra ser rectificado de modo tal que se amplie la
proteccion que éste confiere.

Limitacion del derecho conferido por una patente o modelo de -
lidad
Articulo 123.- Sera procedente la limitacion del derecho con-

ferido por una patente o registro de modelo de utilidad, si ésta
consiste en:

l.- La eliminacion de una o mas reivindicaciones, o

Il.- La inclusion de una o varias reivindicaciones dependientes
en la reivindicacion independiente, de la cual dependen.
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No se admitira la modificacion cuando con los cambios propuestos se amplie la proteccion con-
ferida por la patente o el registro.

La limitacion se efectuara sin perjuicio de las resoluciones exigibles previamente dictadas sobre
infracciones a la patente o al registro de modelo de utilidad, tal y como fueron concedidos.

Limitacion del derecho de un registro de diseno industrial

Articulo 124.- Sera procedente la limitacion del derecho conferido por un registro de disefo
industrial, a la que hace referencia el articulo 121 de esta Ley, cuando los cambios propuestos
no eliminen las caracteristicas que confieren novedad al disefo o no amplien la proteccion con-
ferida por el registro. ¢? (pagina 67)

La limitacion se efectuara sin perjuicio de las resoluciones exigibles previamente dictadas sobre
infracciones al registro de disefo industrial, tal y como fue concedido.

Desechamiento de la solicitud de renuncia, rectificacion o limitacion

Articulo 125.- Cualquier solicitud presentada en términos del presente Capitulo se desechara
de plano, cuando:

l.- Se encuentre pendiente de resolucion un procedimiento relativo a la validez de la patente o
registro.

Si con posterioridad a la presentacion de una solicitud a la que se refiere el presente Capitulo,
se inicia un procedimiento de declaracion administrativa, éste se suspendera hasta en tanto se
emita resolucion sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud respectiva, o

Il.- Exista una demanda judicial reivindicando la titularidad de la patente o registro, o el reco-
nocimiento de otros derechos sobre los mismos, excepto cuando se trate de una solicitud de
rectificacion del titulo de |la patente o registro.
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Capitulo VIII

Del Certificado
Complementario

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Definicion legal del certificado complementario

Articulo 126.- Cuando en la tramitacion de una patente exis-
tan retrasos irrazonables, directamente atribuibles al Instituto
que se traduzcan en un plazo de mas de cinco anos, entre la
fecha de presentacion de la solicitud en México y el otorga-
miento de la patente, a peticion del interesado se podra otor-
gar un certificado complementario para ajustar la vigencia de
la misma.

Vigencia del certificado complementario

Articulo 127.- La vigencia del certificado complementario al
que se refiere el articulo anterior no podra exceder de cinco
anos.

Definiciones legales relacionadas con el certificado complementario
Articulo 128.- Para efectos de este Capitulo, se entendera por:

Definicion legal de fecha de presentacion
l.- Fecha de presentacion, aquélla en la que el Instituto reciba
la solicitud de patente o la de su entrada en fase nacional;

Definicion legal de tramitacion de una patente

Il.- Tramitacion de una patente, el plazo que transcurre entre
la fecha de presentaciéon de la solicitud en México y la de su
otorgamiento;

Definicion legal de fecha de otorgamiento
lll.- Fecha de otorgamiento, aquélla en la que se comunica que
procede el otorgamiento de la patente, y

Definicion legal de fecha de resolucion favorable del examen de for-
ma

IV.- Fecha de la resolucion favorable del examen de forma,
aguélla en que el Instituto comunica que la solicitud cuenta
con los elementos materiales para continuar con su tramite,
publicacion y, en su caso, examen de fondo.

Ceruficado complementario por una sola ocasion
Articulo 129.- El titular podra solicitar un certificado comple-
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mentario por Unica vez, mediante escrito que
debera cumplir los requisitos previstos en esta
Ley, su Reglamento y demas disposiciones
aplicables en la materia.

La solicitud debera presentarse de manera in-
dependiente, al dar cumplimiento a la comu-
nicacion prevista en el segundo parrafo del
articulo 110 de esta Ley. Toda solicitud pre-
sentada con posterioridad a ese momento se
tendra por extemporanea y se desechara de
plano.

Requisitos de la solicitud de ceruficado comple-
mentario
Articulo 130.- La solicitud debera contener:

l.- El niUmero de expediente, fecha de presen-
tacion y fecha de la comunicacion a la que se
refiere el segundo parrafo del articulo 110 de
esta Ley; ¢ (pagina63)

Il.- Los argumentos del solicitante sobre la
procedencia del certificado complementario,

y

Ill.- El pago de la tarifa correspondiente.

Si el Instituto advierte la ausencia o deficien-
cia de alguno de los requisitos sefalados en
este articulo, requerira por Unica vez al intere-
sado para que dentro del plazo de cinco dias,
precise o aclare lo que se considere necesario,
0 subsane omisiones. De no cumplimentarse
el requerimiento formulado dentro del plazo
sefalado, la solicitud se desechara de plano.

Llementos para la procedencia del ceruficado com-
plementario
Articulo 131.- Al resolver sobre la procedencia

| MEXICO
| MADRID
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del certificado solicitado, el Instituto deberéa:

I.- Verificar si la tramitacion de la patente ex-
cedid cinco anos, en caso contrario, resolvera
la improcedencia de la peticion planteada, y

Il.- Si la tramitacion de la patente excedio di-
cho plazo, determinara el periodo de tiempo
que corresponda a retrasos razonables y lo
sustraera del periodo de tramitacion.

En caso de que el periodo resultante sea in-
ferior a cinco anos, el Instituto resolverd la im-
procedencia de la peticion planteada.

En caso de que el periodo resultante sea ma-
yor a cinco anos, el Instituto determinara el
periodo de dias que corresponda a un retra-
so irrazonable, mismo que se traducira en un
certificado complementario con una vigencia
de un dia por cada dos dias de retraso irrazo-
nable.

Rewrasos razonables

Articulo 132.- Para efectos del articulo an-
terior, se consideraran como retrasos razona-
bles:

I.- El periodo que transcurre entre la fecha de
recepcion y la fecha de la resolucion favorable
del examen de forma;

Il.- Los periodos atribuibles a acciones u omi-
siones del solicitante, tendientes a retrasar el
procedimiento de otorgamiento de la patente
v los plazos adicionales empleados, conforme
al articulo 117 de esta Ley; ¢ (Paginae5)

lll.- Los periodos no atribuibles a acciones u
omisiones del Instituto o que queden fuera de
su control, tales como los que transcurran en
la substanciacion de cualquier medio de im-
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pugnacion administrativo o jurisdiccional o que deriven de los mismos, y

IV.- Los periodos atribuibles a causas de fuerza mayor o caso fortuito.

Pago de la tarifa por el ceruficado y del ajuste

Articulo 133.- Cuando resulte procedente el otorgamiento del certificado complementario, el
Instituto lo comunicara al solicitante para que dentro del plazo de un mes, presente el compro-
bante del pago de la tarifa correspondiente a la expedicion del titulo del certificado, asi como el
relativo al pago del periodo de ajuste respectivo.

Sivencido el plazo anterior, el solicitante no cumple con lo requerido se tendra por abandonada
la solicitud.

Lapedicion del titulo de certificado complementario y su publicacion

Articulo 134.- El Instituto expedira un titulo para cada certificado complementario como cons-
tancia y reconocimiento oficial al titular y procedera a su publicacion en la Gaceta.
Elcertificado complementario surtird efectos al dia siguiente del vencimiento de los veinte afios
de vigencia de la patente de la cual deriva, siempre y cuando la misma se encuentre vigente.

Derechos que confiere el certificado complementario

Articulo 135.- El certificado complementario conferird los mismos derechos de la patente de
la cual deriva y estara sujeto a las mismas limitaciones y obligaciones.

Tratéandose de los plazos a los que se refieren los incisos a) y b) de la fraccion Il del articulo 57
de esta Ley, éstos se contabilizaran tomando en consideracion el vencimiento de la vigencia del
certificado complementario. 2 (pagins 46)

Caducidad del certificado complementario

Articulo 136.- El certificado complementario caducara al vencimiento de su vigencia y los de-
rechos que ampara se incorporaran al dominio publico.

La caducidad del certificado complementario no requerirad de declaracion administrativa por
parte del Instituto.
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Capitulo IX

De las Licencias
y Transmisién de
Derechos
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Gravamen y transmision de derechos

Articulo 137.- Los derechos que confiere una patente o regis-
tro, 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 legislacion comun. Para
que la transmisiéon de derechos o gravamen puedan producir
efectos en perjuicio de terceros, debera inscribirse en el Insti-
tuto.

Podra solicitarse mediante una sola promocioén la inscripcion
de transferencias de la titularidad de dos o mas solicitudes
en tramite o de dos o0 mas patentes o registros, cuando quien
transfierey quien adquiere sean las mismas personas en todos
ellos. El solicitante debera identificar cada una de las solicitu-
des, patentes o registros en los que se hara la inscripcion. Las
tarifas correspondientes se pagaran en funcion del numero de
solicitudes, patentes o registros involucrados.

Licencia de derechos

Articulo 138.- Los derechos que confieren una patente o re-
gistro, o aquéllos que deriven de una solicitud en tramite, po-
dran ser objeto de licencia para su explotacion, en términos de
la legislacion comun.

El titular o, en su caso, el licenciatario podra inscribir la licencia
en el Instituto.

La inscripcion de licencias de derechos relativos a dos o mas
solicitudes en tramite o a dos 0 mas patentes o registros podra
solicitarse mediante una sola promocién, cuando el licencian-
te y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solici-
tante debera identificar cada una de las solicitudes, patentes
o registros en los que se hara la inscripcion. Las tarifas corres-
pondientes se pagaran en funcion del nimero de solicitudes,
patentes o registros involucrados.

Términos de la inscripcion del gravamen, transmision o licencia de
derechos

Articulo 139.- Para inscribir una transmision, licencia o gra-
vamen de una solicitud en tramite, patente o registro en el
Instituto, bastara formular la peticion correspondiente en los
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términos que fije el Reglamento de esta Ley.

Pago de anualidades cuando exista gravamen
Articulo 140.- Cuando exista un gravamen
inscrito ante el Instituto, el beneficiario podra
presentar el pago de las anualidades corres-
pondientes a la conservacion de los derechos
de una patente o registro de modelo de uti-
lidad o esquema de trazado de circuito inte-
grado, 0, en su caso, la renovacion del registro
de un disefio industrial, conforme a las reglas
y especificaciones que establezca el Acuerdo
emitido por la persona Titular de la Direccion
General para tal efecto.

Cancelacion de la inscripcion

Articulo 141.- La cancelacion de la inscripcion
de una licencia procedera en cualquiera de los
siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular
de la patente o registroy la persona a la que se
le haya concedido la licencia, en los términos
de la legislacion comun;

Il.- Por nulidad o caducidad de la patente o
registro;

Ill.- Por el término de su vigencia, y

IV.- Por orden judicial.

Impedimento de la inscripcion

Articulo 142.- No se inscribird la licencia
cuando la patente o registro hubiesen cadu-
cado o la duracion de aquélla sea mayor que
su vigencia.

Duversas licencias
Articulo 143.- Salvo estipulacion en contrario,
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la concesion de una licencia no excluira la po-
sibilidad, por parte del titular de la patente o
registro, de conceder otras licencias ni realizar
su explotacion simultanea por si mismo.

Derechos del licenciatario para ejercer acciones
legales

Articulo 144.- La persona que tenga concedi-
da una licencia, salvo estipulacion en contra-
rio, tendra la facultad de ejercitar las acciones
legales de proteccion a los derechos de paten-
te o registro como si fuere el propio titular.

LEaplotacion de los derechos por parte del licencia-
lario

Articulo 145.- La explotacién de la patente
o registro realizada por la persona que tenga
concedida una licencia, se considerard como
realizada por su titular, salvo el caso de licen-
cias obligatorias.

Licencias obligatorias

Articulo 146.- Tratandose de invenciones,
después de tres afos contados a partir de la
fecha del otorgamiento de la patente, o de
cuatro anos de la presentacion de la solicitud,
segun lo que ocurra mas tarde, cualquier per-
sona podra solicitar al Instituto la concesion de
una licencia obligatoria para explotarla, cuan-
do la explotacion no se haya realizado, salvo
que existan causas debidamente justificadas.

No procedera el otorgamiento de una licencia
obligatoria, cuando el titular de la patente o
quien tenga concedida licencia contractual,
hayan realizado la importacion de la invencion
patentada u obtenida por el proceso patenta-
do.
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Capacidad técnica y economica para solicitar la
licencia obligatoria

Articulo 147.- Quien solicite una licencia obli-
gatoria debera tener capacidad técnica y eco-
ndémica para realizar una explotacion eficiente
de la invencion patentada.

Oportunidad de explotacion de la patente previo a
la licencia obligatoria

Articulo 148.- Antes de conceder la primera
licencia obligatoria, el Instituto dara oportuni-
dad al titular de la patente para que dentro de
un plazode un ano, contado a partir de la noti-
ficacion personal que se haga a éste, proceda
a su explotacion.

Previa audiencia de las partes, el Instituto de-
cidira sobre la concesiéon de la licencia obliga-
toria y, en caso de que resuelva concederla,
fijara su duracion, condiciones, campo de apli-
cacion y monto de las regalias que correspon-
dan al titular de la patente.

En caso de que se solicite una licencia obliga-
toria existiendo otra, la persona que tenga la
licencia previa debera ser notificada y oida.

Caducidad de la patente por insuficiencia de ex-
plotacion con licencia obligatoria

Articulo 149.- Transcurrido el término de dos
afos contado a partir de la fecha de concesion
de la primera licencia obligatoria, el Instituto
podrd declarar administrativamente la cadu-
cidad de la patente, si la concesion de la licen-
cia obligatoria no hubiese corregido la falta
de explotacion de la misma, o si el titular de
la patente no comprueba su explotacion o la
existencia de una causa justificada a juicio del
Instituto.

| MEXICO
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El pago de las regalias derivado de una licen-
cia obligatoria concluira cuando caduque o se
anule la patente, o por cualquier otra causa
prevista en esta Ley.

Modlficacion de las condiciones de la licencia obli-
galora

Articulo 150.- A peticion del titular de la pa-
tente o de la persona que goce de la licencia
obligatoria, las condiciones de ésta podran ser
modificadas por el Instituto cuando lo justifi-
guen causas supervenientes y, en particular,
cuando el titular de la patente haya concedido
licencias contractuales mas favorables que la
licencia obligatoria. El Instituto resolvera sobre
la modificacion de las condiciones de la licen-
cia obligatoria, previa audiencia de las partes.

Plazo para explotar la patente bajo licencia obli-
galora

Articulo 151.- Quien goce de una licencia
obligatoria debera iniciar la explotacion de la
patente dentro del plazo de dos afos, conta-
dos a partir de la fecha en que se le hubiere
concedido. De no cumplirse esto, salvo que
existan causas justificadas a juicio del Institu-
to, procederd la revocacion de la licencia de
oficio o a peticion del titular de la patente.

Prohibicion de exclustvidad

Articulo 152.- La licencia obligatoria no sera
exclusiva. La persona a quien se le conceda
solo podrd cederla con autorizacion del Insti-
tuto y siempre que la transfiera junto con la
parte de la unidad de produccion donde se
explota la patente objeto de la licencia.

Licencias de utilidad publica

Articulo 153.- El Instituto determinara que
la explotacion de ciertas patentes se haga
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mediante la concesion de licencias de utilidad publica por causas de emergencia o seguridad
nacional y mientras duren éstas, incluyendo las enfermedades graves declaradas de atencion
prioritaria por el Consejo de Salubridad General, cuando de no hacerlo asi se impida, entorpezca
o encarezca la produccion, prestacion o distribucion de satisfactores basicos o medicamentos
para la poblacion.

En los casos de enfermedades graves, el Consejo de Salubridad General haré la declaratoria de
atencion prioritaria, de oficio o a peticion de instituciones nacionales especializadas en dicha
enfermedad que se encuentren acreditadas ante éste, en la que se justifique las causas de
emergencia o seguridad nacional. Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria emi-
tida por el Consejo, las empresas farmacéuticas podran solicitar la concesion de una licencia
de utilidad publica al Instituto, quien la otorgara, previa audiencia de las partes y opinion del
Consejo, en un plazo no mayor a noventa dias contados a partir de la fecha de presentacion de
la solicitud respectiva.

Para efectos del parrafo anterior, la Secretaria de Salud fijara las condiciones de produccion y
de calidad, duracion, campo de aplicacion de la licencia y la calificacion de la capacidad técnica
del solicitante; asi como el monto de las regalias que correspondan al titular de la patente, las
cuales deberan ser justas y razonables segun las circunstancias de cada caso.

La concesion de una licencia de utilidad publica distinta a la prevista en los parrafos segundo y

tercero de este articulo se tramitara por el Instituto conforme a lo dispuesto en el articulo 148,
segundo parrafo de esta Ley. 2 (pagina 74)

Las licencias de utilidad publica no seran exclusivas ni transmisibles y podran abarcar una o
todas las prerrogativas a las que se refiere el articulo 55 de esta Ley. ¢ (pagina 46)
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Capitulo X

De la Nulidad y
Caducidad de
Patentes y
Registros
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Nulidad de las patentes

Articulo 154.- Una patente solo podréa ser declarada nula en
los siguientes casos:

Ausencia de los requisitos de patentabilidad, la materia protegida no

&5 INVencion o es und nvenclon no pa[e/zlal)/e

I.- Cuando la materia protegida no se considere una invencion,
la invencion no sea patentable, carezca de novedad, de activi-
dad inventiva o de aplicaciéon industrial, en términos de esta
Ley;

Falia de divulgacion clara y completa de la invencion

Il.- Cuando no divulgue la invencion de manera suficiente-
mente claray completa, para que ésta pueda ser realizada por
un técnico en la materia;

Lxceso de la divulgacion original contenida en las reivindicaciones
lll.- Cuando las reivindicaciones excedan a la divulgacion con-
tenida en la solicitud, tal como fue inicialmente presentada
ante el Instituto;

Resultado ilicito de una solicitud divisional

IV.- Cuando sea resultado de una solicitud divisional e incluya
reivindicaciones que correspondan a materia que haya sido
tramitada en contravencion a lo dispuesto por el articulo 100
de esta Ley; ¢ (pagina s0)

Ampliacion de la materia de la patente tras un procedimiento de rec-
Ufficacion o limitacion

V.- Cuando con motivo de un procedimiento de rectificacion o
limitacion, previsto en los articulos 122 y 123 de esta Ley, se
haya ampliado la materia protegida por la patente; & pagina67)

Reconoctmiento erroneo de un derecho de prioridad

VI.- Cuando por error o inadvertencia se haya reconocido un
derecho de prioridad y con ello se determiné indebidamente
la novedad o actividad inventiva de la materia protegida por la
patente;
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Cuando sea contraria al dominio piiblico o impli-

que un doble patentamiento

VII.- Cuando se haya concedido en contraven-
cion al articulo 50 de esta Ley, y

&P (Pagina 45)

Cuando se haya otorgado a quien carecia de dere-

cho a obtenerla

VIII.- Cuando se haya concedido a quien no te-
nia el derecho a obtenerla, conforme a lo dis-
puesto en el articulo 38 de esta Ley.

00 (Pagina 40)

Las acciones de nulidad previstas en este arti-
culo podran ejercerse en cualquier tiempo, a
partir de la fecha en que surta efectos la publi-
cacion de la patente en la Gaceta.

Silas causales de nulidad afectan parcialmen-
te a la patente, ésta se declarara parcialmente
nula.

En la resolucion que declare la nulidad par-
cial, el Instituto ordenara se asiente en el titulo
respectivo una anotacion marginal, en la cual
se haran constar las modificaciones a éste, asi
como las causas que la originaron.

Nulidad de los registros de modelo de utilidad
Articulo 155.- Un registro de modelo de uti-
lidad solo podra ser declarado nulo en los si-
guientes casos:

Ausencia de los requisitos de registro

l.- Cuando la materia protegida no pueda ser
objeto de un registro de modelo de utilidad,
carezca de novedad o de aplicacion industrial,
en términos de esta Ley;
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talia de divulgacion clara y completa del modelo
de utilidad

Il.- Cuando no divulgue el modelo de utilidad
de manera suficientemente clara y completa
para que pueda ser realizada por un técnico
en la materia;

Laxceso de la divulgacion original contenida en las

rewindicaciones

Ill.- Cuando la o las reivindicaciones excedan
de la divulgacion contenida en la solicitud tal
como fue inicialmente presentada ante el Ins-
tituto;

Resuliado ilicito de una soliciiud divisional

IV.- Cuando sea resultado de una solicitud
divisional que haya sido tramitada en contra-
vencion a lo dispuesto por el articulo 100 de
esta I—ey; 00 (Pagina 60)

Ampliacion de la materia de la patente tras un pro-

cedimiento de rectificacion o limitacion

V.- Cuando con motivo del procedimiento de
rectificacion o limitacion previsto en los arti-
culos 122 y 123 de esta Ley, se haya ampliado
la materia protegida por el registro de modelo
de Ut|||dad, 00 (Pagina 67)

Reconocimiento erroneo de un derecho de priori-

dad

VI.- Cuando por error o inadvertencia se haya
reconocido un derecho de prioridad y con ello
se determind indebidamente la novedad de la
materia protegida;
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Cuando sea contraria al dominio piiblico o impli-

que un doble registro

VII.- Cuando se haya concedido en contraven-
cion al articulo 50 de esta Ley, y

&P (Pagina 45)

Cuando se haya otorgado a quien carecia de dere-

cho a obtenerla

VIII.- Cuando se haya concedido a quien no te-
nia el derecho a obtenerlo conforme a lo dis-
puesto en el articulo 38 de esta Ley.

P (Pagina 40)

Las acciones de nulidad previstas en este arti-
culo podran ejercerse en cualquier tiempo, a
partir de la fecha en que surta efectos la publi-
cacion del registro en la Gaceta.

Silas causales de nulidad afectan parcialmen-
te al registro de modelo de utilidad, éste se de-
clarara parcialmente nulo.

En la resolucion que declare la nulidad par-
cial, el Instituto ordenara se asiente en el titulo
respectivo una anotacion marginal, en la cual
se haran constar las modificaciones a éste, asi
como las causas que la originaron.

Nulidad de los registros de diseno industrial
Articulo 156.- Un registro de disefio indus-
trial solo podra ser declarado nulo en los si-
guientes casos:

Ausencia de los requisitos de registro

l.- Cuando la materia protegida no pueda ser
objeto de un registro de disefo industrial, ca-
rezca de novedad o de aplicacion industrial,
en términos de los articulos 65, 66 y 67 de
esta Ley, 42 (pagina 49)
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Falia de comprension clara y completa del diserio

industrial

Il.- Cuando la descripcion y representaciones
graficas o fotograficas no permitan la com-
prension claray completa del disefo;

Resuliado ilicito de una soliciiud divisional

Ill.- Cuando sea resultado de una solicitud di-
visional que haya sido tramitada en contra-
vencion a lo dispuesto por el articulo 100 de
esta I—ey; 00 (Pagina 60)

Ampliacion de la materia de la patente tras un pro-

cedimiento de rectificacion o limitacion

IV.- Cuando con motivo del procedimiento de
rectificacion o limitacion a que se refieren los
articulos 122 y 124 de esta Ley se haya am-
pliado la materia protegida o se hayan elimi-
nado las caracteristicas que le confieren nove-
dad al diseno industrial; 2 (paginas 6768)

Reconocimiento erroneo de un derecho de priori-

dad

V.- Cuando por error o inadvertencia se haya
reconocido un derecho de prioridad y con ello
se determind indebidamente la novedad de la
materia protegida, y

Cuando se haya otorgado a quien carecia de dere-
cho a obtenerla

VI.- Cuando se haya concedido a quien no te-
nia el derecho a obtenerlo, conforme a lo dis-
puesto en el articulo 38 de esta Ley.

&P (Pagina 40)

Las acciones de nulidad previstas en este arti-
culo podran ejercerse en cualquier tiempo, a
partir de la fecha en que surta efectos la publi-
cacion del registro en la Gaceta.
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Silas causales de nulidad afectan parcialmen-
te al registro de disefo industrial, éste se de-
clarara parcialmente nulo.

En la resolucion que declare la nulidad par-
cial, el Instituto ordenara se asiente en el titulo
respectivo una anotacion marginal, en la cual
se haran constar las modificaciones a éste, asi
como las causas que la originaron.

Nulidad de los registros de esquemas de trazada
Articulo 157.- Un registro de un esquema de
trazado protegido solo podrd ser declarado
nulo en los siguientes casos:

Ausencia de los requisttos de registro
.- Cuando el esquema de trazado no pueda
ser objeto de un registro, en términos del arti-
culo 83 de esta Ley, vy ¢ (pagina s4)

Cuando se haya otorgado a quien carecia de dere-

cho a obtenerla

Il.- Cuando se haya concedido a quien no te-
nia el derecho a obtenerlo, conforme a lo dis-
puesto en el articulo 38 de esta Ley.

