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Como lo informamos en nuestras alertas enviadas en junio y julio de
este afio, la nueva Ley Federal para la Proteccion de la
Propiedad Industrial entra en vigor hoy, 05 de noviembre de 2020.

y herramientas utiles en el
sitio web de COVID-19 de

1. Marcas Hogan Lovells.

A continuacion detallamos los cambios més relevantes:

« Lavigencia de las marcas sera de 10 anos a partir de la fecha de
concesion del registro. Esto aplica para aquellos signos
presentados a partir del 5 de noviembre de 2020.

Para las marcas presentadas antes del 05 de noviembre de 2020,
la vigencia sera de 10 afos a partir de la fecha de presentaciéon de

la solicitud. Contactos
« Sera posible obtener una marca por “distintividad adquirida”.
+ Se elimina el requisito de inscribir “licencias de uso” ante el IMPI Bernardo Herrerias
para que surtan efectos frente a terceros. Socio, Ciudad de México
« Elplazo para contestar una oposicion sera de 2 meses a partir de José A. Casillas
que la oposicion ha sido notificada al solicitante de la marca. Asociado Senior, Ciudad de México
» Ladeclaracion de uso real y efectivo, al tercer ano de su registro,
seré obligatoria para marcas registradas a partir del 10 de agosto Valentina Schmid .
Asociada Senior, Ciudad de México
de 2018.
« Sila declaracion de uso no es presentada con la solicitud de Edgar Mata
renovacion, el IMPI requerira su presentacion, otorgando un Asociado Senior, Ciudad de México
plazo de 2 meses para tales efectos. Esta modificacion es
relevante para los registros de marca obtenidos a través del
Protocolo de Madrid, ya que el formato de renovacion empleado
en el Protocolo de Madrid no contiene un campo para la
declaracion de uso. hoganlovells.com

I1. Patentes

» Nuevos Usos - Patentabilidad de sustancias, composiciones o
compuestos que se encuentren en el estado de la técnica pero que
su utilizacion sea novedosa.

+ Prohibicion de doble patentamiento (otorgamiento de dos
patentes para la misma invencion).

» Seincorpora la clausula Bolar como excepcion a los derechos
exclusivos de una patente, sin limitacion temporal alguna.

« El titulo de la invencion debe ser breve, preciso y denotar por si
mismo la naturaleza de la invencion. No puede incluirse signos
distintivos, expresiones o nombres de fantasia, nombres propios
o indicaciones comerciales.

« En caso de atrasos injustificados por méas de 5 afios en el
otorgamiento de una patente, existira la posibilidad de solicitar la
emision de un “certificado complementario” para ajustar la
vigencia.

» Se amplia el catalogo de causales de nulidad, incluyendo “nulidad
parcial”, tanto de patentes, como de modelos industriales y
esquemas de trazados de circuitos integrados.

« Solicitudes divisionales voluntarias podran presentarse hasta
antes de la expedicion de la resolucidon que niegue, tenga por
abandonada o desistida una solicitud de patente.

 Solicitud divisional no podra consistir en la division de otras
solicitudes divisionales, salvo que sea procedente a juicio del
Instituto o sea requerida al solicitante.

 Las solicitudes divisionales deberan reivindicar una invenciéon
diferente a la reclamada en la solicitud original y, en su caso, en
otras divisionales.

III. Secretos Industriales

» Seintroduce el caracter de “persona que ejerza el control del
secreto industrial” - quien tendra la facultad de transmitir o
autorizar el uso del secreto industrial.

 Se define “apropiacién indebida” como la adquisicion, uso o
divulgacion directa o indirecta de un secreto industrial de
manera contraria a los usos y costumbres, de manera que
implique competencia desleal.

» Se elimina el requisito de fijar la informacién de un secreto en un
soporte material, ya que la nueva ley sefiala que podra constar en
documentos, medios electronicos o magnéticos, discos Opticos,
microfilmes, peliculas o en cualquier otro medio conocido o por
conocerse.

« Seincluyen, como causales de infraccion, a: (i) la apropiacion
indebida de un secreto industrial, asi como, (ii) la produccion,
ofrecimiento en venta, venta, importacion, exportacion o
almacenamiento productos o servicios que utilicen un secreto
comercial.

» Se adiciona al catalogo de delitos la apropiacion, adquisicion, uso
o divulgacion de un secreto industrial sin consentimiento de la
persona que ejerce su control legal o de su usuario autorizado
con el proposito de causarle un prejuicio u obtener un beneficio
economico.

« Prevé la inclusion de acciones civiles por el incumplimiento a
convenios de confidencialidad.

« Se atribuyen nuevas facultades al IMPI (fungir como perito y
emitir dictamenes técnicos en materia de secretos industriales)

IV. Contencioso

 Posibilidad de conciliar, en cualquier momento, un
procedimiento administrativo ante el IMPI.

 Posibilidad de resolucion del conflicto mediante arbitraje
comercial.

» Posibilidad de solicitar el pago de dafos y perjuicios desde la
primera instancia. Los danos y perjuicios podran reclamarse, a
eleccion del titular afectado, ante el IMPI o ante el Poder Judicial
(federal o local).

« Incorporacion de nulidades y caducidades parciales. Estas
acciones solo pueden hacerse valer en contra de registros
presentados, otorgados y renovados conforme a la nueva ley.

« Improcedencia de acciones de nulidad en caso de reproducir los
mismos argumentos y pruebas que en una oposicion.

« Imposicion de multas hasta un maximo de MXN22 m, las cuales
podra ejecutar el IMPI y los recursos obtenidos se aplicaran a los
gastos operativos del IMPI.

« Imposicion de medidas y visitas de inspecciéon en
establecimientos digitales (sitios de Internet).

» Detencion de importaciones y exportaciones de mercancias
presuntamente infractoras, incluyendo aquellas que se
encuentren en transito.

» Se establece un catalogo amplio de conductas para definir "uso"
en relacion con infracciones administrativas.

» Para el levantamiento de medidas ya no sera suficiente exhibir
una contrafianza. El IMPI analizara, ademas, la apariencia del
buen derecho y las pruebas aportadas por las partes.

Estamos listos para apoyarlos con consultas relacionadas con la nueva
ley o con cualquier otro asunto legal.
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