ANEXO XI
Ley de la Propiedad Industrial

DOF, 27 de junio de 19911

TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

Articulo 1o, Las disposiciones de esta ley sen de orden pablico y de obser-
vancia general en toda la Repiiblica, sin perjuicio de lo establecido en los
tratados internacionales de los que México sea parte. Su aplicacién admi-
nistrativa corresponde al Ejecutivo federal por conducto del Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial.

1L

III.

Iv.

Articulo 2o. Esta ley tiene por objeto:

. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comer-

ciales del pafs, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento
de sus procesos y productos;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial,
las mejores técnicas y la difusién de conocimientos tecnolégicos den-
tro de los sectores productivos;

Propiciar ¢ impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y ser-
vicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los
consumidores;

Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de productos
nuevos y utiles;

Proteger la propiedad industrial mediante la regulacién y otorgamiento
de patentes de invencién; registros de modelos de utilidad, disefios in-

! Reformada mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federacién los

dias 2 de agosto de 1994 y 26 de diciembre de 1997.
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dustriales, marcas, y avisos comerciales; publicacién de nombres co-
merciales, declaracién de proteccién de denominaciones de origen, y
regulacién de secretos industriales, y

Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que cons-
timmyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las
sanciones y penas respecto de ellos.

Articulo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

Ley, a la presente Ley;

Tratados internacionales, a los celebrados por México de conformidad
con la Ley sobre la Celebracién de Tratados;

Se deroga;

Instimto, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial;

Gaceta, a la Gaceta, a que se refiere el articulo 8o. de esta ley.

Articulo 40. No se otorgara patente, registro o autorizacién, ni se dard

publicidad en la Gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones juridicas
que regula esta ley, cuando sus contenidos o forma sean contrarios al orden
piiblico, a la moral y a las buenas costumbres o contravengan cualquier
disposicién legal.

Articulo 50. Se deroga.
Articulo 60. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autori-

dad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual ten-
dra las siguientes facultades:

1. Coordinarse con las unidades administrativas de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial, asf como con las diversas institucio-
nes publicas y privadas, nacionales, extranjeras € internacionales,
que tengan por objeto el fomento y proteccién de los derechos de
propiedad industrial, la transferencia de tecnologfa, el estudio y la
promocién del desarrollo tecnolégico, la innovacién, la diferencia-
cién de productos, asi como proporcionar la informacién y la coope-
racién técnica que le sea requerida por las autoridades competentes,
conforme a las normas y politicas establecidas al efecto;

II. Propiciar la participacién del sector industrial en el desarrollo y apli-

cacion de tecnologias que incrementen la calidad, competitividad y
productividad del mismo, asi como realizar investigaciones sobre el
avance y aplicacién de la tecnologia industrial nacional e internacio-
nal y su incidencia en el cumplimiento de tales objetivos, y proponer
politicas para fomentar su desarrollo;
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Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invencion, y registros de
modelos de utilidad, disefios industriales, marcas, y avisos comer-
ciales, emitir declaratorias de proteccién a denominaciones de ori-
gen, autorizar el uso de las mismas; la publicacién de nombres co-
merciales, asi como la inscripcion de sus renovaciones, transmisiones
o licencias de uso y explotacidn, y las demas que le otorga esta ley y
su reglamento, para el reconoctmiento y conservacién de los dere-
chos de propiedad industrial;

Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelaci6n
de los derechos de propiedad industrial, formular las resoluciones y
emitir las declaraciones administrativas correspondientes, conforme
lo dispone esta ley y su reglamento, en general, resolver las solicitu-
des que se susciten con motivo de la aplicacién de la misma;
Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrati-
vas; ordenar y practicar visitas de inspeccién; requerir informacién y
datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o
hacer cesar la violacién a los derechos de propiedad industrial; oir en
su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones admi-
nistrativas correspondientes en materia de propiedad industrial;
Designar peritos cuando se le solicite conforme a la ley; emitir los
dictimenes técnicos que le sean requeridos por los particulares o por
el Ministerio Piiblico federal; efectuar las diligencias y recabar las
prucbas que sean necesarias para la emisién de dichos dictdmenes;
Actuar como depositario cuando se le designe conforme a la ley y
poner a disposicién de la autoridad competente los bicnes que se
hubiesen asegurado;

Sustanciar y resolver los recursos administrativos previstos en esta
ley, que se interpongan contra las resoluciones que emita, relativas a
los actos de aplicacién de la misma, de su reglamento y demas dispo-
siciones en la materia;

Fungir como arbitro en la resolucién de controversias relacionadas
con el pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacién de los
derechos de propiedad industrial que tutela esta ley, cuando los
involucrados lo designen expresamente como tal; de conformidad
con las disposiciones contenidas en el titulo cuarto del libro quinto
del Cédigo de Comercio;

Efectuar la publicacién legal, a través de la Gaceta, asi como difun-
dir la informacién derivada de las patentes, registros, autorizaciones
y publicaciones concedidos y de cualesquiera otras referentes a los
derechos de propiedad industnial que le confiere esta ley;

Difundir, asesorar y dar servicio al piiblico en materia de propiedad
industrial;
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XII. Promover la creacién de invenciones de aplicacién industrial, apo-
yar su desarrollo y explotacién en la industria y el comercio e impul-
sar la transferencia de tecnologia mediante:

a)

b)

e)

XIII.

XIV.
XV.

XVL

La divulgacién de acervos documentales sobre invenciones pu-
blicadas en el pais o en el extranjero y la asesoria sobre su consul-
ta y aprovechamiento;

La elaboraci6n, actualizacién y difusién de directorios de perso-
nas fisicas y morales dedicadas a la generacién de invenciones y
actividades de investigacién tecnolégica;

La realizacién de concursos, certimenes o exposiciones y el otor-
gamiento de premios y reconocimientos que estimulen la activi-
dad inventiva y la creatividad en el disefio y la presentacién de
productos;

La asesoria a empresas o a intermediarios financieros para em-
prender o financiar la construccion de prototipos y para el desa-
rrollo industrial o comercial de determinadas invenciones;

La difusién entre las personas, grupos, asociaciones o institucio-
nes de investigacion, ensefianza superior o de asistencia técnica,
del conocimiento y alcance de las disposiciones de esta ley, que
faciliten sus actividades en la generacidén de invenciones y en su
desarrollo industrial y comercial subsecuente, y

La celebracién de convenios de cooperacifn, coordinacién y
concertacion, con los gobiernos de las entidades federativas, asi
como con instituciones publicas o privadas, nacionales o extran-
jeras, para promover y fomentar las invenciones y creaciones de
aplicacién industrial y comercial.

Participar en los programas de otorgamiento de estimulos y apo-
yos para la proteccién de la propiedad industrial, tendientes a la
generacion, desarrollo y aplicacidn de tecnologia mexicana en la
actividad econdémica, asi como para mejorar sus niveles de pro-
ductividad y competitividad;

Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones pu-
blicadas en el pais y en el extranjero;

Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los dis-
tintos sectores de la industria y la tecnologia;

Promover la cooperacién internacional mediante ¢l intercambio
de experiencias administrativas y juridicas con instituciones en-
cargadas del registro y proteccion legal de la propiedad industrial
en otros pafses, incluyendo entre otras la capacitacién y el entre-
namiento profesional de personal, la transferencia de metodologias
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de trabajo y organizacién, el intercambio de publicaciones y la
actualizacién de acervos documentales y bases de datos en mate-
ria de propiedad industrial;

Realizar estudios sobre la situacién de la propiedad industrial en
el Ambito internacional y participar en las reuniones o foros inter-
nacionales relacionados con esta materia;

Actuar como érgano de consulta en materia de propiedad indus-
trial de las distintas dependencias y entidades de la Administra-
ci6n Piblica federal, asi comeo asesorar a instituciones sociales y
privadas;

Participar en la formacién de recursos humanos especializados en
las diversas disciplinas de la propiedad industrial, a través de la
formulacién, ensefianza y especializacion de personal profesional
técnico y auxiliar;

Formular y ejecutar su programa institucional de operacion,
Participar en coordinacién con las unidades competentes de la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial, en las negociaciones
que correspondan al dmbito de sus atribuciones, y

Prestar los demads servicios y realizar las actividades necesarias
para el debido cumplimiento de sus facultades conforme a esta
ley y a las demais disposiciones legales aplicables.

Articulo 70. Los 6rganos de administracién del Instituto serdn la junta
de gobierno y un director general, quienes tendran las facultades previstas
en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el ordenamiento legal
de su creacion, sin perjuicio de lo previsto en los articulos 60. y 70. de esta

ley.

Articulo 7o. bis. La junta de gobiemno se integrara por diez represen-

tantes.

1. El secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la preside;

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

IH. Dos representantes designados por la Secretar{a de Hacienda y Crédito
Piblico, ¥

IV. Sendos representantes de las secretarias de Relaciones Exteriores, Agri-
cultura y Recursos Hidraulicos, Educacién Piblica y Salud; asi como
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y del Centro Nacional
de Metrologia.

Por cada representante propietario, serd designado un suplente, quien
asistird a las sesiones de la junta de gobierno en ausencia del primero, con
todas las facultades y derechos que a éste correspondan.
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Articulo 7o. bis 1. El director general, o su equivalente es ¢l represen-
tante legal del Instituto y es designado a indicacién del Ejecutivo federal, a
través del secretario de Comercio y Fomento Industrial por la junta de go-
bierno.

Articulo 7o. bis 2. Corresponde al director general del Instituto el ejer-
cicio de las facultades a que se refiere el articulo 60. de esta ley, quien, sin
perjuicio de su ¢jercicio directo, inicamente podri delegarlas en los térmi-
nos que se establezcan en los acuerdos respectivos, que deberan ser apro-
bados por la junta de gobierno y publicados en el Diario Oficial de la Fe-
deracion,

Articulo 8o. El Instituto editard mensualmente la Gaceta, en la que se
haran las publicaciones a que esta ley se refiere y donde se dard a conocer
cualquier informacién de interés sobre la propiedad industrial y las demés
materias que se determinen. Los actos que consten en dicho érgano de
informacién surtirdn efectos ante terceros a partir del dia siguiente de la
fecha en que se ponga en circulaci6n, misma que deberd hacerse constar en
cada ejemplar.

TiTULO SEGUNDO
DE LAS INVENCIONES, MODELOS DE UTILIDAD
Y DISENOS INDUSTRIALES

CAPITULO 1

Disposiciones preliminares

Articulo 90. La persona fisica que realice una invencién, modelo de utili-
dad o disefio industrial, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo
de su explotacién en su provecho, por si o por otros con su consentimiento,
de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta ley y su reglamento.

Articulo 10. El derecho a que se refiere el articulo anterior se otorgard
a través de patente en el caso de las invenciones y de registros por lo que
hace a los modelos de utilidad y disefios industriales.

Articulo 10 bis. El derecho a obtener una patente 0 un registro perte-
necerd al inventor o disefiador, segiin el caso, sin perjuicio de lo dispuesto
en ¢l articulo 14 de esta ley. Si 1a invencién, modelo de utilidad o disefio
industrial hubiese sido realizado por dos 0 m4s personas conjuntamente, el
derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerd a todos en comiin.

Si varias personas hicieran la misma invencién o modelo de utilidad
independientemente unas de otras, tendrd mejor derecho a obtener la pa-
tente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o
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que reivindique la prioridad de fecha més antigua, siempre que la solicitud
no sea abandonada ni denegada.

El derecho a obtener una patente o un registro podra ser transferido por

actos entre vivos o por via sucesoria.

Articulo 11. Los titulares de patentes o de registros podrin ser perso-

nas fisicas o morales.

II.

II.

IV.

VI

Articulo 12. Para los efectos de este titulo se considerard como:

Nuevo, a todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica;
Estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han
hecho piblicos mediante una descripcién oral o escrita, por la explota-
¢i6n o por cualquier otro medio de difusién o informacidn, en el pais o
en el extranjero;

Actividad inventiva, al proceso creativo cuyos resultados no se deduz-
can del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la
materia;

Aplicacién industrial, a la posibilidad de que una invencién pueda ser
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad econémica;
Reivindicacién, a la caracteristica esencial de un producto o proceso
cuya protecci6n se reclama de manera precisa y especifica en la solici-
tud de patente o de registro y se otorga, en su caso, en el titulo corres-
pondiente, y

Fecha de presentacion, a la fecha en que se presente la solicitud en el
Instituto, o en las delegaciones de la Secretaria de Comercio y Fomen-
to Industrial en el interior del pais, siempre y cuando cumpla con los
requisitos que sefiala esta ley y su reglamento.

Articulo 13. Se presume inventor a la persona o personas fisicas que

se ostenten como tales en la solicitud de patente o de registro. El inventor o
inventores tienen derecho a ser mencionados en el titulo correspondiente o
a oponerse a esta mencidn.

Articulo 14. A las invenciones, modelos de utilidad y disefios indus-

triales realizados por personas que estén sujetas a una relacién de trabajo,
les serd aplicable lodispuestoen el articulo 163 de la Ley Federal del Trabajo.

CAPITULO II
De las patentes

Articulo 15. Se considera invencién toda creacién humana que permnita
transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para su apro-
vechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.
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Articulo 16. Ser4n patentables las invenciones que sean nuevas, resul-

tado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicaci6n industrial, en
los términos de esta ley, excepto:

L. Los procesos esencialmente biolégicos para la produccién, reproduc-
cién y propagacioén de plantas y animales;
II. El material biol6gico y genético tal como se encuentran en la naturale-
za,
III. Las razas animales;
IV. El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
V. Las variedades vegetales.

Articulo 17. Para determinar que una invenci6n es nueva y resultado
de una actividad inventiva se considerar4 el estado de la técnica en la fecha
de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida. Ademds, para determinar si la invencién es nueva, estardn in-
cluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presenta-
das en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trimite,
aunque la publicacién a que se refiere al articulo 52 de esta ley se realiza
con posterioridad.

Articulo 18. La divulgacién de una invencién no afectard que siga
considerdndose nueva, cuando dentro de los doce meses previos a la fecha
de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida, el inventor o su causahabiente hayan dado a conocer la inven-
¢i6n, por cualquier medio de comunicacién, por la puesta en prictica de la
invencién o porque la hayan exhibido en una exposicién nacional o inter-
nacional. Al presentarse la solicitud correspondiente deberd incluirse Ia
documentacién comprobatoria en las condiciones que establezca el regla-
mento de esta ley.