00 (Pagina 40)

Las acciones de nulidad previstas en este arti-
culo podran ejercerse en cualquier tiempo, a
partir de la fecha en que surta efectos la publi-
cacion del registro en la Gaceta.

Nulidad de los certificados complementarios
Articulo 158.- E| certificado complementario
sera nulo en los siguientes supuestos:

Ln contravencion a las disposiciones aplicables

I.- Cuando se haya otorgado en contravencion
a las disposiciones aplicables para su otorga-
miento, y
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Nulidad de la patente de la que deriva
Il.- Cuando la patente de la cual deriva se de-
clare nula o ha sido objeto de renuncia.

Las acciones de nulidad previstas en este arti-
culo podran ejercerse en cualquier tiempo, a
partir de la fecha en que surta efectos la publi-
cacion del certificado en la Gaceta.

Declaractones de nulidad ejercicio de oficio o a pe-
ticion de parte

Articulo 159.- La declaracion de nulidad se
hara administrativamente por el Instituto de
oficio, a peticion de parte o del Ministerio Pu-
blico Federal cuando tenga algun interés la
Federacion, en los términos de esta Ley.

La declaracion de nulidad destruira retroacti-
vamente los efectos de la patente o registro,
a la fecha de presentacion de la solicitud res-
pectiva.

La nulidad de |la patente determinara la de su
certificado complementario.

Caducidad de patentes y registros

Articulo 160.- Las patentes o registros cadu-
can y los derechos que amparan caen en el
dominio publico en los siguientes supuestos:

Vencimiento de vigencia
l.- Al vencimiento de su vigencig;

Falia de pago de las tarifas para su mantenimiento
Il.- Por no cubrir el pago de la tarifa previsto
para mantener vigentes sus derechos, o den-
tro del plazo de gracia de seis meses siguien-
tes a éste;
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Licenciamiento obligatorio insufictente para corregir la falta de explotacion
lll.- En el caso del articulo 149 de esta Ley, Y & (pagina 74)

Falta de renovacion del diserio industrial
IV.- Cuando no se renueve el registro de un disefio industrial, en los términos de esta Ley.

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

Rehabilitacion de la patente o registro caducos por falta de pago

Articulo 161.- Se podra solicitar la rehabilitacion de la patente o registro caducos por 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.

Publicacion tecnologica derivada de solicitudes abandonadas y de patentes y registros caducos. Publica-
cton para la vinculacion entre patente y registros sanitarios

Articulo 162.- E| Instituto publicard de forma periddica en la Gaceta aquellas solicitudes, pa-
tentes o registros de modelo de utilidad, disefos industriales o esquemas de trazado de cir-
cuitos integrados, respecto de las cuales no llegd a constituirse el derecho exclusivo solicitado
0 éste una vez otorgado caducd; asi como la informacioén tecnoldgica que se encuentra en el
estado de la técnica o que se ha incorporado al dominio publico.

Se exceptuUan de lo anterior aquellas solicitudes que se encuentren en el supuesto previsto en
el articulo 24 de esta Ley. ¢ (pagina3s)

El Instituto publicard cuando menos, semestralmente en la Gaceta, un listado de patentes re-
lacionadas con invenciones susceptibles de ser empleadas en medicamentos alopaticos, en los
términos previstos en el articulo 167 bis del Reglamento de Insumos para la Salud, y se coor-
dinarad con la autoridad sanitaria competente, para proporcionar la informacion que se requiera
dentro del tramite de autorizacion de comercializacion de medicamentos alopaticos.
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TITULO TERCERO
De los Secretos
Industriales

Capitulo Unico

De los Secretos
Industriales
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Definiciones legales de secreto industrial vy de apropiacion indebida
Articulo 163.- Para efectos de este Titulo, se entendera por:

Definicion legal de secreto industrial

l.- Secreto industrial, a toda informacion de aplicacion indus-
trial o comercial que guarde la persona que ejerce su control
legal con caracter confidencial, que signifique la obtencién o
el mantenimiento de una ventaja competitiva o econdmica
frente a terceros en la realizacion de actividades econdmicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas sufi-
cientes para preservar su confidencialidad y el acceso restrin-
gido a la misma.

La informacion de un secreto industrial podra constar en do-
cumentos, medios electronicos o magnéticos, discos opticos,
microfilmes, peliculas o en cualquier otro medio conocido o
por conocerse.

No se considerara secreto industrial aquella informacion que
sea del dominio publico; la que resulte generalmente conoci-
da o de facil acceso para personas dentro de los circulos en
qgue normalmente se utiliza dicha informacion, o la que deba
ser divulgada por disposicion legal o por orden judicial.

No se considerara que entra al dominio publico o que es divul-
gada por disposicion legal, aquella informacion que sea pro-
porcionada a cualquier autoridad por una persona que ejerza
el control legal sobre el secreto industrial, cuando la proporcio-
ne para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizacio-
nes, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad, y

Definicion legal de apropiacion indebida

Il.- Apropiaciéon indebida, a la adquisicion, uso o divulgacion de
un secreto industrial de manera contraria a los buenos usos
y costumbres en la industria, comercio y servicios que impli-
quen competencia desleal, incluyendo la adquisicion, uso, o di-
vulgacion de un secreto industrial por un tercero que sabia, o
tuviere motivos razonables para saber, que el secreto industrial
fue adquirido de manera contraria a dichos usos y costumbres.
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Conductas que no configuran una apropiacion in-
debida

Articulo 164.- No se considerara apropiacion
indebida:

Descubrimiento o creacion independiente de la in-
Jormacion

l.- El descubrimiento o la creacion indepen-
dientes de la informacion que se reclame
como un secreto industrial;

Lstudio de un objeto que se haya puesto a dispost-
cion del publico

Il.- La observacion, el estudio, el desmontaje o
el ensayo de un producto u objeto que se haya
puesto a disposicion del publico o que esté i-
citamente en posesion de quien obtiene la in-
formacion, siempre y cuando no esté sujeto a
ninguna obligacion de confidencialidad sobre
el secreto industrial, o

Adgquisicion legitima de la informacion

lll.- La adquisicion de la informacion de otra
persona de manera legitima sin obligacion de
confidencialidad o sin conocimiento de que la
informacion era un secreto industrial.

Transmision o awtorizacion de uso de un secreto
industrial

Articulo 165.- La persona que ejerza el con-
trol legal del secreto industrial podra transmi-
tirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario
autorizado tendra la obligacion de no divulgar
el secreto industrial por ningun medio.

Enlos convenios por los que se transmitan co-
nocimientos técnicos, asistencia técnica, pro-
vision de ingenieria basica o de detalle, se po-
dran establecer clausulas de confidencialidad
para proteger los secretos industriales que in-
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cluyan, las cuales deberan precisar los aspec-
tos que comprenden como confidenciales.

Prohibicion de divulgacion a quien tenga acceso al
secreto por una relacion laboral o contractual

Articulo 166.- Toda aquella persona que, con
motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto,
desempeno de su profesion o relacion de ne-
gocios, tenga acceso a un secreto industrial
del cual se le haya prevenido sobre su confi-
dencialidad, debera abstenerse de divulgarlo,
sin consentimiento de la persona que ejerza
su control legal, o de su usuario autorizado.

Prohibicion de contratar para obtener el secreto al
que tuvo acceso 'y de obtener un secreto por medios
ticitos

Articulo 167.- La persona fisica o moral que
contrate a un trabajador que esté laborando
o haya laborado o a un profesionista, asesor o
consultor que preste o haya prestado sus ser-
vicios para otra persona, con el fin de obtener
secretos industriales de ésta, se considerara
responsable en los términos de esta Ley.

También serd responsable la persona fisica o
moral que por cualquier medio ilicito obtenga
informacion que contemple un secreto indus-
trial.

Proteccion de datos clinicos de productos farmo-
quimicos o agroquimicos

Articulo 168.- La informacion requerida para
determinar la seguridad y eficacia de produc-
tos farmoquimicos o agroquimicos que utili-
cen nuevos componentes quedara protegida
en los términos de la legislacion aplicable o, en
su caso, de los Tratados Internacionales.
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Adopcion de medidas necesarias para evitar la divulgacion

Articulo 169.- En cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con un secreto
industrial o en donde se requiera que alguno de los interesados divulgue un secreto industrial,
la autoridad que conozca deberd adoptar las medidas necesarias, a peticion de parte o de ofi-

cio, para impedir su divulgacion no autorizada a terceros ajenos a la controversia y garantizar su
confidencialidad.

Ningun interesado podra divulgar o usar el secreto industrial.

Quedan incluidos en el supuesto anterior, ademas de las partes, sus representantes o autori-
zados para oir y recibir notificaciones; los funcionarios judiciales o administrativos; los testigos,
peritos o cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial o administrativo, relacio-

nado con un secreto industrial, 0 que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho
proceso.
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TITULO CUARTO
De las Marcas, Avisos y
Nombres Comerciales

Capitulo 1

De las Marcas

36
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Uso de las marcas y su registro para el derecho exclusivo

Articulo 170.- 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 ob-
tiene mediante su registro en el Instituto.

Definicion legal de marca

Articulo 171.- 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 espe-
cie o clase en el mercado.

Signos que pueden ser marcas

Articulo 172.- Pueden constituir una marca los siguientes sig-
nos:

Marcas nominativas, marcas figurativas y marcas hologrdficas
I.- Las denominaciones, letras, numeros, elementos figurativos
y combinaciones de colores, asi como los hologramas;

Marcas tridimensionales
Il.- Las formas tridimensionales;

Nombres comerciales y denominaciones y razones sociales

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

Nombre propio de una persona fisica

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

Marcas auditivas
V.- Los sonidos;

Marcas olfativas
VI.- Los olores;
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Imagen comercial

VIL.- La pluralidad de elementos operativos o
de imagen, incluidos, entre otros, el tamano,
disefo, color, disposicion de la forma, etique-
ta, empaque, decoracion o cualquier otro que
al combinarse, distingan productos o servicios
en el mercado, y

Combinacion de varios signos excepto la imagen

comercial

VIIl.- La combinaciéon de los signos enuncia-
dos en las fracciones | a VI del presente arti-
culo.

Impedimentos para el registro

Articulo 173.- No seran registrables como
marca:

Stgnos que son técnicos, usuales, genéricos o caren-

tes de distintividad

l.- Los nombres técnicos o de uso comun de
los productos o servicios que pretenden dis-
tinguirse con la marca, asi como aquellas pa-
labras, 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 mis-
mos; asi como aquéllas que carezcan de dis-
tintividad;

Formas tridimensionales del dominio publico, de
uso comuin, que carezcan de disuntividad, usuales
o la forma que tengan por su naturaleza o funcio-

nalidad

Il.- Las formas tridimensionales o disefos in-
dustriales que sean del dominio publico o que
se hayan hecho de uso comun o agquéllas que
carezcan de distintividad; asi como la forma
usual y corriente de los productos, o la im-
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puesta por su naturaleza o funcionalidad;

Hologramas en dominio ptiblico o carezcan de dis-

tintividad
Ill.- Los hologramas que sean del dominio pu-
blicoy aquéllos que carezcan de distintividad,;

Descriptividad

IV.- Los signos que considerando el conjunto
de sus caracteristicas sean descriptivos de los
productos o servicios que pretenden distin-
guir.

Quedan incluidos en este supuesto, los signos
que en el comercio sirvan para designar la es-
pecie, calidad, cantidad, composicion, destino,
valor, lugar de origen o la época de produc-
cion de los productos o servicios;

Letras, digitos y colores aistados

V.- Las letras, los digitos o su nombre, asi como
los colores aislados, a menos que estén com-
binados o acompanados de otros signos que
les den un caracter distintivo;

Variaciones y traducciones de palabras no regis-

trables

VI.- La traduccion, la transliteracion, la varia-
cion ortografica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables;

Stgnos que reproduzcan emblemas, escudos o ban-
deras de organizaciones politicas, instrumentos
internacionales, organizaciones no gubernamen-
tales u organizaciones gubernamentales

VIIL.- Los signos que sin autorizacion reproduz-
can o imiten escudos, banderas o emblemas
de cualquier pals, estado, municipio o divisio-
nes politicas equivalentes; las denominacio-
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nes, siglas, simbolos, emblemas, nombres de
programas o proyectos o cualquier otro signo
de instrumentos internacionales, organizacio-
nes, gubernamentales, no gubernamentales,
ya sean nacionales, extranjeras o internaciona-
les, o cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente; asi como la designacion verbal
de los mismos;

Signos que reproduzcan signos o sellos oficiales de
control y garantia, monedas, billetes o monedas

nactonales o extranjeros

VIIl.- Los signos 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 cual-
quier medio oficial de pago nacional o extran-
jero;

Stgnos que reproduzcan nombres, signos o repre-
sentactones de condecoractones, medallas u otros

premios

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;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-
Si0n a zonas geogrdficas, mapas, denominactones
de poblaciones, gentilicios o cualquier nombre o

adjetivo que indigue la procedencia

X.- Los signos idénticos o semejantes en grado
de confusion a las zonas geogréficas, propias
0 comunes; los mapas, las denominaciones de
poblaciones, o los gentilicios, nombres o ad-
jetivos, cuando éstos indiquen la procedencia
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de los productos o servicios y puedan originar
confusion o error en cuanto a su procedencia.

Quedan incluidos en este supuesto aquellos
signos que se acompanen de expresiones
tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imita-
cion”, “producido en”, “con fabricacion en” u
otros similares que creen confusion en el con-

sumidor o impliquen competencia desleal;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-
sion a denominactones de origen o indicactones

geogrdficas

Xl.- Los signos idénticos o semejantes en
grado de confusion a las denominaciones
de origen, indicaciones geogréficas, o a las
denominaciones o signos de lugares que se
caractericen por la fabricaciéon, produccion o
comercializacion de determinados productos
0 servicios, cuando los productos o servicios
solicitados sean idénticos o similares a éstos
0 a los protegidos por las denominaciones de
origen o indicaciones geograficas.

Quedan incluidos en este supuesto aquellos
signos que se acompanen de expresiones
tales como: “género”, “tipo”, “manera”, “imita-
cion”, “producido en”, “con fabricacion en” u
otras similares que creen confusion en el con-

sumidor o impliquen competencia desleal;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-

sion a nombres de propedad particular

XIl.- Los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfun-
dibles y que se caractericen por la produccion
de determinados productos o el ofrecimien-
to de determinados servicios, sin el consenti-
miento del propietario;
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Stgnos idénticos, semejantes en grado de confusion
o semejantes en grado de asoctacion a nombres,
apellidos, apelativos, seudonimos, imdgenes, re-
tratos o firmas de personas que cuenten con pres-

lgto, reconoctmiento o fama

XIll.- Los nombres, apellidos, apelativos o seu-
dénimos de personas que hayan adquirido tal
prestigio, reconocimiento o fama que al usar-
se puedan crear un riesgo de asociacion, indu-
cir al error, confusion o engafo al publico con-
sumidor, salvo que se trate de dicha persona
0 exista consentimiento expreso de la misma
o de quien tenga el derecho correspondiente.

Tampoco sera registrable la imagen, la voz
identificable, el retrato o la firma de una per-
sona sin su consentimiento expreso, o de
quien tenga el derecho correspondiente;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-
sion al titulo de una obra literaria o artistica y de

elementos contenidos en ella

XIV.- Los nombres o denominaciones idén-
ticos o semejantes en grado de confusion al
titulo de una obra literaria o artistica, asi como
la reproduccion o imitacion de elementos
contenidos en ella, cuando dicha obra tenga
tal relevancia o reconocimiento que el signo
solicitado pueda ser susceptible de engafar
al publico o inducir a error por hacer creer in-
fundadamente que existe alguna relacion o
asociacion entre éste y la obra, salvo que el ti-
tular del derecho correspondiente lo autorice
expresamente.

No serd registrable commo marca la reproduc-
cion, total o parcial, de una obra literaria o ar-
tistica, sin la autorizacion correspondiente del
titular del derecho de autor.
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Tampoco seran registrables como marca las
reservas de derechos vigentes, excepto cuan-
do el registro sea solicitado por el titular del
derecho correspondiente o por un tercero con
el consentimiento de éste;

Stgnos susceptibles de enganar al piblico o indu-

crlo a error

XV.- Los signos, frases, elementos de imagen,
oraciones, avisos o nombres comerciales, sus-
ceptibles de enganar al publico o inducir a
error.

Se entenderan como tales, aquéllos que cons-
tituyan indicaciones falsas o engafosas sobre
la naturaleza, composicion, cualidades o el ori-
gen empresarial o gubernamental, de los pro-
ductos o servicios que pretenden distinguir;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-

ston a una marca estimacda o declarada notoria
XVI.- Los signos iguales o semejantes en grado
de confusién a una marca que el Instituto es-
time o haya declarado notoriamente conocida
en México, en términos del Capitulo Il de este
Titulo, para ser aplicadas a cualquier producto
o servicio, cuando la marca cuyo registro se so-
licita pudiese:

a) Crear confusion o un riesgo de asociacion
con el titular de la marca notoriamente cono-
cida;

b) Constituir un aprovechamiento no autori-
zado por el titular de la marca notoriamente
conocida;

c) Causar el desprestigio de la marca notoria-
mente conocida, o

d) Diluir el caracter distintivo de la marca noto-
riamente conocida.
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Este impedimento no sera aplicable cuando el
solicitante del registro sea titular de la marca
notoriamente conocida;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-

sion a una marca estimada o declarada famosa
XVII.- Los signos idénticos o semejantes en
grado de confusion a una marca que el Insti-
tuto estime o haya declarado famosa en tér-
minos del Capitulo Il de este Titulo, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio.

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

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-
sion a una marca solicitad o registrada con ante-

rioridad

XVIIlL.- 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 mis-
mos o similares productos o servicios.

Quedan incluidos en este supuesto aquéllos
que sean idénticos a una marca registrada o
en tramite del mismo titular, que distinga pro-
ductos o servicios idénticos;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-

ston a un nombre comercial

XIX.- Los signos que sean idénticos o seme-
jantes en grado de confusion, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o0 a un es-
tablecimiento industrial, comercial o de servi-
cios, cuyo giro preponderante sea la elabora-
cion o venta de los productos o la prestacion
de los servicios que se pretendan amparar con
la marca, y siempre que el nombre comercial
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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 co-
mercial, si no existe otro nomlbre comercial
idéntico que haya sido publicado;

Nombres propios, apellidos, apodos o apelativos
idénticos o semejantes en grado de confusion a una

marca solicttada o registrada con anterioridad
XX.- El nombre propio, apellido, apodo o ape-
lativo de una persona fisica que sea idéntico o
semejante en grado de confusion a una mar-
ca en tramite de registro presentada con an-
terioridad o a una registrada y vigente, o un
nombre comercial publicado, aplicado a los
mismos o similares productos o servicios;

Stgnos idénticos o semejantes en grado de confu-
sion a variedades vegetales protegidas o razas de

animales

XXI.- Los signos que reproduzcan o imiten
denominaciones o elementos que hagan re-
ferencia 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 distin-

guir, y

Mala fe

XXII.- Los signos solicitados de mala fe.

Definicion legal de mala fe

Se entendera por mala fe, entre otros casos, el
haber solicitado el registro de un signo con el
propdsito de obtener un beneficio o ventaja
indebida en perjuicio de su legitimo titular.
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Distintividad adguirida

Lo dispuesto por las fracciones |, I, III, IV, V y
VI del presente articulo no resultara aplicable,
cuando derivado del uso que se hubiese he-
cho en el comercio en los productos o servi-
cios para los cuales se solicita la marca, ésta
haya adquirido un caracter distintivo en te-
rritorio nacional, de conformidad con lo dis-
puesto por el Reglamento de esta Ley. No se
reconocera que una forma tridimensional ha
adquirido distintividad, cuando se solicite pro-
teger Unicamente la forma inherente a su na-
turaleza o funcionalidad.

Coexistencia marcaria

Lo dispuesto por las fracciones XVIII, XIX y XX
del presente articulo no resultard aplicable
respecto a las marcas semejantes en grado de
confusion o idénticas para productos o servi-
cios similares, cuando se exhiba el consenti-
miento expreso y por escrito, en términos del
Reglamento de esta Ley.

Semejanza en grado de confusion y renovaciones
Para efectos de las fracciones XVIII y XX del
presente articulo, quedan incluidos los regis-
tros o publicaciones a los que se refiere el ar-
ticulo 237 de esta Ley. ¢ (pagina10e)

Impedimentos para el uso de una marca
Articulo 174.- No podra usarse ni formar par-
te del nombre comercial, denominacion o
razoén social de ningun establecimiento o per-
sona moral, una marca registrada o una se-
mejante en grado de confusion a otra marca
previamente registrada, cuando:

l.- Se trate de establecimientos o personas
morales cuya actividad sea la produccion, im-
portaciéon o comercializacion de bienes o ser-
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vicios 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
aplicacion de las sanciones a que se refiere
esta Ley, independientemente que se pueda
demandar judicialmente la supresion de la
marca registrada o aquélla semejante en gra-
do de confusion a la previamente registrada,
del nombre comercial, la denominacion o ra-
zon social correspondiente y el pago de danos
Y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no sera aplica-
ble cuando el nombre comercial, denomina-
cion o razoén social hubiesen incluido la marca
con anterioridad a la fecha de presentacion o
de primer uso declarado de la marca registra-
da.

Ausencia de efectos de un registro
Articulo 175.- El registro de una marca no
producira efecto alguno contra:

Laplotacion previa de buena fe

.- Un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional la misma marca u otra se-
mejante en grado de confusion, para los mis-
mos 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 re-
gistro o del primer uso declarado en ésta. El
tercero tendra derecho a solicitar el registro de
la marca, dentro de los cinco afos siguientes
al dia en que fue publicado el registro, en cuyo
caso debera tramitar y obtener previamente
la declaracion de nulidad de éste;
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Agotamiento de derecho

Il.- Cualquier persona que comercialice, dis-
tribuya, adquiera o use el producto al que se
aplica la marca registrada, luego que dicho
producto hubiera sido introducido licitamente
en el comercio por el titular de la marca regis-
trada o por la persona a quien le haya conce-
dido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la im-
portacion de los productos legitimos a los que
se aplica la marca, que realice cualquier perso-
Nna para su uso, distribucién o comercializacion
en México, en los términos y condiciones que
sehale el Reglamento de esta Ley, y

Aplicacion del nombre, denominacion o razon so-

ctal de forma acostumbrada

lll.- Una persona fisica o moral que aplique
su nombre, denominacion o razéon social a los
productos que elabore o distribuya, a los ser-
vicios que preste, 0 a sus establecimientos, o
lo use como parte de su nombre comercial,
siempre que lo aplique en la forma en que esté
acostumbrado a usarloy que tenga caracteres
que lo distingan claramente de un homaonimo
ya registrado como marca o publicado como
nombre comercial.

La realizacion de cualquier actividad contem-
plada en el presente articulo no constituira
infraccion administrativa o delito en los térmi-
nos de esta Ley.

Principio de especialidad

Articulo 176.- Las marcas se registraran en
relacion con productos o servicios especificos
determinados conforme a la clasificacion y re-
glas que establezca el Reglamento de esta Ley.
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Cualquier duda respecto de la clase a que co-
rresponda un producto o servicio, sera resuel-
ta en definitiva por el Instituto.

Aumento y limitacion del niimero de productos o
SErviclos

Articulo 177.- Una vez efectuado el registro
de una marca, no podra aumentarse el nUme-
ro de productos o servicios que distinga, aun
cuando pertenezcan a la misma clase, pero si
podrad limitarse a determinados productos o
servicios cuantas veces se solicite.

Para distinguir posteriormente un producto o
servicio diverso con una marca ya registrada,
sera necesario obtener un nuevo registro.

Vigencia del registro

Articulo 178.- El registro de marca tendra
una vigencia de diez aflos contados a partir de
la fecha de su otorgamiento y podra renovarse
por periodos de la misma duracion.

Al momento de solicitar el registro de una
marca, asi como al momento de su renova-
cion, el interesado declarard bajo protesta de
decir verdad que los productos o servicios que
ofertara se encuentran libre de engano o mala
fe.

En caso de que las autoridades competentes
determinen que dicho producto o servicio
viola las disposiciones legales vigentes que le
resulten aplicables, el Instituto podra iniciar el
procedimiento de declaracion administrativa
de nulidad del registro respectivo.

o
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Capitulo 11

De las Marcas
Colectivas y de
Certificacion
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Intereés juridico para solicitar el registro de una marca colectiva

Articulo 179.- Podran solicitar el registro de una marca colec-
tiva las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes
o comerciantes de productos, o prestadores de servicios, legal-
mente constituidas, para distinguir, en el mercado, los produc-
tos o servicios de sus miembros siempre que éstos posean ca-
lidad o caracteristicas comunes entre ellos y diversas respecto
de los productos o servicios de terceros.

