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Al dia de hoy el area de Propiedad Industrial de Trevino Mendoza apoya a
cientos de clientes con tramites relacionados a marcas. Desde la investi-
gacion de viabilidad de registro de una marca en la etapa de diseno de la
misma, hasta los tramites referentes a las licencias de uso y/o franquicias,
sabemos la importancia de la proteccion de derechos marcarios como senal

de desarrollo de nuestro pais.

“Una marca es todo signo visible que distingue productos o servicios de otros
de sumisma especie o clase en el mercado. Su uso exclusivo se obtiene me-

diante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

(“IM PI”).”

El registrar una marca convierte a la misma en un activo intangible para su
titular; lo que permite que su proteccion se extienda en toda la Repuiblica
Mexicana; otorgando el derecho a utilizar los simbolos R (Registrada) o MR
(Marca Registrada). Asimismo, faculta al titular para otorgar Licencias de
Uso de Marca, cobrar regalias a quienes se les permita su uso, y/o ejercitar
todos los medios de defensa contra terceros por el empleo no autorizado de
la misma. El registro de marca tendra una vigencia de diez anos contados a
partir de la fecha de su otorgamiento y podra renovarse por periodos de la

misma duracion.

- CARLOS CARBAJAL

A continuacion te compartimos algunos de los temas que debes conocer

relacionados a las marcas:

1.
MARIA RAMOS

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION DE VIABILIDAD DE
REGISTRO EN UNA MARCA:

¥ En la secuencia de pasos para la elaboracion de la solicitud de registro de una
marca se encuentra la investigacion de viabilidad como una pieza medular. Se le
conoce como investigacion de viabilidad a la bisqueda que realizamos en las
diversas plataformas del Institituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(“IMPI1”) con el objetivo de identificar aquellos signos distintivos cuya denomi-
nacion podria resultar similar en grado de confusion a la denominacion de la
Marca y/o Aviso Comercial propuesta a registro. La importancia de la investi-
gacion de viabilidad reside en preveer un porcentaje de viabilidad de registro y
con base en el mismo tomar la decision pertinente respecto a la inversion que

representa la solicitud de registro de una Marca y/o Aviso Comercial.

2.
REGINA CARRILLO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO:

Para solicitar el registro de una marca, primeramente es necesario identificar lo
siguiente elementos: (i) ldentificar si el tipo de solicitud es referente a una
marca, marca colectiva, aviso comercial, nombre comercial o imagen comercial,
(ii) describir los productos o servicios de la marca, e identificar la Clasificacion
de Niza a la que correspondan y (iii), indicar si la Marca se ha usado anterior-
mente e incluir los generales de quien sera el titular de la Marca. Ahora bien,
identificados dichos elementos, se procedera con el tramite de la solicitud;
mismo que podra llevarse a cabo de manera presencial o digital, a traves de la
pagina oficial del IMPI, mediante el cual se adjuntara el Formato Oficial vigente
para la Solicitud de Signos Distintivos que corresponda, con la descripcion de
los elementos mencionados anteriormente y acompanado del comprobante de
pago de la tarifa de la solicitud, correspondiente a la cantidad de $2,695.18
MXN sin el Impuesto al Valor Agregado. Una vez recibida la solicitud y si esta

cumple con todos los elementos necesarios, sera publicada en la Gaceta y se

dara el plazo de un mes para que cualquier tercero interesado se oponga la solic-
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itud de registro por considerar que incurre en alguno de los supuestos de los
articulos 12 y 173 de la Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial. El
plazo maximo de conclusion del tramite por parte del IMPI sera de seis meses,
contado a partir de la fecha de su presentacion, salvo que debido a las particu-
laridades de cada solicitud se emita algun oficio de prevencion, u oposicion a la

solicitud.

3.

ZARA BORBOLLA
SOBRE LA DECLARACION DE USO:

Independientemente de la vigencia del registro de marca (10 anos), se debe presentar periodicamente una “Declaracion de

Uso” sobre la misma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 233 de la Ley Federal de Proteccion Industrial esta es
la manera en que el titular de una marca declara el uso real y efectivo de la misma, en ella se indican los productos o servicios

especiﬁcos que fueron empleados.

Presentar esta declaracion es de suma importancia, toda vez que la omision de presentarse en tiempo y forma implica la ca-

ducidad el registro de pleno derecho, sin que se requiera de declaracion por parte del IMPI.

;El titulo de registro de tu marca tiene fecha del 10 de agosto de 2018 o anterior?

La Declaracion de Uso se debe presentar a los 10 anos, cuando sea necesario hacer la renovacion de su marca.

éEl titulo de registro de tu marca tiene fecha del 10 de agosto de 2018 o posterior?
La Declaracion de Uso se debe presentar dentro de los tres meses contados a partir de que se cumpla el tercer ano de

haberse otorgado el registro de la marca.
Los pasos a seguir para su correcta presentacién de la Declaracion de Uso en linea son los siguientes:

Descargar el formato de IMPI-00-014 (llenarlo, imprimirlo, firmarlo y escanearlo).

Ingresar con CURP y correo electronico a tu cuenta PASE (“Portal de Acceso a Servicios Electronicos”)

Realizar el pago de derechos correspondiente “14 D”, descargar y guardar el comprobante.

Guardar en un mismo documento en formato PDF el formato firmado, los anexos necesarios y el comprobante de pago de
derechos. Nota: es importante que el documento no requiera una contrasena y que tampoco exceda de 10 MB.

Enviar documento PDF a la Oficialia Electronica de Marcas indicando el nimero de registro correspondiente.

4.

CARLOS ARROYO @

TRAMITE DE RENOVACION DE MARCA.

Para extender la proteccion de la marca por un periodo superior a los diez anos de su
vigencia, es necesario; ademas de presentar las declaraciones de uso en los periodos cor-
respondientes, el tramitar su renovacion. De conformidad con el articulo 237 de la Ley
' Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial la renovacion de la marca se puede

realizar seis meses antes e inclusive hasta seis meses después de su vencimiento. El
J tramite se podra realizar en linea o en las oficinas del IMPI, se debera llenar el formato

IMP1-00-002 denominado “Solicitud de Renovacion y Declaracion de Uso Real y Efec-
tivo de Signos Distinctivos” y acompaﬁarlo con el pago de derechos correspondiente.
g Vencido el plazo previamente descrito sin que se presente la solicitud de renovacion, el

registro caducara de pleno derecho, sin que se requiera de declaracion por parte del

IMPI.
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