La publicacién de una invencién contenida en una solicitud de patente
0 en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerara
incluida dentro de los supuestos a que se refiere este articulo.

Articulo 19. No se considerardn invenciones para los efectos de esta
ley:

I. Los principios tedricos o cientificos;
II. Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar;
III. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales,
Juegos o negocios y los métodos matematicos;
IV. Los programas de computacién;
V. Las formas de presentacién de informacidn;
VI. Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;



ANEXQ XI: LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 655

VII. Los métodos de tratamiento quirdrgico, terapéutico o de diagnéstico

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIII. La yuxtaposicién de invenciones conocidas o mezclas de productos

conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o de mate-
riales, salvo que en realidad se trate de su combinacidn o fusién de
tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cuali-
dades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técni-
co en la materia.

Articulo 20. Se deroga.
Articulo 21. El derecho conferido por la patente estard determinado

por las reivindicaciones aprobadas. La descripcién y los dibujos o, en su
caso, el depdsito de material biolégico a que se refiere el articulo 47, frac-
cién I, de esta ley, servirdn para interpretarlas.

Articulo 22. El derecho que confiere una patente no producira efecto

alguno contra;

L

II.

III.

IV.

VL

Un tercero que, en el &mbito privado o académico y con fines no co-
merciales, realice actividades de investigacién cientifica o tecnolégica
puramente experimentales, de ensayo o de ensefianza, y para ello fa-
brique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;
Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto
patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho pro-
ducto hubiera sido introducido licitamente en el comercio;

Cualquier persona que, con anterioridad a la fecha de presentaciénde la
solicitud de patente o, en su caso, de prioridad reconocida, utilice el
proceso patentado, fabrique el producto patentado o hubiere iniciado
los preparativos necesarios para llevar a cabo tal utilizacién o fabricacion;
El empleo de la invencién de que se trate en los vehiculos de transporte
de otros paises que formen parte de ellos, cuando €stos se encuentren
en trinsito en territorio nacional;

Un tercero que, en el caso de patentes relacionadas con materia viva
utilice el producto patentado como fuente inicial de variacién o propa-
gacion para obtener otros productos, salvo que dicha utilizacién se rea-
lice en forma reiterada, y

Un tercero que, en el caso de patentes relacionados con productos que
consistan en materia viva, utilice, ponga en circulacién o comercialice
los productos patentados, para fines que no sean de multiplicacién o
propagacidn, después de que €stos hayan sido introducidos licitamente
en ¢l comercio por el titular de 1a patente, o la persona que tenga con-
cedida una licencia.
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La realizacién de cualquier actividad contemplada en el presente ar-
ticulo no constituira infraccién administrativa o delito en los términos de
esta ley.

Articulo 23. La patente tendrd una vigencia de veinte afios improrro-
gables, contada a partir de la fecha de presentacidn de la solicitud y estard
sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

Articulo 24. El titular de la patente después de otorgada ésta, podra
demandar darios y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hubieren
explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado, cuando
dicha explotacién se haya realizado después de la fecha en que surta efec-
tos la publicacién de la solicitud en la Gaceta.

Articule 25. El derecho exclusivo de explotacién de la invencién
patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas;

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

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

La explotacién realizada por la persona a que se refiere el articulo 69
de esta ley, se considerard efectuada por el titular de la patente.

Articulo 26. La mencién de que existe una patente en tramite u otorga-
da, solo podrd realizarse en el caso de los productos o procesos que se
encuentren en cualquiera de dichos supuestos.

CAPITULO IIL
De los modelos de utilidad

Articulo 27. Seran registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y
susceptibles de aplicacién industrial.

Articulo 28. Se consideraran de utilidad los objetos, utensilios, apara-
tos o herramientas que, como resultado de una modificacién en su disposi-
cién, configuracion, estructura o forma, presenten una funcién diferente
respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Articulo 29. El registro de los modelos de utilidad tendré una vigencia
de diez afios improrrogables, contada a partir de la fecha de presentacién
de la solicitud y estara sujeto al pago de la tarifa correspondiente.
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La explotacién det modelo de utilidad y las limitaciones del derecho
que conficre su registro al titular se regirdn, en lo conducente, por lo dis-
puesto en los articulos 22 y 25 de esta ley.

Articulo 30. Para la tramitacién del registro de un modeio de utilidad
se aplicaran, en lo conducente, las reglas contenidas en el capfiulo V del
presente titulo, a excepcién de los articulos 45 y 52,

CAPITULO IV
De los disefios industriales

Articulo 31. Serdn registrables los disefios industriales que sean nuevos y
susceptibles de aplicacién industrial.

Se consideran nuevos los disefios que sean de creacién independiente
y difieran en grado significativo de diseios conocidos o de combinaciones
de caracteristicas conocidas de disefios.

La proteccién conferida a un disefio industrial no comprenderi los
elementos o caracteristicas que estuviesen dictados inicamenie por consi-
deraciones de orden téenico o por la realizacién de una funcién técnica, y
gue no incorporan ningidn aporte arbitrario del disefiador, ni aquellos ele-
mentos o caracteristicas cuya reproduccién exacta fuese necesaria para
permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado mecdnica-
mente o conectado con otro producto del cual constituya una parte o pieza
integrante, esta limitacién no se aplicara tratindose de productos en los
cuales el disefio radica en una forma destinada a permitir el montaje o la
conexion miiltiple de los productos o su conexién dentro de un sisterna
modular.

No se protegerd un disefio industrial cuando su aspecto comprenda
tinicamente los elementos o caracteristicas a que se refiere el parrafo ante-
rior.

Articulo 32. Los disefios industriales comprenden a:

I. Los dibujos industriales, que son toda combinacién de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial con fines de orna-
mentacién y que le den un aspecto peculiar y propio, ¥

II. Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimensional
que sirva de tipo patrén para fabricacién de un producto industrial, que
le dé apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos.

Articulo 33. A las solicitudes de registro de disefios industriales se
anexardn:
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I. Una reproduccion grifica o fotogréfica del diseio correspondiente, y
II. La indicaci6én del género del producto para el cual se utilizar4 el di-
sefio.

Articule 34. La descripcién que se realice en la solicitud deber4 refe-
rirse brevemente a la reproduccién gréfica o fotografica del disefio, en la
que se indicard, en forma clara, la perspectiva desde la cual se ilustra,

Articulo 35. En la solicitud deber4 expresarse como reivindicacién la
denominacién del disefio seguido de las palabras tal como se ha referido e
ilustrado.

Articulo 36. El registro de los disefios industriales tendrd una vigencia
de quince afios improrrogables a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud y estar4 sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

Articulo 37. La tramitacién del registro de los disefios industriales se
llevard a cabo, en lo conducente, conforme a las reglas contenidas en el
capitulo V del presente titulo, a excepcién de los articulos 45 y 52.

CAPITULO V
De la tramitacion de patentes

Articulo 38. Para obtener una patente debera presentarse solicitud escrita
ante el Instituto, en la que se indicar4 el nombre y domicilio del inventor y
del solicitante, la nacionalidad de este dltimo, la denominacién de la inven-
cion, y demds datos que prevengan esta ley y su reglamento, y deberd exhi-
birse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes, incluidas las
relativas a los exdmenes de forma y fondo.

La solicitud de patente en trdmite y sus anexos serdn confidenciales
hasta el momento de su publicacién.

Articulo 38 bis. El Instituto reconocerd como fecha de presentacién de
una solicitud de patente a la fecha y hora en que la solicitud sea presentada,
siempre que la misma cumpla con los requisitos previstos en los articulos
38, 47, fracciones I y II, 179 y 180 de esta ley.

En el caso de que a la fecha en la que se presente la solicitud, ésta no
cumpla con los requisitos sefialados en el parrafo anterior, se tendrd como
fecha de presentacién aquella en la que se dé el cumplimiento. correspon-
diente.

La fecha de presentacién determinard la prelacién entre las solicitudes.

El reglamento de esta ley podr4 determinar otros medios por los cuales
se puedan presentar las solicitudes y promociones al Instituto.

Articulo 39. La patente podré ser solicitada directamente por el inven-
tor o por su causahabiente o a través de sus representantes.
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Articulo 40. Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros
paises se podra reconocer como fechade prioridad la de presentacién en aquel
en que lo fue primero, siempre que se presente en México dentro de los pla-
zos que determinan los tratados internacionales o, en su defecto, dentro de
los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el pais de origen.

Articulo 41. Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo
anterior se deberdn satisfacer los requisitos siguientes:

I. Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el
pais de origen y la fecha de presentacidn de la solicitud en ese pais, y
II. Que la solicitud presentada en México no pretenda el otorgamiento de
derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en

el extranjero.

Si se pretendieran derechos adicicnales a los que se deriven de la
solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la
prioridad debera ser s6lo parcial y referida a esta solicitud. Respecto
de las reivindicaciones que pretendieran derechos adicionales, se po-
dra selicitar un nuevo reconocimiento de prioridad;

III. Una o mas reivindicaciones, las cuales deberdn ser claras y concisas y
no podran exceder del contenido de la descripcidn, y
IV. Se deroga.

Articulo 42. Cuando varios inventores hayan realizado la misma in-
vencién independientemente los unos de los otros, el derecho a la patente
pertenecerd al que tenga la solicitud con fecha de presentacién o de priori-
dad reconocida, en su caso, mds antigua, siempre y cuando dicha solicitud
no sea negada o abandonada.

Articulo 43. La solicitud de patente debera referirse a una sola inven-
cién, 0 a un grupo de invenciones relacionadas de tal manera entre si que
conforman un dnico concepto inventivo.

Articulo 44. Si la solicitud no cumple con lo establecido en el articulo
anterior, el Instituto lo comunicard por escrito al solicitante para que, den-
tro del plazo de dos meses, la divida en varias solicitudes, conservando
como fecha de cada una la de la solicitud inicial y, en su caso, la de priori-
dad reconocida. Si vencido el plazo el solicitante no ha realizado la divi-
sién, se tendrd por abandonada la solicitud.

Si el solicitante cumple con lo previsto en el parrafo anterior, las solici-
tudes divisionales no serén objeto de la publicacién a que se refiere el ar-
ticulo 52 de esta ley.

Articulo 45. Una misma solicitud de patente podra contener:

1. Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a pro-
cesos especialmente concebidos para su fabricacién o utilizacién;
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II. La reivindicaciones de un proceso determinado y las relativas a un
aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicacién, y

II. Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso
especialmente concebido para su fabricacién y de un aparato o un me-
dio especialmente concebido para su aplicacién.

Articulo 46. El proceso y maquinaria o aparatos para obtener un mo-
delo de utilidad o un disefio industrial serdn objeto de solicitudes de paten-
te independientes a la solicitud de registros de estos tiltimos.

Articulo 47. A la solicitud de patente se deberd acompaiiar:

I. Ladescripcidn de la invencion, que deberd ser lo suficientemente clara
y completa para permitir una comprensién cabal de la misma y en su
caso, para guiar su realizacién por una persona que posea pericia y
conocimientos medios en la materia. Asimismo, deber4 incluir el me-
jor método conocido por el solicitante para llevar a la practica la inven-
cién, cuando ello no resulte claro de la descripcién de la invencién.

En caso de material biol6gico en el que la descripcién de la inven-
cién no pueda detallarse en si misma, se deberd complementar la soli-
citud con la constancia de depésito de dicho material en una institu-
cién reconocida por el Instituto, conforme a lo establecido en el
reglamento de esta ley;

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

ITI. Una o mads reivindicaciones, las cuales deberdn ser claras y concisas y
no podrén exceder del contenido de la descripcién, y

IV. Un resumen de la descripcién de la invencién, que servird Gnicamente
para su publicacién y como elemento de informacién técnica.

Articulo 48. Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solici-
tante deberd presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos nece-
sarios para cada solicitud, excepto la documentacion relativa a la prioridad
reclamada y su traduccién que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en
su caso, la cesién de derechos y ¢l poder. Los dibujos y descripciones que
se exhiban, no sufrirdn alteraciones que modifiquen la invencién contem-
plada en la solicitud original.

Articulo 49. El solicitante podra transformar 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
solicitado.

El solicitante s6lo podri efectuar la transformacién de la solicitud den-
tro de los tres meses siguientes a la fecha de su presentacién o dentro de los
tres meses siguientes a la fecha en que el Instituto la requiera para que la
transforme, siempre y cuando la solicitud no se haya abandonado. En caso
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de que el solicitante no transforme la solicitud dentro del plazo concedido
por el Instituto se tendrd por abandonada la solicitud.

Articulo 50. Presentada la solicitud, el Institute realizara un examen
de forma de la documentacion y podré requerir que se precise o aclare en lo
que considere necesario, o se subsanen sus ornisiones. De no cumnplir el
solicitante con dicho requerimiento en un plazo de dos meses, se conside-
rard abandonada la solicitud.

Articulo 51. Se deroga.

Articulo 52. La publicacidn de la solicitud de patente en trimite tendra
lugar lo mds pronto posible después del vencimiento del plazo de diecio-
cho meses contados a partir de la fecha de presentacién, en su caso, de
pricridad reconocida. A peticién del solicitante, la solicitud serd publicada
antes del vencimiento del plazo sefialado.

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

Para la realizacién de los exdmenes de fondo, el Instituto, en su caso,
podra solicitar el apoyo téenico de organismos e instituciones nacionales
especializados.

Articulo 54. El Instituto podrd aceptar o requerir el resultado del exa-
men de fondo o su equivalente realizado por oficinas extranjeras de paten-
tes, 0 en su caso, una copia simple de la patente otorgada por alguna de
dichas oficinas extranjeras.

Articulo 55. El Instituto podré requerir por escrito al solicitante para
que dentro del plazo de dos meses, presente la informacidén o documenta-
¢i6n adicional o complementaria que sea necesaria, incluida aquella relati-
va a la biisqueda o examen practicado por oficinas extranjeras; modifique
las reivindicaciones, descripcidn, dibujos, o haga las aclaraciones que con-
sidere pertinentes cuando:

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

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

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

Articulo 55 bis. Los documentos que se presenten en cumplimiento de
alguno de los requerimientos a que se refieren los articulos 50 y 55 de esta
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ley, o en el caso de enmiendas voluntarias, no podran contener materias
adicionales ni reivindicaciones que den mayor alcance al que esté conteni-
do en la solicitud original considerada en su conjunto.