Uso del término “Marca Colectiva Registrada”

Articulo 180.- Los miembros de la asociacion o sociedad, ti-
tular de la marca colectiva, podran usar junto a ésta el término
“Marca Colectiva Registrada”.

Reglas de uso de la marca colectiva
Articulo 181.- 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 grafica o imagen de la marca;
lll.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca;

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

V.- Los procesos de elaboracion, produccion, empaque, emba-
laje 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 marcay del cum-
plimiento de las reglas de uso;

VIII.- Las sanciones en caso de incumplimiento de las reglas
de uso;
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IX.- La indicacion sobre el ejercicio de las ac-
ciones legales de proteccion, y

X.- Las demas que el solicitante estime perti-
nentes.

En el caso de la fraccion IX del presente arti-
culo, cualquier modificacion debera ser inscri-
ta ante el Instituto para surtir efectos frente a
terceros.

Prohibicion de licenciamiento y transmision de las
marcas colectivas

Articulo 182.- La marca colectiva no sera ob-
jeto de licencia, ni podra ser transmitida a ter-
ceras 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.

Definicion legal de la marca de certificacion y ca-
racteristicas de los productos

Articulo 183.- Se entiende por marca de cer-
tificacion un signo que distingue productos o
servicios cuyas cualidades u otras caracteristi-
cas son verificadas por su titular, tales como:

l.- Los componentes de los productos y servi-
cios;

Il.- Las condiciones bajo las cuales los produc-
tos han sido elaborados y los servicios presta-
dos;

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

IV.- El origen geografico de los productos y
servicios, entre otros.
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Eltitular de la marca de certificacion verificara
el cumplimiento de una o mas de las cualida-
des o caracteristicas establecidas en las frac-
ciones | a IV del presente articulo, conforme a
lo establecido en las reglas de uso.

Marca de ceruficacion con un elemento de origen

geogrdfico del producto

Articulo 184.- La marca de certificacion po-
drd estar conformada por el nombre de una
zona geografica o contener dicho nombre, u
otra indicacion conocida por hacer referencia
ala citada zona, que identifique un producto o
servicio como originario de la misma, cuando
determinada calidad, reputacién, u otra carac-
teristica del producto o servicio sea imputable
fundamentalmente a su origen geografico.

Interés juridico para solicitar el registro de una
marca de certficacton

Articulo 185.- Podra solicitar el registro cual-
quier persona moral legalmente constituida
que acredite la actividad de certificacion de
conformidad con su objeto social, siempre y
cuando no desarrolle una actividad empresa-
rial que impligue el suministro de productos o
la prestacion del servicio de la misma natura-
leza o tipo que aquélla certifica.

Cuando la marca de certificacion esté confor-
mada por el nombre de una zona geografica
o contenga dicho nombre u otra indicacion
conocida por hacer referencia a la citada zona
que identifigue un producto o servicio, solo
podran solicitar el registro:

l.- Las camaras o asociaciones de fabricantes

o productores vinculados con el producto que
se pretenda amparar con la indicacion;
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Il.- Las dependencias o entidades del Gobier-
no Federal,y

lll.- Los gobiernos en cuya zona geografica se
extraiga, produzca o elabore el producto que
se pretenda amparar.

Reglas de uso de las marcas de certificacion

Articulo 186.- La solicitud de registro de una
marca de certificacion debera acompanarse
de sus reglas de uso, en las que se indique:

I.- Los productos o servicios especificos a certi-
ficar con la marca;

Il.- La representacion grafica e imagen de la
marca;

lll.- Las especificaciones técnicas que definan
las cualidades o caracteristicas particulares
del producto o servicio tales como el origen
de las materias primas, las condiciones de pro-
duccion, su procedimiento de transformacion,
sus caracteristicas fisicas, quimicas, toxicas,
bacteriolégicas o de utilizacion, su composi-
cion o etiquetado, entre otros;

IV.- El procedimiento de comprobacion de las
cualidades o caracteristicas especificas sefia-
ladas en la fraccion anterior;

V.- Las modalidadesy periodicidad de los con-
troles de calidad;

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

VIL.- La indicacion de que la marca no podra
ser objeto de licencig;

VIII.- La indicacion sobre el ejercicio de las ac-
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ciones legales de proteccion;

IX.- En su caso, las Normas Oficiales Mexica-
nas, Normas Mexicanas o cualquier otra nor-
ma o lineamiento internacional que apliquen,
\

X.- Las demas que el solicitante estime perti-
nentes.

En el caso de la fraccion VIl del presente arti-
culo, cualquier modificacion debera ser inscri-
ta ante el Instituto para surtir efectos frente a
terceros.

Prohibicion de licenciameento de las marcas de cer-
Uficacion

Articulo 187.- La marca de certificacién no
sera objeto de licencia, quedando su uso re-
servado a las personas que cumplan con las
condiciones determinadas en las reglas para
SU Uso.

Las marcas de certificacion se regiran, en lo
qgue no haya disposicion especial, por lo esta-
blecido en esta Ley para las marcas.

Uso de una marca de certficacion y del término
‘Marca de Ceruficacton Registrada”

Articulo 188.- El titular de una marca de cer-
tificacion autorizara su uso a toda persona
cuyo producto o servicio cumpla con las con-
diciones determinadas en las reglas de uso.

Solo los usuarios autorizados podran usar jun-
to con la marca de certificacion el término
“Marca de Certificacion Registrada”.
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Cancelacion del registro de una marca de certificacion
Articulo 189.- El registro de una marca de certificacion serd cancelado cuando su titular:

l.- No controle o no pueda gjercer legitimamente el control sobre el uso de la marca;

Il.- Se involucre en la produccion o en la comercializacion de cualquier producto o servicio al
que se aplique la marca;

Ill.- Permita el uso de la marca para fines distintos a la certificacion, o

IV.- Se niegue de manera discriminatoria a certificar o continuar certificando los productos o

servicios de cualguier persona que mantenga las normas o condiciones que certifique dicha
marca.
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Capitulo III

De las Marcas
Notoriamente
Conocidas y
Famosas
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Definicion legal de marca notoriamente conocida y de marca famosa
Articulo 190.- Para efectos de esta Ley, se entenderd que una
marca es notoriamente conocida en México cuando un sec-
tor determinado del publico o de los circulos comerciales del
pals, 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
0 servicios o bien, como consecuencia de la promocién o pu-
blicidad de la misma.

Se entendera que una marca es famosa en México cuando sea
conocida por la mayoria del publico consumidor, o bien, cuan-
do ésta tenga una difusion o reconocimiento en el comercio
global.

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

Naturaleza juridica de la declaratoria de notoriedad o fama
Articulo 191.- La declaratoria o cualquiera de sus actualizacio-
nes constituyen un acto administrativo por medio del cual el
Instituto declara, con base en los elementos de prueba aporta-
dos, 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 173, fracciones XVI
vy XVII, para la proteccion de marcas notoriamente conocidas o
famosas, se aplicaran con independencia de que éstas se en-
cuentren registradas o declaradas. &2 (pagina as)

Datos para solicitar una declaratoria de notoriedad o fama
Articulo 192.- Para efectos de obtener la declaratoria de noto-
riedad o fama, el solicitante aportara los siguientes datos:

Sector del publico

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
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de mercado o cualquier otro medio permitido
por la ley;

Otros sectores del piiblico

Il.- Otros sectores del publico diversos a los
consumidores reales o potenciales que iden-
tifiguen 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;,

Circulos comerciales

Ill.- Los circulos comerciales integrados por los
comerciantes, industriales o prestadores de
servicios relacionados con el género de pro-
ductos o servicios, que identifiquen la marca
con los productos o servicios que ésta ampara,
basados en una encuesta o estudio de merca-
do o cualquier otro medio permitido por la ley;

Fecha de primer uso

IV.- La fecha de primer uso, el tiempo de uso
continuoy el tiempo de publicidad efectiva de
la marca en Méxicoy, en su caso, en el extran-
jero;

Canales de comercializacton
V.- Los canales de comercializacion en México
Y, €N suU caso, en el extranjero;

Medios de difusion
VI.- Los medios de difusion de la marca en Mé-
XiCOy, en su caso, en el extranjero;

Licencuas o franquicias
VII.- Las licencias o franquicias que se hayan
otorgado en relacién con la marca, y

Porcentaje de participacion
VIIl.- El porcentaje de la participacion de la
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marca en el sector o segmento correspon-
diente del mercado.

Subsistencia de las condiciones y vigencia
Articulo 193.- E| Instituto presumira, salvo
prueba en contrario, que las condiciones que
originaron la declaratoria o sus actualizacio-
nes, subsisten por un periodo de cinco ahos a
partir de la fecha de su expedicion; en conse-
cuencia, durante dicho periodo debera aplicar
segun corresponda, el impedimento previsto
en el articulo 173, fraccion XVl o el previsto en
la fraccion XVII, de manera expedita.

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

Requisitos de la solicitud de declaratoria

Articulo 194.- La solicitud de declaracion de
notoriedad o fama se hara con las formalida-
des que para las solicitudes y promociones
estan sefaladas en esta Ley y su Reglamento,
a la que se acompanaran los elementos pro-
batorios que funden la peticion y en la que se
expresara cuando menos lo siguiente:

I.- Nombre, nacionalidad, domicilio, teléfono y
correo electréonico del solicitante y, en su caso,
de su representante, y

Il.- Los documentos y elementos probatorios
que se acompanan a la solicitud.

Frxamen de la solicitud de declaratoria

Articulo 195.- Recibida la solicitud por el Ins-
tituto y enterado el pago de las tarifas corres-
pondientes, se efectuara el examen de los ele-
mentos, datos y documentos aportados.
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Si a juicio del Instituto, éstos no satisfacen los requisitos legales o resultan insuficientes para la
comprensiony 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.

Lapedicion de la declaratoria

Articulo 196.- Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales v regla-
mentarios, 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.

Publicacion de las declaratorias

Articulo 197.- Las resoluciones sobre declaratorias de notoriedad o fama seran publicadas en
la Gaceta.

Nulidad de la declaratoria
Articulo 198.- Procederd 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.

Transmisibilidad de la declararoria

Articulo 199.- Para efectos de su transmision, la declaratoria se considerara ligada al o los re-
gistros marcarios que le dieron origen.
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Capitulo IV

De los Avisos
Comerciales

100

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Registro del aviso comercial

Articulo 200.- E|l derecho exclusivo para usar un aviso comer-
cial se obtendra mediante su registro ante el Instituto.

Definicion legal de aviso comercial

Articulo 201.- Se considera aviso comercial a las frases u
oraciones que tengan por objeto anunciar al publico estable-
cimientos o negociaciones comerciales, industriales o de ser-
vicios, productos o servicios, para distinguirlos de otros de su
misma especie o clase en el mercado.

Principio de especialidad

Articulo 202.- Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar
productos o servicios, éstos deberan especificarse en la solici-
tud de registro.

Clasificacion especial y complementaria para avisos comerciales
Articulo 203.- Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar
algun establecimiento o negociacion, sean éstos de la natu-
raleza que fueren, se considerara comprendido en una clase
especial, complementaria de la clasificacion que establezca el
Reglamento de esta Ley. El registro no amparara en estos ca-
sos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con
el establecimiento o negociacion.

Vigencia del registro

Articulo 204.- El registro de un aviso comercial tendrd una
vigencia de diez afos a partir de su otorgamiento y podra re-
novarse por periodos de la misma duracion.

Regulacion general de los avisos comerciales

Articulo 205.- Los avisos comerciales se regiran, en lo que no
haya disposicion especial, por lo establecido en esta Ley para
las marcas.

o
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Capitulo V

De los Nombres
Comerciales
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Definicion legal del nombre comercial

Articulo 206.- El nombre comercial de una empresa o esta-
blecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a
SU Uso exclusivo estaran protegidos, sin necesidad de regis-
tro. La proteccion abarcara la zona geografica de la clientela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el
nombre comercial y se extendera a toda la Republica si existe
difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Interés juridico para la publicacion del nombre comercial

Articulo 207.- Quien esté usando un nombre comercial po-
dra solicitar al Instituto, la publicacion del mismo en la Gaceta.
Dicha publicacion producira el efecto de establecer la presun-
cion dela buena fe en la adopcion y uso del nombre comercial.

Acreditacion del uso efectivo del nombre comercial

Articulo 208.- La solicitud de publicacion de un nombre co-
mercial se presentard al Instituto acompanada de los docu-
mentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial
aplicado a un giro determinado.

Lrxamen de fondo

Articulo 209.- Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos
legales, se efectuara el examen de fondo a fin de determinar si
existe algun nombre comercial idéntico o semejante en grado
de confusion aplicado al mismo giro, en tramite o publicado
con anterioridad, 0 a una marca en tramite de registro o a una
va registrada idéntica o semejante en grado de confusion que
ampare productos o servicios iguales o similares relacionados
con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de
que se trate. De no encontrarse anterioridad procedera la pu-
blicacion.

Impedimento para la publicacion

Articulo 210.- No se publicaran los nombres comerciales
que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empre-
sa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni
aguéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones
contenidas en el articulo 173 de esta Ley. ¢ (pagina 85)
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Vigencia de los efectos de la publicacion

Articulo 211.- Los efectos de la publicacion de un nombre comercial duraran diez afos, a partir
de su otorgamiento y podran renovarse por periodos de la misma duracion. De no renovarse,
cesaran sus efectos.

Transmisibilidad del nombre comercial
Articulo 212.- En la transmision de una empresa o establecimiento se comprendera el dere-
cho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulacion en contrario.

Regulacion general de los nombres comerciales
Articulo 213.- El nombre comercial se regird en lo que sea aplicable y no haya disposicion es-
pecial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.
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Capitulo VI

Del Registro de
Marcas

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Solicitud del registro de marcas
Articulo 214.- Para obtener el registro de una marca debera
presentarse solicitud ante el Instituto con los siguientes datos:

l.- El nombre, domicilio y correo electréonico del solicitante;
Il.- La representacion del signo que constituya la marca.

lll.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser
modificada ulteriormente, o 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 especificos en los que se aplicara
la marca;

V.- Los elementos sobre los cuales no se solicita proteccion y
que se reproducen en la marca, en términos del articulo 216
de esta Ley; &2 (pagina102)

VI.- La descripcion de la marca, cuando proceda;

VIIL.- La ubicacion de uno o mas establecimientos o negocia-
ciones relacionados con la marca, siempre y cuando, se haya
sefalado fecha de primer uso;

VIII.- Cuando se trate de marcas conformadas Unicamente por
palabras, letras o nUmeros previstos por el alfabeto latino inter-
nacional, se debera incluir la manifestacion expresa de que en
la representacion del signo se han usado caracteres estandar.
En este caso, se entenderd que el solicitante se reserva el uso
en cualquier tipo o tamano de letra;

IX.- Cuando la marca de certificacion contenga una indicacion
geografica, se deberd incluir su manifestacion expresa, y

X.- Los demas que prevenga el Reglamento de esta Ley.

Comprobante de pago
Articulo 215.- A la solicitud de registro de marca debera acom-
panarse el comprobante del pago de la tarifa correspondiente.
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Flementos no reservables

Articulo 216.- Constituyen elementos no re-
servables, aquéllos que carezcan de poder dis-
tintivo al referirse a aspectos generales, tales
como elementos descriptivos o indicativos
de la especieg, calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugar de origen de los produc-
tos, época o fecha de elaboracion o caracte-
risticas comunes de los productos o servicios
gue ampara la marca.

Los elementos graficos que no forman parte
de la marca deberan sefalarse por lineas dis-
continuas o punteadas en su representacion.

Reglas de cotitularidad

Articulo 217.- En caso de que la marca sea
solicitada a nombre de dos o mas personas se
deberan presentar con la solicitud, las reglas
convenidas y firmadas por los solicitantes, las
cuales deberan establecer:

l.- El uso, licencia y transmision de derechos
de la marca o, en su caso, para la defensa de
[a misma;

Il.- La cancelacion del registro, y
Ill.- La limitacion de productos y servicios.

Cualquiera de los cotitulares podra iniciar las
acciones correspondientes para la defensa de
sus derechos, salvo estipulacion en contrario
en el convenio respectivo.

Derecho de prioridad

Articulo 218.- Cuando se solicite un registro
de marca en México, dentro de los plazos que
determinen los Tratados Internacionales o, en
su defecto, dentro de los seis meses siguientes
de haberlo hecho en otros paises, podra reco-

| MEXICO
| MADRID
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nocerse como fecha de prioridad la de presen-
tacion de la solicitud en que lo fue primero.

Requisitos para el derecho de prioridad
Articulo 219.- Para reconocer la prioridad a
que se refiere el articulo anterior se deberan
satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prio-
ridad y se haga constar el pais de origen y la
fecha de presentacion de la solicitud en ese

pais, y

Il.- Que la solicitud presentada en México no
pretenda aplicarse a productos o servicios adi-
cionales de los contemplados en la presenta-
da en el extranjero, en cuyo caso la prioridad
sera reconocida solo a los presentados en el
pais de origen.

Determinacion de la fecha de presentacion
Articulo 220.- Si al momento de presentarse
la solicitud, ésta satisface lo requerido por los
articulos 13, 14, 214 fracciones |, Il y IV y 215,
de esta Ley, esa sera su fecha de presentacion.
En caso contrario, se tendra como tal, el dia
en que dé cumplimiento a dichos requisitos,
dentro del plazo legal respectivo.

&P (Paginas 33101)

La fecha de presentacion determinara la pre-
lacion entre las solicitudes.

Publicacion de la solicitud y plazo para presentar
la oposicion

Articulo 221.- Recibida la solicitud, el Insti-
tuto procederd a su publicacion en la Gaceta,
a mas tardar en los diez dias siguientes a su
recepcion y otorgarad un plazo improrrogable
de un mes, contado a partir de la fecha en
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que surta efectos dicha publicacion, para que
cualquier tercero que tenga interés, se opon-
ga a la solicitud de registro o publicacion por
considerar que ésta incurre en los supuestos
previstos en los articulos 12 y 173 de esta Ley.
&P (Paginas 33,85)

Si la oposicion se presenta fuera del plazo es-
tablecido, ésta sera desechada de plano.

Forma y pruebas de la oposicion

Articulo 222.- La oposicion deberd presen-
tarse por escrito, acompanarse de las pruebas
respectivas, asi como del comprobante de
pago de la tarifa correspondiente.

Para el tramite de la oposicion se admitiran
toda clase de pruebas con excepcion de la
confesional y testimonial, salvo que el testi-
monio o la confesion estén contenidos en do-
cumental, asi como las que sean contrarias al
orden publico o al derecho.

Requerimientos al escrito de oposicion

Articulo 223.- Sila oposiciéon presentada o las
promociones derivadas de ésta, no cumplie-
ren con el acreditamiento de personalidad o
el pago correspondiente, el Instituto requerira
por Unica ocasion al oponente para que den-
tro de un plazo de cinco dias, contado a par-
tir del dia habil siguiente al de la notificacion,
subsane la omision en que incurrié o haga las
aclaraciones que correspondan.

En caso de que el oponente no cumpla con
el requerimiento o éste se presente fuera del
plazo establecido en el parrafo anterior, la
oposicion sera desechada de plano.

Las oposiciones que se hayan presentado sin
cumplir con los requisitos establecidos se no-
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tificaran una vez que hayan sido subsanados
los requerimientos respectivos.

Oposicion no prejuzga el resultado del examen de

Jondo

Articulo 224.- La oposicidn al registro o pu-
blicacion solicitado no prejuzgara sobre el
resultado del examen de fondo que realice el
Instituto sobre la solicitud.

Lxamen de fondo

Articulo 225.- Concluido el plazo de un mes
al que se refiere el articulo 221 de esta Ley, se
procedera a realizar el examen de la solicitud.
P (Paginai102)

Si la solicitud o la documentacion exhibida
no cumple con los requisitos legales o regla-
mentarios o si existe algun impedimento para
el registro de la marca, el Instituto lo comuni-
carad por escrito al solicitante. En caso de pre-
sentarse oposicion a la solicitud, también se le
comunicara al solicitante para que manifieste
lo que a su derecho convenga y presente las
pruebas que estime convenientes.

El Instituto otorgara un plazo de dos meses al
solicitante para que manifieste lo que a su de-
recho convenga en relacion con los requisitos,
oposiciones o impedimentos.

Si el interesado no contesta dentro del plazo
concedido, se considerara abandonada su so-
licitud.

Plazo adicional

Articulo 226.- El interesado tendra un plazo
adicional de dos meses para cumplir los re-
quisitos a que se refiere el articulo anterior, sin
qgue medie solicitud y comprobando el pago
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de la tarifa que corresponda al mes en que se
dé cumplimiento.

El plazo adicional, se contara a partir del dia
habil siguiente al del vencimiento del plazo de
dos meses previsto en el articulo 225 ante-
rior.

La solicitud se tendra por abandonada si el
solicitante no da cumplimiento a los requeri-
mientos formulados dentro del plazo inicial o
en el adicional a que se refiere este articulo, o
no presenta el comprobante de pago de las ta-
rifas correspondientes.

Supuestos para un nuevo tramite

Articulo 227.- Si el solicitante, a efecto de
subsanar los requisitos, impedimentos o ante-
rioridades, modifica la marca; aumenta el nu-
mero de productos o servicios para los que se
solicita el registro; o sustituye o cambia el pro-
ducto o servicio senalado en la solicitud inicial,
ésta se sujetara a un nuevo tramite.

El nuevo tramite debera:

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

Il.- Satisfacer los requisitos de los articulos
214y 215 de esta Ley y los aplicables de su Re-
glamento,y 2 (pagina o)

lll.- Ser objeto de la publicacion a la que se re-
fiere el articulo 221 de esta Ley. ¢# (pagina102)

En este supuesto, se considerara como fecha

de presentacion aquélla en la que se solicite el
nuevo tramite.
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Suspension del tramite

Articulo 228.- E| Instituto suspendera el tra-
mite de una solicitud de registro o publica-
cion, en los siguientes casos:

l.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno
de los impedimentos relativos a la existencia
de uno o varios registros o publicaciones de
uno o varios nomlbres comerciales, idénticos o
similares en grado de confusion y se presen-
te una solicitud de declaracion administrativa
de nulidad, caducidad o cancelaciéon sobre la
marca o aviso comercial registrado o de cesa-
cion de los efectos de un nombre comercial
publicado.

La suspension se ordenara de oficio o se solici-
tara a peticion de cualquiera de las partes en
el procedimiento de declaracion administrati-
va, dentro del plazo de dos meses previsto en
el articulo 225 de esta Ley,y 7 (Pagina103)

Il.- Por orden de autoridad jurisdiccional o ad-
ministrativa.

Resolucion de la solicitud

Articulo 229.- Transcurrido el plazo de dos
meses al que se refiere el articulo 225 de
esta Ley, una vez 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 alegatos en un plazo de cinco dias,
los cuales seran tomados en cuenta por el Ins-
tituto. Transcurrido dicho plazo se procedera
sin mayor tramite a dictar la resolucion que
corresponda. ¢ (pagina103)

Titulo del registro

Articulo 230.- Concluido el tramite de la so-
licitud y satisfechos los requisitos legales y re-
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glamentarios, se expedira el titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro
de la marca, locomunicara por escrito al solici-
tante, expresando los motivos y fundamentos
legales de su resolucion.

El Instituto dictara la resoluciéon que corres-
ponda a las oposiciones recibidas, expresando
los motivos y fundamentos legales de su re-
solucion.

Llementos del titudo de registro

Articulo 231.- El Instituto expedird un titulo
por cada marca, como constancia de su regis-
tro, en el cual se hara constar:

I.- El nUmero de registro de la marca;
Il.- El signo que constituye la marca;

Ill.- Los productos o servicios a los que se apli-
carad la marca, indicando la clase a la que co-
rresponden;

IV.- El nombre y domicilio del titular;

V.- La ubicacion del establecimiento, en su
Caso;

VI.- Las fechas de presentacion de la solicitud;
de prioridad reconocida, y de primer uso, en
Su caso, asi como la de expedicion;

VIIL.- Su vigencia, y

VIII.- La circunstancia de que la marca se otor-
g6 por distintividad adquirida, en su caso.

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

Publicacion del registro de marcas y sus renova-
clones

Articulo 232.- Las resoluciones sobre regis-
tros de marcasy sus renovaciones deberan ser
publicadas en la Gaceta.

Uso de la marca registrada y declaracion de uso
real y efectivo

Articulo 233.- La marca deberd usarse en te-
rritorio nacional, tal como fue registrada o con
modificaciones que no alteren su caracter dis-
tintivo.

El titular de una marca debera declarar su uso
real y efectivo, indicando los productos o servi-
cios especificos a los que ésta se aplica, acom-
pafando el pago de la tarifa correspondiente.

La declaracion se presentara ante el Instituto
durante los tres meses posteriores, contados
a partir de que se cumpla el tercer afo de ha-
berse otorgado el registro.

