Protocolo de Madrid
Denegacion Provisional de Proteccién PARCIAL

Regla 17.1
1. Oficina que realiza la notificacion: INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS
I.I Fecha de Emisién: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
I1. Ndmero del registro internacional 0662397 PRADA MILANO DAL 1913 y Diseiio
III. Nombre del titular del registro internacional
PRADA S.A.

IV. Denegacién provisional basada en un examen de oficio

V. Denegacién provisional para todes los productos o servicios de la(s) clase(s) internacional(es) que se enlista(n) a
continuacién:

Clase:9, Expediente nacional:1574522 , Oficio de salida:20150832522

V1. Motivos de la denegacién
Clase:9, Expediente nacional: 1574522 , Oficio de salida:20150832522

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 93, 113 FRACCIONES IV Y V, Y 180 DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ASI COMO 5° Y 59 DE SU REGLAMENTO:

1.-ACLARE A QUE PRODUCTOS SE REFIERE CON: APARATOS E INSTRUMENTOS ELECTRICOS NO
COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; APARATOS E INSTRUMENTOS ELECTRONICOS; APARATOS
AUTOMATICOS QUE SE PONEN EN MARCHA MEDIANTE LA INTRODUCCION DE MONEDAS O DE FICHAS; EN

4 VIRTUD DE QUE RESULTAN AMBIGUOS.

2. LIMITE A DESCRIPCION DE SUS PRODUCTOS, YA QUE LAS PLANCHAS ELECTRICAS; CORRESPONDEN A LA
CLASE 08 Y LOS ASPIRADORES DE POLVQ ELECTRICOS, A LA CLASE 07.

Al dar contestacion a la denegacién provisional en cada expediente(s) nacional(es), debera hacer referencia al niimero de
oficio de salida que corresponda.

VII. Informacion relativa al procedimiento:

Indicaciones sobre la designacién de un representante:

Las solicitudes 0 promociones que se presenten ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial deberdn ser firmadas por
el interesado o su representante, de conformidad con el articulo 180 de la Ley de la Propiedad Industrial. En toda promocién, se
deberd sefalar domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del territorio mexicano, articulo 183 de la Ley de la Propiedad
Industrial; se podré actuar por si o por medio de representante o apoderado, articulo 19 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.

En caso de que su registro internacional sea multiclase y la denegacién provisional se refiera a mas de una clase:

De conformidad con la legislacién mexicana, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial abre un expediente de marca por
cada clase de productos o servicios de la Clasificacién Internacional, por lo que en caso de que la denegacién provisional se
refiera a més de una clase de productos o servicios, el solicitante debera dar contestacién en cada uno de los expedientes

que se hayan generado, en las clases que correspondan, pagando por cada uno de los expedientes nacionales, conforme a

la Tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
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La informacién para el pago de Tarifas se encuentra disponible en la siguiente direccién electrénica:
https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/inicio.

Plazo para dar respuesta:

Para que dé cumplimiento, manifieste lo que a su derecho convenga y efectiie el pago previsto en el articulo 29 de la Tarifa por
los Servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; se le concede un plazo de dos meses contados a partir
del dia siguiente de la notificacién del presente oficio por la OMPI, apercibido que de no contestar dentro de dicho término, se
tendra por abandonada su solicitud con fundamento en el articulo 122 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Dicho plazo podra prorrogarse por 2 meses pagando las tarifas correspondientes, articulos 122 Bis de la Ley de la Propiedad
Industrial y 31 del Acuerdo por el que se da a conocer la Tarifa por los servicios que presta el IMPL

La respuesta a este oficio deber4 presentarse ante el 4rea receptora de la Direccién Divisional de Marcas u Oficinas Regionales
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en su caso en las Delegaciones de la Secretaria de Economia.