S6lo se aceptardn enmiendas voluntarias hasta antes de la expedicién
de la resolucién sobre la procedencia o negativa de otorgamiento de la
patente a que se refieren los articulos 56 y 57 de esta ley.

Articulo §6. En caso de que ¢l Instituto niegue la patente, lo comuni-
card por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos lega-
les de su resolucién.

Articulo 5§7. Cuando proceda el otorgamiento de la patente, se comuni-
card por escrito al solicitante para que, dentro del plazo de dos meses, cum-
pla con los requisitos necesarios para su publicacién y presente ante el Ins-
tituto el comprobante del pago de la tarifa correspondiente a la expedicién
del titulo. Si vencido el plazo fijado el solicitante no cumple con lo estable-
cido en el presente articulo, se le tendra por abandonada su solicitud.

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

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

La solicitud se tendrd por abandonada si el solicitante no da cumpli-
miento a los requerimientos formulados, dentro del plazo inicial o en el
adicional previsto en este articulo; o no pres:nta el comprobante de pago
de las tarifas correspondientes.

Articulo 59, El Instituto expedira un titulo por cada patente como cons-
tancia y reconocimiento oficial al titular. El titulo comprender4 un ejem-
plar de la descripcién, reivindicaciones y dibujos, si los hubiere, y en el
mismo se hara constar;

I. Nimero y clasificacin de la patente;
II. Nombre y domicilio de la persona o personas a quienes se expide;
III. Nombre del inventor o inventores;
IV. Fechas de presentacién de la solicitud y de prioridad reconocida en su
caso, y de expedicién;
V. Denominacion de la invencién, y
VI. Su vigencia.

Articule 60. Otorgada la patente, el Instituto procedera a hacer su pu-
blicacién en la Gaceta, que contendra la informacién a que se refieren
los articulos 47 fracciones IV, y 59 de esta ley.
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Articulo 61. Sélo podran permitir cambios en el texto o dibujos del
titulo de una patente en los siguientes supuestos:

I. Para corregir errores evidentes o de forma, y
IL. Para limitar la extension de las reivindicaciones.

Los cambios autorizados deberan ser publicados en la Gaceta.

CAPITULO VI
De las licencias y transmisiones de derechos

Articulo 62. Los derechos que confiere una patente o registro, o aquellos
que deriven de una solicitud en trdmite, podran gravarse y transmitirse total
o parcialmente en los términos y con las formalidades que establece la legis-
lacién comiin. Para que la transmisién de derechos o gravamen puedan pro-
ducir efectos en perjuicio de terceros, deberd inscribirse en el Instituto.

Podr4 solicitarse mediante una sola promocién la inscripcién de trans-
ferencias de la titularidad de dos o més solicitudes en tramite o de dos o
méds patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las
mismas personas en todos ellos. El solicitante deberd identificar cada una
de las solicitudes, patentes o registros en los que se hard la inscripcién. Las
tarifas correspondientes se pagardn en funcién del nimero de solicitudes,
patentes o registros involucrados.

Articulo 63. El titular de la patente o registro podrd conceder, median-
te convenio, licencia para su explotacién. La licencia deberd ser inscrita en
el Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podri solicitarse mediante una sola promocién la inscripcién de licen-
cias de derechos relativos o dos o mds solicitudes en trdmite o dos o més
patentes o registros cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos
en todos ellos. El solicitante debera identificar cada una de las solicitudes,
patentes o registros en los que se hard la inscripcién. Las tarifas correspon-
dientes se pagaran en funcién del mimero de solicitudes, patentes o regis-
tros involucrados.

Articulo 64. Para inscribir una transmisién de patente, registro, licen-
cia o gravamen en el Instituto, bastard formular la solicitud correspondien-
te en los términos que fije el reglamento de esta ley.

Articulo 65. La cancelacién de la inscripcién de una licencia procede-
rd en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la patente o registro y la
persona a la que se le haya concedido la licencia;
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II. Por nulidad o caducidad de la patente o registro;
III. Se deroga, y
IV. Por orden judicial.

Articulo 66, No se inscribird l1a licencia cuando la patente o registro
hubiesen caducado o la duracién de aquélla sea mayor que su vigencia.

Articulo 67. Salvo estipulacion en contrario, la concesion de una licen-
cia no excluird la posibilidad, por parte del titular de la patente o registro, de
conceder otras licencias ni realizar su explotacién simultdnea por si mismo.

Articulo 68. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en
el Instituto, salvo estipulacién en contrario, tendra facultad de ejercicio las
acciones legales de proteccién a los derechos de patente como si fuere el
propio titular.

Articulo 69. La explotacién de la patente realizada por la persona que
tenga concedida una licencia inscrita en el Insituto, se considerara como
realizada por su titular, salvo el caso de licencias obligatorias.

Articulo 70, Tratdndose de invenciones, después de tres afios contados
a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro aiios de la
presentacion de la solicitud, segiin lo que ocurra mds tarde, cualquier per-
sona podri solicitar al Instituto la concesion de una licencia obligatoria
para explotarla, cuando la explotacién no se haya realizado, salvo que exis-
tan causas debidamente justificadas.

No proceder4 el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el
titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan
estado realizando la importacién del producto patentado y obtenido por el
proceso patentado.

Articulo 71. Quien solicite una licencia obligatoria debera tener capa-
cidad técnica y econémica para realizar una explotacién eficiente de la
invencion patentada.

Articulo 72, Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Ins-
tituto dard oportunidad al titular de la patente para que dentro de un plazo
de un afio, contado a partir de la notificacién personal que se haga a éste,
proceda a su explotacién.

Previa audiencia de las partes, el Instituto decidira sobre la concesién
de la licencia obligatoria, y en caso de que resuelva concederla, fijard su
duracién, condiciones, campo de aplicacién y monto de las regalias que
correspondan al titular de la patente.

En caso de que se solicite una licencia obligatoria existiendo otra, la
persona que tenga la licencia previa deber4 ser notificada y oida.

Articulo 73. Transcurrido el término de dos afios contado a partir de la
fecha de concesion de la primera licencia obligatoria, el Instituto podrd
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declarar administrativamente la caducidad de 1a patente, si la concesién de
la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacién de la
misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotacton o la exis-
tencia de una causa justificada a juicio del Instituto.

El pago de las regalias derivado de una licencia obligatoria concluird
cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista en
esta ley,

Articulo 74. A peticién del titular de la patente o de la persona que
goce de la licencia obligatoria, las condiciones de ésta podran ser modifi-
cadas por el Instituto cuando lo justifiquen causas supervenientes y, en
particular, cuando el titular de la patente haya concedido licencias contrac-
tuales mds favorables que la licencia obligatoria. El Instituto resolvera so-
bre la modificacién de las condiciones de la licencia obligatoria, previa
audiencia de las partes.

Articulo 75. Quien goce de una licencia obligatoria debera iniciar la
explotacion de la patente dentro del plazo de dos afios, contados a partir de
la fecha en que se le hubiere concedido. De no cumplirse ésta, salvo que
existan causas justificadas a jnicio del Instituto, proceder4 la revocacion de
la licencia de oficio o a peticién del titular de la patente.

Articulo 76. La licencia obligatoria no serd exclusiva. La persona a
quien se le conceda s6lo podra cederla con autorizacién del Instituto y siem-
pre que la transfiera junto con la parte de la unidad de produccién donde se
explota la patente objeto de la licencia.

Articulo 77. Por cansas de emergencia o seguridad nacional y mien-
tras duren éstas, el Instituto, por declaracién que se publicard en el Diario
Oficial de la Federacidn, determinara que la explotacion de ciertas paten-
tes pueda hacerse mediante la concesién de licencias de utilidad publica,
en los casos en que, de no hacerlo asi, se impida, entorpezca o encarezca la
produccién, prestacién o distribucién de satisfactores basicos para la po-
blacidn.

Para la concesién de estas licencias se procederd en los términos del
parrafo segundo del articulo 72 y no podrén tener caricter de exclusivas o
transmisibles.

CAPITULO VII
De la nulidad y caducidad de patentes y registros

Articulo 78. La patente o registro serdn nulos en los siguientes casos:

I. Cuando se hayan otorgado en contravencion a las disposiciones sobre
requisitos y condiciones para el otorgamiento de patentes o registros
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de modelos de utilidad y disefios industriales. Para efectos de lo dis-
puesto en esta fraccién, se consideran requisitos y condiciones para el
otorgamiento de patentes y registros los establecidos en los articulos
16, 19, 27,31y 47;

II. Cuando se haya otorgado en contravencién a las disposiciones de la
ley vigente en el momento en que se otorgé la patente o el registro;

La accién de nulidad basada en esta fraccién no podri fundarse en

la impugnacién a la representacion legal del solicitante de la patente o
del registro;

III. Cuando durante el trimite se hubiese incurrido en abandono de la soli-
citud, y

IV. Cuando el otorgamiento se encontrara viciado por error o inadverten-
cia graves, o se hubiese concedido a quien no tenia derecho para obte-
nerla.

La accién de nulidad prevista en las fracciones I y II anteriores, podrd
ejercitarse en cualquier tiempo; la que deriva de los supuestos previstos en
las fracciones III y IV anteriores, podré ejercitarse dentro del plazo de cin-
co afios contado a partir de la fecha en que surta efectos 1a publicacién de la
patente o del registro en la Gaceta.

Cuando la nulidad sélo afecte a una o a algunas reivindicaciones, o a
una parte de una reivindicacion, la nulidad se declarard solamente respecto
de la reivindicacién o reivindicaciones afectadas, o la parte de las reivindi-
caciones afectadas. La nulidad podra declararse en la forma de una limita-
cién o precisién o de la reivindicacién correspondiente.

Articulo 79. La declaracién de nulidad se hard administrativamente
por el Instituto de oficio, a peticién de parte o del Ministerio Piblico fede-
ral cuando tenga algiin interés la Federacién, en los términos de esta ley. La
declaracién de nulidad destruird retroactivamente a la fecha de presenta-
¢16n de la solicitud, los efectos de la patente o registro respectivos.

Articulo 80. Las patentes o registros caducan y los derechos que am-
paran caen en €l dominio piiblico en los siguientes supuestos:

I. Al vencimiento de su vigencia;
II. Por no cubrir el pago de la tarifa previsto para mantener vigentes sus
derechos, o dentro del plazo de gracia de seis meses siguientes a éste, y
III. En el caso del articulo 73 de esta ley.

La caducidad que opere por el solo transcurso del tiempo, no requerird
de declaracién administrativa por parte del Instituto.

Articulo 81. Se podr4 solicitar la rehabilitacién de la patente o registro
caducos por falta de pago oportuno de la tarifa, siempre que la solicitud
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correspondiente se presente dentro de los seis meses siguientes al plazo de
gracia a que se refiere la fraccién 1I del articulo anterior y se cubra el pago
omitido de la tarifa, mis sus recargos.

Articulo 82. Se considera secreto industrial a toda informacién de apli-
cacién industrial o comercial que guarde una persona fisica o moral con
caracter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja com-
petitiva o econémica frente a terceros en la realizacién de actividades eco-
némicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficien-
tes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La informacién de un secreto industrial necesariamente deberd estar
referida a la naturaleza, caracter{sticas o finalidades de los productos; a los
métodos o procesos de produccién; o a los medios o formas de distribucién
o comercializacién de productos o prestacién de servicios.

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

TITULO TERCERO
DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES

Articuto 83. La informacién a que se refiere el articulo anterior, debera
constar en documentos, medios electrénicos o magnéticos, discos Gpticos,
microfilmes, peliculas u otros instrumentos similares.

Articulo 84. La persona que guarde un secreto industrial podri trans-
mitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendré la obli-
gacién de no divulgar el secreto industrial por ningtin medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos,
asistencia técnica, provisién de ingenieria bésica o de detalle, se podrin
establecer cldusulas de confidencialidad para proteger los secretos indus-
triales que contemplen, las cuales deberan precisar los aspectos que com-
prenden como confidenciales.

Articulo 85. Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, em-
pleo, cargo, puesto, desempeiio de su profesién o relacién de negocios,
tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su
confidencialidad, deberan abstenerse de revelarlo sin causa justificada y
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sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario
autorizado.

Articulo 86. 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 servicios para otra persona, con el fin de obtener
secretos industriales de ésta serd responsable del pago de dafios y perjui-
cios que le ocasione a dicha persona.

También serd responsable del pago de dafios y perjuicios la persona
fisica 0 moral que por cualquier medio ilicito obtenga informacién que
contemple un secreto industrial.

Articulo 86 bis. La informacién requerida por las leyes especiales para
determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquimicos y
agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos quedara protegi-
da en los términos de los tratados internacionales de los que México sea
parte.

Articulo 86 bis 1. En cualquier procedimiento judicial o administrati-
vo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto in-
dustrial, la autoridad que conozca deberd adoptar las medidas necesarias
para impedir su divulgacién a terceros ajenos a la controversia.

Ningin interesado, en ningin caso, podra revelar o usar el secreto in-
dustrial a que se refiere el parrafo anterior.

TITULO CUARTO
DE LAS MARCAS Y DE LOS AVISOS
Y NOMBRES COMERCIALES

CAPITULO 1
De las marcas

Articulo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios po-
dran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o0 en los servicios
que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene median-
te su registro en el Instituto.
Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Articulo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliguen o
trate de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
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II. Los nombres comerciales y denominaciones o razones soctales, siem-
pre que no queden comprendidos en el articulo siguiente, y

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

Articulo 90. No serdn registrables como marca:

L

II.

II.

Iv.