El alcance de la proteccion del registro conti-
nuara solo en aquellos productos o servicios
sobre los cuales se haya declarado el uso.

Si el titular no declara el uso, el registro cadu-
carad de pleno derecho, sin que se requiera de
declaracion por parte del Instituto.

Declaracion de registro y uso obligatorio
Articulo 234.- El Instituto podra declarar el
registro y uso obligatorio de marcas en cual-
quier producto o servicio o prohibir o regular
el uso de marcas, registradas o no, de oficio o
a peticion de los organismos representativos,
cuando:
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l.- El uso de la marca sea un elemento asocia-
do a competencia desleal, que cause distor-
siones graves en la produccion, distribucion o
comercializacion de determinados productos
O Servicios;

Il.- El uso de la marca impida la distribucion,
produccion o comercializacion eficaces de
bienesy servicios, y

lll.- El uso de marcas impida, entorpezca o
encarezca en casos de emergencia nacional y
mientras dure ésta, la produccion, prestacion
o distribucion de bienes o servicios basicos
para la poblacion.

La declaratoria correspondiente se publicara
en el Diario Oficial.

Caducidad por falta de uso y caducidad parcial
Articulo 235.- Si una marca no es usada du-
rante tres ahos consecutivos en los productos
o servicios para los que fue registrada, proce-
dera la caducidad del registro, o en su caso, la
caducidad parcial relativa a los productos o
servicios que no se encuentren en uso, salvo
que su titular o el usuario que tenga concedi-
da licencia, la hubiese usado durante los tres
anos consecutivos inmediatos anteriores a la
presentacion de la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, o que existan
circunstancias surgidas independientemen-
te de la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obstaculo para el uso de la
misma, tales como restricciones a la impor-
tacion u otros requisitos gubernamentales
aplicables a los bienes o servicios a los que se
aplique la marca.
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Uso de leyendas

Articulo 236.- Las leyendas “Marca Registra-
da”, “Marca Colectiva Registrada” o “Marca de
Certificacion Registrada”, las siglas “M.R." o el
simbolo ®, solo podran usarse para los pro-
ductos o servicios para los cuales dicha marca
se encuentre registrada.

Renovacion de registros de marcas

Articulo 237.- La renovacion del registro de
una marca debera solicitarse por el titular,
dentro de los seis meses anteriores al venci-
miento de su vigencia. Sin embargo, el Insti-
tuto dara tramite a aquellas solicitudes que se
presenten dentro de un plazo de seis meses
posteriores a la terminacion de la vigencia del
registro.

Al presentar la solicitud de renovacion, el titu-
lar debera declarar el uso real y efectivo de la
marca, indicando los productos o servicios es-
pecificos a los que ésta se aplica, acompanan-
do el pago de la tarifa correspondiente.

El alcance de la proteccion del registro conti-
nuara solo en aquellos productos o servicios
sobre los cuales se haya declarado el uso.

Cuando nosedeclare el uso de la marca, el Ins-
tituto requerira al solicitante para que dentro
del plazo de dos meses subsane la omision. En
caso de no cumplir con el requerimiento den-
tro del plazo sefalado el registro caducara de
pleno derecho, sin que se requiera de declara-
cion por parte del Instituto.

Cuando la renovacion sea presentada por el
beneficiario de un gravamen inscrito ante el
Instituto no sera necesario declarar el uso real
y efectivo de la marca.
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Caducidad del registro por falta de renovacion

Articulo 238.- Vencido el plazo al que se refiere el articulo 237 de esta Ley, sin que se presente

la solicitud de renovacion, el registro caducara de pleno derecho, sin que se requiera de decla-
racion por parte del Instituto.
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Capitulo VII

De las Licencias
y Transmisién de
Derechos
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Licencias de uso del registro marcario

Articulo 239.- El titular de una marca registrada o en tramite
podra conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o
mMas personas, con relacion a todos o algunos de los productos
0 servicios a los que se aplique dicha marca, en términos de
legislacion comun.

Inscripcion de las licencias

Articulo 240.- Para inscribir una licencia en el Instituto bas-
tara formular la solicitud correspondiente en los términos que
fije el Reglamento de esta Ley.

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 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 inscripciéon. Las tarifas correspondientes se
pagaran en funcion del niumero de solicitudes o registros in-
volucrados.

Cancelacion de una inscripcion de licencia
Articulo 241.- La cancelacion de la inscripcion de una licencia
procedera en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marcay el
usuario a quien se le haya concedido la licencia, en los térmi-
nos de la legislacion comun;

I.- Por nulidad, caducidad o cancelacion del registro de marca,
o0 cuando se trate de marcas en tramite y no se obtenga el re-
gistro de las mismas;

lll.- Por término de su vigencia, y

IV.- Por orden judicial.
Ofrecimiento de productos de la misma calidad

Articulo 242.- Los productos que se vendan o los servicios
que se presten por el usuario deberan ser de la misma calidad
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que los fabricados o prestados por el titular de
la marca. Ademas, esos productos o el estable-
cimiento en donde se presten o contraten los
servicios, deberan indicar el nombre del usua-
rioy demas datos que prevenga el Reglamen-
to de esta Ley.

Acciones legales a favor del licenciatario
Articulo 243.- La persona que tenga conce-
dida una licencia salvo estipulacion en contra-
rio, podra ejercitar las acciones legales de pro-
teccion de los derechos sobre la marca, como
si fuera el propio titular.

Uso de marca registrada por un licenciatario

Articulo 244.- E| uso de la marca por el usua-
rio que tenga concedida licencia, se conside-
rara como realizado por el titular de la marca.

Definicion legal de franquicia y obligacion de en-
tregar informacion

Articulo 245.- Existird franquicia, cuando
con la licencia de uso de una marca, otorgada
por escrito, se transmitan conocimientos téc-
Nnicos o se proporcione asistencia técnica, para
que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios
de manera uniforme y con los métodos ope-
rativos, comerciales y administrativos estable-
cidos por el titular de la marca, tendientes a
mantener la calidad, prestigio e imagen de los
productos o servicios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia debera propor-
cionar a quien se la pretenda conceder, por lo
menos con treinta dias previos a la celebra-
cion del contrato respectivo, la informacion re-
lativa sobre el estado que guarda su empresa,
en los términos que establezca el Reglamento
de esta Ley.
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La falta de veracidad en la informacion a que
se refiere el parrafo anterior dara derecho al
franquiciatario, ademas de exigir la nulidad
del contrato, a demandar el pago de los dafos
Y perjuicios que se le hayan ocasionado por el
incumplimiento. Este derecho podra ejercerlo
el franquiciatario durante un ano a partirde la
celebracion del contrato. Después de transcu-
rrido este plazo solo tendrd derecho a deman-
dar la nulidad del contrato.

Para la inscripcion de la franquicia seran apli-
cables las disposiciones de este Capitulo.

Requisitos del contrato de franquicia

Articulo 246.- El contrato de franquicia de-
bera constar por escrito y deberd contener,
cuando menos, los siguientes requisitos:

Zona geogrdfica

l.- La zona geografica en la que el franquicia-
tario ejercera las actividades objeto del contra-
to;

Caracteristicas de la inversion en infraestructura
Il.- La ubicacion, dimension minima y carac-
teristicas de las inversiones en infraestructu-
ra, respecto del establecimiento en el cual el
franquiciatario ejercera las actividades deriva-
das de la materia del contrato;

Polizicas de inventarios, mercadotecnia y publici-

dad

lll.- Las politicas de inventarios, mercadotec-
nia y publicidad, asi como las disposiciones
relativas al suministro de mercancias y con-
tratacion con proveedores, en el caso de que
sean aplicables;
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Politicas de reembolsos y financiamientos

IV.- Las politicas, procedimientos y plazos rela-
tivos a los reembolsos, financiamientos y de-
mas contraprestaciones a cargo de las partes
en los términos convenidos en el contrato;

Meétodos para determinar los mdrgenes de utilidad

o comisiones

V.- Los criterios y métodos aplicables a la de-
terminacion de los margenes de utilidad o co-
misiones de los franquiciatarios;

Capacitacion técnica y operativa del personal
VI.- Las caracteristicas de la capacitacion téc-
nica y operativa del personal del franquiciata-
rio, asi como el método o la forma en que el
franquiciante otorgara asistencia técnica;

Procedimientos de supervision, informacion y eva-

luacion del desemperio

VIL.- Los criterios, métodos y procedimientos
de supervision, informacion, evaluacion y ca-
lificacion del desemperio, asi como la calidad
de los servicios a cargo del franquiciante y del
franquiciatario;

Términos y condictones para celebrar subfranqui-

cas

VIII.- Los términos y condiciones para subfran-
quiciar, en caso de que las partes asi lo con-
vengan;

Causales de terminacion
IX.- Las causales para la terminaciéon del con-
trato de franquicia, y

Supuestos de revision del contrato

X.- Los supuestos bajo los cuales podran re-
visarse y, en su caso, modificarse de comun
acuerdo los términos o condiciones relativos
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al contrato de franquicia.

No existird obligacion del franquiciatario de
enajenar sus activos al franquiciante o a quien
éste designe al término del contrato, salvo
pacto en contrario.

Tampoco existira obligacion del franquiciata-
rio de enajenar o transmitir al franquiciante
en ningun momento, las acciones de su socie-
dad o hacerlo socio de la misma, salvo pacto
en contrario.

Este articulo se sujetard, en lo conducente, a
lo dispuesto en el Reglamento de la presente
Ley.

Intervencion del franquiciante en la organizacion
del franquuiciatario

Articulo 247.- E| franquiciante podra tener
injerencia en la organizacion y funcionamien-
to del franquiciatario, Unicamente para ga-
rantizar la observancia de los estandares de
administracion y de imagen de la franquicia
conforme a lo establecido en el contrato.

No se considerara que el franquiciante tenga
injerencia en casos de fusion, escision, trans-
formaciéon, modificacion de estatutos, trans-
misién o gravamen de partes sociales o ac-
ciones del franquiciatario, cuando con ello se
modifiquen las caracteristicas personales del
franquiciatario que hayan sido previstas en el
contrato respectivo como determinante de la
voluntad del franquiciante para la celebracion
del contrato con dicho franquiciatario.

Obligacion del franquiciatario de guardar la con-

Jfidencialidad

Articulo 248.- E| franquiciatario deberd
guardar durante la vigencia del contrato vy,
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una vez terminado éste, la confidencialidad
sobre la informacion que tenga dicho caracter
o de la que haya tenido conocimiento y que
sean propiedad del franquiciante, asi como
de las operaciones y actividades celebradas al
amparo del contrato.

Prohibicion de la terminacion unilateral del con-
trato de franquicia

Articulo 249.- El franquiciante y el franqui-
ciatario no podran dar por terminado o res-
cindido unilateralmente el contrato, salvo que
el mismo se haya pactado por tiempo indefi-
nido, o bien, exista una causa justa para ello.
Para que el franquiciatario o el franqguiciante
puedan dar por terminado anticipadamente
el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo
acuerdo o por rescision, deberdn ajustarse a
las causas y procedimientos convenidos en el
contrato.

En caso de las violaciones a lo dispuesto en el
parrafo precedente, la terminacion anticipada
que hagan el franquiciante o franquiciatario
dara lugar al pago de las penas convenciona-
les que hubieran pactado en el contrato, o en
su lugar a las indemnizaciones por los dafosy
perjuicios causados.

Inscripcion del gravamen y transmision de dere-
chos

Articulo 250.- Los derechos que deriven de
una solicitud de registro de marca o los que
confiere una marca registrada, podran gra-
varse o transmitirse en los términos y con las
formalidades que establece la legislacion co-
mun. Dicho gravamen o transmision de de-
rechos 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.
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Podra solicitarse mediante una sola promo-
cion, la inscripcion de transferencias de la ti-
tularidad de dos o0 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 pa-
garan en funcion del numero de solicitudes, o
registros involucrados.

Renovacion del registro marcario a cargo del bene-

Jfictario de un gravamen

Articulo 251.- Cuando exista un gravamen
inscrito ante el Instituto, el beneficiario podra
presentar la renovacion del registro de una
marca, aviso o nombre comercial, de confor-
midad con lo establecido en el articulo 237
de esta Ley. ¢ (pagina10e)

Transmision de registros marcarios en las fustones
Articulo 252.- Cuando se dé la fusién de per-
sonas mMmorales se entendera que existe una
transmision de los derechos sobre marcas re-
gistradas, salvo estipulacion en contrario.

Registros ligados de marcas

Articulo 253.- Para efectos de su transmision,
se consideraran ligados los registros o solicitu-
des en tramite de las marcas de un mismo ti-
tular, cuando éstas sean idénticas y amparen
similares productos o servicios, o bien sean se-
mejantes en grado de confusion y se apliquen
a los mismos o similares productos o servicios.

Disolucion de la liga de registros marcarios
Articulo 254.- Cuando el titular de registros
o solicitudes en tramite de dos 0 mas marcas
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ligadas considere que no existe confusion, podra presentar el consentimiento expreso por es-
crito y solicitar que sea disuelta la liga impuesta.

No serd aplicable lo anterior, a marcas idénticas aplicadas a productos o servicios idénticos.

El Instituto resolvera en definitiva lo que proceda, considerando que no se induzca al error al
publico consumidor respecto a la procedencia de los productos o servicios.

Registro de la transmision de marcas ligadas
Articulo 255.- Solo se registraréd la transmision de algunas de las marcas ligadas, cuando se
transfieran todas y se solicite la inscripcion de ellas a la misma persona.

Registro de transmisiones de registro de marca anteriores

Articulo 256.- Cuando se solicite la inscripcion de alguna transmision de marca registrada o
en tramite sobre la que haya habido transmisiones anteriores Nno inscritas, también deberan
acreditarse e inscribirse éstas ante el Instituto.

Negacion del registro de licencia o transmision por la falta de vigencia del registro
Articulo 257.- Cuando el registro de la marca no se encuentre vigente, el Instituto negara la
inscripcion o anotacion que se solicite de una licencia o transmision de derechos.
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Capitulo VIII

De la Nulidad,
Caducidad y
Cancelacion de
Registros

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Nulidad de registro de marcas

Articulo 258.- Se declarard la nulidad del registro de una
marca cuando:

Contravencion a la ley

l.- Se haya otorgado en contravencion 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 accion de nulidad
no podra fundarse en la impugnacion de la representacion le-
gal del solicitante del registro de la marca, ni en tramites rela-
tivos a su otorgamiento o vigencia;

Idenuidad o semejanza en grado de confusion

Il.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a
otra que haya sido usada en el pais o en el extranjero con ante-
rioridad 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 ininterrum-
pidamente 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 registro.

Podra declarase la nulidad parcial del registro, Unicamente
respecto de los productos o servicios que éste protege;

Fecha de primer uso
lIl.- El titular del registro no demuestre la veracidad de la fecha
de primer uso declarada en la solicitud;

Lrror, inadvertencia o diferencia de apreciacion

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de
apreciacion, existiendo una solicitud en tramite presentada
con anterioridad o un registro vigente que se considere inva-
dido, 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.

Podra declarase la nulidad parcial del registro, Unicamente
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respecto de los productos o servicios que éste
protege;

Agente, representante legal o distribuidor del titu-

lar de la marca

V.- El agente, representante legal, usuario o
distribuidor del titular o cualquier otra perso-
na que haya tenido relacion, directa o indirec-
ta, con el titular 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

Mala fe
VI.- Se haya obtenido de mala fe.

Prescripcion de la accion

Las acciones de nulidad previstas en las frac-
ciones II, Il y IV del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco ahos,
contado a partir de la fecha en que surta sus
efectos la publicacion del registro en la Gace-
ta. Las relativas a las fracciones |, Vy VI podran
ejercitarse en cualquier tiempo.

Nulidad parcial

En la resolucion que declare la nulidad par-
cial, el Instituto ordenara se asiente en el titulo
respectivo una anotacion marginal, en la cual
se haran constar las modificaciones a éste, asi
como las causas que la originaron.

Inadmisibilidad de la solicitud de declaracion de
nulidad

Articulo 259.- No se admitira la solicitud de
declaracion administrativa de nulidad, cuan-
do se haya presentado la oposicion prevista
en el articulo 221 de esta Ley, siempre que
los argumentos hechos valer en la nulidad, asi
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como el material probatorio, sean los mismos
que los presentados en la oposicion y el Ins-
tituto ya se hubiere pronunciado sobre éstos.
&P (Pagina102)

Caducidad de registro de marcas
Articulo 260.- El registro caducara en los si-
guientes casos:

[Falia de renovacion
I.- Cuando no se renueve en los términos de
esta Ley;

Falia de uso; caducidad parcial

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

El registro también podra caducar parcial-
mente respecto de los productos o servicios
en los que no se acredite el uso, salvo que exis-
ta causa justificada a juicio del Instituto, y

talta de declaratoria de wso real y efectivo

Ill.- Cuando no se realice la declaratoria de uso
real y efectivo, en los términos que dispone el
articulo 233 de esta Ley. ¢ (pagina105)

Cancelacion de registro de marcas

Articulo 261.- Procederd la cancelacion del
registro de una marca, si su titular ha provo-
cado o tolerado que se transforme en una de-
nominacion genérica que corresponda a uno
o varios de los productos o servicios para los
cuales se registro, de tal modo que, en los me-
dios comerciales y en el uso generalizado por
el publico, la marca haya perdido su caracter
distintivo, como medio de distinguir el pro-
ducto o servicio a que se aplique.
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Cancelacion voluntaria de registro de marcas

Articulo 262.- El titular de una marca registrada podra solicitar, en cualquier tiempo, la cance-
lacion voluntaria de su registro. El Instituto podra requerir la ratificacion de la firma.

Lyercicio de oficio o a peticion de parte
Articulo 263.- 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 Publi-
co Federal, cuando tenga algun interés la Federacion.

La declaracion de nulidad destruira retroactivamente los efectos del registro, a la fecha de su
otorgamiento.

La declaracion de caducidad destruira los efectos del registro, una vez que la resolucion respec-
tiva sea exigible.

La caducidad a la que se refieren las fracciones | y |1l del articulo 260 de esta Ley, no requerira
de declaracion administrativa por parte del Instituto. &2 (pagina 114)
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TITULO QUINTO

De las Denominaciones
de Origen e Indica-
ciones Geograficas

Capitulo1

Disposiciones
Comunes
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Definicion legal de denominacion de origen

Articulo 264.- Se entiende por denominacion de origen, el
producto vinculado a una zona geografica de la cual éste es
originario, siempre y cuando su calidad, caracteristicas o repu-
tacion se deban exclusiva o esencialmente al origen geografico
de las materias primas, los procesos de produccion, asi como
los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Una vez emitida la declaratoria de proteccion de una denomi-
nacion de origen, ésta debera contar con una Norma Oficial
Mexicana especifica.

Definicion legal de indicacion geogrdfica
Articulo 265.- Se entiende por indicacion geografica el reco-
nocimiento de:

l.- Una zona geografica que sirva para designar un producto
como originario de la misma;

Il.- Una referencia que indigque un producto como originario
de la misma, o

lll.- Una combinacion del nombre de un producto y una zona
geografica.

Siempre y cuando determinada calidad, caracteristicas o re-
putacion del producto se atribuyan al origen geografico de al-
guno de los siguientes aspectos: materias primas, procesos de
produccion o factores naturales y culturales.

Definicion legal de zona geogrdfica
Articulo 266.- Se entiende por zona geogréafica una region,
localidad o lugar delimitado por la division politica, geomorfo-
logia o coordenadas geograficas.

Inicio de la proteccion

Articulo 267.- La proteccidon que esta Ley concede a la de-
nominacion de origen e indicacion geografica se inicia con la
declaracion que al efecto emita el Instituto.
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Naturaleza juridica de las denominaciones de ort-
gen e indicaciones geogrdficas

Articulo 268.- Las denominaciones de ori-
gen e indicaciones geograficas protegidas
son bienes nacionales y solo podran usarse
mediante la autorizacion que expida el Insti-
tuto.

Correspondera al Instituto ejercer las acciones
de proteccion y defensa de las denominacio-
nes de origen e indicaciones geograficas pro-
tegidas. Dichas facultades podran ser delega-
das a un tercero, de conformidad con lo que
disponga el Reglamento de esta Ley.

Vigencia de la declaracion de la proteccion
Articulo 269.- La vigencia de la declaracion
de proteccion de una denominacion de ori-
gen o indicacion geografica estara determi-
nada por la subsistencia de las condiciones
que la motivaron.

Uso de nombres comunes o genéricos

Articulo 270.- El nombre comun o genérico
de un producto podra incluirse como elemen-
to de la denominacion de origen o indicacion
geografica.

No obstante lo dispuesto en el parrafo ante-
rior, el nombre comun o genérico se conside-
rara de libre utilizacion en todos los casos.

Prohibiciones para la proteccion como denomina-
cton de origen o indicacion geogrdfica

Articulo 271.- No podra protegerse como de-
nominacion de origen o indicacion geografica
lo siguiente:

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Identidad o semejanza en grado de confusion con
una denominacion de origen o indicacion geogrd-

Jica previamente solicitada o protegida

l.- El nombre que sea idéntico o semejante en
grado de confusidon a una denominacion de
origen o indicacion geografica protegida o al
sefalado en una solicitud de declaracion en
tramite presentada con anterioridad, aplica-
dos a los mismos o similares productos, salvo
resolucion emitida por el Instituto que permi-
ta la coexistencia de dichos nombres;

Nombres técnicos, de uso comun, usuales o gené-

ricos

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

Descriptividad

lll.- La denominacion que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sea descriptiva
de los productos que se pretendan proteger.

Quedan incluidas en el supuesto anterior, las
palabras descriptivas que en el comercio sir-
van para designar la calidad, cantidad, volu-
men, destino o valor;

Identidad o semejanza en grado de confusion con

una marca o aviso comerctal anteriores

IV.- La que sea idéntica o semejante en gra-
do de confusiéon a una solicitud de registro de
marca o aviso comercial en tramite, presen-
tada con anterioridad 0 a una Mmarca o aviso
comercial registrado y vigente, aplicado a los
mismos o similares productos o servicios;
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Identidad o semejanza en grado de confusion con un nombre comercial anterior

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

Traduccion o transliteracion

VI.- La traduccion o transliteracion de una denominacion de origen o de una indicacion geo-
grafica no protegibles, y

Variedad vegetal o raza animal

VIIL.- La que constituya o contenga la designacion de una variedad vegetal protegida o de una
raza animal.

Para efectos de las fracciones IV y V del presente articulo, guedan incluidos los registros o publi-
caciones a que se refiere el articulo 237 de esta Ley. ¢# (pagina106)

Publicacion de todo acto relativo a las denominaciones de origen e indicaciones geogrdficas
Articulo 272.- Ademas de las publicaciones previstas en este Titulo, se publicaran en la Gaceta
las declaraciones y autorizaciones que otorgue el Instituto, asi como cualquier acto que dé por

terminados los efectos de los derechos otorgados en materia de denominaciones de origen o
indicaciones geograficas.
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Capitulo 11

Del Tramite de la
Declaraciéon de
Proteccion
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Interés juridico para solicitar la declaracion de proteccion

Articulo 273.- La declaracion de proteccion de una denomi-
nacion de origen o indicaciéon geografica, se hard de oficio o a
peticion de:

Personas dedicadas a la extraccion, produccion o elaboracion del

producto

l.- Las personas fisicas o morales que directamente se dedi-
quen a la extraccion, produccion o elaboracion del producto
que se pretenda amparar;

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

Dependencias o entidades del Gobierno Federal

lll.- Las dependencias o entidades del Gobierno Federal;

Gobiernos de las Entidades federativas

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, o

Congreso de la Union

V.- Las Camaras del Congreso de la Unidn, siemprey cuando la
propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los
miembros presentes.

Solicitud de declaracion de proteccion de una denominacion de ori-

gen
Articulo 274.- La solicitud de declaracion de proteccion a una
denominacion de origen deberd presentarse ante el Instituto
con los siguientes datos y documentos:

l.- El nombre, domicilio y correo electrénico del solicitante;

Il.- El caracter del solicitante, su naturaleza juridica y las activi-
dades a las que se dedica, en términos del articulo 273:

lll.- El nombre de la denominacion de origen;
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IV.- Un estudio técnico emitido por una auto-
ridad o institucion, publica o privada, que con-
tenga lo siguiente:

a) La descripcion detallada del producto o los
productos a proteger, incluyendo sus carac-
teristicas, componentes, forma de extraccion,
procesos de produccion o elaboracion, envase,
empaque o embalaje y comercializacion;

b) El lugar o lugares de extraccion, produccion
o elaboracion del producto a proteger y la de-
limitacion de la zona geografica;

c) El senalamiento detallado de los vinculos
entre el nombre de la denominacion de ori-
gen, producto, zona geografica y los factores
naturales o humanos;

d) Los criterios que establezcan las caracteris-
ticas y especificaciones que debera cumplir
el producto para su extraccion, produccion o
elaboracion, envase, empaque o embalaje vy
comercializacion, y

e) Las Normas Oficiales Mexicanas a las que
debera sujetarse el producto para su extrac-
cion, produccion o elaboracion, envase, empa-
que o embalaje;

V.- El comprobante del pago de la tarifa co-
rrespondiente, y

VI.- Los demas que el solicitante considere ne-
cesarios o pertinentes.

