Meéxico:

UNGRIA'9 Nueva Ley de Propiedad Industrial

MEXICO

En el marco de los compromisos adquiridos por el Tratado de comercio entre México,
Estados Unidos y Canada (T-MEC), el 1 de julio de 2020 se ha promulgado la Ley Federal
de Proteccidén a la Propiedad Industrial.

Esta nueva Ley comprende 410 articulos y 18 disposiciones transitorias con las
indicaciones de su implementacién y entrard en vigor el 5 de noviembre de 2020,

derogando la actual Ley de Propiedad Industrial.

Algunas de las novedades mas relevantes relativas a la recién publicada Ley Federal de
Proteccion a la Propiedad Industrial son las siguientes:

GENERALES

* Definicion de las normas supletorias aplicables y forma en la que debe operar la
supletoriedad, particularmente de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el
Cdédigo Federal de Procedimientos Civiles.

* Ampliacion de facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre
actuaciones referentes a la competencia desleal, asi como la determinacién de multas
con respecto a la indemnizaciéon de dafios y perjuicios en infracciones de derechos de
Propiedad Industrial.

* Regulacidon del caracter publico de los derechos de Propiedad Industrial. Los tramites
estaran abiertos a consulta publica una vez realizada la publicacion en el Boletin de la
solicitud, excepto aquellas solicitudes que tengan caracter confidencial.

* Se regula la relaciéon interinstitucional del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (IMPI) con la Agencia Sanitaria (COFEPRIS) publicando semestralmente en
el Boletin la lista de patentes relacionadas con invenciones susceptibles de ser
empleadas en medicamentos alopaticos.

* Las diversas figuras de Propiedad Industrial que se encuentren en tramite, asi como
los procedimientos de declaracion administrativa continuardn su curso conforme a la
Ley de Propiedad Industrial que se deroga al ser la legislacién bajo la cual fueron
iniciadas.

Exclusion de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicacion es de caracter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoria legal y no establece relacion de algun tipo entre
abogado y cliente. No se ofrece garantia alguna con respecto al asunto del presente documento o en cuanto a la integridad o exactitud de esta nota, y no se asume responsabilidad alguna por
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resultantes de la de la dependencia o el uso de esta informacién. 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.
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Se implementa el ajuste de vigencia de
patentes, aplicable cuando se produjera
un retraso irrazonable atribuible al IMPI
de mas de cinco afos entre la fecha de
presentacion de la solicitud en México
y la concesién de la patente a peticidon
del solicitante.

El ajuste de vigencia sera de un dia por
cada dos dias de atraso irrazonable y
no podra ser mayor a cinco anos.

Las solicitudes divisionales deben
contener materia diferente a la solicitud
inicial.

Una solicitud divisional no podra ser
origen de solicitudes divisionales
voluntarias. Una solicitud divisional
solo podra derivar de otra divisional por
requerimiento del IMPI cuando no se
cumpla el requisito de la unidad de
invencion.

Si en la solicitud divisional se dejo de
reivindicar una invencion, ésta no podra
volver a ser reivindicada en la solicitud
inicial o en la que dio origen a su
division.

Cuando se comunique la concesion de
la patente se cuenta con dos meses
para dividir voluntariamente la solicitud
inicial.

Incorpora expresamente los conceptos
del Articulo 4to del Convenio de Paris
sobre la reivindicacion de prioridades y
del PCT sobre la retirada de la
reivindicacién de prioridad durante la
fase internacional.

Incluye expresamente la posibilidad de la
patentabilidad de nuevos usos de
sustancias o composiciones que formen
parte del estado de la técnica.

El derecho que confiere la patente no
producird efecto contra un tercero que
fabrique, ofrezca para su venta o importe
un producto protegido por medio de una
patente vigente exclusivamente para
obtener la informacién experimental
necesaria para la obtencion de registros
sanitarios de medicamentos (Clausula
Bolar).

Solo se aceptaran enmiendas voluntarias
hasta antes de la expedicion de la
resolucién sobre la aceptacién o rechazo
de la concesidn de la patente.

voluntario
materia,
incluir

Enmiendas a titulo

Unicamente para restringir
eliminar reivindicaciones o
reivindicaciones dependientes.

No se aceptara la enmienda a la materia
otorgada si hay un procedimiento activo
pendiente relativo a la validez de la
patente o registro.

Si la declaracion administrativa se
ingresa posteriormente a la solicitud de
enmienda, se suspende el procedimiento
de declaracién hasta que se resuelva si
procede o no la modificacion de las
reivindicaciones.

Podran declararse nulidades parciales de
materia otorgada tras un procedimiento
administrativo.

Exclusion de responsabilidad: tenga en cuenta que esta comunicacion es de caracter general. No ha sido redactada para ofrecer asesoria legal y no establece relacion de algin tipo entre
abogado y cliente. No se ofrece garantia alguna con respecto 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 informacion contenida en la misma. En ninguin caso nos haremos responsables de los dafios y perjuicios
resultantes de la 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.
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MODELOS DE UTILIDAD

* Establece una vigencia de 15 afios improrrogables contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud (anteriormente eran 10 afnos).

MARCAS

* Vigencia de 10 anos a partir de la fecha de concesion, anteriormente era a partir de la
fecha de presentacion.

La renovacién por tanto sera a partir de la fecha de concesiéon, manteniendo la
posibilidad de renovacidon seis meses antes y seis meses después del término de
vigencia.

* Los registros de marcas o avisos comerciales otorgados con anterioridad al 10 de
agosto de 2018 conservaran su vigencia y, en su momento, deberadn renovar el titulo
realizando también la declaracion de uso real y efectivo de los productos o servicios
amparados.

Cuando no se declare el uso de la marca, el Instituto requerira al solicitante para que
dentro del plazo de dos meses subsane la omisién. En caso de no cumplir con el
requerimiento dentro del plazo sefialado el registro caducara de pleno derecho.

* Sepodran declarar caducidades parciales a los registros de marca sobre los productos
o servicios no utilizados.

* Se establece la obligatoriedad de dar respuesta a las oposiciones presentadas. El
solicitante de la marca tendra ahora un plazo de dos meses para responder, el cual
puede ser ampliado a dos meses adicionales. En caso de no responder a la oposicidn
se tendra por abandonada la solicitud. Anteriormente no era obligatorio responder a
las oposiciones.

* No se admitira la solicitud de declaracion administrativa de nulidad, cuando se hubiese
presentado anteriormente la oposicion y los argumentos sean los mismos que los
presentados en la oposicidn, es decir se considerard como cosa juzgada.

El plazo para presentar alegatos dentro de un procedimiento de declaracidn
administrativa se amplia de dos a cinco dias.

Podra declarase la nulidad parcial del registro, Unicamente con respecto a una parte
de los productos o servicios que la marca protege.

Se podra suspender de oficio o a peticion de una de las partes que intervenga en el
procedimiento el tramite de una solicitud de marca, en el caso de que estuviese
pendiente una declaracion administrativa o judicial de nulidad, caducidad o
cancelaciéon con respecto a la marca anterior.

Les mantendremos informados de la interpretacion e implementacion de esta nueva
Ley, quedando a su disposicion para resolver cualquier duda o cuestion que les pueda
surgir.

www.ungria.es
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