VI

VIL

VIII.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas
o cambiantes, que se expresan de manera dindmica, aun cuando
sean visibles;

Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servi-
cios que pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas
palabras que, en el lenguaje corriente o en las practicas comercia-
les, se hayan convertido en la designacién usual o genérica de los
Mismos;

Las formas tridimensionales que sean del dominio piblico o que
se hayan hecho de uso comiin y aquellas que carezcan de origina-
lidad que las distinga facilmente, asi como la forma usual y co-
rriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcién
industrial;

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, con-
siderando el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los productos o servicios que traten de protegerse como marca.
Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas
o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie,
calidad, cantidad, composicidn, destino, valor, lugar de origen de
los productos o 1a época de produccion;

Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén
combinados o acompafiados de elementos tales como signos, di-
sefios 0 denominaciones, que les den un cardcter distintivo,

La traduccion a otros idiomas, la variacién ortogréfica caprichosa
o la constitucién artificial de palabras no registrables;

Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, bande-
ras o emblemas de cualquier pais, estado, municipio o divisiones
politicas equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, sim-
bolos 0 emblemas de organizaciones internacionales, gubernamen-
tales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacién reco-
nocida oficialmente, asf como la designacién verbal de los mismos;
Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y
garantia adoptados por un Estado, sin autorizaci6n de la autoridad
competente, o monedas, billetes de banco, monedas conmemorati-
vas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;
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IX.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion
gréfica de condecoraciones, medallas y otros premios obtenidos
en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deporti-
vos, reconocidos oficialmente;

. Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los ma-

pas, asi como los gentilicios, nombres y adjetives, cuando indi-
quen la procedencia de los productos o servicios y puedan origi-
nar confusién o error en cuanto a su procedencia;
Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen
por la fabricacién de ciertos productos, para amparar éstos, ex-
cepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del pro-
pietario;
Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin con-
sentimiento de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del
cényuge, parientes consanguineos en linea recta y por adopcién, y
colaterales, ambos hasta el cuarto grado;
Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos
de publicaciones y difusiones periédicas, los personajes ficticios
o simbélicos, los personajes humanos de caracterizacion, los nom-
bres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos
que el titular del derecho correspondiente Jo autorice expresamente;
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, suscepti-
bles de engariar al piblico o inducir a error, entendiéndose por
tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o servicios que pre-
tenda amparar;
Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes a ina marca que el Instituto estime notoriamente cono-
cida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en Méxi-
co, cuando un sector determinado del piblico o de los circalos
comerciales del pafs, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en ¢l extranje-
ro por una persona que emplea €sa marca en relacién con sus pro-
ductos o servicios, asf como el conocimiento que se tenga de la
marca en el territorio, como consecuencia de la promoci6n o pu-
blicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran em-
plearse todos los medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso
de la marca por quien solicita su registro pudiese crear confusién
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o0 un riesgo de asociacién con el titular de la marca notoriamente
conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el despres-
tigio de 1a marca. Dicho impedimento no serd aplicable cuandc el
solicitante del registro sea titular de la marca notoriamente cono-
cida;

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a
otra en tridmite de registro presentada con anterioridad o a una
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos
o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una marca que sea
idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el
mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién, a
un nombre comercial aplicado a una empresa o a un estableci-
miento industrial, comercial o de servicios, cuyo giro preponde-
rante sea la elaboracién o venta de los productos o la prestacion de
los servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre
que el nombre haya sido usado con anterioridad a la fecha de pre-
sentacion de la solicitud de registro de Ia marca o la de uso decla-
rado de la misma. Lo anterior no seri aplicable, cuando la solici-
tud de marca la presente el titular del nombre comercial, si no
existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Articulo 91. No podr4 usarse ni formar parte del nombre comercial,
denominacién o razén social de ningdn establecimiento o persona moral,
una marca registrada o una semejante en grado de confusién a otra marca
previamente registrada, cuando:

I. Se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la
produccién, importacion o comercializacién de bienes o servicios igua-
les o similares a los que se aplica la marca registrada, y
II. No exista consentimiento manifestado por escrito del titular del regis-
tro de la marca o de quien tenga facultades para hacerlo.

La violacién a este precepto daré lugar a la aplicacion de las sanciones
a que se refiere esta ley, independientemente que se pueda demandar judi-
cialmente la supresién de la marca registrada o aqueila semejante en grado
de confusién a la previamente registrada, del nombre comercial, 1a deno-
minacién o razén social correspondiente y el pago de dafios y perjuicios.

Lo dispuesto en este precepto no serd aplicable cuando el nombre co-
mercial, denominacién o razén social hubiesen incluido la marca con ante-
rioridad a la fecha de presentacién o de primer uso declarado de la marca
registrada.
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Articulo 92. El registro de una marca no producird efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca o semejante en grado de confusion, para los mismos ¢ similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a
usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presenta-
cién de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El
tercero tendré derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los
tres afios siguientes al dfa en que fue publicado el registro, en cuyo caso
deber4 tramitar y obtener previamente la declaracién de nulidad de éste;

H. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el pro-
ducto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la
marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacién de los produc-
tos legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona
para su uso, distribucién o comercializacién en México, en los térmi-
nos y condiciones que sefiale el reglamento de esta ley, y
III. Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o
razon social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios
que presente, o a sus establecimientos, o lo use como parte de su nom-
bre comercial, siempre que lo apliquen en la forma en que esté acos-
tumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distingan claramente
de un homénimo ya registrado como marca ¢ publicado como nombre
comercial.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente articulo
no constituird infraccién administrativa o delito en los términos de esta ley.

Articalo 93. Las marcas se registrardn en relacién con productos o
servicios determinados segun la clasificacién que establezca el reglamento
de esta ley.

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

Articulo 94. Una vez efectnado el registro de una marca, no podra
aumentarse el nimerc de productos o servicios que proteja, aun cuando
pertenezcan a la misma clase, pero si podra limitarse a determinados pro-
ductos o servicios cuantas veces se solicite.

Para proteger posteriormente un producto o servicio diverso con una
marca ya registrada, sera necesario obtener un nuevo registro.

Articulo 95. El registro de marca tendrd una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y podr4 reno-
varse por periodos de la misma duracién.
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CAPITULO I
De las marcas colectivas

Articulo 96. Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comerciantes o prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrin
solicitar el registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado, los
productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servi-
ci0s a terceros.

Articulo 97. Con la solicitud de marca colectiva se deberdn presentar
las reglas para su uso.

Articulo 98. La marca colectiva no podrd ser transmitida a terceras
personas y su uso quedard reservado a los miembros de la asociacién.

Las marcas colectivas s¢ regirdn, en lo que no haya disposicion espe-
cial, por lo establecido en esta ley para las marcas.

CAPITULO 111
De los avisos comerciales

Articulo 99. El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obten-
dra mediante su registro ante el Instituto.

Articulo 100. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones
que tengan por objeto anunciar al publico establecimientos o negociacio-
nes comerciales industriales o de servicios, productos o servicios, para dis-
tinguirlos de los de su especie.

Articulo 101. Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar produc-
tos o servicios, éstos deberdn especificarse en la solicitud de registro.

Articulo 102. Si el aviso comercial tiene por objeto anunciar algin
establecimiento o negociacidn, sean éstos de la naturaleza que fueren, se
considerard comprendido en una clase especial, complementaria de la cla-
sificacion que establezca el reglamento de esta ley. El registro no amparara
en estos casos productos o servicios, aun cuando estén relacionados con el
establecimiento o negociacién.

Articulo 103, El registro de un aviso comercial tendrd una vigencia de
diez afios a partir de la fecha de presentacién de la solicitud y podra reno-
varse por periodos de la misma duracién,

Articulo 104. Los avisos comerciales se regirdn, en lo que no haya
disposicién especial, por lo establecido en esta ley para las marcas.
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CAPITULO IV
De los nombres comerciales

Articulo 105, El nombre comercial de una empresa o establecimiento in-
dustrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estardn
protegidos, sin necesidad de registro. La proteccién abarcar4 la zona geo-
grifica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se
aplique el nombre comercial y se extenderd a toda la Repuiblica si existe
difusién masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Articulo 106, Quien esté usando un nombre comercial podra solicitar
a] Instituto, la publicacién del mismo en la Gaceta. Dicha publicacién pro-
duciri el efecto de establecer la presuncién de la buena fe en la adopcién y
uso del nombre comercial.

Articulo 107, La solicitud de publicacién de un nombre comercial se
presentara por escrito al Instituto acompaiiada de los documentos que acre-
diten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado.

Articulo 108. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales,
se efectuard el examen de fondo a fin de determinar si existe algin nombre
comercial idéntico o semejante en grado de confusién aplicado con anterio-
ridad, o a una marca en trimite de registro o a una ya registrada idéntica o
semejante en grado de confusién que ampare productos o servicios iguales
o similares relacionados con el giro preponderante de la erpresa o estableci-
miento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procedera la publi-
cacién.

Articulo 109. No se publicarin los nombres comerciales que carezcan
de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se
trate de otros de su género, ni aquellos que contravengan en lo aplicable,
las disposiciones contenidas en el articulo 90 de esta ley.

Articulo 110. Los efectos de la publicacién de un nombre comercial
durardn diez afios a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, y
podrin renovarse por periodos de Ja misma duracién. De no renovarse,
cesardn sus efectos.

Articulo 111. En la transmisién de una empresa o establecimiento se
comprenderi el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo es-
tipulacién en contrario.

Articulo 112. El nombre comercial se regird en lo que sea aplicable y
no haya disposicion especial, por lo establecido en esta ley para las marcas.

CAPITULO V
Del registro de marcas

Articulo 113. Para obtener el registro de una marca deberd presentarse
solicitud por escrito ante el Instituto. Con los siguientes datos.
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I. Nombre, nacionalidad y domicilic del solicitante;
I1. El signo distintivo de 1a marca, mencionando si es nominativo, inno-
minado, tridimensional o mixto;

III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podré ser modificada
ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A la falta de indica-
cién se presumira que no se ha usado la marca;

IV. Los productos o servicios a los que se aplicardn las marcas, y

V. Los demds que prevenga el reglamento de esta ley.

Articulo 114. A la solicitud de registro de marca debera acompariarse
el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la
solicitud, registro y expedicién del titulo, asf como los ejemplares de la
marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Articulo 115. En los ejemplares de la marca que se presenten con la
solicitud no deberdn aparecer palabras o leyendas que puedan engafar o
inducir a error al piblico. Cuando la solicitud se presente para proteger una
marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no debe-
r4n contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a
menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

Articulo 116. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o
més personas se deberdn presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso,
licencia y transmisién de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Articulo 117. Cuando se solicite un registro de marca en México, den-
tro de los plazos que determinan los tratados internacionales o, en su defec-
to, dentro de los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros paises,
podra reconocerse como fecha de prioridad la de presentacién de la solici-
tud en que lo fue primero.

Articulo 118. Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo
anterior se deberan satisfacer los siguientes requisitos:

L. Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el

pais de origen y la fecha de presentacién de la solicitud en ese pais;

II. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a produc-
tos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada en el
extranjero, en cuyo caso la prioridad serd reconocida sélo a los presen-
tados en ¢l pafs de origen;

II1. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacién de la solicitud
se cumplan los requisitos que sefialan los tratados internacionales, esta
ley y su reglamento, y

IV. Se deroga.
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Articulo 119. Recibida la solicitud, se procedera a un examen de for-
ma de ésta y de la documentacién exhibida, para comprobar si se cumplen
los requisitos que previene esta ley y su reglamento.

Articulo 120, Se deroga.

Articulo 121. Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo
requerido por los articulos 113, fracciones I, Dy IV, 114, 179 y 180 de esta
ley, ésa serd su fecha de presentacién; de lo contrario, se tendrd como tal el
dia en que se cumpla, dentro del plazo legal con dichos requisitos.

La fecha de presentacién determinaré la prelacidn entre las solicitudes.

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

Articulo 122. Concluido el examen de forma, se procederd a realizar
el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los
términos de esta ley.

Si la solicitud o la documentacién exhibida no cumple con los requisi-
tos legales o reglamentarios; si existe algin impedimento para el registro
de la marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicard por escri-
to al solicitante otorgandole un plazo de dos meses para que subsane los
errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su
derecho convenga en relaciones con los impedimentos y las anterioridades
citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se consi-
derara abandonada su solicitud.

Articulo 122 bis. El interesado tendrd un plazo adicional de dos meses
para cumplir los requisitos a que se refiere el articulo anterior, sin que me-
die solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en
que se dé complimiento.

El plazo adicional, se contard a partir del dia siguiente al del venci-
miento del plazo de dos meses previsto en el articulo 122 anterior.

La solicitud se tendrd por abandonada si el solicitante no da cumpli-
miento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el
adicional a que se refiere este articulo, 0 no presenta el comprobante de
pago de las tarifas correspondientes.

Articulo 123. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido,
a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye
la marca, ésta se sujetard a un nuevo tramite, debiendo efectuar el pago de
la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de
los articulos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En
este supuesto se considerard como fecha de presentacién aquella en la que
se solicite el nuevo trimite.

Articulo 124. Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o
varios registros de marcas idénticas o similares en grade de confusién so-
bre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o
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cancelacidn, a peticién de parte o de oficio, el Instituto suspenderi el tré-
mite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo.

Articulo 125. Concluido el tramite de la solicitud y satisfechos los
requisitos legales y reglamentarios, se expedir el titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunica-
r4 por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales
de su resolucidn.

Articulo 126. El Instituto expedird un titulo por cada marca, como
constancia de su registro. El titulo, un ejemplar de la marca y en el mismo
se hard constar:

I. Numero de registro de la marca,
II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innomi-
nada, tridimensional o mixta;
III. Productos o servicios a que se aplicard la marca;
IV. Nombre y domicilio del tituiar;
V. Ubicacidn del establecimiento, en su caso;
VI. Fechas de presentaci6n de la solicitud; de prioridad reconocida y de
primer uso, en su caso; y de expedicién, y
VIL Su vigencia.

Articulo 127. Las resoluciones sobre registros de marcas y sus reno-
vaciones deberdn ser publicadas en la Gaceta.

Articulo 128. La marca debera usarse en territorio nacional, tal como
fue registrada o con modificaciones que no alteren su carécter distintivo.

Articulo 129. La Secretarfa podra declarar el registro y uso obligatorio
de marcas en cualquier producto o servicio, o prohibir o regular el uso de
marcas, registradas o no, de oficio o a peticién de los organismos represen-
tativos, cuando:

I. El uso de la marca sea un elemento asociado a pricticas monopélicas,
oligopélicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves
en la produccién, distribucién o comercializacién de determinados pro-
ductos o servicios;

11. El uso de la marca impida la distribuci6n, produccién o comercializa-
cion eficaces de bienes y servicios, y

[1I. Eluso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergen-
cia nacional y mientras dure ésta, la produccién, prestacién o distribu-
ci6n de bienes o servicios basicos para la poblacién.

La declaratoria correspondiente se publicard en el Diario Oficial de la
Federacion.
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Articulo 130. Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos
en los productos o servicios para los que fue registrada, proceder4 la cadu-
cidad de su registro, salvo que su titular o el usnario que tenga concedida
licencia inscrita la hubiese usado durante los tres afios consecutivos inme-
diatos anteriores a la presentacién de la solicitud de declaracién adminis-
trativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independiente-
mente de 1a voluntad del titular de 1a marca que constitufan un obsticulo
para el uso de la misma, tales como restricciones a la importacién u otros
requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se
aplique la marca.