Solicitud de declaracion de proteccion de una indi-
cacton geogrdfica

Articulo 275.- La solicitud de declaracion de
proteccion a una indicacion geografica de-
bera presentarse ante el Instituto con los si-
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guientes datos y documentos:

.- El nombre, domicilio y correo electrénico
del solicitante;

Il.- El caracter del solicitante, su naturaleza ju-
ridica y las actividades a las que se dedica, en
términos del articulo 273; ¢ (ragina9)

IIl.- El nombre de la indicacion geografica;

IV.- Un estudio técnico emitido por una auto-
ridad o institucion, publica o privada, que con-
tenga lo siguiente:

a) La descripcion detallada del producto o los
productos a proteger, incluyendo sus carac-
teristicas, componentes, forma de extraccion,
procesos de produccion o elaboracion, envase,
empaque o embalaje y comercializacion;

b) El lugar o lugares de extraccion, produccion
o elaboracion del producto a proteger y la de-
limitacion de la zona geografica, y

c) El senalamiento detallado de los vinculos
entre la indicacion geografica, producto, zona
geograficay los factores naturales o humanos;

V.- Las reglas que establezcan las caracteris-
ticas y especificaciones que debera cumplir
el producto para su extraccion, produccion o
elaboracion, envase, empaque o embalaje vy
comercializacion;

VI.- La propuesta de la persona moral respon-
sable para certificar el cumplimiento de las
reglas de uso;

VII.- El comprobante del pago de la tarifa co-
rrespondiente, y
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VIIl.- Los demas que el solicitante considere
necesarios o pertinentes.

Reglas de uso de las indicaciones geogrdficas
Articulo 276.- Las reglas a que se refiere Ia
fraccion V del articulo 275 deberan contener
lo siguiente:

l.- Las especificaciones técnicas que definan
las cualidades o caracteristicas particulares
del producto tales como el origen de las ma-
terias primas, las condiciones de produccion,
su procedimiento de transformacion, sus ca-
racteristicas fisicas, quimicas, toxicas, bacte-
rioldgicas o de utilizacion, su composicion o
etiguetado, entre otros;

Il.- El procedimiento de comprobacion de las
cualidades o caracteristicas especificas sefia-
ladas en la fraccion anterior;

lll.- Las modalidades y periodicidad de los
controles relacionados con su cumplimiento;

IV.- El régimen de sanciones por el incumpli-
miento del productor certificado;

V.- Los lineamientos técnicos, nacionales o in-
ternacionales, que resulten aplicables al pro-
ducto, y

VI.- Las demas que el responsable de la certifi-
cacion estime pertinentes.

Cualquier modificacion a las reglas deberd
ser inscrita ante el Instituto para surtir efectos
ante terceros.

Ceruficadora de cumplimiento de las reglas de uso
Articulo 277.- La persona moral interesa-
da en asumir la responsabilidad de certificar
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el cumplimiento de las reglas de uso debera
contar con personalidad juridica y patrimonio
propios, ademas de comprobar autonomia
técnica e imparcialidad, en relacion con las ac-
tividades de certificacion a realizar.

Para tal efecto debera presentar una solicitud
al Instituto, anexando:

l.- Su acta constitutiva;

Il.- La manifestacion bajo protesta de decir
verdad de que no tiene conflictos de interés
con los productores vinculados a la indicacion
geografica;

lll.- Las pruebas de que cuenta con la expe-
riencia y los recursos financieros, materiales y
humanos suficientes para realizar la certifica-
cion;

IV.- El comprobante de pago de las tarifas co-
rrespondientes, y

V.- Los demas requisitos que sefnale el Regla-
mento de esta Ley.

LExamen de los datos y documentos

Articulo 278.- Recibida la solicitud, el Ins-
tituto efectuara un examen a los datos y do-
cumentos aportados en un plazo maximo de
seis meses.

Si los documentos presentados no satisfacen
los requisitos legales, resultan insuficientes
para la comprension y analisis de cualquiera
de los elementos de la solicitud, o la denomi-
nacion de origen o indicacion geografica se-
fMalada cae en alguno de los impedimentos a
que se refiere el articulo 271, se requerira al
solicitante para que haga las aclaraciones o
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adiciones necesarias, otorgandole al efecto un
plazo de dos meses. 2 (pagina117)

Plazo adicional

Articulo 279.- El solicitante tendra un plazo
adicional de dos meses para cumplir los re-
quisitos a que se refiere el articulo anterior, sin
qgue medie solicitud y comprobando el pago
de la tarifa que corresponda al mes en que se
dé cumplimiento.

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

La solicitud se tendra por abandonada si el
solicitante no da cumplimiento a los requeri-
mientos 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.

Si lo considera pertinente, el Instituto podra
continuar de oficio la tramitacion de la decla-
racion en los términos del presente Capitulo.

Transformacion de la solicitud y plazo

Articulo 280.- El solicitante podra transfor-
mar la solicitud de denominaciéon de origen
en una de indicacion geografica y viceversa,
cuando del contenido de la solicitud se infiera
que ésta no concuerda con lo solicitado.

El solicitante solo podra efectuar la transfor-
macion de la solicitud dentro del plazo impro-
rrogable de dos meses siguientes a la fecha de
su presentacion o de los dos meses siguientes
a la fecha en que el Instituto le requiera para
que la transforme.
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En este supuesto, se considerara como fecha
de presentacion aquélla en la que se solicite la
transformacion de la solicitud.

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

Publicacion en el Diario Oficial de la Federacion
de la solicitud

Articulo 281.- Cuando los documentos pre-
sentados satisfagan los requisitos legales, el
Instituto publicara en el Diario Oficial:

I.- El nombre del solicitante;

Il.- El nombre de la denominaciéon de origen o
indicacion geografica;

Ill.- La descripcion del producto o productos
que ésta abarcarg;

IV.- El lugar o lugares de extraccion, produc-
cion o elaboraciéon del producto a proteger, la
delimitacion de la zona geografica, y

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

Oposticion, observaciones u objeciones a la decla-
racion

Articulo 282.- E| Instituto otorgard un plazo
improrrogable de dos meses, contados a par-
tir de la fecha de publicacion en el Diario Ofi-
cial, para que cualquier tercero que justifique
su interés presente su oposicion a la solicitud
de declaracion de proteccion y formule ob-
servaciones u objeciones respecto al cumpli-
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miento de lo establecido en los articulos 271,
274y 275 de la presente Ley. ¢ (Paginas 17119,20)

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

Contestacion al escrito de oposicion, observaciones
u objeciones

Articulo 283.- El Instituto notificara al solici-
tante sobre las oposiciones recibidas, otorgan-
dole un plazo improrrogable de dos meses,
contado a partir de la fecha en que surta efec-
tos la notificacion respectiva, para manifestar
lo que a su derecho convenga en relacién con
la oposiciéon, observaciones u objeciones pre-
sentadasy, en su caso, presente pruebas.

Pruebas

Articulo 284.- Para los efectos de este Capi-
tulo se admitiran toda clase de pruebas con
excepcion de la confesional y testimonial, sal-
vo que el testimonio o la confesion estén con-
tenidos en documental, asi como las que sean
contrarias a la moral y al derecho.

El Instituto podra realizar en cualquier tiem-
po, antes de la declaracion, las investigaciones
que estime pertinentes y allegarse de los ele-
mentos que considere necesarios.

Suspension del tramite de declaracion

Articulo 285.- El Instituto suspendera el tra-
mite de una solicitud de declaracion de pro-
teccion de denominacion de origen o indica-
cion geografica, en los siguientes casos:

I.- Cuando la solicitud se encuentre en alguno
de los impedimentos a los que se refieren las
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fracciones IV y V del articulo 271 y se presen-
te una solicitud de declaracion administrativa
de nulidad, caducidad o cancelacion sobre la
marca registrada o de cesacion de los efectos
de un nombre comercial publicado. La sus-
pension procedera de oficio o a peticion de
cualquiera de las partes en el procedimiento
de declaracion administrativa, y 2 (pagina 17

Il.- Por orden de autoridad jurisdiccional o ad-
ministrativa.

Formulacion de alegatos

Articulo 286.- Transcurrido el plazo a que
se refiere el articulo 283 de esta Ley, previo
analisis de los antecedentes, efectuados los
estudios, desahogadas las pruebas y, antes de
dictar resolucion, las actuaciones se pondran
a disposicion del solicitante y de las personas
que hubieren presentado oposiciones para
que, en su caso, formulen alegatos en un pla-
70 de diez dias, los cuales serdn tomados en
cuenta por el Instituto. Concluido dicho plazo
se dictara la resolucion que corresponda, la
cual se notificara a las partes involucradas.

&P (Pagina123)

Denegacion de declaracion

Articulo 287.- En caso de que el Instituto
niegue la proteccion a la denominacion de
origen o indicacion geografica solicitada, lo
comunicard por escrito al solicitante y, en su
caso, a los oponentes, expresando los motivos
y fundamentos legales de su resolucion.

Publicacion de la declaracion en el Diario Oficial
de la Federacion
Articulo 288.- Si la resolucién a que se refiere

el articulo 286, otorga la proteccion de la de-
nominacion de origen o indicacion geografica

Ley Federal de Proteccion

125
ala Propiedad Industrial ° :



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

solicitada, el Instituto ordenara la publicacion
de la declaracion de proteccion en el Diario
Oficial. 00 (Pagina 123)

La declaracion determinara en definitiva los
elementos de la denominacion de origen o in-
dicacion geografica protegida detallando:

l.- La descripcion del producto o los produc-
tos protegidos, incluyendo sus caracteristicas,
componentes, forma de extraccion, procesos
de produccion o elaboraciéon, envase, empa-
que o embalaje y comercializacion;

Il.- Los criterios a los que debera sujetarse el
producto para su extraccion, produccion o ela-
boracion, envase, empaque o embalaje, y en
su caso, las Normas Oficiales Mexicanas que
correspondan, y

lll.- La delimitacion de la zona geogréfica pro-
tegida.

Persona moral responsable de certificar el cumpli-
miento de las reglas de uso

Articulo 289.- En el caso de una indicacion
geografica, una vez que se publique la decla-
racion de proteccion en el Diario Oficial, el Ins-
tituto acreditarad a la persona moral responsa-
ble de certificar el cumplimiento de las reglas
a las que se refiere la fraccion V del articulo
275 de esta Ley 00 (Pagina 120)

Ceruficadora de cumplimiento

Articulo 290.- La solicitud de acreditacion
debera cumplir con los requisitos a que se re-
fiere el articulo 277, el Instituto requerira al
interesado, por una Unica ocasion, para que
dentro del plazo de dos meses presente los
documentos faltantes. De no cumplir con el
requerimiento dentro del plazo senalado, la
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solicitud sera desechada de plano.
&P (Pagina12))

Si cumple con los requisitos, el Instituto emi-
tird la constancia de acreditacion a la perso-
na moral responsable de certificar el cumpli-
miento de las reglas de uso y publicard en la
Gaceta la acreditacion respectiva.

El Instituto contara con un registro de los res-
ponsables acreditados, el cual sera publico.

Constancia de cumplimiento de las reglas de uso
Articulo 291.- El responsable de la certifica-
cion emitird una constancia a toda persona
cuyo producto cumpla con las condiciones
determinadas en las reglas a que se refiere la
fraccion V del articulo 275 de esta Ley.

&P (Pagina120)

Obligaciones de la certificadora

Articulo 292.- E| responsable acreditado de
certificar el cumplimiento de las reglas de uso
tendra las siguientes obligaciones:

l.- Otorgar los certificados a los productores
que cumplan con éstas;

Il.- Abstenerse de participar en la producciéon
o comercializacion de cualquier producto vin-
culado con la indicacion geogréfica protegida,
y

Ill.- Actuar con imparcialidad en el otorga-
miento de los certificados.

Cancelacion de la acreditacion de la ceruficadora
Articulo 293.- La acreditacion del responsa-
ble de certificar el cumplimiento de las reglas
de uso sera cancelado cuando éste:
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l.- No controle o no pueda ejercer legitima-
mente el control sobre el cumplimiento de
las reglas de uso a las que debe sujetarse el
producto vinculado a la indicacion geografica
protegida;

Il.- Se involucre en la produccién o en la co-
mercializacion de cualquier producto vincula-
do con la indicacion geografica protegida;

lll.- Otorgue certificados en contravencion a
las reglas de uso;

IV.- Se niegue a certificar el cumplimiento de
las reglas de uso por parte de cualquier perso-
na que compruebe estar dando cumplimien-
to a éstas, o

V.- La indicacion geogréfica se quede sin efec-
tos en términos del articulo 269 de esta Ley.
&P (Pagina17)

Sanciones a la certificadora del cumplimiento
Articulo 294.- El Instituto sancionard al res-
ponsable acreditado que incumpla con las
obligaciones a que se refiere el articulo 292,
CON: ¢# (Pagina 124)

l.- La amonestacion por escrito, por Unica oca-
sion, bajo el apercibimiento de que, de reinci-
dir en el incumplimiento de sus obligaciones,
se cancelara la acreditacion, y

Il.- La cancelacion de la acreditacion.

Suspension de efectos de la declaracion de una in-
dicacion geogrdfica

Articulo 295.- En caso de que la acredita-
cion sea cancelada, el Instituto suspendera los
efectos de la declaracion de la indicacion geo-
grafica protegida hasta en tanto se acredite
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un nuevo responsable.

Denominactones de origen o indicactones geogrdfi-
cas mexicanas en el extranjero

Articulo 296.- Para obtener el reconocimien-
to en el extranjero de las denominaciones de
origen o indicaciones geograficas nacionales,
protegidas en términos de esta Ley, el Instituto
de manera directa o por conducto de la autori-
dad competente, realizara las gestiones nece-
sarias de conformidad con los Tratados Inter-
nacionales, acuerdos comerciales o legislacion
del pais que corresponda.

Modlficacion de la declaracion de proteccion de las
denominactones de origen e indicaciones geogrdfi-
cas

Articulo 297.- Los términos de la declaracion
de proteccion de una denominacion de origen
o indicacion geografica podran ser modifica-
dos en cualquier tiempo, de oficio o a peticion
de parte interesada, siguiendo el procedi-
miento establecido en este Capitulo.

Si la solicitud se presenta a peticion de parte
interesada, ésta debera contener lo previsto
por el articulo 274 o, en su caso, el 275 de
esta Ley, asi como un sefalamiento detallado
de las modificaciones que se solicitan y las
causas que las motivan. El Instituto resolvera
lo conducente conforme a lo establecido en
este Capitulo. ¢2 (paginas119120)
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Capitulo III

De la Autorizacion
de Uso
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Autorizacion de uso de una denominacion de origen o indicacion
geogrdfica

Articulo 298.- La autorizacion para usar una denominacion
de origen o indicaciéon geografica debera ser solicitada ante el
Instituto y se otorgara a toda persona fisica o moral que:

I.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que se dedica direc-
tamente a la extraccion, produccion o elaboracion, de los pro-
ductos protegidos por la declaracion;

Il.- Declare, bajo protesta de decir verdad, que extrae, produce
o elabora el producto protegido dentro de la zona geografica
determinada en la declaracion;

lll.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de
las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, cuando se
trate de una denominacion de origen protegida;

IV.- Presente el documento que acredite el cumplimiento de
las reglas de uso establecidas cuando se trate de una indica-
cion geografica protegida, y

V.- Cumpla con los demas requisitos que, en su caso, sehale la
declaracion.

Datos y documentos de la solicitud de autorizacion de uso
Articulo 299.- La solicitud para obtener una autorizacion de
uso de denominacion de origen o indicacion geografica debe-
ra contener los datos y acompafarse de los documentos que
sehale el Reglamento de esta Ley.

Frxamen de la solicitud

Articulo 300.- Recibida la solicitud por el Instituto y enterado
el pago de las tarifas correspondientes, se efectuara el examen
de los datos y documentos aportados. En caso de que se satis-
fagan los requisitos legales procedera su otorgamiento.

Si los documentos presentados no satisfacen los requisitos o
resultan insuficientes, se requerira al solicitante para que haga
las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto
un plazo improrrogable de dos meses.
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Siel solicitante no cumple con el requerimien-
to dentro del plazo otorgado, la solicitud se
considerara abandonada.

Duracion de la aworizacion de uso

Articulo 301.- Los efectos de la autorizacion
para usar una denominacién de origen o in-
dicacion geografica duraran diez afos, conta-
dos a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud en el Instituto y podran renovarse por
periodos de la misma duracion.

La renovacion debera solicitarse por el titular
dentro de los seis meses anteriores al venci-
miento de su vigencia. Sin embargo, el Insti-
tuto dara tramite a aquellas solicitudes que se
presenten dentro de un plazo de seis meses
posteriores a la terminaciéon de la vigencia de
la autorizacion. Vencido este plazo sin que se
presente la solicitud de renovacion, la autori-
zacion caducara.

Obligaciones del usuario autorizado

Articulo 302.- El usuario autorizado estard
obligado a usar la denominacion de origen o
indicacion geografica protegida, tal y como
aparezca en la declaracion correspondiente,
asi como a aplicar la leyenda “Denominaciéon
de Origen Protegida” o “Indicacion Geogréfica
Protegida” o las siglas “D.O.P" o “I.G.P.", segun
corresponda, a los productos amparados por
éstas.

Usos permitidos de la denominacion de uso o indi-
cacton geogrdfica

Articulo 303.- La denominacion de origen o
indicacion geografica podra usarse en publi-
cidad, documentacion comercial, empaques,
embalajes, envases o sobre los propios pro-
ductos en que sea aplicada o de cualquier otra
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manera con propdsitos comerciales.

Usos ilegales de una denominacion de origen o in-
dicacion geogrdfica

Articulo 304.- E|l uso ilegal de la denomina-
cion de origen o indicacion geografica prote-
gida serd sancionado, incluyendo los casos en
qgue venga acompanfada de expresiones tales
como “género”’, “tipo”, “manera”, “imitacion”,
“producido en”, “con fabricacion en” u otras si-
milares que creen confusion en el consumidor
o impliguen competencia desleal.

Definicion legal de uso

Articulo 305.- Se entenderd que una deno-
minacion de origen o indicacion geografica
protegida se encuentra en uso, cuando los
productos que ésta distingue lleven incor-
porada, aplicada, reproducida o grabada por
cualquier medio, la denominacién o indica-
cion protegida; cuando los productos sean
destinados para la exportacion, o cuando los
productos hayan sido puestos en el comercio
0 se encuentran disponibles en el mercado en
el pais en la cantidad y del modo que corres-
ponde a los usos y costumbres en el comercio.

Cancelacion de la autorizacion de uso

Articulo 306.- En caso de que la denomina-
cion de origen o indicacion geografica prote-
gida no sea usada en la forma establecida por
la declaracion o esta Ley, el Instituto procede-
ra a la cancelacion de la autorizacion de uso.

Transmision de la autorizacion de uso

Articulo 307.- El derecho a usar una deno-
minacion de origen o indicacion geografica
protegida podra ser transmitido por el usua-
rio autorizado en los términos de la legislacion
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comun. Dicha transmision debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos
en perjuicio de terceros, previa comprobacion de que el nuevo usuario cumple con las condi-
ciones y requisitos establecidos en esta Ley para obtener el derecho a usarlas. La transmision
surtira efectos a partir de su inscripcion.

Autorizacion del uso a distribuidores o vendedores

Articulo 308.- E| usuario autorizado de una denominacion de origen o indicacion geogréfica
protegida podra a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, Unicamente a quienes
distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio debera inscribirse en el Instituto
para que produzca efectos en perjuicio de terceros, a partir de dicha inscripcion.

El convenio debera contener una clausula en la que se establezca la obligacion del distribuidor
o comercializador de cumplir con los requisitos establecidos en las fracciones I, IV y V del arti-

culo 298y los previstos en el Reglamento de esta Ley. En caso de que el distribuidor o comer-
cializador no cumpliere con esta obligacion, procedera la cancelacion de la inscripcion.
&P (Pagina 126)

Cambios relacionados con el usuario autorizado

Articulo 309.- El usuario autorizado por el Instituto debera inscribir ante el mismo, los cambios
de nombre, denominacion o razon social o transformacion de régimen juridico, asi como los
cambios de domicilio que correspondan, en los términos previstos en el Reglamento de esta
Ley.
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Capitulo IV

De la Cesacion de
los Efectos de las
Declaraciones y de
las Autorizaciones
de Uso
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Cesacion de efectos

Articulo 310.- En el caso previsto en el articulo 269, |a decla-
racion de proteccion de una denominacion de origen o indi-
cacion geografica dejara de surtir efectos por otra declaracion
del Instituto, publicada en el Diario Oficial, aplicandose en lo
que resulte conducente, el procedimiento previsto en el Capi-
tulo Il de este Titulo. 2 (paginam7)

Nulidad de la autorizacion de uso

Articulo 311.- La autorizaciéon de uso de una denominacion
de origen o indicaciéon geografica protegida serd nula cuando
se otorgue:

l.- En contravencion a las disposiciones de esta Ley, o

Il.- Con base en datos o documentos falsos.

Cancelacion de la autorizacion de uso

Articulo 312.- Procederd la cancelacion de la autorizacion de
uso de una denominaciéon de origen o indicacion geografica
protegida cuando el usuario autorizado:

l.- La use en forma diferente a la establecida en |la declaracion
de proteccion, o lo dispuesto por esta Ley;

Il.- Omita aplicar las leyendas o siglas a las que se refiere el
articulo 302 de esta Ley;

lll.- No acredite el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana
que resulte aplicable, tratandose de una denominacion de ori-
gen protegida, o

IV.- No acredite el cumplimiento de las reglas de uso, en el
caso de una indicacion geografica protegida.

Caducidad de la aurorizacion de uso
Articulo 313.- La autorizacion de uso caducara:

I.- Cuando deje de usarse durante los tres aflos inmediatos an-
teriores a la solicitud de declaraciéon administrativa de caduci-
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dad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto, o

Il.- Por terminacién de su vigencia.

Tramitacion de oficio o a peticion de parte de las declaraciones administrativas

Articulo 314.- Las declaraciones administrativas de nulidad, cancelacion y caducidad se haran
por el Instituto de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico Federal.

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

132 www.arochilindner.com



AROCHI @ LINDNER

ABOGADOS | ATTORNEYS AT LAW | EST. 1994

Capitulo V

Del Reconocimiento
a las Denomina-
ciones de Origen e
Indicaciones
Geograficas Protegi-
das en el Extranjero
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Reconocimiento de denominaciones de origen e indicaciones geogrd-
[ficas extranjeras

Articulo 315.- El Instituto reconocerd a las denominaciones
de origen o indicaciones geograficas protegidas en el extran-
jero, en términos de los Tratados Internacionales y conforme a
lo previsto en el presente Capitulo.

Inscripcion de denominaciones de origen e indicaciones geogrdficas

extranjeras

Articulo 316.- El Instituto inscribird las denominaciones de
origen o indicaciones geograficas protegidas en el extranjero,
en el registro creado para tal efecto. La solicitud de inscripcion
debera presentarse por el titular de las mismas y cumplir con
los siguientes requisitos:

I.- Senalar el nombre, nacionalidad, domicilio y correo electro-
nico del solicitante;

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

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

IV.- Senalar la traduccion al idioma espanol o la transliteracion
al alfabeto latino internacional moderno de la denominacion
de origen o indicacion geografica protegida, en su caso;

V.- Acompafar el comprobante de pago de la tarifa correspon-
diente,y

VI.- Los demas que establezca el Reglamento de esta Ley.

Impedimentos para la inscripcion de denominaciones de origen e in-
dicaciones geogrdficas extranjeras

Articulo 317.- No se inscribird en el registro de denominacio-
nes de origen o indicaciones geograficas protegidas en el ex-
tranjero, la denominacion o indicacion que se encuentre en
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alguno de los impedimentos a los que hace
referencia el articulo 271 de esta Ley.
&P (Pagina?)

Lxamen de la solicitud de inscripcion

Articulo 318.- Recibida la solicitud, el Institu-
to procedera a realizar un examen, a fin de ve-
rificar si ésta cumple con los requisitos a que
se refiere el articulo 316 de esta Ley.

