Mexico:
Ultimas modificaciones

UNGRIA relativas a solicitudes

y registros de marcas.

Muy Sres. nuestros,

Las recientes modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial de México (LPI)* han ocasionado una serie de
controversias sobre la aplicabilidad de algunas de sus disposiciones. Esto se debe, fundamentalmente, al hecho de
que las Normas de Implementacion aun no han sido aprobadas.

Mediante la presente comunicacién, nos gustaria clarificar algunos de los principales cambios y su transcendencia
en las solicitudes y registros de marcas.

Declaracion de uso:

Probablemente, la modificacion que mas controversias ha generado en la nueva LPI gira en torno al requisito del
uso de la marca. A partir del 10 de agosto de 2018, se requiere una declaracion de uso real y efectivo dentro de
los tres meses posteriores al tercer aniversario de la fecha de registro de la marca. De no ser asi, se cancelara el
mismo.

A la espera de una aprobacidon definitiva sobre las Normas de Implementacién, una publicacion del Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial? (IMPI) expone que esta nueva disposicidn solo se aplica a las marcas/signos
registrados concedidos a partir del 10 de agosto de 2018. Por lo tanto, podemos afirmar que las marcas concedidas
antes del 10 de agosto de 2018 no tienen que ir acompafiadas de una declaracién de uso real y efectivo en su
tercer aniversario.

Indudablemente, aquellas solicitudes presentadas después del 10 de agosto de 2018, estan sujetas a este requisito
de uso.

Declaracion de uso especifico al momento de la renovacion:

En relacion con el requisito de uso, se debe tener en cuenta que, a partir del pasado 10 de agosto, al renovar
cualquier marca, es necesario que el titular de la misma especifique claramente los productos/servicios para los
cuales la marca esta siendo utilizada. Hasta recientemente, una simple declaracion de uso genérico era suficiente,
actualmente es inadmisible. Soélo se conservara la proteccidon sobre aquellos productos/servicios para los cuales se
haya llevado a cabo un uso real y efectivo.

Es preciso advertir que dicha declaracién debe ser presentada por el representante autorizado del titular de la
marca que tenga una direccion local o un representante legal en México. Segun la LPI Mexicana, una direccion local
es necesaria a efectos de notificaciones.

Proteccion de marcas:

Ahora, los hologramas y los signos no visibles pueden ser objeto de proteccion como marcas. En cuanto a los
sonidos y los olores, éstos deben ser descritos en la solicitud y una muestra del producto puede ser,
voluntariamente, depositada por el solicitante en el momento de la presentacién o durante la tramitacion si asi lo
solicita el IMPI.

Ademas, se introduce una nueva definicidon sobre el concepto de marca, incluyendo todos los signos perceptibles
por los sentidos y que son susceptibles de representacién de manera que, el objeto de proteccion, pueda
determinarse claramente.

! http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018
2https://www.gob.mx/impi/articulos/si-ya-iniciaste-un-tramite-o-estas-interesado-en-el-registro-de-una-marca-debes-saber-esto?idiom=es.
“Unicamente, la publicacién de los registros de marcas, marcas colectivas, notificaciones o nombres comerciales concedidos a partir del 10 de
agosto de 2018, deben presentar una declaracion de uso”.

Exclusion de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicacion es de caracter general. No ha sido redactado para ofrecer asesoria legal y no establece relacidn de algun tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantia alguna con respecto

P 1 / 2 alasunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la informacidn contenida en la misma.
En ningtin caso nos haremos responsables de los dafios y perjuicios resultantes de la dependencia o el uso de esta informacion. Cualquier andlisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular
y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdiccion.



UNGCRIA

Marcas de certificacion:

Este tipo de marcas son un indicador de la calidad de los productos o servicios en cuestion, cuyo titular tiene la
obligacién de controlar su uso e imponer sanciones en caso de que este no cumpla con las disposiciones de las
reglas de uso. Pueden estar compuestas por el nombre de una zona geografica cuando, alguna de sus
caracteristicas, pueden ser atribuibles a la misma.

Imagen comercial:

Teniendo en cuenta el precedente de una tesis de 2015, este concepto se incluye actualmente en la LPI y se
reconoce como un signo susceptible de proteccion como marca.

Distintividad sobrevenida:

Determinados signos que, originalmente, no podian registrarse como marcas por el hecho de ser descriptivos o
genéricos pueden, ahora, obtener proteccion como marcas siempre que hayan adquirido el caracter distintivo
requerido por la Ley.

Acuerdos de coexistencia y consentimiento:

Actualmente, las cartas de consentimiento estédn oficialmente reconocidas en virtud de las modificaciones a la LPI,
aunque también se le posibilita a las partes a rechazar la negociacion de las mismas. Por ende, puede darse el caso
de que coexistan marcas similares a nombre de titulares diferentes de acuerdo a dichos acuerdos inter partes; sin
embargo, no existe la posibilidad de que el titular de una marca ceda parte de su cartera de marcas, incluyendo
una serie de marcas idénticas o similares, a terceros que no sean objeto de dicha cesion. Ademas, el uso del
nombre, imagen o voz de una persona solo podra utilizarse mediante una carta de consentimiento expresa.

Mala fe:

Este concepto se incluye, no solo como motivo de invalidaciéon de un registro posterior, sino también como un
motivo de oposicién.

Oposiciones:

Un tercero interesado tendra, el plazo de un mes después de la publicacion de la solicitud de la marca en el Boletin
del Instituto, para presentar el correspondiente escrito oposicion aportando documentos que acrediten lo alegado.
El solicitante, en el plazo de un mes, podra contestar a dicho escrito presentando sus propias alegaciones. Al
contrario de lo que estaba sucediendo hasta ahora, el examinador debe decidir sobre los fundamentos de la
oposicion como un procedimiento paralelo a la solicitud de la marca, no suspenderd el tramite, ni tampoco
prejuzgara sobre el resultado del examen de fondo llevado a cabo por el IMPI sobre dicha solicitud (Articulo 120
BIS-33).

Notoriedad y Marcas Renombradas:

La reputacion de una marca se valorara en base al buen uso y buen hacer de su titular en México o en el
extranjero.

3 Articulo 120 BIS-3 La oposicién al registro o publicacion de una solicitud no suspenderé el tramite, ni tampoco prejuzgara sobre el resultado del
examen de fondo que realice el Instituto sobre la solicitud. Articulo anadido DOF 18-05-2018.

Exclusion de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicacion es de cardcter general. No ha sido redactado para ofrecer asesorfa legal y no establece relacion de alguin tipo entre abogado y cliente. No se ofrece garantia alguna con respecto

P 2 / 2 al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por las medidas (o falta de ellas) adoptadas al usar o confiar de cualquier manera en la informacién contenida en la misma.
Enningtin caso nos haremos responsables de los dafios y perjuicios resultantes de la dependencia o el uso de esta informacion. Cualquier analisis relacionado o referente a los desarrollos indicados anteriormente debe aplicarse a un caso en particular
y debe consultarse o verificarse con los abogados locales de cada jurisdiccion