Articulo 131. La ostentacién de la leyenda “marca registrada”, las si-
glas “MR” o el simbolo R, sélo podra realizarse en el caso de los productos
0 servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.

Articulo 132. Se deroga.

Articulo 133. La renovaci6n del registro de una marca deberi solicitarse
por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vi-
gencia, Sin embargo, el Instituto dard trdmite a aquellas solicitudes que se
presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la terminacién de
la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud
de renovacién, el registro caducara.

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

Articulo 135, Si una misma marca se encuentra registrada para prote-
ger determinados productos o servicios, bastard que proceda la renovacion
en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a
todos los registros, previa presentacién del comprobante de pago de las
tarifas correspondientes.

CAPITULO VI
De las licencias y la transmision de derechos

Articulo 136. El titular de una marca registrada o en trimite podré conce-
der, mediante convenio, licencia de uso a una 0 més personas, con relacién
a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha
marca. La licencia debera ser inscrita en ¢l Instituto para que pueda produ-
cir efectos en perjuicio de terceros.
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Articulo 137, Para inscribir una licencia en el Instituto, bastara formu-
lar la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de
esta ley.

Podr4 solicitarse mediante una sola promocién la inscripcién de licen-
cias de derechos relativos a dos o més solicitudes en trdmite 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 hard la inscripci6n. Las tarifas correspondientes se
pagaran en funcién del nimero de solicitudes, o registros involucrados.

Articulo 138. La cancelacion de la inscripcién de una licencia proce-
der4 en los siguientes casos:

I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a
quien se le haya concedido la licencia;

II. Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de marca, o cuando

se trate de marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas,

y
Iil. Por orden judicial.

Articulo 139. Los productos que se vendan o los servicios que se pres-
ten por el usuario deberdn ser de la misma calidad que los fabricados o
prestados por el titular de la marca. Ademds, esos productos o ¢l estableci-
miento en donde se presten o contraten los servicios, deberdn indicar el
nombre del usuario y demds datos que prevenga el reglamento de esta ley.

Articulo 140. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en
el Instituto, salvo estipulacién en contrario, tendré la facultad de ejercitar
las acciones legales de protecci6n de los derechos sobre la marca, como si
fuera el propio titular.

Articulo 141. El uso de la marca por el usuario que tenga concedida
licencia inscrita en el Instituto, se considerara como realizado por el titular
de la marca.

Articulo 142, Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una
marca se transmitan conocimientos técnicos 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 operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, ten-
dientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servi-
cios a los que ésta distingue.

Quien conceda una franquicia deberd proporcionar a quien se la pre-
tende conceder, previamente a la celebracién del convenio respectivo, la
informacién relativa sobre el estado que guarda su empresa, en los térmi-
nos que establezca el reglamento de esta ley.
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Para la inscripcién de la franquicia serdn aplicables las disposiciones
de este capitulo.

Articulo 143, Los derechos que deriven de una solicitud de registro de
marca o los que confiere una marca registrada, podrdn gravarse o transmitirse
en los términos y con las formalidades que establece la legislacién comuin.
Dicho gravamen o transmisién de derechos deber4 inscribirse en el Institu-
to, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley, para que pueda
producir efectos en perjuicio de terceros.

Podr4 solicitarse mediante una sola promocién la inscripcién de trans-
ferencias de la titularidad de dos o més solicitudes en trimite o de dos o
m4s marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera sean las
mismas personas en todos ellos. El solicitante deberd identificar cada una
de las solicitudes o registros en los que se har4 la inscripcién. Las tarifas
correspondientes se pagardn en funcién del nimero de solicitudes, o regis-
tros involucrados.

Articulo 144, Cuando se dé 1a fusién de personas morales se entendera
que existe una transmisién de los derechos sobre marcas registradas, salvo
estipulacién en contrario.

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

Articulo 146. Cuando el titular de registros de dos o més marcas liga-
das, considere que no existird confusién en caso de que alguna de ellas
fuera utilizada por otra persona, para los productos o servicios a que se
aplica dicha marca, podréd solicitar que sea disuelta la liga impuesta. El
Instituto resolverd en definitivo lo que proceda.

Articulo 147, Sélo se registrara la transmisién de alguna de las marcas
ligadas, cuando se transfieran todas ellas a 1a misma persona.

Articulo 148. Cuando se solicite la inscripcién de alguna transmisién
de marca registrada o en tramite sobre la que haya habido transmisiones
anteriores no inscritas, también deberan inscribirse éstas ante el Instituto.

Articulo 149. Se deroga.

Articulo 150, El Instituto negard la inscripcién de una licencia o trans-
misién de derechos cuando el registro de ia marca no se encuentre vigente.

Articulo 151. El registro de una marca serd nulo cuando:

1. 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 fraccién, la accién de nulidad no
podra fundarse en la impugnacién de la representacién legal del solici-
tante del registro de la marca;
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II. La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pafs o en ¢l extranjero con anterioridad a la fecha
de presentacidn 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 su anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacién o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el
que la registré;

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

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

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de
una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grado de confusién, sin el consenti-
miento expreso del titular de la marca extranjera. En este caso el regis-
tro se reputard como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran
ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la fecha en
que surta sus efectos la publicacién del registro en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones I y V que podran ejercitarse en cualquier tiempo y
a la fraccién Il que podra ejercitarse dentro del plazo de tres afios.

Articulo 152, El registro caducara en los siguientes casos:

1. Cuando no se renueve en los términos de esta ley, y

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

Articulo 153. Procederd la cancelacién del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacién
genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para
los cuales se registr6, de tal modo que, en los medios comerciales y en el
uso generalizado por el piblico, 1a marca haya perdido su caricter distinti-
vo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Articulo 154. El titular de una marca registrada podrd solicitar por
escrito, en cualquier tiempo, la cancelacién de su registro. El Instituto po-
dré requerir la ratificacién de la firma de la solicitud, en los casos que
establezca el reglamento de esta ley.
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Articulo 155. La declaracién de nulidad, caducidad o cancelacién del
registro de una marca, se hard administrativamente por el Instituto de ofi-
cio, a peticién de parte o del Ministerio Piiblico federal, cuando tenga al-
gun interés la Federacién. La caducidad a la que se refiere la fraccidn I del
articulo 152 de esta ley, no requerird de declaracién administrativa por par-
te del Instituto.

TITULO QUINTO
DE LA DENOMINACION DE ORIGEN

CAPITULO I
De la proteccion a la denominacién de origen

Articulo 156, Se entiende por denominacidén de origen, el nombre de una
regién geografica del pais que sirva para designar un producto originario
de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al
medio geogréfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los hu-
manos.

Articulo 157. La proteccién que esta ley concede a las denominacio-
nes de origen se inicia con la declaracién que al efecto emita el Instituto. El
uso ilegal de la misma serd sancionado, incluyendo los casos en que venga
acompafiada de indicaciones tales como género, tipo, manera, imitacién, u
otras similares que creen confusién en el consumidor o impliquen compe-
tencia desleal.

Articulo 158. La declaracién de proteccién de una denominacién de
origen, se hard de oficio o a peticién de quien demuestre tener interés juridi-
co. Para los efectos de este articulo se considera que tienen interés juridico:

I. Las personas fisicas o morales que directamente se dediquen a la ex-
traccién, produccitn o elaboracidn del producto o los productos que se
pretendan amparar con la denominacion de origen;

II. Las cdmaras o asociaciones de fabricantes o productores, y
III. Las dependencias o entidades del Gobierno federal y de los gobiernos
de las entidades de 1a Federacion.

Articulo 159, La solicitud de declaracién de proteccion a una denomi-
nacion de origen se hard por escrito, a la que se acompaifiarin los compro-
bantes que funden la peticién y en la que se expresard lo siguiente:

I. Nombre, domicilio y nacionalidad del solicitante. Si es persona mo-
ral debera sefialar, ademads, su naturaleza y las actividades a que se
dedica;
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II. Interés juridico del solicitante;

III. Sefialamiento de la denominacién de origen;

IV. Descripcién detallada del producto o los productos terminadas que
abarcard la denominacién, incluyendo sus caracterfsticas, componen-
tes, formas de extraccidn y procesos de produccién o elaboracién.
Cuando sea determinante para establecer la relacién entre la deno-
minacion y el producto, se sefialardn las normas oficiales estableci-
das por la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial a que debe-
ran sujetarse el producto, su forma de extraccién, sus procesos de
elaboracién o produccién y sus modos de empaque, embalaje o
envasamiento;

V. Lugar o lugares de extraccién, produccién o elaboracién del produc-
to que se trate de proteger con la denominacién de origen y la delimi-
tacién del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geografi-
cos y a las divisiones politicas;

VI. Seifialamiento detallado de los vinculos entre denominacién, produc-
to ¥ territorio, y

VII. Los demds que considere necesarios o pertinentes el solicitante.

Articulo 160. Recibida la solicitud por el Instituto y enterado el pago
de las tarifas correspondientes, se efectuard el examen de los datos y docu-
mentos aportados.

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

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo otor-
gado, la solicitud se considerard abandonada, pero el Instituto podra conti-
nuar de oficio su tramitacién en los términos del presente capitulo si lo
considera pertinente.

Articulo 161. Cuando los documentos presentados satisfagan los re-
quisitos legales, el Instituto publicaré en el Diaric Oficial de la Federacion
un extracto de la solicitud.

Si el procedimiento se inicia de oficio, el Instituto publicari en el Dia-
rio Oficial de la Federacién un extracto de las menciones y requisitos esta-
blecidos en las fracciones 111 a la VII del articulo 159 de esta ley.

En ambos casos el Instituto otorgard un plazo de dos meses contados a
partir de la fecha de publicacién para que cualquier tercero que justifique
su interés juridico, formule observaciones u objeciones y aporte las prue-
bas que estime pertinentes.

Articulo 162. Para los efectos de este capitulo se admitird toda clase
de pruebas con excepcién de la confesional y testimonial. La pericial co-
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rresponderd al Instituto o a quien éste designe. El Instituto podra realizar
en cualquier tiempo, antes de la declaraci6n, las investigaciones que esti-
me pertinentes y allegarse los elementos que considere necesarios.

Articulo 163. Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 161 de
esta ley, efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, la Secretarfa
dictara la resolucién que corresponda.

Articulo 164. Si la resolucién a que se refiere el articulo anterior otor-
ga la proteccién de la denominacidn de origen, el Instituto har4 la declara-
toria y procederd a su publicacién en el Diario Oficial de la Federacion. La
declaraci6n del Instituto que otorgue la proteccién de una denominaci6n de
origen, determinard en definitiva los elementos y requisitos previstos en el
articulo 159 de esta ley.

Articulo 165. La vigencia de la declaracién de proteccién de una de-
nominacién de origen estard determinada por la subsistencia de las condi-
ciones que la motivaron y sélo dejard de surtir efectos por otra declaracién
del Instituto.

Articulo 166. Los términos de la declaracién de proteccién a una de-
norninacién de origen podran ser modificados en cualquier tiempo, de ofi-
cio o a peticién de parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido
en este capitulo. La solicitud relativa, deberd expresar lo exigido por las
fracciones I a III del articulo 159 de esta ley, y un sefialamiento detallado
de las modificaciones que se piden y las causas que las motivan.

Articulo 167. El Estado mexicano serd el titular de la denominacién
de origen. Esta s6lo podr4 usarse mediante autorizacién que expida el Ins-
tituto.

Articulo 168. El Instituto, por conducto de la de Relaciones Exteriores,
tramitard el registro de las denominaciones de origen que hayan sido mate-
ria de una declaracién de proteccién en los términos de esta ley, para obtener
su reconocimiento en el extranjero conforme a los tratados internacionales.

CAPITULO I
De la autorizacion para su uso

Articulo 169. La autorizacién para usar una denominacién de origen debe-
rd ser solicitada ante el Instituto y se otorgar4 a toda persona fisica o moral
que cumpia los siguientes requisitos:

L. Que directamente se dedique a la extraccion, produccién o elabora-
cién, de los productos protegidos por la denominacién de origen;

II. Que realice tal actividad dentro del territorio determinado en la decla-
racion;
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HI. Que cumpla con las normas oficiales establecidas por la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial conforme a las leyes aplicables, res-
pecto de los productos de que se trate, y

IV. Las demds que sefiale la declaracion.

Articule 170. La solicitud para obtener una autorizacién de uso de
denominacién de origen deberd contener los datos y estar acompanada de
los documentos que se sefialen en el reglamento de esta ley.

Articulo 171. Al recibir la solicitud de autorizacién de uso de una de-
nominacién de origen, el Instituto procedera en los términos previstos por
el articulo 160 de esta ley; en caso de que se satisfagan los requisitos lega-
les procederd a su otorgamiento.

Articulo 172. Los efectos de la autorizacién para usar una denomina-
cién de origen duraran diez afios, contados a partir de la fecha de presenta-
cidn de la solicitud en el Instituto, y podran renovarse por periodos iguales.

Articulo 173. El usnario de una denominacién de origen estd obligado
a usarla tal y como aparezca protegida en la declaracién. De no usarla en la
forma establecida, procederd la cancelacidn de la autorizacién.

Articulo 174. El derecho a usar una denominacién de origen podra ser
transmitido por el usvario autorizado en los términos de la legislacién co-
min. Dicha transmisién sélo surtird efectos a partir de su inscripcidn en el
Instituto, previa comprobacién de que el nuevo usuario cumple con las
condiciones y requisitos establecidos en esta ley para obtener el derecho a
usar la denominacién de origen.

Articulo 175, El usuario autorizado de una denominacién de origen
podré, a su vez, mediante convenio, permitir el uso de ésta, dnicamente a
quienes distribuyan o vendan los productos de sus marcas. El convenio
deberd ser sancionado por el Instituto y surtird efectos a partir de su ins-
cripcidn de ésta.

El convenio debera contener una clausula en la que se establezca la
obligacion del distribuidor o comercializador de complir con los requisitos
establecidos en las fracciones Il y IV del articulo 169 y los previstos en el
reglamento. En caso de que el distribuidor o comercializador no cumplicre
con esta obligacién, procederi la cancelacidn de la inscripcidn,

Articulo 176. La autorizacién del usuario de una denominacién de
origen dejar4 de surtir efectos por:

I. Nulidad, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando se otorgue en contravencidn a las disposiciones de esta ley;
b) Cuando se otorgue atendiendo a datos y documentos falsos;
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II.

l.