&P (Pagina13))

Si la solicitud o la documentacion exhibida
no cumple con los requisitos legales o regla-
mentarios o si existe algun impedimento, el
Instituto lo comunicara por escrito al solicitan-
te otorgandole un plazo de dos meses para
qgue subsane los errores u omisiones en los
que hubiese incurrido y manifieste lo que a su
derecho convenga, siendo aplicable el plazo
adicional establecido en el articulo 279 de la
presente Ley. ¢ (pagina122)

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

Publicacion de las solicitudes de inscripcion
Articulo 319.- Cuando los documentos pre-
sentados satisfagan los requisitos legales, el
Instituto publicara en el Diario Oficial:

I.- El nombre y nacionalidad del solicitante;

Il.- El senalamiento de la denominacion de
origen o indicacion geografica, el producto
o productos protegidos y el territorio o zona
geografica de su extraccion, produccion o ela-
boracion, conforme al documento mediante
el cual se acreditd la proteccion en el pais de
origen;
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Ill.- La traduccion al idioma espanol o la trans-
literacion al alfabeto latino internacional mo-
derno de la denominacion de origen o indica-
cion geografica protegida, en su caso, y

IV.- El domicilio en el que se encontrara abier-
to para consulta publica el expediente de la
solicitud de declaracion y en el que se recibi-
ran los documentos relacionados con la mis-
ma.

Oposticion, observaciones u objeciones a la inscrip-
con

Articulo 320.- El Instituto otorgard un plazo
improrrogable de dos meses, contados a par-
tir de la fecha de publicacion en el Diario Ofi-
cial, para que cualquier tercero que justifique
su interés presente su oposicion a la solicitud
de reconocimiento y formule observaciones
U objeciones respecto al cumplimiento de lo
establecido en los articulos 271 y 316 de la
presente Ley. ¢ (paginas1713)

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

Plazo de respuesta a la oposicion

Articulo 321.- El Instituto notificara al solici-
tante sobre las oposiciones recibidas, otorgan-
dole un plazo improrrogable de dos meses,
contado a partir de la fecha en que surta efec-
tos la notificacion respectiva, para manifestar
lo que a su derecho convenga en relacién con
la oposiciéon, observaciones u objeciones pre-
sentadasy, en su caso, presente pruebas.
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Procedimiento de oposicion

Articulo 322.- Al tramite de inscripcion del
reconocimiento previsto en el presente Capi-
tulo resultan aplicables, en lo que no se opon-
ga, las disposiciones establecidas en los arti-
culos 284, 285 y 286 de esta Ley.

&P (Pagina123)

Notificacion de la denegacion de la inscripcion
Articulo 323.- En caso de que el Instituto nie-
gue la inscripcion, lo comunicara por escrito al
solicitante y, en su caso, a los oponentes, ex-
presando los motivos y fundamentos legales
de su resolucion.

Publicacion de la inscripcion de una denomina-
cton de origen o indicacion geogrdfica extranjera
Articulo 324.- En caso de que la resolucion
sea favorable, el Instituto procedera a la ins-
cripcion del reconocimiento de la denomina-
cion de origen o indicacion geografica prote-
gida en el extranjeroy ordenara la publicacion
en el Diario Oficial de lo siguiente:

l.- El nombre, nacionalidad y domicilio del ti-
tular del registro;

Il.- La denominaciéon de origen o indicacion
geografica, el producto o productos protegi-
dos, el territorio o zona geografica de su ex-
traccion, produccion o elaboracion y, en su
caso, la vigencia de la protecciéon, conforme
al documento mediante el cual se acreditoé la
proteccion en el pais de origen, y

Ill.- La traduccion al idioma esparnol o la trans-
literacion al alfabeto latino internacional mo-
derno de la denominacion de origen o indica-
cion geografica protegida, en su caso.
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Derechos y facultades del titular de la inscripcion
Articulo 325.- El titular de la inscripcion de
reconocimiento a una denominacion de ori-
gen o indicacion geografica protegida en el
extranjero tendra la facultad de egjercer las ac-
ciones legales de proteccion de los derechos
sobre el mismo.

Agotamiento de derechos

Articulo 326.- El reconocimiento de una de-
nominacion de origen o indicacion geografica
protegida en el extranjero no producira efecto
contra cualquier persona que comercialice,
distribuya, adquiera o use el producto al cual
se apligue dicha denominacion o indicacion,
luego que el producto hubiera sido introdu-
cido licitamente en el comercio por su titular
o por la persona a quien le haya concedido li-
cencia.

Queda comprendida en este supuesto, la im-
portacion de los productos legitimos a los que
se aplique la denominaciéon de origen o indi-
cacion geografica protegida en el extranjero,
que realice cualquier persona para su uso, dis-
tribucion o comercializacion en México.

La realizacion de cualquier actividad contem-
plada en el presente articulo no constituira
infraccion administrativa o delito en los termi-
nos de esta Ley.

Nulidad y cancelacion de la inscripcion

Articulo 327.- La inscripcion del reconoci-
miento de una denominacién de origen o in-
dicacion geografica protegida en el extranjero
dejara de surtir efectos por:

I.- Nulidad, en cualquiera de los siguientes ca-
SOs:
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a) Cuando se otorgue en contravencion a las disposiciones de esta Ley, o

b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos.

Il.- Cancelacion, cuando el documento al que se refiere la fraccion Il del articulo 316, deje de
surtir efectos en el pais de origen. ¢ (pagina 12

La declaracion de nulidad o cancelacion de la inscripcion se hara administrativamente por el

Instituto de oficio, a peticion de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga algun in-
terés la Federacion.
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TITULO SEXTO

De los Procedimientos
de Declaracion Adminis-
trativa

Capitulo1

Disposiciones
Generales
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Procedimeentos de declaracion administranva

Articulo 328.- Las solicitudes de declaracion administrativa
de nulidad, caducidad, cancelaciéon e infraccion que establece
esta Ley, se sustanciaran y resolveran con arreglo al procedi-
miento que sehala este Capitulo y las formalidades que esta
Ley preveé.

Inicio del procedimiento de declaracion administrativa

Articulo 329.- El Instituto podra iniciar el procedimiento de
declaracion administrativa de oficio o a peticion de quien ten-
ga interés juridico.

Cualqguier persona podra presentar informacion que le permi-

ta al Instituto, determinar el inicio de un procedimiento de de-
claracion administrativa de oficio de considerarlo procedente.

Soliciiud de declaracion admnisiranva

Articulo 330.- La solicitud de declaracién administrativa que
se interponga deberd contener los siguientes requisitos:

l.- El nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

Il.- El domicilio para oir y recibir notificaciones, y una direccion
de correo electronico;

lll.- El nombre y domicilio de la contraparte o de su represen-
tante legal;

IV.- El objeto de la solicitud, detallandolo en términos claros y
precisos;

V.- La descripciéon de los hechos;
VI.- Las pruebas que ofrezca, en su caso, y

VIIL.- Los fundamentos de derecho relacionados con el objeto
de su solicitud.
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Pruebas y pruebas supervenientes

Articulo 331.- Con la solicitud de declara-
cion administrativa deberan presentarse, en
original o copia certificada, los documentos y
constancias en que se funde la acciéon y ofre-
cerse las pruebas correspondientes.

Las pruebas que se presenten posteriormente
no seran admitidas, salvo que fueren superve-
nientes.

El solicitante debera exhibir el nUmero de co-
pias simples de la solicitud y de los documen-
t0s anexos, necesarios para correr traslado a la
contraparte.

Cuando se ofrezca como prueba algun docu-
mento que obre en los archivos del Instituto,
el solicitante podra pedir se expida, a su costa,
copia certificada de éste o se realice el cotejo
respectivo; asi como la expedicion de las co-
pias simples de dicho documento necesarias
para el traslado, sefhalando el expediente en el
cual se encuentre.

Requerimiento de requisitos o documentos
Articulo 332.- Sj el solicitante no cumpliere
con los requisitos a que se refieren los arti-
culos 330 y 331 de esta Ley u omita el do-
cumento con el que se acredite la personali-
dad, el Instituto le requerira, por una sola vez,
subsane la omision en que incurrié o haga las
aclaraciones que correspondan, en un plazo
de ocho dias. De no cumplir el requerimiento
en el plazo otorgado, el Instituto desechara la
solicitud. @2 (paginas135136)

Admisibilidad de pruebas

Articulo 333.- En los procedimientos de de-
claracion administrativa se admitiran toda
clase de pruebas, excepto la testimonial y con-
fesional, salvo que el testimonio o la confesion
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estén contenidos en documental, asi como las
que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo an-
terior, para los efectos de esta Ley, se otorga-
ra valor probatorio a las facturas expedidas vy
a los inventarios elaborados por el titular o su
licenciatario, que estén relacionados con los
hechos objeto de prueba.

Pruebas bajo control de la parte contraria
Articulo 334.- Para la comprobacion de he-
chos que puedan constituir violacion de algu-
no o algunos de los derechos que protege esta
Ley, o en los procedimientos de declaracion
administrativa, el Instituto podra valerse de
los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto in-
fractor hayan presentado las pruebas sufi-
cientes a las que razonablemente tengan
acceso como base de sus pretensiones y ha-
yan indicado alguna prueba pertinente para
la sustentacion de dichas pretensiones que
esté bajo el control de la contraria, el Instituto
podrd ordenar a ésta la presentacion de dicha
prueba, con apego, en su caso, a las condicio-
nes que garanticen la proteccion de informa-
cion confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infrac-
tor nieguen el acceso a pruebas o No propor-
cionen pruebas pertinentes bajo su control en
un plazo razonable, u obstaculicen de manera
significativa el procedimiento, el Instituto po-
drd dictar resoluciones preliminares y defini-
tivas, de naturaleza positiva o negativa, con
base en las pruebas presentadas, incluyendo
los argumentos presentados por quien resulte
afectado desfavorablemente con la denega-
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cion de acceso a las pruebas, a condicion de
que se conceda a los interesados la oportuni-
dad de ser oidos respecto de los argumentos
y las pruebas presentadas.

Carga de la prueba en procedimientos de infrac-
cton de patentes de procesos

Articulo 335.- Cuando la materia objeto de Ia
patente sea un proceso para la obtencion de
un producto, en el procedimiento de declara-
cion administrativa de infraccion, el presunto
infractor debera probar que dicho producto
se fabricd bajo un proceso diferente al paten-
tado cuando:

I.- El producto obtenido por el proceso paten-
tado sea nuevo, o

Il.- Exista una probabilidad significativa de que
el producto haya sido fabricado mediante el
proceso patentadoy el titular de la patente no
haya logrado, no obstante haberlo intentado,
establecer el proceso efectivamente utilizado.

Nodificacion de la solicitud y plazos

Articulo 336.- Admitida la solicitud de decla-
racion administrativa, el Instituto correra tras-
lado con la copia simple de ésta asi como de
los documentos que le acompanan, al titular
afectado o al presunto infractor para que ma-
nifiesten lo que a su derecho convenga y pre-
senten las pruebas correspondientes, dentro
de los siguientes plazos:

.- Un mes, si se trata de una solicitud de decla-
racion administrativa de nulidad, caducidad o
cancelacion, o

Il.- Diez dias habiles, si se trata de una solicitud
de declaraciéon administrativa de infraccion
qgue no amerite visita de inspeccién o, en su
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caso, conforme a lo dispuesto por el articulo
360 fraccion IX. ¢? (pagina143)

La notificacion se hara en el domicilio sefa-
lado por el solicitante de la declaracion admi-
nistrativa. Cuando no haya sido posible prac-
ticarla en dicho domicilio, se llevard a cabo en
términos de lo dispuesto por el articulo 369
de esta I—ey 00 (Pagina 147)

Incidentes de previo y especial pronunciamiento
Articulo 337.- En el procedimiento de decla-
racion administrativa no se sustanciaran inci-
dentes de previo y especial pronunciamiento
sino que se resolveran al emitirse la resolucion
que proceda.

Nodificacion de la solicitud en procedimientos de
oficto

Articulo 338.- Cuando el Instituto inicie de
oficio el procedimiento de declaracion admi-
nistrativa, la notificacion al titular afectado o,
en su caso, al presunto infractor se hara de
conformidad al Capitulo Il del presente Titulo.

Fiscrito de contestacion

Articulo 339.- El escrito en que el titular afec-
tado o, en su caso, el presunto infractor formu-
le sus manifestaciones debera contener:

I.- El nombre del titular afectado o del presun-
to infractor y, en su caso, de su representante
legal;

Il.- El domicilio para oir y recibir notificaciones,
y una direcciéon de correo electréonico;

Ill.- Las excepciones y defensas, en su caso;

IV.- Las manifestaciones u objeciones a cada
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uno de los puntos de la solicitud de declara-
cion administrativa;

V.- Las pruebas que ofrezca, en su caso, y
VI.- Los fundamentos de derecho.

Para la presentacion del escrito y el ofreci-
miento de pruebas serd aplicable lo dispuesto
en el articulo 331 de esta Ley. (2 (pagina13s)

Pruebas provenientes del extranjero

Articulo 340.- Cuando el titular afectado o,
en su caso, el presunto infractor no pueda ex-
hibir 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 ofrezca en su escrito y
haga el sefalamiento respectivo.

Alegatos

Articulo 341.- Previo a la emisién de la reso-
lucion, el Instituto pondra a disposicion de las
partes las actuaciones que obren en el expe-
diente, para que en un plazo de diez dias for-
mulen alegatos. De presentarse, seran toma-
dos en cuenta en la resolucion que se emita.

Resolucion

Articulo 342.- Una vez que el titular afectado
o el presunto infractor presente sus manifes-
taciones o, en su caso, se exhiban los alegatos,
se dictara la resolucion administrativa que
proceda, previo estudio de los antecedentes
relativos y desahogadas las pruebas que lo re-
quieran.

Tratandose de procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion, en la misma re-
solucion se impondra la sancién, cuando ésta
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sea procedente.

La resolucion definitiva se notificard a los in-
teresados en el domicilio sefhalado en el expe-
diente o, en su caso, mediante publicacion en
los términos del articulo 369 de esta Ley.

&P (Pagina147)

Resolucion condenatoria de darios y perjuicios
Articulo 343.- En el incidente al que se refiere
el articulo 397 de esta Ley, considerando los
elementos aportados por las partes, el Institu-
to podra condenar al infractor al pago de los
dafos y perjuicios causados al titular afectado.
Para tal efecto, la resolucion debera sefalar ex-
presamente: ¢ (pagina1sy)

.- La existencia de la relacion de causalidad
entre la conducta infractora y la lesion produ-
cida al titular afectado, y

Il.- La determinacion del dafo o perjuicio oca-
sionado.

Medidas provisionales

Articulo 344.- En los procedimientos relati-
VvOs a la presunta violacion de alguno de los de-
rechos que protege esta Ley, el Instituto podra
adoptar las siguientes medidas:

Retiro de circulacion de mercancias

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

Retiro de circulacion de obyjetos fabricados o usa-
dos tlegalmente; empaques, envases, embalajes,
papeleria y material publicitario; anuncios, letre-

ros; utensilios
Il.- Ordenar se retiren de |a circulacion:
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a) Los objetos fabricados o usados ilegalmen-
te;

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 fabricacion, elaboracion u ob-
tencion de cualquiera de los seflalados en los
incisos a), b) y c¢), anteriores;

Prohibicion inmediata de comercializacion
Il.- Prohibir, de inmediato, la comercializacion
0 uso de los productos con los que se viole un
derecho de los protegidos por esta Ley;

Aseguramiento de bienes

IV.- Ordenar el aseguramiento de bienes, mis-
mo que se practicara conforme a lo dispuesto
en los articulos 362 a 365; (2 (pagina144)

Suspension de actos que constituyan una infrac-
con
V.- Ordenar al presunto infractor o a terceros
la suspension o el cese de los actos que consti-
tuyan una violacion a las disposiciones de esta
Ley;

Medidas en frontera

VI.- Ordenar la suspension de la libre circula-
cion de mercancias destinadas a la importa-
cion, exportacion, transito o, en su caso, cual-
quier régimen aduanero, que constituyan una
violacion a las disposiciones de esta Ley, de
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conformidad con los ordenamientos legales
aplicables en materia aduanera;

Suspension, blogueo, remocion de contenidos o

cese de actos infractores en el entorno digital

VII.- Ordenar al presunto infractor o a terceros
la suspension, blogqueo, remocion de conteni-
dos o cese de los actos que constituyan una
violacion a esta Ley a través de cualquier me-
dio virtual, digital o electrénico, conocido o por
conocerse, y

Suspension de la prestacion del servicio o clausura

del establecimiento

VIIl.- Ordenar se suspenda la prestacion del
servicio o se clausure el establecimiento cuan-
do las medidas que se prevén en las fracciones
anteriores no sean suficiente para prevenir o
evitar la violacion a los derechos protegidos
por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el
comercio, los comerciantes o prestadores ten-
dran la obligacion de abstenerse de su enaje-
naciéon o prestacion a partir de la fecha en que
se les notifique la resolucion.

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

En caso de que la persona fisica o moral a la
cual le fueron impuestas las medidas, no acate
lo ordenado en las mismas, se hard acreedor a
las sanciones previstas en las fracciones | o Il
del articulo 388 de esta Ley. (2 (pagina1ss)
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El Instituto podra adoptar de oficio las medi-
das provisionales previstas en este articulo, de
considerarlo procedente.

Medidas provisionales y fianza

Articulo 345.- Para determinar la practi-
ca de las medidas a que se refiere el articulo
anterior, el Instituto deberd realizar un anali-
sis ponderado de la apariencia del buen de-
recho y la no contravencion de disposiciones
de orden publico y que no se afecte al interés
general; ademas tomara en consideracion la
gravedad de la infraccion y la naturaleza de la
medida solicitada, para lo cual requerird al so-
licitante que:

l.- Acredite ser el titular del derecho y cual-
quiera de los siguientes supuestos:

a) La existencia de una violacion a su derecho;

b) Que la violacién a su derecho sea inminen-
te;

c) La existencia de la posibilidad de sufrir una
afectacion irreparable, o

d) La existencia de temor fundado de que las
pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alte-
ren.

Elacreditamiento de la titularidad del derecho
no sera exigible cuando se trate de infraccio-
nes administrativas que no impliquen la vio-
lacion a un derecho de propiedad industrial;

Il.- Otorgue fianza o billete de depdsito sufi-
ciente para responder por la afectacion que
se pudiera causar a la persona en contra de
quien se haya solicitado la medida.
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Para determinar el importe de la fianza o bille-
te de depdsito el Instituto tomara en conside-
racion los elementos que aporte el solicitante,
asi como los que se desprendan de las actua-
ciones en el expediente.

El Instituto podra requerir al solicitante la am-
pliacion de la fianza, cuando de la practica de
las medidas se desprenda que la otorgada
inicialmente resulta insuficiente para respon-
der de la afectacion que se pudiera causar a la
persona en contra de quien se haya solicitado
la medida.

Este requisito no sera exigible cuando la im-
posicion de medidas provisionales se adopte
de oficio por parte del Instituto, y

lll.- Proporcione la informacion necesaria para
la identificacion de los bienes, servicios o es-
tablecimientos fisicos o plataformas digitales
con los cuales o en donde se comete la viola-
cion a los derechos que protege esta Ley.

Contrafianza y medidas provisionales

Articulo 346.- La persona contra la que se
haya adoptado las medidas a que se refiere el
articulo 344 de esta Ley, podra exhibir con-
trafianza para responder de la afectacion que
se causen al solicitante de la misma a efecto
de obtener su levantamiento. 2 pagina 1ss)

Para resolver si procede levantar las medidas
el Instituto, considerando la apariencia del
buen derechoy con los elementos que le pro-
porcionen las partes, deberd analizar y ponde-
rar si la afectacion que podria sufrir la persona
a quien se le impusieron las medidas es mayor
a la que se pueden provocar a la persona que
las solicite y que no se afecten al orden publico
o interés general.
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Vigencia de la fianza y contrafianza

Articulo 347.- La fianza o contrafianza a que
se refieren los articulos 345 y 346 de esta
Ley deberdn mantenerse vigentes durante
el tiempo que dure el procedimiento lo cual
debera acreditarse por la parte interesada, en
caso contrario, se ordenara el levantamiento o
imposicion de las medidas.

Observaciones a las medidas provisionales
Articulo 348.- La persona en contra de quien
se haya ordenado alguna de las medidas a
que se refiere el articulo 344 de esta Ley, ten-
drd un plazo de diez dias para presentar ante
el Instituto las observaciones que tuviere res-
pecto de dicha medida. ¢ (pagina 138)

El Instituto podra modificar los términos de
la medida que se haya adoptado tomando en
consideracion las observaciones que se le pre-
senten.

Responsabilidad por imposicion de medidas pro-
vistonales

Articulo 349.- E| solicitante de las medidas
provisionales a que se refiere el articulo 344
sera responsable del pago por la afectacion
causada a la persona en contra de quien se
hubiesen ejecutado cuando: ¢ (Pagina138)

I.- La resolucion definitiva sobre el fondo de la
controversia declare que no existio violacion ni
amenaza de violacion a los derechos del solici-
tante de la medida, y

Il.- Se haya solicitado una medida provisional
y No se hubiese presentado la demanda o soli-
citud de declaracion administrativa de infrac-
cion ante la autoridad competente o ante el
Instituto respecto del fondo de la controversia,
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dentro de un plazo de veinte dias contados a
partir del dia habil siguiente a la ejecucion de
la medida.

Destino de la fianza o contrafianza

Articulo 350.- Cuando se resuelva el proce-
dimiento de declaracion administrativa de in-
fraccion, el Instituto pondra a disposicion del
afectado la fianza o contrafianza que, en su
caso, se hubiesen exhibido.

Lo anterior, con independencia de la indem-
nizacion por los dafos y perjuicios que corres-
pondan al titular afectado sobre el fondo de |a
controversia.

Levantamiento o definitividad de las medidas pro-
vistonales

Articulo 351.- E| Instituto decidira en la reso-
lucion definitiva del procedimiento de decla-
racion administrativa de infraccion, sobre el
levantamiento o definitividad de las medidas
adoptadas.

Factores adicionales para imponer medidas provi-
stonales

Articulo 352.- En cualquier medida provi-
sional que se practique, debera cuidarse que
ésta no sirva como medio para violar secretos
industriales o para realizar actos que constitu-
yan competencia desleal.

Confidencialidad de documentos relativos a medi-
das

Articulo 353.- El solicitante solo podra utilizar
la documentacion relativa a la practica de una
medida provisional para iniciar el juicio corres-
pondiente o para exhibirla en los autos de los
procesos en tramite, con prohibicién de usar-
la, divulgarla o comunicarla a terceros.
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Capitulo 11

De la Inspecciéon
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Procedimientos para inspeccion y vigilancia

Articulo 354.- Para comprobar el cumplimiento de lo dis-
puesto en esta Ley y demads disposiciones derivadas de ella, el
Instituto realizara la inspeccion y vigilancia, conforme a los si-
guientes procedimientos:

l.- Requerimiento de informes y datos, y

Il.- Visitas de inspeccion.

Requerimiento de informes y datos

Articulo 355.- Toda persona tendra obligacion de proporcio-
nar al Instituto, dentro del plazo de quince dias, los informes y
datos que se le requieran por escrito, relacionados con el cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Ley y demas disposi-
ciones derivadas de ella.

El incumplimiento a la obligacion sefalada en el parrafo ante-
rior, sin causa justificada, se sancionara en términos de la frac-
cion | del articulo 388 de esta Ley.

Practica de visitas de inspeccion

Articulo 356.- Las visitas de inspeccion se practicaran en dias
y horas habiles y Unicamente por personal autorizado por el
Instituto, previa identificacion y exhibicion del oficio de comi-
sion respectivo.

El Instituto podra autorizar se practiquen también en diasy ho-
ras inhabiles a fin de evitar la comision de infracciones, caso en
el cual en el oficio de comision se expresara tal autorizacion.

Durante el desarrollo de las diligencias, el personal comisio-
nado a las visitas de inspeccion podra tomar fotografias, video
filmaciones o recabar pruebas con cualquier otro instrumento
considerado como admisible, en términos de las disposiciones
legales aplicables. Las fotografias que se tomen, los videos que
se filmeny las demas probanzas recabadas con los instrumen-
tos reconocidos por el presente articulo, podran ser utilizados
por el Instituto como elementos con pleno valor probatorio.
El solicitante de la visita de inspeccion podra proporcionar los
medios necesarios para tal efecto.
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Acceso al establecimiento visitado y oposicion

a visita de inspeccion

Articulo 357.- Los propietarios o encargados
de establecimientos en que se fabriquen, al-
macenen, 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 inspeccion, siempre que se cumplan los
requisitos establecidos en el articulo anterior.

Sise negara el acceso del personal comisiona-
do a los establecimientos a los que se refiere
el parrafo previo o si de cualquier manera hu-
biera oposicion a la realizacion de la visita de
inspeccion, dicha circunstancia se hara cons-
tar en el acta respectiva, se presumiran ciertos
los hechos que se le imputen en los procedi-
mientos de declaracion administrativa corres-
pondiente, y se impondran las sanciones pre-
vistas en las fracciones | o lll del articulo 388
de esta Ley. 2 (paginaiss)

Visitas de inspeccion

Articulo 358.- Se entiende por visitas de ins-
peccion las que se practiquen en los lugares
en que se fabriquen, almacenen, transporten,
expendan o comercialicen productos o en que
se presten servicios, con objeto de examinar
los productos, las condiciones de prestacion
de los serviciosy los documentos relacionados
con la actividad de que se trate, ya sea en es-
tablecimientos fisicos o plataformas digitales.

