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Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

Modificaciones de la Ley de Propiedad Industrial de México

1.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha remitido informacion a la Oficina

Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre las
modificaciones de la Ley de Propiedad Industrial de México que entraron en vigor

el 10 de agosto de 2018 y ha solicitado que dicha informacién se ponga a disposicion de
los usuarios del Sistema de Madrid.

2.

La comunicacién enviada por el IMPI dice lo siguiente:

“Declaracion de uso real y efectivo

En virtud de esta modificacion, los titulares de derechos deben presentar un formulario
oficial directamente al IMPI declarando el uso real y efectivo de sus marcas.

Esta obligacion es aplicable en dos momentos distintos:
a) Al presentar una solicitud de renovacién de registro de marca.

Al presentar una solicitud de renovacion, los titulares de derechos deben presentar una
declaracién de uso real y efectivo.

En lo que respecta a los registros internacionales que se han renovado en virtud del
articulo 7 del Protocolo de Madrid, el titular del derecho debe declarar el uso real y
efectivo de la marca directamente al IMPI dentro de los tres meses siguientes a la
fecha de notificacion de la renovacion del registro hecha por la Oficina Internacional
de la OMPI.

Esta obligacion se aplicara a todas las solicitudes de renovacién presentadas a partir
del 10 de agosto de 2018, incluidas las relativas a los registros cuya proteccion territorial
designe a México en virtud del articulo 3ter del Protocolo de Madrid.

Esta obligacion se regira por las normas secundarias de aplicacion de las modificaciones.

El incumplimiento de esta obligacién tendra como consecuencia que el IMPI declare de
oficio la caducidad de la marca.
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b) Durante los tres meses posteriores, contados a partir de la fecha en que
se cumpla el tercer afio de haberse otorgado el registro.

Esta obligacion se aplicard a todas las marcas registradas a partir del 10 de agosto

de 2018, aun cuando sus respectivas solicitudes hayan sido presentadas antes de dicha
fecha. Esta obligacion se aplicara también a las marcas relacionadas con registros
internacionales.

En los casos en que la proteccion, en virtud de un registro internacional, se haya
extendido a México, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 3ter del Protocolo de Madrid,
el titular del derecho debera declarar el uso real y efectivo dentro de los tres meses
siguientes a la fecha en que se cumplan tres afios de la concesion del registro nacional.

El incumplimiento de este requisito tendra como consecuencia que el IMPI declare de
oficio la caducidad de la marca.

Por otra parte, en la declaracién de uso real y efectivo de la marca, el titular del derecho
debe indicar los productos o servicios para los que se declara el uso de la marca. El
alcance de la proteccién de la marca continuara para los productos o servicios respecto
de los cuales se haya declarado el uso real y efectivo.

Asimismo, en ambos casos de presentacion de la declaracion de uso real y efectivo, el
titular del derecho esté obligado a efectuar el pago de la tasa correspondiente, pero no a
presentar pruebas que demuestren el uso de la marca.

La declaraciéon de uso real y efectivo de la marca debe ser presentada por un mandatario
autorizado del titular que disponga de un domicilio local, o por un representante legal en
México. A efectos de notificacion es necesario un domicilio local.

Nuevos tipos de marcas

En virtud de las modificaciones, el sistema mexicano de marcas permite ahora registrar
sonidos, aromas y signos holograficos. La concesion de proteccidn a estos nuevos tipos
de marcas se sometera a un examen sustantivo por el IMPI.

Con las modificaciones, también pueden ser una marca los siguientes signos: el conjunto
de elementos operativos y de imagen, incluidos, entre otros, el tamafio, el disefio, el
color, la disposicion de la forma, la etiqueta, el embalaje, la decoracién u otros elementos
gue, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado. En el contexto
internacional, este tipo de marca se conoce como acondicionamiento distintivo.

En la medida en que la reproduccion de una marca sea posible en virtud de lo dispuesto
en el punto 7 del formulario oficial, el solicitante podra recurrir al Sistema de Madrid para
solicitar el registro de marcas de sonidos en México.

Marcas colectivas y de certificacion

El reglamento para marcas colectivas se ha reforzado mediante la regulacién de los
requisitos especificos que deberéd prever la normativa para su uso.

La figura de la marca de certificacion se incorpora al régimen de Pl para distinguir los
productos y servicios cuyas cualidades u otras caracteristicas hayan sido certificadas por
su titular.
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La marca de certificacién puede estar conformada por el nombre de una zona geografica
u otra indicacién conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto
como originario de esta, cuando determinada calidad, reputacién u otra caracteristica del
producto sea imputable fundamentalmente a su origen geogréfico.

La solicitud de una marca colectiva o de certificacion debe ir acompafiada de una
declaracién de uso que incluya la informacién prevista en el articulo 98 BIS-2 de la Ley de
Propiedad Industrial.

La declaracion de uso debera ser presentada directamente ante el IMPI por el solicitante
cuando i) México sea una Parte Contratante designada o ii) se solicite la ampliacion
territorial de la proteccién para una marca colectiva o de certificacion en virtud del
articulo 3ter.2) del Protocolo de Madrid.

Cualquier persona juridica puede solicitar una marca de certificacion, siempre que se
abstenga de desarrollar una actividad comercial consistente en suministrar bienes o
servicios similares a aquellos que protege la marca.

Oposicién

El sistema de oposicion de marcas se ha reforzado con la inclusion de la posibilidad de
gue las partes (el solicitante y el oponente) presenten pruebas y argumentos que tendra
en cuenta el IMPI a la hora de resolver la oposicion.

La falta de contestacién a una oposicién no supone automaticamente que se considere
gue se ha abandonado la solicitud, por lo que el IMPI continuara con su examen habitual.

Las oposiciones presentadas seguiran publicandose en el “Gaceta de la Propiedad
Industrial”. Sin embargo, en virtud del Sistema de Madrid, a partir de ahora el IMPI emitira
denegaciones provisionales de los registros internacionales que susciten oposiciones.

Los plazos y las condiciones para presentar y contestar una oposicién no han sido
alterados por las modificaciones.

El Instituto dictard la resolucion que corresponda a las oposiciones recibidas, expresando
los fundamentos juridicos de su resolucion.

El concepto de mala fe

La mala fe constituye un motivo para i) denegar el registro de una marca o ii) anular el
registro de una marca registrada.

Se entiende que existe mala fe, entre otros casos, cuando el registro se solicita de
manera contraria a los buenos usos, costumbres y practicas del sistema de propiedad
industrial, el comercio o la industria; o se pretende obtener un beneficio o ventaja
indebida en perjuicio de su legitimo titular.

Consentimiento

De forma excepcional, el IMPI otorgara proteccion a las marcas que sean semejantes,
hasta el punto de crear confusién, a marcas registradas o en tramite de registro, nombres
comerciales o nombres de personas naturales si el legitimo titular del derecho da su
consentimiento expreso por escrito a esa proteccion.”
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3.  Para méas informacién sobre la nueva obligacion de presentar una declaracion de uso real
y efectivo de la marca en México, sirvase consultar el aviso informativo 14/2018.

4. Los usuarios del Sistema de Madrid pueden ponerse en contacto con el IMPI para
obtener mas informacion sobre las modificaciones anteriormente mencionadas.

21 de septiembre de 2018