Cancelacién, cuando el usuario autorizado use la denominacién de ori-
gen en forma diferente a la establecida en la declaracién de proteccién,

y
Por terminacién de su vigencia.

Articulo 177. Las declaraciones administrativas de nulidad y cancela-

cién se hardn por el Instituto, de oficio, a peticioén de parte o del Ministerio
Piiblico Federal.

Articulo 178. Ademads de las publicaciones previstas en este capitulo,

se publicardn en la Gaceta las declaraciones que emita y autorizaciones
que otorgue el Instituto, asi como cualquier acto que dé por terminado los
efectos de los derechos otorgados en materia de denominacién de origen.

TITULO QUINTO BIS?
DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Articulo 178 bis. Los esquemas de trazado de circuitos integrados serdn
registrados y estardn protegidos en términos del presente Titulo. Al efecto,
el Instituto tendra las facultades siguientes:

L

II.

I11.

Tramitar y, en su caso, otorgar el registro a los esquemas de trazado de
circuttos integrados, asi como la inscripcién de sus transmisiones y
licencias de uso y explotacion, en los términos de esta ley y su
reglamento;

Sustanciar los procedimientos de declaracién administrativa de infrac-
cién, nulidad o caducidad, relacionados con el registro de los esque-
mas de trazado de circuitos integrados, emitir las resoluciones que co-
rrespondan a dichos procedimientos e imponer las sanciones que
procedan, y

Cuando no lo hayan convenido las partes, fijar el monto de las regalias
a que se refiere el articulo 178 bis 5, fraccién V, segundo parrafo, de
este Titulo.

Articulo 178 bis 1. Para los efectos de este Titulo, se considerard como:
Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una forma in-

termedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea
un elemento activo, y alguna o todas las interconexiones, formen parte

2 Capitulo adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion

el dia 26 de diciembre de 1997.
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integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material
semiconductor, y que esté destinado a realizar una funcién electrénica;

II. Esquema de trazado o topografia; la disposicién tridimensional, expre-
sada 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 disposicién tridimensional preparada
para un circuito integrado destinado a ser fabricado;

ITI. Esquema de trazado protegido: un esquema de trazado de circuitos in-
tegrados respecto del coal se hayan cumplido las condiciones de pro-
teccidn previstas en el presente Titulo, y

I'V. Esquema de trazado original: el esquema de trazado de circuitos inte-
grados que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no
sea habitual o commin entre los creadores de esquemas de trazado o los
fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creacién.

Articulo 178 bis 2. Sera registrable el esquema de trazado original,
incorporado o no a un circuito integrado, que no haya sido comercialmente
explotado en cualquier parte del mundo. También sera registrable aun cuando
haya sido comercialmente explotado de manera ordinaria, en México o en
el extranjero, siempre que la solicitud de registro se presente ante el Insti-
tuto, dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que el solicitante lo
explote comercialmente en forma ordinaria por primera vez en cualquier
parte del mundo.

Un esquema de trazado que consista en una combinacién de elementos
o interconexiones que sean habituales o comunes entre los creadores de es-
quemas de trazado o los fabricantes de circuitos integrados al momento de
su creacidn, s6lo serd registrable si la combinacién en su conjunto se consi-
dera original en los términos de la fraccién IV del articulo 178 bis 1 de este
Titulo, y cumpla con las demds condiciones sefialadas en el parrafo anterior.

Articulo 178 bis 3. El registro de un esquema de trazado tendrd una
vigencia de diez afios improrrogables contados a partir de la fecha de pre-
sentacién de la solicitud de registro y estard sujeta al pago de la tarifa co-
rrespondiente.

Articulo 178 bis 4. El registro de un esquema de trazado confiere a su
titular el derecho de impedir a otras personas que, sin su autorizacién:

I. Reproduzcan en su totalidad el esquema de trazado protegido, o cual-
quiera de sus partes que se considere original por si sola en los térmi-
nos de la fraccidn IV del articulo 178 bis 1 de esta ley, por incorpora-
cién en un circuito integrado o en otra forma, y

II. Importen, vendan o distribuyan en cualquier forma para fines comer-
ciales:
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a) El esquema de trazado protegido;

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

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore
un esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente.

Articulo 178 bis 5. El derecho que confiere el registro de un esquema

de trazado no produciré efecto alguno en contra de cualquier tercero que:

L

II.

II.

IV,

Sin autorizacién del titular, con propésitos privados o ¢on el inico ob-
Jjetivo de evaluacion, andlisis, investigacién o ensefianza, reproduzca
un esquema de trazado protegido,

Cree un esquema de trazado que cumpla con la exigencia de originali-
dad, sobre la base de la evaluacién o el andlisis de un esquema de
trazado protegido en los términos de la fraccién I de este articulo;

El creador del segundo esquema de trazado podrd llevar a cabo
cualquiera de los actos a que se refiere el articulo anterior respecto del
esquema de trazado por él creado, sin la autorizacién del titular del
primer esquema de trazado protegido;

En forma independiente y con anterioridad a la publicacién del regis-
tro en la Gaceta, haya creado un esquema de trazado original idéntico
al esquema de trazado protegido. Quien trate de prevalerse de esta ex-
cepcién, en un procedimiento de declaracién administrativa, tendrd la
carga de la prueba;

Realice cualquiera de los actos a que se refiere la fraccién I del articu-
lo anterior sin la autorizacién del titular, después de que hayan sido
introducidos licitamente en el comercio en México o en cualquier par-
te del mundo por el titular o con su consentimiento, respecto de:

a) Un esquema de trazado protegido;

b) Un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado prote-
gido, o

¢) Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpore
un esquema de trazado protegido;

Sin autorizacién del titular, venda o distribuya en cualquier forma un
circuito integrado que incorpore un esquema de trazado protegido re-
producido ilicitamente, siempre y cuando la persona que realice u or-
dene tales actos no sepa y no tuviere motivos razonables para saber, al
adquirir tal circuito integrado, que éste incorpora un esquerna de traza-
do protegido reproducido ilicitamente.
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A partir del momento en que el tercero de buena fe reciba aviso sufi-
ciente de que ¢l esquema de trazado protegido se ha reproducido ilicitamente,
estard obligado al pago de una regalia razonable que corresponderia bajo
una licencia libremente negociada, de tal esquema de trazado, para agotar
el inventario en existencia o los pedidos hechos con anterioridad a la noti-
ficacidn.

La realizacion de cualquier actividad contemplada en el presente arti-
culo no constituird infraccién administrativa o delito en los términos de
esta ley.

Articulo 178 bis 6. Ademds de los datos sefialados en el articulo 38 de
esta ley, la solicitud de registro debera ir acompafada de:

I. La manifestacién, bajo protesta de decir verdad, de la fecha y lugar de
primera explotacién comercial ordinaria en alguna parte del mundo, o
de que no ha sido explotado;

II. Una reproduccién grafica o fotografica de! esquema de trazado, y
HI. La indicacién de la funcién electrénica que realice el circuito integra-
do, al que se incorpora ¢l esquema de trazado.

El solicitante podra excluir las partes de la reproduccién grafica o foto-
gréfica relativas a la forma de fabricacién del circuito integrado, a condi-
cién de que las partes presentadas sean suficientes para permitir la identifi-
cacién del esquema de trazado.

Articulo 178 bis 7. El registro de un esquema de trazado se llevard a
cabo, en lo conducente, conforme a lo dispuesto en los articulos 34, 35, 38,
38 bis, 39, 50 y 55 bis al 60 de esta ley.

Para la transmisién o licencia de los derechos que confiere un registro
de esquema de trazado protegido serdn aplicables las disposiciones conte-
nidas en los articulos 62 al 69 de esta ley. No procederi el otorgamiento de
licencias obligatorias.

Articulo 178 bis 8. El registro de un esquema de trazado protegido
serd nulo cuando se haya otorgado en contravencién a lo dispuesto en el
artfculo 178 bis 2 de este Titulo, siendo aplicable, en lo conducente, lo
dispuesto en los articulos 78 al 81 de esta ley.

Articulo 178 bis 9. Para los efectos del artfculo 229 de esta ley, los
esquemas de trazado protegidos o los circuitos integrados a los que éstos se
incorporen deberdn ostentar las letras: “M” o “T", dentro de un circulo o
enmarcados en alguna otra forma; acompafiados del nombre del titular, sea
en forma completa o en forma abreviada por medio del cual sea general-
mente conocido.

El titular del registro de un esquema de trazado podri demandar dafios
y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento de dicho registro hayan
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explotado sin su consentimiento el esquema de trazado, siempre y cuando
dicha explotacién se haya realizado después de la fecha de presentacién de
la solicitud de registro y el esquema de trazado de que se trate cumpla con
lo dispuesto en el parrafo anterior.

TiTULO SEXTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULOI

Reglas generales de los procedimientos

Articulo 179. Toda solicitud o promocién dirigida al Instituto, con motivo
de lo dispuesto en esta ley y demds disposiciones derivadas de ella, debera
presentarse por escrito y redactada en idioma espafiol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberdn
acompaiarse de su traduccidn al espariol.

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

Articulo 181. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por
conducto de mandatario, éste deber4 acreditar su personalidad:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante
es persona fisica;

II. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el
caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros
o la inscripeidn de licencias o sus transmisiones,

En este caso, en la carta poder deberd manifestarse que quien Ja
otorga cuenta con facultades para ello y citarse el instrumento en el
que consten dichas facultades;

I11. En los casos no comprendidos en la fraccién anterior, mediante instru-
mento piblico o carta poder con ratificacién de firmas ante notario o
corredor cuando se, trate de persona moral mexicana; debiendo
acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV. En los casos no comprendidos en la fraccién II, mediante poder otor-
gado conforme a la legislacién aplicable del lugar donde se otorgue o
de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante
sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la exis-
tencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue ¢l poder,
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asi como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumira la
validez del poder, salvo prueba en contrario.

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

Articulo 182. Cuando una solicitud o promocién sea presentada por
varias personas, se debera designar en el escrito quién de ellos serd el re-
presentante comuin. De no hacerse esto, se entenderd que, el representante
comiin es la primera persona de las nombradas.

Articulo 183. En toda solicitud, el promovente deberd seiialar domici-
lio para oir y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y deberd
comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se
dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se tendrdn por legal-
mente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

Articulo 184. En los plazos fijados por esta ley en dias, se computardn
dnicamente los héabiles: tratindose de términos referidos a meses o afios, el
cémputo se hara de fecha a fecha, considerando incluso los dfas inhébiles.

Los plazos empezaran a correr al dia siguiente de la notificacién res-
pectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirdn efectos de notificacién en la
fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al dia siguiente
de aquel en que se ponga en circulacién.

Articulo 185. Los expedientes de patentes y registros en vigor, asi
como los relativos a nombres comerciales y denominaciones de origen
publicados, estaran siempre abiertos para todo tipo de consultas y promo-
ciones.

Articulo 186. Los expedientes de patentes, modelos de utilidad y dise-
fios industriales en tramite sélo podran ser consultados por el solicitante o
su representante, o personas autorizadas por el mismo, excepto cuando di-
chos expedientes sean citados con anterioridad a otro solicitante o cuando
se ofrezcan como prueba en un procedimiento de declaracién administrati-
va, debiendo observarse las medidas necesarias para preservar la
confidencialidad.

El personal del Instituto que intervenga en los diversos tramites que
procedan conforme a esta ley y su reglamento, estard obligado a guardar
absoluta reserva respecto del contenido de los expedientes en tramite, de lo
contrario se le sancionard conforme a la Ley Federal de Responsabtlidades
de los Servidores Piblicos, independientemente de las penas gue corres-
pondan en su caso. Igual obligacién tendri el personal de organismos pu-
blicos o privados que pudieran conocer dicho contenido en apoyo al Insti-
tuto en el ejercicio de sus funciones.
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Se exceptiia de lo anterior a la informacién que sea de caricter oficial o
la requerida por la autoridad judicial.

CAPITULO IT
Del procedimiento de declaracion administrativa

Articulo 187. Las solicitudes de declaracién administrativa de nulidad,
caducidad, cancelaci6n e infraccién administrativa que establece esta ley,
se sustanciaran y resolverdn con arreglo al procedimiento que sefiala este
capitulo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoria-
mente, en lo que no se oponga, el Cédigo Federal de Procedimientos Ci-
viles.

Articulo 188. El Instituto podr4 iniciar el procedimiento de declara-
cién administrativa de oficio 0 a peticién de quien tenga interés juridico y
funde su pretensién.

Articulo 189. La solicitud de declaracién administrativa que se inter-
ponga debera contener los siguientes requisitos:

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV. El objetivo de la solicitud, detallindolo en términos claros y precisos;
V. La descripcion de los hechos, y

VI. Los fundamentos de derecho.

Articulo 190. Con la solicitud de declaracién administrativa deber4n
presentarse, en originales o copias debidamente certificadas, los documen-
tos y constancias en que se funde la accién y ofrecerse las pruebas corres-
pondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente, no serdn admiti-
das salvo que fueren supervenientes.

Cuando se ofrezca como prueba algiin documento que obre en los ar-
chivos del Instituto, basta que el solicitante precise el expediente en el cual
se encuentra y solicite la expedicién de la copia certificada correspondien-
te 0, en su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba,

Articulo 191. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que es
refiere el articulo 189 de esta ley, el Instituto le requerird, por una sola vez,
subsane la omisién en que incurrié o haga las aclaraciones que correspon-
dan; para tal efecto se le concederd un plazo de ocho dias, y de no cumplir-
se el requerimiento en el plazo otorgado se desechari la solicitud.

También se desechara la solicitud por la falta de documentos que acre-
diten la personalidad o cuando el registro, patente, autorizacién o publica-
cién que sea base de la accién, no se encuentre vigente.
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Articulo 192. En los procedimientos de declaracién administrativa se
admitirdn toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesiones salvo
que el testimonio o la confesién estén contenidas en documental, asi como
las que sean contrarias a la moral y al derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo anterior, para los efectos de
esta ley, se otorgard valor probatorio a las facturas expedidas y a los
inventarios elaborados por el titular o su licenciatario.