Acta de la visita de inspeccion

Articulo 359.- De toda visita de inspeccion
se levantard acta circunstanciada en presen-
cia de dos testigos propuestos por la persona
con la que se hubiese entendido la diligencia
o por el inspector que la practico, si aquélla se
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hubiese negado a proponerlos.

Si la persona con quien se entendi¢ la diligen-
cia o los testigos no firman el acta, o se niega a
aceptar copia de la misma, 0 No se proporcio-
nan testigos para firmar la misma, dichas cir-
cunstancias se asentaran en la propia acta sin
que esto afecte su validez y valor probatorio.

Requisitos del acta de la visita de inspeccion
Articulo 360.- En las actas se hara constar:

I.- La hora, dia, mesy afo en que se practique
la diligencig;

Il.- La calle, numero, poblacion y entidad fe-
derativa en que se encuentre ubicado el lugar
donde se practique la visita;

lIl.- El numero y fecha del oficio de comision
que la motivo, incluyendo la identificacion del
inspector;

IV.- El nombre y caracter de la persona con
quien se entendio la diligencig;

V.- El nombre y domicilio de las personas que
fungieron como testigos, sea que hubieran
sido designadas por el visitado o, en su defec-
to, por el inspector;

VI.- La menciéon de la oportunidad que se dio
al visitado de ejercer su derecho de hacer ob-
servaciones al inspector durante la practica de
la diligencig;

VII.- Los datos relativos a la actuacion, inclu-
yendo el reporte de cualquier circunstancia o
hecho que haya observado durante la practica
de la diligencia, aun cuando dicha circunstan-
cia o hecho no estén contenidos en los puntos
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del acta de inspeccion, y la mencion de si se
han tomado fotografias, realizado video filma-
ciones o recabado otros elementos de prue-
ba durante el desarrollo de la diligencia. En su
caso, dichos elementos se deberan anexar al
acta correspondiente;

VIII.- La declaracion del visitado, si quisiera ha-
cerla;

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

X.- El nombre y firma de quienes intervinie-
ron en la diligencia, incluyendo al inspector, y
en su caso, la indicacion de que el visitado se
nego a firmar el acta.

Observaciones v pruebas sobre la visita de inspec-
con

Articulo 361.- Al hacer observaciones duran-
te la diligencia o por escrito, los visitados po-
dran ofrecer pruebas en relacion con los he-
chos contenidos en el acta.

Aseguramiento precautorio de bienes

Articulo 362.- Si durante la diligencia se
comprobara fehacientemente la comision de
cualquiera de los actos o hechos previstos en
los articulos 386 0 402 de esta Ley, el inspec-
tor asegurarg, 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 inspeccion.

00 (Paginas 151159)
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Si se trata de hechos posiblemente constituti-
vos de delitos, el Instituto lo hara constar en la
resolucion que emita al efecto.

Lntrega del acta de la visita de inspeccion
Articulo 363.- Del acta levantada se dejard
copia a la persona con quien se entendid la
diligencia, aun cuando se hubiese negado a
firmarla, lo que no afectara su validez.

Bienes obyeto del aseguramiento precautorio
Articulo 364.- E| aseguramiento a que se re-
fiere el articulo 362 de esta Ley podra recaer
€N ¢ (Pagina 144)

l.- Equipo, instrumentos, maquinaria, dispo-
sitivos, disefos, especificaciones, planos, ma-
nuales, moldes, clisés, placas, y en general de
cualquier otro medio empleado en la realiza-
cion de los actos o hechos considerados en
esta Ley como infracciones o delitos;

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

Ill.- Mercancias, productosy cualesquiera otros
bienes en los que se materialice la infraccion a
los derechos protegidos por esta Ley.

Depositario de bienes asegurados

Articulo 365.- En el aseguramiento de bie-
nes a que se refiere el articulo anterior, podra
designarse como depositario al encargado o
propietario del establecimiento en el que se
encuentren, si éste es fijo. Si no lo fuere, se de-
signara ala persona o institucion que sefnale el
solicitante de la medida, bajo su responsabili-
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dad o, en su caso, los productos se concentraran en el Instituto.

La mercancia asegurada debera de estar en todo momento a disposicion del Instituto y cual-
quier cambio de situacion de la misma debera ser comunicado a éste.

Cuando el Instituto requiera la mercancia y ésta no sea proporcionada, el depositario se hara
acreedor a la sancion prevista en la fraccion | del articulo 388 de esta Ley, sin perjuicio de las
acciones civiles o penales que correspondan, salvo causa justificada. 42 pagina 1)

Destino de bienes asegurados

Articulo 366.- En el caso de que la resolucion definitiva sobre el fondo de la controversia de-
clare que se ha cometido una infraccion administrativa, el Instituto otorgara un plazo de quince
dias contados a partir a que se les dé vista, con el fin de que las partes manifiesten su acuerdo
sobre el destino de los bienes asegurados y, en caso de no recibir propuesta alguna, podra or-
denar:

l.- La donacién de los bienes a dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal,
entidades federativas, municipios, instituciones publicas, de beneficencia o de seguridad social,
cuando no se afecte el interés publico, o

Il.- La destruccion de los mismos, sin compensacion alguna.

Lo anterior, sin perjuicio del acuerdo al que pudieran llegar las partes sobre el destino de los
bienes asegurados durante la tramitacion del procedimiento.
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Capitulo III

De las Notifica-
ciones
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Medios de notificacion

Articulo 367.- En los procedimientos de declaracion admi-
nistrativa, las notificaciones, emplazamientos, requerimientos,
solicitud de informes o documentos, resoluciones administra-
tivas definitivas y demas actos emitidos por el Instituto, podran
realizarse:

Nodificacion personal

l.- Personalmente con quien deba entenderse la diligencia,
en las oficinas del Instituto o en el domicilio seflalado para tal
efecto en el expediente;

Nodificacion por correo certficado
Il.- Por correo certificado con acuse de recibo o servicios de
mensajeria;

Notificacion por medios de comunicacion electronica o cualguier me-

dio aceptado por el promovente

lll.- A través de medios de comunicacion electréonica o cual-
quier otro medio, cuando asi lo haya aceptado expresamente
el promovente y siempre que pueda comprobarse fehaciente-
mente la recepcion de los mismos;

Nodificacion por edicto

IV.- Por edicto, cuando se desconozca el domicilio de la perso-
na a quien deba notificarse, haya desaparecido, se ignore su
domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado re-
presentante legal.

Para el caso de procedimientos de declaracion administrativa
de nulidad, cancelaciéon y caducidad, previo a la notificacion
por edicto, el solicitante deberd agotar los domicilios sefalados
por el titular afectado en el expediente de la patente, registro,
publicacion o autorizacion respectivo, y

Notificacion mediante la Gaceta de la Propiedad Industrial
V.- Mediante Gaceta.

Notificaciones personales
Articulo 368.- Las notificaciones seran personales:
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I.- Para emplazar al titular afectado o presunto infractor, y

Il.- Cuando el Instituto estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia,
deban ser personales, y asi lo ordene expresamente.

En los procedimientos de declaracion administrativa de infraccion, en donde se haya practica-
do una visita de inspeccion, se considerara legalmente realizada la notificacion con la persona
con la que se entendiod la diligencia, en términos del articulo 360 fraccion IX de la presente Ley.

Notificaciones por edictos

Articulo 369.- Cuando no haya sido posible el emplazamiento a que se refiere el articulo ante-
rior por cambio de domicilio, tanto en el sefhalado por el solicitante como en aquéllos que obren
en el expediente que corresponda, y se desconozca el nuevo, la notificacion se hara por edicto, a
costa de quien intente la accion por medio de publicacion en el Diario Oficial y en un periédico
de los de mayor circulacion de la Republica, por una sola vez. En la publicacion se dara a cono-
cer un extracto de la solicitud de declaracion administrativa y se sefialara el plazo con que cuen-
ta el titular afectado o presunto infractor para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Fecha de notficacion por edictos

Articulo 370.- En las notificaciones por edictos se tendra como fecha de notificacion la de la
ultima publicacion en el Diario Oficial y en uno de los periddicos diarios de mayor circulacion
en el territorio nacional.

Nodficaciones por Gaceta

Articulo 371.- En el caso de las notificaciones que no deban practicarse de manera personal,
se dara prioridad a la notificacion por Gaceta.
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Capitulo IV

De la Conciliaciéon
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Objeto de la conciliacion

Articulo 372.- En los procedimientos de declaracion admi-
nistrativa de infraccion, el Instituto buscara en todo momento
conciliar los intereses de los involucrados, conforme a las reglas
establecidas en el presente Capitulo.

Solicitud de conciliacion

Articulo 373.- La conciliacion podra ser solicitada por cual-
quiera de las partes, en cualquier etapa procesal, siempre y
cuando no haya sido emitida la resolucion sobre el fondo de la
controversia.

En la conciliacion, el Instituto no se pronunciara sobre cuestio-
nes de fondo, quedando bajo la responsabilidad de las partes
los acuerdos que se adopten.

Propuesta de conciliacion

Articulo 374.- Al momento de solicitar la conciliacion, el soli-
citante deberd presentar los términos de la propuesta concilia-
toria. Ademas deberd exhibir copias simples de dicho escrito y
SuUs anexos, a efecto de correr traslado a su contraparte.

Aceptacion, negativa y contrapropuesta de conciliacton

Articulo 375.- Una vez admitida la solicitud de conciliacién, el
Instituto dara vista a la contraparte para que en el plazo de cin-
co dias habiles, manifieste su aceptacion o negativa a negociar
un convenio, apercibido que de no dar respuesta dentro del
plazo seflalado, se tendra por contestada en sentido negativo.

En caso de que la contraparte acepte iniciar la negociacion del
convenio, podra aceptar la propuesta inicial del solicitante o,
en su caso, presentar una contrapropuesta, debiendo exhibir
copias simples de dicho escrito y sus anexos, a efecto de correr
traslado a la parte contraria.

De la respuesta de la contraparte, se dara vista al solicitante de
la conciliacion.

Convenio
Articulo 376.- En caso de que se acepte la propuesta inicial
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del solicitante de la conciliacion, el Instituto
requerira a las partes a presentar el convenio
respectivo, debidamente formalizado, en el
plazo de cinco dias habiles.

Reunion de negociacton

Articulo 377.- En caso de que sea presenta-
da una contrapropuesta, el Instituto citara a
las partes a una primera reunién de negocia-
cion, en sus instalaciones.

De la reunion se levantara acta circunstancia-
da, firmada por quienes intervinieron en ellay
se integrara al expediente respectivo. La falta
de firma de alguna de las partes no afectara la
validez del acta respectiva.

Llementos de la reunion de negociacion
Articulo 378.- La reunién de negociacion se
desarrollara conforme a lo siguiente:

l.- El Instituto presentara un resumen de la
controversia y conminara a las partes a llegar
a una posible solucion;

Il.- Las partes expondran los términos de sus
propuestas, y

lll.- El Instituto facilitara la negociacion entre
las partes.

De no llegar a un acuerdoy alguna de las par-
tes lo solicita, se dara por concluida la nego-
ciacion.

En caso de llegar a un acuerdo, esto se hara
constar en el acta y se requerira a las partes
a presentar el convenio respectivo, debida-
mente formalizado, en el plazo de cinco dias
habiles.
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Segunda reunion de negociacton

Articulo 379.- Cuando no hayan logrado
conciliar sus intereses en la primera reunion
y las partes de comun acuerdo soliciten con-
tinuar con la negociacion, el Instituto citara a
una segunda y ultima reunién, misma que se
desarrollara en términos del articulo anterior,
en lo que resulte aplicable.

Inasistencia a reunion de negociacion

Articulo 380.- En el caso de que alguna de
las partes no acuda a alguna de las reuniones,
sin causa justificada, se sancionara en térmi-
nosde lafraccion | del articulo 388 de esta Ley.

Ademas, de no asistir ambas partes, en el acta
de la reunion respectiva se hara constar dicha
circunstancia y se entendera que la concilia-
cion fue rechazada.

Convenio de conciliacion previo a segunda reu-
nion de negociacion

Articulo 381.- Si las partes llegan a un acuer-
do, de manera previa a la celebracion de la
segunda reuniéon de negociacion, podran pre-
sentar ante el Instituto el convenio respectivo,
debidamente formalizado o, en su caso, exhi-
birlo el dia de la segunda reunion.

Destino de garantias y bienes en el convenio de
conciliacion

Articulo 382.- Cuando en un procedimiento
de declaracion administrativa de infraccion
se hayan aplicado medidas provisionales, las
propuestas de las partes, asi como el conve-
nio respectivo, deberan sefalar expresamente
el destino de las garantias exhibidas y, en su
caso, el de los bienes asegurados.
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Restricciones del convenio de conciliacion

Articulo 383.- E|l convenio al que lleguen las partes no podra ser contrario al orden publico,
salud publica o al interés general de la sociedad.

Lfecto de la negociacion en el procedimiento de declaracion administrativa

Articulo 384.- La conciliacion y sus negociaciones no suspenderan la sustanciacion del proce-
dimiento de declaracion administrativa de infraccion.

Lfecto del convenio en el procedimiento de declaracion administrativa
Articulo 385.- El convenio resultante de la conciliacion pondra fin al procedimiento de de-

claracion administrativa de infracciéon, tendra el caracter de cosa juzgada y traera aparejada
ejecucion.
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TITULO SEPTIMO

De las Infracciones, San-
ciones Administrativas y
Delitos

Capitulo1

De las Infracciones y
Sanciones Adminis-
trativas
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Infracciones administrativas
Articulo 386.- Son infracciones administrativas:

Competencia desleal

l.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en
la industria, comercio y servicios que impliquen competencia
desleal y que se relacionen con la materia que esta Ley regulg;

Lrror o engano al publico consumidor

Il.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mer-
cantiles, actos que causen o induzcan al publico a confusion,
error o engano, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacion o asociacion entre un estable-
cimientoy el de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias
0 autorizacion de un tercero;

c) Que se prestan servicios o se venden productos bajo autori-
zacion, licencias o especificaciones de un tercero, o

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

Desprestgio

lll.- Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los produc-
tos, los servicios, la actividad industrial o comercial o el estable-
cimiento de otro. No estara comprendida en esta disposicion,
la comparacion de productos o servicios que ampare la mar-
ca con el propdsito de informar al publico, siempre que dicha
comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los tér-
minos de la Ley Federal de Protecciéon al Consumidor;

Aparencia de existencia de una patente

IV.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que
no lo estén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula,
se incurrira en la infraccion después de un ano de la fecha de
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caducidad o, en su caso, de la fecha en que sea
exigible la declaracion de nulidad;

Fabricacion o elaboracion de producios que violan

una patente

V.- Fabricar o elaborar productos amparados
por una patente o por un registro de modelo
de utilidad o diseno industrial, sin consenti-
miento de su titular o sin la licencia respectiva;

Ofrecer en venta productos que violan patentes
VI.- Ofrecer en venta, poner en circulacion o
usar productos que incorporen una invencion
patentada, sin consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva;

Uso no autorizado de procesos patentados

VIIL.- Utilizar procesos patentados, sin consen-
timiento del titular de la patente o sin la licen-
Cia respectiva;

Ofrecer sin autorizacion la venta de productos ela-

borados a través de un proceso patentado

VIIL.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos que sean resultado de la utilizacion
de procesos patentados, que fueron utilizados
sin el consentimiento del titular de la patente
o de quien tuviera una licencia de explotacion;

Ofrecer sin autorizacion la venta de productos am-

parado por un modelo de utilidad

IX.- Ofrecer en venta, poner en circulacion o
usar productos amparados por un registro de
modelo de utilidad, sin consentimiento de su
titular o sin la licencia respectiva;

Ofrecer sin autorizacton la venta de productos que

incorporen un diserio industrial
X.- Ofrecer en venta, poner en circulacion o
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usar un producto al que se incorpore un di-
sefo industrial registrado, sin consentimiento
de su titular o sin la licencia respectiva;

Usar un diseno industrial semejante sin autoriza-
con

Xl.- Usar un disefo industrial que no difiera en
grado significativo o combinaciones de carac-
teristicas de un registro de disefho industrial
protegido, sin el consentimiento de su titular
o sin la licencia respectiva;

Reproducir sin autorizacion un esquema de traza-
do protegido

XIl.- Reproducir un esquema de trazado pro-
tegido, sin la autorizacion del titular del regis-
tro, en su totalidad o cualquier parte que se
considere original por si sola, por incorpora-
cion en un circuito integrado o en otra forma;

Importacion, venta o distribucion sin awtoriza-
cton con fines comerciales de esquemas de trazado
protegido o circuitos integrados o un bien que los

incorpore

XIll.- Importar, vender o distribuir en contra-
vencion a lo previsto en esta Ley, sin la auto-
rizacion del titular del registro, en cualquier
forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado en el que esté incor-
porado un esquema de trazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrado

gue a su vez incorpore un esquema de traza-
do protegido reproducido ilicitamente;
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Apropiacion indebida de informacion protegida
como secreto industrial

XIV.- Apropiarse de manera indebida de infor-
macion que sea considerada como secreto in-
dustrial, sin consentimiento de la persona que
ejerce su control legal o su usuario autorizado,
para obtener una ventaja competitiva de mer-
cado, o realizar actos contrarios a los buenos
usos y costumbres en la industria, comercio y
servicios que impliguen competencia desleal;

Producir v realizar actividades comerciales con
productos o servictos que utilizan un secreto indus-

trial

XV.- Producir, ofrecer en venta, vender, impor-
tar, exportar o almacenar productos o servi-
cios que utilicen un secreto comercial, cuando
la persona que lleve a cabo dichas actividades
supiera o tuviere motivos razonables para sa-
ber, que el secreto comercial se utilizé sin con-
sentimiento de la persona que ejerce su con-
trol legal o su usuario autorizado y de manera
contraria a los buenos usosy costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliguen
competencia desleal;

Apariencia de registro marcario cuando se carece
deél

XVI.- Poner a la venta o en circulacion produc-
tos u ofrecer servicios, indicando que estan
protegidos por una marca registrada sin que
lo estén. Si el registro de marca ha caducado o
ha sido declarado nulo o cancelado, se incurri-
ra eninfraccion después de un afio de la fecha
de caducidad o en su caso, de la fecha en que
sea exigible la declaracion correspondiente;

Marca semejante en grado de confusion con una

marca anterior
XVII.- Usar una marca parecida en grado de

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

confusion a otra registrada, para amparar los
mismos o similares productos o servicios que
los protegidos por la registrada;

Marca semejante en grado de confusion con un

nombre comercial

XVIIL.- Usar, sin consentimiento de su titular,
una marca registrada o semejante en grado
de confusion como elemento de un nombre
comercial o de una denominacioén o razén so-
cial, o de un nombre de dominio o viceversa,
siempre que dichos nombres, denominacio-
nes o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los produc-
tos o servicios protegidos por la marca;

Uso dlicito de marcas

XIX.- Usar como marcas las denominaciones,
signos, simbolos, siglas o emblemas a las que
se refieren las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVIl y XX del articulo 173 de esta
Ley; asi como aquéllas que sean contrarias al
orden publico o que contravengan cualquier
disposicion legal;

Uso de una marca anterior en un nombre comer-

ctal o denominacion o razon social

XX.- Usar una marca previamente registrada o
semejante en grado de confusion como nom-
bre comercial, denominacion o razéon social o
nombre de dominio o como partes de éstos,
de una persona fisica o moral cuya actividad
sea la produccion, importacion o comerciali-
zacion 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;
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Uso no autorizado de una marca registrada

XXI.- Usar una marca registrada, sin el consen-
timiento de su titular o sin la licencia respecti-
va, en productos o servicios iguales o similares
a los que la marca se aplique;

Uso alterado del producio o etqueta amparado

poruna marca

XXII.- Ofrecer en venta o poner en circulacion
productos a los que se aplica una marca regis-
trada y que dichos productos o su etiquetado
hayan sido alterados;

Uso alterado de una marca

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

Semejanza en grado de asociacion de imagen co-

mercial

XXIV.- Usar la combinacion de signos distin-
tivos, elementos operativos o de imagen, que
permitan identificar productos o servicios
iguales o similares en grado de confusion a
otros protegidos por esta Ley y que por su uso
causen o induzcan al publico a creer o supo-
ner una asociacion inexistente con quien acre-
dite el derecho;

Omision en la entrada de informacion al franqui-
catario

XXV.- Omitir proporcionar al franquiciatario la
informacion, a que se refiere el articulo 245
de esta Ley, siempre y cuando haya transcu-
rrido el plazo para ello y haya sido requerida;
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Aviso comercial semejante en grado de confision a

un aviso comerctal antertor

XXVI.- 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 es-
tablecimientos iguales o similares a los que se
aplique el aviso;

Uso de nombre comercial o semejante en grado de

confusion sin autorizacion de su titular

XXVIL.- Usar un nombre comercial o uno se-
mejante en grado de confusion, sin el con-
sentimiento de su titular o sin la licencia res-
pectiva, para amparar un establecimiento
industrial, comercial o de servicios del mismo
o similar giro, dentro de la zona geografica de
la clientela efectiva o en cualquier parte de la
Republica, conforme a lo establecido en el ar-
ticulo 206 de esta Ley;

Uso de nombre comercial o semejante en grado de
confusion a uno previamente utilizado por un ter-

cero

XXVIII.- Usar un nomlbre comercial idéntico o
uno semejante en grado de confusion a otro
previamente utilizado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial, co-
mercial o de servicios del mismo o similar giro,
dentro de la zona geografica de la clientela
efectiva o en cualquier parte de la Republica,
conforme a lo establecido en el articulo 206
de esta Ley;

Uso no autorizado de una denominacion de origen
o indicacton geogrdfica

XXIX.- Usar sin la autorizacion de uso corres-
pondiente una denominacion de origen o in-
dicacion geografica protegida;
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Denominacion de origen o indicacion geogrdfica
semejante en grado de confusion a una con protec-

con declarada

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

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

Productr o elaborar productos idénticos o seme-
Jantes a los protegidos por una denominacton de
origen o indicacion geogrdfica

XXXII.- Producir, almacenar, transportar, dis-
tribuir o vender productos idénticos o seme-
jantes a los que se encuentren protegidos por
una denominacion de origen o indicacion
geografica nacional protegida o extranjera
reconocida por el Instituto, utilizando cual-
quier tipo de indicaciéon o elemento que cree
confusion en el consumidor sobre su origen o
calidad, tales como “género”, “tipo”, “manera’,
“imitacion”, “producido en”, “con fabricacion
en" u otras similares, y

Violaciones a la Ley que no constituyan delitos
XXXIIl.- Las demas violaciones a las disposicio-
nes de esta Ley que no constituyan delitos.
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La investigacion de las infracciones adminis-
trativas se realizard por el Instituto de oficioo a
peticion de parte interesada.

Concepto de “usar” para infracciones administra-
as

Articulo 387.- Para efectos del articulo ante-
rior se entendera por “usar”, de manera enun-
ciativa mas no limitativa: el fabricar, producir,
imitar, almacenar, distribuir, importar, expor-
tar, ofrecer en venta, vender, transportar o po-
ner en circulacion.

Sanciones para infracciones administrativas
Articulo 388.- Las infracciones administrati-
vas a esta Ley o demas disposiciones derivadas
de ella, seran sancionadas con:

l.- Multa hasta por el importe de doscientas
cincuenta mil unidades de medida y actuali-
zacion, vigente al momento en que se cometa
la infraccion, por cada conducta que se actua-
lice;

Il.- Multa adicional hasta por el importe de mil
unidades de medida y actualizacion, por cada
dia en que persista la infraccion;

Ill.- Clausura temporal hasta por noventa dias,
IV.- Clausura definitiva.

Las sanciones se aplicaran en funcion de la
gravedad de la conducta u omisién en que
hubiera incurrido el infractor, sin existir algu-
na prelacion especifica en cuanto a su impo-
sicion.
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Destino de las multas

Articulo 389.- Los ingresos por concepto de
las multas impuestas por el Instituto se desti-
naran a cubrir sus gastos de operacion.

Reincidencia

Articulo 390.- En los casos de reincidencia
se duplicaran las multas impuestas anterior-
mente, sin que su monto exceda del triple del
méaximo fijado en el articulo 388 de esta Ley,
segun el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos
de esta Ley y demas disposiciones derivadas
de ella, cada una de las subsecuentes infrac-
ciones a un Mismo precepto, una vez que sea
exigible la resolucion emitida por el Instituto.