Articulo 192 bis. Para la comprobacion de hechos que puedan consti-
tuir violacién de alguno o algunos de los derechos que protege esta ley, o
en los procedimientos de declaracién administrativa, el Instituto podré va-
lerse de los medios de prueba que estime necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las
pruebas suficientes a las que razonablemente tengan acceso como base de
sus pretensiones y hayan indicado alguna prueba pertinente para la
sustentacién de dichas pretensiones que esté bajo el control de la contraria,
el Instituto podré ordenar a ésta la presentacién de dicha prueba, con ape-
g0, en su caso, a las condiciones que garanticen la proteccion de informa-
cién confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a
pruebas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo
razonable, u obstaculicen de manera significativa el procedimiento, el Ins-
tituto podrd dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza
positiva o negativa, con base en las pruebas presentadas, incluyendo los
argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con
la denegacién de acceso a las pruebas, a condicién de que se conceda a los
interesados la oportunidad de ser oidos respecto de los argumentos y las
pruebas presentadas.

Articulo 192 bis 1. Cuando la materia objeto de la patente sea un pro-
ceso para la obtenci6n de un producto, en el procedimiento de declaracién
administrativa de infraccién, el presunto infractor deberd probar que dicho
producto se fabricé bajo un proceso diferente al patentado cuando:

I. El producto obtenido por el proceso patentado sea nuevo, y
I1. Exista una probabilidad significativa de que el producto haya sido fa-
bricado mediante el proceso patentado y el titular de la patente no haya
logrado, no obstante haberlo intentado, establecer el proceso efectiva-
mente utilizado.

Articulo 193. Admitida la solicitud de declaracién administrativa de
nulidad, caducidad y cancelacién, el Instituto la notificard al titular afecta-
do, concediéndole un plazo de un mes para que manifieste por escrito lo
que a su derecho convenga. En los procedimientos de declaracién adminis-
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trativa de infraccién se estara a lo dispuesto en los articulos 209 fracciones
IX, y 216 de esta ley. La notificacién se haré en el domicilio sefialado por
el solicitante de la declaracién administrativa.

Articulo 194. Cuando no haya sido posible la notificacidn a que se
refiere el articulo anterior por cambio de domicilio, tanto el sefialado por el
solicitante como en el que obre en el expediente que corresponda, y se
desconozca el nuevo, la notificacién se hard a costa de quien intente la
accién por medio de publicacién en el Diario Oficial de la Federacién y en
un periddico de los de mayor circulacién de Ia Repibilica, por una sola vez.
En la publicacién se dard a conocer un extracto de la solicitud de declara-
cién administrativa y se sefalard un plazo de un mes para que el titular
afectado manifieste 1o que a su derecho convenga.

Articulo 195. En el procedimiento de declaracién administrativa no se
sustanciardn incidentes de previc y especial pronunciamiento sino que se
resolverdn al emitirse la resolucién que proceda.

Articulo 196. Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de
declaracién administrativa, la notificacién al titular afectado o, en su caso,
al presunto infractor se hara en el domicilio sefialado en el expediente que
corresponda, y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por publica-
cidn en los términos del articulo 194 de esta ley.

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

1. Nombre del titular afectado o del presunto infractor y, en su caso, de su
representante;
1. Domicilio para oir y recibir notificaciones;
III. Excepciones y defensas;
IV. Las manifestaciones y objeciones a cada uno de los puntos de 1a solici-
tud de declaracién administrativa, y
V. Fundamentos de derecho.

Para la presentacién del escrito y el ofrecimiento de pruebas sera apli-
cable lo dispuesto en el articulo 190 de esta ley.

Articulo 198, Cuando el titular afectado o, en su caso, el presunto in-
fractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de
las pruebas por encontrarse éstas en el extranjero, se le podra otorgar un
plazo adicional de 15 dfas para su presentacién, siempre y cuando las ofrezca
en su escrito y haga el sefialamiento respectivo.

Articulo 199, Transcurrido el plazo para que el titular afectado o el
presunto infractor, presente sus manifestaciones y, en su caso, la prorroga a
que se refiere el articulo anterior, previo estudio de los antecedentes relati-
vos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictar la resolucién
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administrativa que proceda, la que se notificari a los interesados en el do-
micilio sefialado en el expediente o, en su caso, mediante publicacién en
los términos del articulo 194 de esta ley.

Tratdndose de procedimientos de declaracién administrativa de infrac-
cién, en la misma resolucién se impondra la sancién, cuando ésta sea pro-
cedente.

Articulo 199 bis. En los procedimientos de declaracién administrativa
relativos a la violacién de alguno de los derechos que protege esta ley, el
Instituto podra adoptar las siguientes medidas:

I. Ordenar el retiro de la circulacién o impedir ésta, respecto de las mer-
cancias que infrinjan derechos de los tutelados por esta ley;
II. Ordenar se retiren de la circulacién;

a) Los objetos fabricados o usados ilegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papelerfa, materiai pu-
blicitaric y similares que infrinjan alguno de los derechos tutelados
por esta ley;

¢) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan
alguno de los derechos tutelados por esta ley, y

d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la fabrica-
cidn, elaboracién u obtencién de cualquiera de los sefialados en los
incisos a), b) y ¢), anteriores;

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

IV. Ordenar el aseguramiento de bienes, mismo que se practicard confor-
me a lo dispuesto en los articulos 211 a 212 bis 2;

V. Ordenar al presunto infractor o a terceros la suspensién o el cese de los

actos que constituyan una violacidn a las disposiciones de esta ley, y

VI. Ordenar se suspenda la prestacién del servicio o se clausure ¢l estable-
cimiento cuando las medidas que se prevén en las fracciones anterio-
res, no sean suficientes para prevenir o evitar la violacion a los dere-
chos protegidos por esta ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los comerciantes
o prestadores tendr4n la obligacién de abstenerse de su enajenacion o pres-
tacién a partir de la fecha en que se les notifique la resolucién,

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

Articulo 199 bis 1. Para determinar la practica de las medidas a que se
refiere el articulo anterior, el Instituto requerird al solicitante que:
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L. Acredite ser el titular del derecho y cualquiera de los siguientes su-
puestos:

a) La existencia de una violacién a su derecho;

b) Que la violacién a su derecho sea inminente:

¢) La existencia de la posibilidad de sufrir un afio irreparable, y

d) La existencia de temor fundado de que las pruebas se destruyan,
oculten, pierdan o alteren.

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

III. Proporcione la informacién necesaria para la identificacién de los bie-
nes, servicios o establecimientos con los cuales o en donde se comete
la violacién a los derechos de propiedad industrial,

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

El Instituto deber4 tomar en consideracién la gravedad de la infraccion
y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la practica de ésta y
determinar el importe de la fianza y la contrafianza.

Articulo 199 bis 2. La persona en contra de quien se haya ordenado
alguna de las medidas a que se refiere el articulo 199 bis de esta ley, tendra
un plazo de diez dias para presentar ante ¢l Instituto las observaciones que
tuviere respecto de dicha medida,

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

Articulo 199 bis 3. El solicitante de las medidas provisionales a que se
refiere el articulo 199 bis serd responsable del pago de los dafios y perjuicios
causados a la persona en contra de quien se hubiesen ejecutado cuando:

I. La resolucion definitiva que hubiese quedado firme sobre el fondo de
la controversia declare que no existié violacién ni amenaza de viola-
cién a los derechos del solicitante de la medida, y

II. Se haya solicitado una medida provisional y no se hubiese presentado
la demanda o solicitud de declaracién administrativa de infraccién ante
la autoridad competente o ante el Instituto respecto del fondo de la
controversia, dentro de un plazo de 20 dias contado a partir de la ejecu-
cién de la medida.

Articulo 199 bis 4. El Instituto pondra a disposicién del afectado la
fianza o contrafianza que se hubiese exhibido cuando se resuelva el proce-
dimiento de declaracién administrativa de infraccién.
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Articulo 199 bis 5. El Instituto decidira en la resolucién definitiva del
procedimiento de declaracién administrativa de infraccién, sobre el levan-
tamiento o definitividad de las medidas adoptadas.

Articulo 199 bis 6. En cualquier medida provisional que se practique
deberd cuidarse que ésta no sirva como medio para violar secretos indus-
triales o para realizar actos que constituyan competencia desleal.

Articulo 199 bis 7. El solicitante s6lo podra utilizar la documentacién
relativa a la practica de una medida provisional para iniciar el juicio corres-
pondiente o para exhibirla en los autos de los procesos en tramite, con
prohibicién de usarla, divulgarla o comunicarla a terceros.

Articulo 199 bis 8. En los procedimientos de declaracién administrati-
va de infraccién, el Instimato buscara en todo momento conciliar los intere-
ses de los involucrados.

CAPITULO 111
Del recurso de reconsideracion

Articulo 200. Procede e! recurso de reconsideracién contra la resolucién
que niegue una patente, registro de modelo de utilidad y disefio industrial, el
cual se presentard por escrito ante el propio Instituto en un plazo de 30 dias,
contado a partir de 1a fecha de notificacién de la resolucién respectiva. Al
recurso se acompaiaré la documentacién que acredite su procedencia.

Articulo 201. Analizados los argumentos que se exponen en el recurso
y los documentos aportados, el Instituto emitird la resolucién que corres-
ponda, la cual deberd comunicarse por escrito al recurrente.

Articulo 202, Si la resoluci6n que emita el Instituto niega la proceden-
cia del recurso se comunicard por escrito al recurrente y se publicard en la
Gaceta. Cuando la resolucién sea favorable al recurrente se procederd en
los términos del articulo 57 de esta ley.

TiTULO SE’:PTIMQ
DE LA INSPECCION, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS

CAPITULO I

De la inspeccion

Articulo 203. Para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley
y demds disposiciones derivadas de ella, el Instituto realizard la inspeccién
y vigilancia, conforme a los siguientes procedimientos:
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I. Reguerimiento de informes y datos, y
II. Visitas de inspeccién.

Articulo 204. Toda persona tendré obligacién de proporcionar al Insti-
tuto, dentro del plazo de 15 dias, los informes y datos que se le requieran
por escrito, relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en la presen-
te ley y demads disposiciones derivadas de ella.

Articulo 205. Las visitas de inspeccién se practicardn en dias y horas
hébiles y dnicamente por personal autorizado por el Instituto, previa iden-
tificacién y exhibicién del oficio de comisién respectivo.

El Instituto podrd autorizar se practiquen también en dias y horas inha-
biles a fin de evitar la comisién de infracciones, caso en el cual en el oficio
de comision se expresard tal autorizacion.

Articulo 206, Los propietarios o encargados de establecimientos en
que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o se ofrezcan en venta
los productos o se presten servicios, tendrédn la obligacidén de permitir el
acceso al personal comisionado para practicar visitas de inspeccién, siem-
pre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo anterior.

Articulo 207, Se entiende por visitas de inspeccién las que se practi-
quen 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 prestacién de los servicios y los
documentos relacionados con la actividad de que se trate.

Articulo 208. De toda visita de inspecci6n se levantard acta circuns-
tanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que
se hubiese entendido la diligencia o por el inspector que [a practicd, si
aquélla se hubiese negado a proponerlos.

Articulo 209. En las actas se hara constar:

1. Hora, dia, mes y afio en que se practique la diligencia;
II. Calle, mimero, poblacién y entidad federativa en que se encuentre
ubicado el lugar donde se practique la visita;

III. Niimero y fecha del oficio de comisidén que la motivd, incluyende la
identificacién del inspector;

IV. Nombre y caricter de la persona con quien se entendi6 la diligencia;

V. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos,
sea que hubieran sido designados por el visitado o, en su defecto, por
el inspector;

VI. Mencién de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su dere-
cho de hacer observaciones al inspector durante la practica de la di-
ligencia;

VII. Datos relativos a la actuacién;
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VIH. Declaracion del visitado, si quisiera hacerla;

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

X. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyen-
do al inspector, y en su caso, la indicacién de que el visitado se negd
a firmar el acta.

Articulo 210. Al hacer observaciones durante la diligencia o por escri-
to, los visitados podrén ofrecer pruebas en relacién con los hechos conteni-
dos en el acta.

Articulo 211. Si durante la diligencia se comprobara fehacientemente
la comisién de cualquiera de los actos 0 hechos previstos en los articulos
213 y 223, el inspector asegurard, en forma cautelar, los productos con los
cuales presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levan-
tando un inventario de los bienes asegurados, lo cual se hara constar en el
acta de inspeccién y se designard como depositario al encargado o propie-
tario del establecimiento en que se encuentren, si éste es fijo; si no lo fuere,
se concentrardn los productos en el Instituto.

Si se trata de hechos posiblemente constitutivos de delitos, el Instituto
lo har4 en la resolucién que emita al efecto.

Articulo 212. Del acta levantada se dejara copia a la persona con quien
se entendi6 la diligencia, aun cuando se hubiese negado a firmarla, lo que
no afectard su validez.

Articulo 212 bis. El aseguramiento a que se refiere el articulo 211 de
esta ley podra recaer en:

I. Equipo, instrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios, especificacio-
nes, planos, manuales, moldes, clichés, placas y en general de cual-
quier otro medio empleado en la realizacién de los actos o hechos con-
siderados en esta ley como infracciones o delitos;

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

II. Mercancias, productos y cualesquiera otros bienes en los que se mate-
rialice la infraccién a los derechos protegidos por esta ley.

Articulo 212 bis 1. En el aseguramiento de bienes a que se refiere el
articulo anterior, se preferird como depositario a la persona o institucién
que, bajo su responsabilidad, designe el solicitante de la medida.

Articulo 212 bis 2. En el caso de que la resolucion definitiva sobre el
fondo de la controversia, declare que se ha cometido una infraccién ad-
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ministrativa, el Instituto decidir4, con audiencia de las partes, sobre el des-
tino de los bienes asegurados, sujetindose a las siguientes reglas:

L. Pondr4 a disposicin de la autoridad judicial competente los bienes
que se hubiesen asegurado, tan pronto sea notificado de que se ha ini-
ciado el proceso tendiente a la reparacién del dafio material o al pago
de los dafios y perjuicios;

II. Pondr4 a disposicién de quien determina el laudo, en el caso de que se
opte por el procedimiento arbitral;

HI. Proceder4, en su caso, en los términos previstos en el convenio que,
sobre el destino de los bienes, hubiesen celebrado el titular afectado y
el presunto infractor;

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

V. Debera dar vista a las partes de las propuestas presentadas, a efecto de
que, de comiin acuerdo, decidan respecto del destino de dichos bienes
y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro de los cinco dfas si-
guientes a aquel en que se les haya dado vista, y

VI. Si las partes no manifiestan por escrito su acuerdo sobre el destino de
los bienes en el plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los
supuestos a que se refieren las fracciones I a III anteriores, dentro del
plazo de noventa dias de haberse dictado la resolucién definitiva, la
Junta de gobierno del Instituto podrd decidir;

a) La donacién de los bienes a dependencias y entidades de la admi-
nistracién piblica federal, entidades federativas, municipios, insti-
tuciones piblicas, de beneficencia o de seguridad social, cuando no
se afecte el interés publico, o

b) La destruccién de los mismos.