Clausuras

Articulo 391.- Las clausuras podran imponer-
se en la resolucion que resuelva la infraccion,
ademas de la multa o sin que ésta se haya im-
puesto. Sera procedente la clausura definitiva
cuando el establecimiento haya sido clausura-
do temporalmente por dos vecesy se reincida
en la infraccion, independientemente de que
hubiere variado su domicilio.

lactores para determinar las sanciones
Articulo 392.- Para la determinacion de las
sanciones debera tomarse en cuenta:

I.- El caracter intencional de la accion u omi-
sion constitutiva de la infraccion;

Il.- Las condiciones econdmicas del infractor, y
lll.- La gravedad que la infraccion implique

en relaciéon con el comercio de productos o la
prestacion de servicios, asi como el perjuicio
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ocasionado a los directamente afectados.

Cuando la accion u omision constitutiva de in-
fraccion se haya realizado a sabiendas, se im-
pondra multa por el importe del doble de la
multa impuesta a la conducta infractora.

Se entenderd que la accidén u omision se reali-
z6 a sabiendas, cuando el infractor conocia la
existencia de los derechos del titular.

Natwraleza fiscal de las mulras

Articulo 393.- Las multas que imponga el
Instituto seran consideradas créditos fiscales
y se recaudaran o, en su caso, ejecutaran por
éste, en su caracter de autoridad fiscal, bajo el
Procedimiento Administrativo de Ejecucion
previsto en el Codigo Fiscal de la Federacion y
su Reglamento.

El Instituto implementara mecanismos para
el pago de multas a través del uso de medios
electréonicos o de cualquier otra tecnologia.

Obstaculizacton del procedimiento de ejecucion
Articulo 394.- La persona que obstaculice o
impida, por si o por interpdsita persona, el pro-
cedimiento administrativo de ejecucion que
ordene el Instituto sera acreedor a las sancio-
nes previstas en las fracciones | o Il del arti-
culo 388 de esta Ley.

Indemnizacion por darios v perjuicios y repara-
cion del dario mazerial

Articulo 395.- Las sanciones establecidas en
esta Ley y demas disposiciones derivadas de
ella, se impondran ademas de la indemniza-
cion que corresponda por dahos y perjuicios,
o la reparacion del dafio material a los afec-
tados.
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Limite inferior de la indemnizacion y vias para so-
licttarla

Articulo 396.- La indemnizacion por la viola-
cion de alguno o algunos de los derechos de
propiedad industrial requlados en esta Ley, en
ningudn caso podra ser inferior al cuarenta por
ciento del indicador de valor legitimo presen-
tado por el titular afectado, en términos del
articulo 397 de esta Ley.

La indemnizacion podra ser reclamada, a elec-
cion del titular afectado ante:

l.- El Instituto una vez concluido el procedi-
miento administrativo respectivo, en los tér-
minos de esta Ley, o

Il.- Los Tribunales de forma directa, conforme a
lo dispuesto en la legislacion comun, y sin ne-
cesidad de declaracion administrativa previa,
atendiendo a lo dispuesto en el articulo 409
de esta Ley.

Incidente de reclamo de indemnizacion por darios

y perjuicios y factores para determinar su monto
Articulo 397.- Una vez que el Instituto haya
declarado una infraccion administrativa y ésta
sea exigible, en términos de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, el titular afec-
tado podra presentar su reclamo por los dafos
y perjuicios ocasionados, asi como la cuantifi-
cacion correspondiente a éstos, de manera in-
cidental, para lo cual debera ofrecer las prue-
bas que estime pertinentes.

Para determinar el monto de la indemniza-
cion se tomara en cuenta la fecha en que se
haya acreditado la infraccion al derecho vy, a
eleccion del titular afectado, cualquier indica-
dor de valor legitimo presentado por éste, in-
cluyendo:
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I.- El valor de los productos o servicios infrin-
gidos calculados por el precio del mercado, o
el precio sugerido para la venta al por menor;

Il.- Las utilidades que el titular hubiera dejado
de percibir como consecuencia de la infrac-
cion;

IIl.- Las utilidades que haya obtenido el infrac-
tor como consecuencia de la infraccion, o

IV.- El precio que el infractor hubiera debido
pagar al titular del derecho por el otorgamien-
to de una licencia, teniendo en cuenta el valor
comercial del derechoinfringidoy las licencias
contractuales que ya se hubieran concedido.

Las obligaciones de hacer o no hacer esta-
blecidas en la resolucion sobre el fondo de la
controversia, que no puedan cumplirse por el
infractor y que se traduzcan en danos y per-
juicios al titular afectado, también podran ser
cuantificadas para efectos de la indemniza-
cion correspondiente.

Reclamacion y plazo

Articulo 398.- De la reclamacién del titular
afectado se dara vista al infractor para que,
dentro del plazo de quince dias habiles si-
guientes a la notificacion respectiva, manifies-
te lo que a su derecho convengay presente las
pruebas que considere convenientes.

Una vez desahogadas las pruebas y tomando
en cuenta las manifestaciones presentadas,
el Instituto determinara los dafos y perjuicios
ocasionados, asi como el monto de la indem-
nizacion que corresponda.

En la tramitacion del incidente al que se refie-
re el presente articulo, se aplicaran las mismas
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Prescripcion

Articulo 399.- La accién para reclamar los dafios y perjuicios causados por las infracciones a
esta Ley, prescribird en dos afos contados a partir de la fecha en que el Instituto haya declarado
una infraccion administrativa y ésta sea exigible.

Ljecucion de la resolucion del incidente de reclamo de darios y perjuicios

Articulo 400.- La ejecucion de la resolucion del incidente emitida por el Instituto podré pro-
moverse de conformidad con las disposiciones contenidas en el Cédigo Federal de Procedi-
mientos Civiles, ante los Tribunales Federales competentes.

Presuntos delitos advertidos en el expediente

Articulo 401.- Si del andlisis del expediente formado con motivo de la investigacion por infrac-
cion administrativa el Instituto advierte la realizaciéon de hechos que pudieran constituir alguno
de los delitos previstos en esta Ley, asi lo hara constar en la resoluciéon que emita.
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Capitulo 11

De los Delitos

newsletter@arochilindner.com
México / +52 55 5095 2050
Madrid / +34 91 576 7910
Barcelona / +34 93 217 9268

| MEXICO
| MADRID
| BARCELONA

Delitos
Articulo 402.- Son delitos:

Falsificacion de marca
I.- Falsificar una marca con fines de especulacion comercial.

Para efectos de esta Ley, se entendera por falsificar, el usar una
marca idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en
Sus aspectos esenciales a una previamente registrada o a una
protegida por esta Ley, sin autorizacion de su legitimo titular o
de su licenciatario, para representar falsamente a un producto
0 servicio como original o auténtico.

Para acreditar la falsificacion bastara que la marca sea usada
en forma idéntica o de forma tal que no pueda distinguirse en
sus aspectos esenciales a como aparezca representada en el
titulo de registro o, en su caso, en la resoluciéon que estime o
declare su notoriedad o fama;

Produccion, almacenamiento, transporte, introduccion al pais, dis-

tribucion o venta de objetos que ostenten marcas falsificadas

Il.- Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distri-
buir o vender con fines de especulacion comercial, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas, asi como aportar o proveer
de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos
destinados a la produccion de objetos que ostenten dichas fal-
sificaciones;

Divulgacion de un secreto industrial que se conozca por una relacton

laboral o profesional

lll.- Divulgar a un tercero un secreto industrial, que se conoz-
ca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefo de su
profesion, relacion de negocios o en virtud del otorgamiento
de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona
que ejerza su control legal o de su usuario autorizado, habien-
do sido prevenido de su confidencialidad, con el propdsito de
obtener un beneficio econdmico para si o para el tercero o con
el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
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Apoderamiento ilicito de un secreto industrial

IV.- Apoderarse de un secreto industrial sin
derecho y sin consentimiento de la persona
que ejerza su control legal o de su usuario au-
torizado, para usarlo o revelarlo a un tercero,
con el propdsito de obtener un beneficio eco-
némico para si o para el tercero o con el fin de
causar un perjuicio a quien ejerce su control
legal 0 a su usuario autorizado;

Uso de un secreto industrial que se conozca por

una relacion laboral o profesional

V.- Usar la informacion contenida en un secre-
to industrial, que conozca por virtud de su tra-
bajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion
o relacion de negocios, sin contar con el con-
sentimiento de quien ejerce su control legal
o de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por un tercero, que éste no contaba
para ello con el consentimiento de la persona
que egjerce su control legal o su usuario autori-
zado, con el propdsito de obtener un beneficio
econdmico o con el fin de causar un perjuicio
a quien ejerce el control legal del secreto in-
dustrial o su usuario autorizado;

Apropiacion, adguisicion, uso o divulgacion inde-
bidos de un secreto industrial

VI.- Apropiarse, adquirir, usar o divulgar inde-
bidamente un secreto industrial a través de
cualquier medio, sin consentimiento de quien
ejerce su control legal o de su usuario auto-
rizado; con el propdsito de causarle perjuicio
u obtener un beneficio econdmico para si o
para un tercero;

Produccion, almacenamiento, transporte, distri-
bucion o venta de productos de origen nacional
amparados por una denominacion de origen y que
carezcan de certificado de cumplimiento de la Nor-
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ma Ofictal Mexicana aplicable

VIL.- Producir, almacenar, transportar, distri-
buir o vender productos de origen nacional
qgue ostenten una denominacion de origen
protegida que no cuenten con la certificacion
correspondiente en términos de la Norma
Oficial Mexicana aplicable, con el propdsito
de obtener un beneficio econdmico para si o
para un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, el rea-
lizar cualquier acto de despacho aduanero re-
lacionado con el producto, ante las autorida-
des competentes, para la introduccion al pais
o salida del mismo.

No existira responsabilidad penal cuando la
Norma Oficial Mexicana correspondiente no
se encuentre vigente o el respectivo organis-
mo de evaluacion de la conformidad no se
encuentre acreditado, en términos de la legis-
lacion aplicable;

Produccion, almacenamiento, transporte, distri-
bucion o venta de productos de origen nacional
amparados por una indicacion geogrdfica y que
carezcan de certificado de cumplimiento de las re-

glas de uso aplicables

VIIl.- Producir, almacenar, transportar, distri-
buir o vender productos de origen nacional
gue ostenten una indicacion geografica pro-
tegida que no cuenten con el certificado de
cumplimiento a las reglas de uso respectivas,
con el propdsito de obtener un beneficio eco-
ndémico para si o para un tercero.

Queda incluido en el supuesto anterior, el rea-
lizar cualquier acto de despacho aduanero re-
lacionado con el producto, ante las autorida-
des competentes, para la introduccion al pais
o salida del mismo.
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No existira responsabilidad penal cuando no
se encuentre acreditado ante el Instituto el
responsable de emitir el certificado de cum-
plimiento a las reglas de uso respectivas, en
términos de la legislacion aplicable.

Los delitos previstos en las fracciones | a VI de
este articulo se perseguiran por querella de
parte ofendida. Los delitos contemplados en
las fracciones VIl y VIl se perseguiran de oficio
o por denuncia.

Sanciones para delitos

Articulo 403.- En el caso de los delitos previs-
tos en las fracciones |, I, VIl y VIII del articulo
402 de esta Ley, se impondran de tres a diez
anos de prision y multa de dos mil a quinien-
tas mil unidades de mediday actualizacion, vi-
gente al momento en que se cometa el ilicito.

A quien cometa alguno de los delitos sehala-
dos en las fracciones llI, IV, V o VI del articulo
402 de esta Ley, se le impondra de dos a seis
anos de prision y multa por el importe de mil a
trescientas mil unidades de medida y actuali-
zacion, vigente al momento en que se cometa
el ilicito.

Venta de objetos que ostentan falsificaciones de
marcas

Articulo 404.- Se impondréa de dos a seis
anos de prision y multa de mil a cien mil uni-
dades de medida y actualizacién, vigente al
momento en que se cometa el delito, al que
venda a cualquier consumidor final en vias o
en lugares publicos, en forma dolosa y con fin
de especulacion comercial, objetos que osten-
ten falsificaciones de marcas protegidas por
esta Ley.
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Si la venta se realiza en establecimientos co-
merciales, o de manera organizada o perma-
nente, se impondran de tres a diez anos de
prision y multa de dos mil a doscientas cin-
cuenta mil unidades de medida y actualiza-
cion, vigente al momento en que se cometa
el ilicito.

Los delitos a los que se refiere el presente arti-
culo se perseguiran de oficio.

Dictamen técnico para el ejercicio de la accion pe-
nal

Articulo 405.- Para que el Ministerio Publico
ejercite la accion penal, en los supuestos pre-
vistos en las fracciones | vy Il del articulo 402,
se requerira que el Instituto en un plazo que
no exceda de 30 dias habiles emita un dicta-
men técnico en el que no se prejuzgara sobre
las acciones civiles o penales que procedan.
&P (Pagina 159)

Indemnizacion por darios y perjuicios

Articulo 406.- Independientemente del
ejercicio de la accion penal, el perjudicado por
cualquiera de los delitos a que esta Ley se re-
fiere podra demandar del o de los autores de
los mismos, la reparacion y el pago de los da-
fAosy perjuicios sufridos con motivo de dichos
delitos, en los términos previstos en el articu-
lo 396 de esta Ley. @ (pagina1s7)
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Capitulo III

De los Procedimien-
tos Jurisdiccionales
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Competencia de tribunales federales y del orden comin y facultad

de arbitraje

Articulo 407.- Son competentes los Tribunales de la Fede-
racion para conocer de las controversias civiles, mercantiles o
penales, asi como de las medidas precautorias que se susciten
con motivo de la aplicacion de esta Ley, sin perjuicio de la fa-
cultad de los particulares de someterse al procedimiento de
arbitraje, conforme a las disposiciones contenidas en el Codigo
de Comercio.

A eleccion del actor y cuando sélo se afecten intereses particu-
lares, podran conocer de ellas, los jueces y tribunales del orden
comun.

Es competente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa
para conocer de los juicios que se promuevan en contra de los
actos administrativos y resoluciones que pongan fin a un pro-
cedimiento emitidos por el Instituto en su caracter de autori-
dad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables
y con lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que
México sea parte.

Medidas previstas en ley y en tratados internacionales

Articulo 408.- En los procedimientos a que se refiere el arti-
culo anterior, la autoridad judicial podra adoptar las medidas
previstas en esta Ley, asi como las contenidas en los Tratados
Internacionales en los que México es parte.

Indicaciones y leyendas que comunican la proteccion de un derecho
de propiedad industrial

Articulo 409.- Para la reclamacion de dafnos y perjuicios y el
ejercicio de las acciones civiles, mercantiles o penales deriva-
das de la violacion de un derecho de propiedad industrial asi
como para la adopcion de las medidas previstas en el articulo
344 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 indica-
cionesy leyendas a que se refieren los articulos 44, 89, 236 y
302 de esta Ley, o por algun otro medio haber manifestado o
hecho del conocimiento publico que los productos o servicios
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se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial. ¢7 (Paginas 42,56106,127)

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

Suspension del juicio de reclamo de indemnizacion por darios y perjuicios

Articulo 410.- En el supuesto al que se refiere la fraccion |l del articulo 396 de esta Ley, cuan-
do en la reclamacion de danos y perjuicios se controvierta la validez de una patente, registro,
publicacion o autorizacion otorgada por el Instituto, el Tribunal suspendera el juicio una vez que
el demandado acredite en su contestacion, el haber iniciado la solicitud de declaracion admi-
nistrativa de nulidad, caducidad o cancelaciéon respectiva, en los términos de esta Ley.

&P (Paginas7)

El juicio se reanudara una vez que cualquiera de las partes presente al Tribunal, la resolucion
con caracter de exigible emitida por el Instituto.

La ejecucion de la sentencia que condene al pago de danos y perjuicios se efectuara conforme
a las disposiciones legales aplicables.
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Lntrada en vigor

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor a los noventa
dias habiles siguientes al de su publicacion en el Diario Oficial
de la Federacion.

Abrogacion de la Ley de la Propeedad Industrial v sus reformas
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de la Propiedad Industrial, publi-
cada originalmente como Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial en el Diario Oficial de la Federacion el 27
de junio de 1991, asi como sus posteriores reformas y adiciones.
No obstante, ésta se seguira aplicando exclusivamente respec-
to a los delitos cometidos durante su vigencia, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Cédigo Penal Federal.

Referencias a la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial
TERCERO.- Las menciones que en otras disposiciones se ha-
gan ala Ley de la Propiedad Industrial, se entenderan referidas
a la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

Vigencia del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
CUARTO.- En tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento
de la presente Ley, continuara en vigor, en lo gue no se oponga
a ésta, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de noviembre
de 1994, asi como sus posteriores reformas y adiciones.

Creacion de mecanismo de colaboracion técnica entre el IMPI y CO-
FEPRIS

QUINTO.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
participara con la Secretaria de Salud, a través de la Comision
Federal para la Proteccion contra Riesgos Sanitarios, en el es-
tablecimiento del mecanismo de colaboracion técnica que
corresponda, para las invenciones en materia de medicamen-
tos alopaticos. Dicho mecanismo entrara en vigor a los ciento
veinte dias habiles siguientes al de la publicacion del presente
Decreto en el Diario Oficial de la Federacion.

Aplicacion de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Indus-

trial a patentes y registros de modelos de utilidad, diserios industria-
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les y esquemas de trazado vigentes y otorgados
conforme a la Ley anterior excepto los relacionado
a los certificados complementarios y la nulidad y
caducidad de patentes

SEXTO.- Las patentes y registros de modelos
de utilidad, diseflos industriales o esquemas
de trazado de circuitos integrados otorgados
con fundamento en la Ley que se abroga,
conservaran su vigencia concedida hasta su
vencimiento y quedaran sujetos a las dispo-
siciones del presente Decreto, exceptuando
lo dispuesto por el Capitulo Ill Del Certificado
Complementarioy el Capitulo X De la Nulidad
y Caducidad de Patentes y Registros del Titulo
Segundo.

En caso de solicitarse una declaracion admi-
nistrativa de nulidad o caducidad resultaran
aplicables las causales previstas en la Ley de la
Propiedad Industrial que se abroga.

Continuacion de la vigencia de los registros de mo-
delos de utilidad vy pago de anualidades y quin-
quentos

SEPTIMO.- Los registros de modelos de uti-
lidad otorgados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley, conservaran la vi-
gencia concedida hasta su vencimiento y con-
tinuaran enterando el pago por concepto de
guinguenios o anualidades, segun correspon-
da, en los términos que establezca el Acuer-
do por el que se da a conocer la Tarifa por los
servicios que presta el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

Laxtension de vigencia de los registros de modelos
de utilidad otorgados con anterioridad a la entra-
da en vigor de la nueva Ley

OCTAVO.- Los registros de modelos de uti-
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lidad vigentes al momento de la entrada en
vigor del presente Decreto, podran mantener
su vigencia hasta un maximo de quince ahos,
contados a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud de registro, debiendo presentar
dentro de los seis meses previos al término de
la vigencia original de diez anos, el pago por
concepto de quingquenios o anualidades, en
los términos que establezca el Acuerdo por el
que se da a conocer la Tarifa por los servicios
que presta el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial.

Solicitudes en tramite de proteccion de invencio-
nes, a la entrada en vigor de la nueva Ley se regi-
ran con las disposiciones vigentes al momento de

Su presentacton

NOVENO.- Las solicitudes de patente o de
registro de modelos de utilidad, disefios in-
dustriales o esquemas de trazado de circuitos
integrados, asi como las solicitudes de ins-
cripcion de transmisiones o licencias que se
encuentren en tramite en la fecha en que el
presente Decreto entre en vigor, continuaran
su tramitacion conforme a las disposiciones
vigentes al momento de su presentacion.

Solicitudes de tramite relactonados con signos dis-
tntivos, a la entrada en vigor de la nueva Ley se
regirdn con las disposiciones vigentes al momento
de su presentacion

DECIMO.- Las solicitudes de registro de mar-
ca y aviso comercial, de publicacion de un
nombre comercial, incluyendo las oposiciones
que se hubieren presentado en éstas; las soli-
citudes de declaracion general de proteccion
a una denominacién de origen o a una indi-
cacion geografica, asi como las solicitudes de
inscripcion de renovaciones, autorizaciones,
transmisiones o licencias, que se encuentre
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en tramite a la entrada en vigor del presente
Decreto, continuardn su tramitacion confor-
me a las disposiciones vigentes al momento
de su presentacion.

Reglas para la presentacion de declaraciones de

uso y renovaciones de registro

DECIMO PRIMERO.- Los registros de marca
o de aviso comercial y los efectos de publica-
cion de nombre comercial otorgados confor-
me al presente Decreto, deberan presentar la
declaracion de uso real y efectivo en los térmi-
nos de su articulo 233 y, en su oportunidad,
renovar el titulo conforme a lo dispuesto en su
articulo 237. ¢ (pagina10e)

Los registros de marcas o de avisos comercia-
lesy los efectos de publicacion de los nombres
comerciales, otorgados a partir del 10 de agos-
to de 2018, conservaran su vigencia, quedan-
do sujetos en todo lo demas a esta Ley. Dichos
registros y publicaciones deberan presentar,
en su oportunidad, la declaracion de uso realy
efectivoy, en su caso, la renovacion correspon-
diente, de conformidad con los articulos 233
y 237 del presente Decreto. ¢# (Paginas105106)

Los registros de marcas o avisos comerciales
y los efectos de publicacion de los nombres
comerciales, otorgados con anterioridad al 10
de agosto de 2018, conservaran su vigencia y,
en su oportunidad, deberan renovar el titulo
conforme a lo dispuesto en su articulo 237.
Dichos registros y publicaciones quedaran
sujetos en todo lo demas al presente Decreto,
exceptuando la obligacion de presentar la de-
claracion de uso real y efectivo, prevista en su
articulo 233. 42 (pagina105)
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Conservacion de la vigencia de las autorizactones
de uso de una denominacion de origen e indicacion
geogrdfica otorgadas bajo la ley anterior
DECIMO SEGUNDO.- Las autorizaciones de
uso de una denominacion de origen o de una
indicacion geografica, otorgados con base en
la Ley que se abroga, conservaran su vigencia,
en todo lo demas quedaran sujetos al presen-
te Decreto.

Procedimientos de declaracion administrativa en
tramite al momento de la entrada en vigor de la
Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Indus-
trial se sustanciardn con la ley anterior

DECIMO TERCERO.- Las declaraciones ad-
ministrativas que se encuentren en tramite a
la entrada en vigor del presente Decreto con-
tinuaran substanciandose y se resolveran con-
forme a las disposiciones contenidas en la Ley
de la Propiedad Industrial que se abroga.

Las nuevas causales de nulidad y caducidad solo
se aplicaran a las patentes y los registros otorga-
dos bajo la Ley Federal de Proteccion a la Propie-
dad Industrial

DECIMO CUARTO.- Las causales de nulidad
y caducidad contenidas en el presente Decre-
to, No previstas en la Ley que se abroga, solo
seran aplicables a las patentes, registros, pu-
blicaciones o autorizaciones de uso que hayan
sido solicitados y otorgados al amparo del pre-
sente Decreto.

Las multas impuestas con anterioridad a la entra-
da en vigor a la nueva Ley se regirdn por la Ley

anterior
DECIMO QUINTO.- Las multas impuestas
antes de la entrada en vigor del presente De-
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creto, se regiran por las disposiciones vigentes
en el momento de su determinacion.

Ll incidente para determinar v cuantificar los da-
nios y perjuicios solo aplicard para las infracciones
declaradas a partir de la nueva Ley

DECIMO SEXTO.- La determinacion y la
cuantificacion del monto de la indemniza-
cion por dafos y perjuicios a la que se refiere
la fraccion | del articulo 396, se aplicara a las
infracciones declaradas en las solicitudes de
declaracion administrativa de infraccion pre-
sentadas a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, sujeto a lo dispuesto por su
articulo Décimo Séptimo Transitorio.

Plazo para hacer las modificactones a la estructu-
ra orgdnica y a los recursos materiales necesarios

para aplicar varias disposiciones de la nueva Ley

DECIMO SEPTIMO.- Las disposiciones relati-
vas a los articulos 5 fracciones VI, VII, VIII, 393,
394, 396 fraccion |, 397, 398 y 400 de esta
Ley, entraran en vigor una vez que se lleven a
cabo las modificaciones correspondientes a
la estructura organica del Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, y éste cuente con
los recursos presupuestales, financieros, hu-
manos y materiales necesarios, lo cual debera
realizarse a mas tardar dentro de un ano con-
tado a partir de la entrada en vigor a la que se
refiere el articulo Primero Transitorio del pre-
sente Decreto. ¢ (paginas 27156157158

Lrogaciones para implementar la nueva Ley serdn

asumidas por el IMPl

DECIMO OCTAVO.- Las erogaciones que se
generen con motivo de la entrada en vigor
del presente Decreto se cubriran con cargo al
presupuesto aprobado al Instituto Mexicano
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de la Propiedad Industrial y, en caso de que
se realice alguna modificacion a su estructu-
ra organica, esta también debera ser cubierta
con su presupuesto autorizado y conforme a
las disposiciones juridicas aplicables.
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