CAPITULO I
De las infracciones y sanciones administrativas

Articulo 213, Son infracciones administrativas:®

I. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia des-
leal y que se relacionen con la materia que esta ley regula,

 Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 26 de diciem-
bre de 1997 se modificaron las fracciones XII y XIII y se adicionaron las fracciones XXIV
y XXV de este articulo.
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Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo es-
tén. Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en
la infraccién después de un afio de la fecha de caducidad o, en su
caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracién de
nulidad;

Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios,
indicando que estin protegidos por una marca registrada sin que
lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado
nulo o cancelado, se incurrird en infraccién después de un afio de
la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya que-
dado firme la declaracién correspondiente;

Usar una marca parecida en grado de confusidn a otra registrada,
para amparar los mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por la registrada;

Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o se-
mejante en grado de confusién como elemento de un nombre co-
mercial o de una denominacién o razdn social, o viceversa, siem-
pre que dichos nombres, denominaciones o razones sociales estén
relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por la marca;

Usar, dentro de la zona geogrifica de la clientela efectiva o en
cualquier parte de la Repiiblica, en el caso previsto por el articulo
105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o semejante en gra-
do de confusién, con otro que ya esté siendo usado por un tercero,
para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servi-
cios del mismo o similar giro;

Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4o., y las fracciones VII,
VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del articulo 90 de esta ley;

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusién como nombre comercial, denominacién o razén social o
como partes de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad
sea la producci6n, importacién o comercializacién de bienes o ser-
vicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada,
sin el consentimiento, manifestado por escrito, dei titular del regis-
tro de marca o de la persona que tenga facultades para ello;
Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles,
actos que causen o induzcan al priblico o confusion, error o enga-
fio, por hacer creer o suponer infundadamente:

a) Laexistencia de una relacién o asociaci6n entre un establecimiento

y el de un tercero;
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b)
¢}
d)

XI.

XIIL

X111

XIV.

XV.

XVIL

XVIL

XVIIL

Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o au-
torizacién de un tercero;

Que se presten servicios o se vendan productos bajo autorizacién,
licencias o especificaciones de un tercero, y

Que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que in-
duzcaal piblico a error en cuanto al origen geografico del producto;

. Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los

servicios, la actividad industrial o comercial o el establecimiento
de otro. No estard comprendida en esta disposicién, la compara-
cidén de productos o servicios que ampare la marca con el propési-
to de informar al piblico, siempre que dicha comparacién no sea
tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal
de Proteccién al Consumidor,

Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un
registro de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consenti-
miento de su titular o sin la licencia respectiva,

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados por
una patente ¢ por un registro de modelo de utilidad o disefio in-
dustrial, a sabiendas de que fueron fabricados ¢ elaborados sin
consentimierito del titular de la patente o registro o sin la licencia
respectiva;

Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la
patente o sin la licencia respectiva;

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean resul-
tado de la utilizacién de procesos patentados, a sabiendas que fue-
ron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de
quien tuviera una licencia de explotacién;

Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un regis-
tro sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de
confusidn, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia res-
pectiva para anunciar bienes, servicios o establecimientos iguales
o similares a los que se aplique el aviso;

Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confu-
sidn, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respecti-
va, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios del mismo o similar giro;

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o simi-
lares a los que la marca aplique;
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Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o simi-
lares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que
se uso ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se
aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

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

Usar sin autorizacién o licencia correspondiente una denomina-
c16n de origen;

Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacién
del titular del registro, en su totalidad o cualquier parte que se
considere original por si sola, por incorporacién en un circuito
integrado o en otra forma,

Importar, vender o distribuir en contravencién a lo previsto en
esta ley, sin la autorizacién del titular del registro, en cualquier
forma para fines comerciales:

Un esquema de trazado protegido;

Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de
trazado protegido, o

Un bien que incorpore un circuito integrado que a su vez incorpo-
re un esquema de trazado protegido reproducido ilicitamente, y

Las demds violaciones a las disposiciones de esta ley que no cons-
tituyan delitos.

Articulo 214. Las infracciones administrativas a esta ley o demas dis-
posiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con:

I. Multa hasta por el importe de 20 000 dias de salario minimo general en
el Distrito Federal,

II. Multa adicional hasta por el importe de 500 dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la in-
fraccion;

I1I. Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV. Clausura definitiva;

V. Arresto administrativo hasta por 30 dias y seis horas.

Articulo 215. La investigacién de las infracciones administrativas se
realizard por el Instituto de oficio o a peticién de parte interesada.

Articulo 216. En caso de que la naturaleza de la infraccién administra-
tiva no amerite visita de inspeccién, el Instituto deberd correr traslado al



704

INTRODUCCION AL DERECHO ECONOMICO

presunto infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta
infraccidn, concediéndole un plazo de diez dias para que manifieste lo que
a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

Articulo 217. Una vez concluido el plazo a que se refieren los articu-
los 209, fraccién IX y 216 de esta ley, el Instituto con base en el acta de
inspeccién levantada, y en caso de no haberse requerido por la naturaleza
de la infraccién, con los elementos que obren en el expediente, y tomando
en cuenta las manifestaciones y pruebas del interesado, dictard la resolu-
cién que corresponda.

Articulo 218. En los casos de reincidencia se duplicaran las multas
impuestas anteriormente, sin que su monto exceda del triple del mé4ximo
fijado en el articulo 214 de esta ley, segiin el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demas dis-
posiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a
un mismo precepto, cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha
en que se emitid la resolucién relativa a la infraccién.

Articulo 219. Las clausuras podrdn imponerse en la resolucién que
resuelva la infraccién ademds de la multa o sin que ésta se haya impuesto.
Ser4 procedente la clausura definitiva cuando el establecimiento haya sido
clausurado temporalmente por dos veces y dentro del Iapso de dos afios, si
dentro del mismo se reincide en la infraccién, independientemente de que
hubiere variado su domicilio, ,

Articulo 220. Para la determinacidn de las sanciones deberd tomarse
€n cuenta:

L. El caricter intencional de la acci6n u omisién constitutiva de la infrac-
cion;
II. Las condiciones econdmicas del infractor, y
III. La gravedad que ia infraccidn implique en relacién con el comercio de
productos o la prestacién de servicios, asi como el perjuicio ocasiona-
do a los directamente afectados.

Articulo 221. Las sanciones establecidas en esta ley y demds disposi-
ciones derivadas de ella, se impondrdn ademds de la indemnizacién que
corresponda por dafios y perjuicios a los afectados, en los términos de la
legislacion comiin y sin perjuicio de lo dispuesto en el articula siguiente.

Articulo 221 bis. La reparaci6n del dafio material o la indemnizacién
de dafios y perjuicios por la violacidn de los derechos que confiere esta ley,
en ningln caso serd inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
publico de cada producto o la prestacién de servicios que impliquen una
violacién de alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial re-
gulados en esta ley.
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Articulo 222. Si del andlisis del expediente formado con motivo de la

investigacién por infraccién administrativa el Instituto advierte la realiza-
cién de hechos que pudieran constituir alguno de los delitos previstos en
esta ley, asi lo hara constar en la resolucién que emita.

CAPITULO 111
De los delitos

Articulo 223. Son delitos;

L

1I.
I1I.

1v.

Reincidir en las conductas previstas en las fracciones IT a XXII del
articulo 213 de esta ley, una vez que la primera sancién administrativa
impuesta por esta razon haya quedado firme;

Falsificar marcas en forma dolosa y a escala comercial;

Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo
de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacion de
negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habien-
do sido prevenido de su confidencialidad, con el propdsito de obtener
un beneficio econdmico para si o para el tercero con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto;

Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento
de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o
revelarlo a un tercero, con el propésito de obtener un beneficio econd-
mico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la
persona que gnarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y
Usar la informacién contenida en un secreto industrial, que conozca
por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesién o rela-
¢ién de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usua-
rio autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas
que éste no contaba para elio con el consentimiento de la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propésito de
obtener un beneficio econdmico o con el fin de causar un perjuicio a la
persona que guarde ¢l secreto industrial o su usnario autorizado.

Los delitos previstos en este articulo se perseguirdn por querella de

parte ofendida.

Articulo 224. Se impondréan de dos a seis afios de prisién y multa por

el importe de 100 a 10 000 dias de salario minimo general diario vigente en
el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se sefialen en el articulo
anterior.
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Articulo 225. Para el gjercicio de la accién penal, en los supuestos
previstos en las fracciones I y II del articulo 223, se requerird que el Insti-
tuto emita un dictamen técnico en el que no se prejuzgard sobre las accio-
nes civiles o penales que procedan.

Articulo 226. Independientemente del ejercicio de la accién penal, el
perjudicado por cualquiera de los delitos a que esta ley se refiere podrd
demandar del o de los autores de los mismos, la reparacién y el pago de tos
dafios y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos, en los términos
previstos en el articulo 221 bis de esta ley.

Articulo 227. Son competentes los tribunales de la Federacién para
conocer de los delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las contro-
versias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se susciten
con motivo de la aplicacién de esta ley.

Cuando dichas controversias afecten sélo intereses particulares, po-
drian conocer de ellas a eleccién del actor, los tribunales del orden comiin,
sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al procedimien-
to de arbitraje.

Articulo 228, En los procedimientos judiciales a que se refiere el ar-
ticulo anterior, la autoridad judicial podrd adoptar las medidas previstas en
esta ley y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Articulo 229. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales deriva-
das de la violacién de un derecho de propiedad industrial, asi como para la
adopcidn de las medidas previstas en el articelo 199 bis de esta ley, serd
necesario que el titular del derecho haya aplicado a los productos, envases
o embalajes de productos amparados por un derecho de propiedad indus-
trial las indicaciones y leyendas a que se refieren los articulos 26 y 131 de
esta ley, o por algin otro medio haber manifestado o hecho del conoci-
miento publico que los productos o servicios se encuentran protegidos por
un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no sera exigible en los casos de infracciones administra-
tivas que no impliquen una violacién a un derecho de propiedad industrial.

TRANSITORIOS

Primerc. El presente decreto entrard en vigor el lo. de octubre de 1994,
con excepcidn de la fraccién V del articulo 16 reformado, que entrard en
vigor el 17 de diciembre de 1994.

Segundo. Respecto de las solicitudes en tramite, los interesados que
opten por la aplicacién de las disposiciones contenidas en el presente de-
creto, deberdn hacerlo saber, por escrito, al Instituto dentro de los 60 dias
siguientes a su entrada en vigor.
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Tercero. Las declaraciones administrativas que se encuentren en tra-
mite al momento de la entrada en vigor del presente decreto, continuardn
sustancidndose y se resolverdn conforme a las disposiciones vigentes al
momento de su presentacion.

Cuarto. Tratandose de marcas registradas con anterioridad a la entra-
da en vigor de este decreto, en cuyas solicitudes iniciales se hubiese recla-
mado toda una clase, al momento de solicitar su renovacién deberan
especificarse los productos o servicios determinados segin la clasificacion
que establezca el reglamento de la ley.

Quinto. Hasta en tanto se expida la ley que cumpla con las disposicio-
nes sustantivas del Convenio Internacional para la Proteccién de las
Obtenciones Vegetales, 1978 o, en su caso, con las de 1a Convencién Inter-
nacional para la Proteccifn de Nuevas Variedades de Plantas, 1991, el Ins-
tituto recibiri las solicitudes de los obtenedores de vegetales para varieda-
des en todos los géneros y especies vegetales a que se refiere la fraccién V
del articulo 16 reformado, que le sean presentadas a partir de la entrada en
vigor de este decreto y en su momento las remitird a la autoridad compe-
tente para que ésta continte el tramite.

Sexto. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, y hasta que
la junta de gobierno del Instituto expida las tarifas que deban cubrirse por
los servicios que presta el Instituto se pagarén, por concepto de aprovecha-
mientos, por los servicios que preste el Instituto, las mismas cantidades
bajo los mismos conceptos establecidos en los articulos 63 a 70-C de la
Ley Federal de Derechos, vigentes al primero de julio de mil novecientos
noventa y cuatro.

La junta de gobierno del Instituto expediré las tarifas por los servicios
que preste el propio Instituto a més tardar e! primero de enero de mil nove-
cientos noventa y cinco.

Séptimo. Se derogan los articulos 63 a 70-C de la Ley Federal de De-
rechos.

Octavo. En relacién con las solicitudes de patente que se encuentren
en tramite y respecto de las cuales no se haya presentado el comprobante
de pago de la obligacién fiscal correspondiente al examen de fondo, los
interesados deberdn exhibirlo ante el Instituto dentro de los cinco meses
siguientes a la entrada en vigor de este decreto. De no presentarse dicho
comprobante en el plazo sefialado, se consideran abandonadas las respecti-
vas solicitudes y se tendrdn por concluidos los trimites correspondientes.

Noveno. A las personas que hayan cometido un delito de los previstos
en la ley que se reforma, incluidas las procesadas o sentenciadas, con ante-
rioridad a la entrada en vigor del presente decreto, les serédn aplicables las
disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Indus-
trial vigentes en el momento en que se haya cometido, sin petjuicio de las
disposiciones aplicables en materia penal.
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México, D.F., 13 de julio de 1994. Diputado Miguel Gonzilez Avelar,
presidente. Senador Ricardo Monreal Avila, presidente. Diputado. Magall
Achech Solia, secretario. Senador Oscar Ramirez Mijares, secretario (Ru-
bricas).

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccién I del articulo 89 dela
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicacién y observancia, expido el presente decreto en 1a residencia del
Poder Ejecutivo federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los
veintinueve dfas del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro.
Carlos Salinas de Gortari (Riibrica). El secretario de Gobernacién, Jorge
Carpizo (Ribrica).