VIIL Firma de la Oficina que realiza la notificacién:

El suscrito firma el presente con fundamento en las disposiciones legales invocadas, asi como en el articulo 5° del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989,
modificado el 3 de octubre de 2006 y el 12 de noviembre de 2007; articulos Primero Transitorio, 6° fraccién III, 7° bis 2 y 184
de la Ley de la Propiedad Industrial; 13 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial; 1°, 3° fraccién V inciso b),
subindices i), iii) y iv) primero y segundo guion respectivamente, 4°, 5°, 11 fraccién I 'y 13 fracciones II y VI del Reglamento
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1°, 3° y 6° incisos b) y e), asi como los pérrafos antepeniiltimo, peniitimo y
Gltimo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares
de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros Subalternos de este Organismo;
y 19, 3°,4°, 5° fraccién V inciso b), subindices ii), iii) y iv) primero y segundo guion respectivamente, 17 fracciones ITy VI, 28
y 31 del Estatuto Orgénico de este Instituto y 24 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la atencién de
solicitudes, peticiones y promociones presentadas conforme al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Ordenamientos Legales cuyas reformas,
adiciones y modificaciones se encuentran vigentes a la fecha de emisién del presente.

ATENTAMENTE
LA COORDINADORA DEPARTAMENTAL DE RESOLUCIONES JURIDICAS DE SIGNOS DISTINTIVOS

LIC. GLORIA MORALES PEDROZA

IX. Disposiciones fundamentales correspondientes de la legislacién aplicable:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Articulo 87 .- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrdn hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el
mercado.

Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

1.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales;

111.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artfculo siguiente, y

IV .- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
Articulo 93.- Las marcas se registrardn en relacién con productos o servicios determinados segidn la clasificacién que establezca el
reglamento de esta Ley.

Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, serd resuelta en definitiva por el Instituto.

Articulo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberdn aparecer palabras o leyendas que puedan engafiar o
inducir a error al piblico. Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma
no deberdn contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.
Articulo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o mds personas se deberdn presentar con la solicitud, las reglas sobre
el uso, licencia y transmisién de derechos de la marca convenidos por los solicitantes.

Articulo 179.- Toda solicitud o promocién dirigida al Instituto, con motivo de lo dispuesto en esta Ley y demds disposiciones derivadas de
ella, deberd presentarse por escrito y redactada en idioma espafiol. Los documentos que se presenten en idioma diferente deberdn
acompaiiarse de su traduccidn al espafiol.
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Articulo 180.- Las solicitudes y promociones deberdn ser firmadas por el interesado o su representante y estar acompafiadas del comprobante
de pago de la tarifa correspondiente, en su caso. La falta de firma de la solicitud o promocién producird su desechamiento de plano; en el
caso de la falta de pago de la tarifa. el Instituto requerird al promovente, otorgandole un plazo de cinco dfas hébiles por 1nica vez, para que
subsane su omisién, y sélo en caso de que el particular no atienda el apercibimiento, desechard de plano la solicitud o promocién.

Articulo 181.- Cuando las solicitudes y promociones se presenten por conducto de mandatario, éste debera acreditar su personalidad:

I.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es persona fisica;

II.- Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes,
registros, o la inscripcidn de licencias o sus transmisiones. En este caso, en la carta poder deberd manifestarse que quien la otorga cuenta con
facultades para ello y citarse el instrumento en el que consten dichas facultades.

IIT.- En los casos no comprendidos en la fraccién anterior, mediante instrumento piiblico o carta poder con ratificacién de firmas ante notario
o corredor cuando se trate de persona moral mexicana, debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del otorgante, y

IV.- En los casos no comprendidos en la fraccién II, mediante poder otorgado conforme a la legislacidn aplicable del lugar donde se otorgue
o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la
existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue el poder, asi como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumird la
validez del poder, salvo prueba en contrario. En cada expediente que se tramite deberd acreditarse la personalidad del solicitante o
promovente; sin embargo, bastard con una copia simple de la constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro general de
poderes establecido por el Instituto.

Para acreditar la personalidad en las solicitudes de registro de marca, marca colectiva, aviso comercial y publicacién de nombre comercial,
sus posteriores renovaciones, asf como la inscripcién de las licencias o transmisiones correspondientes, bastard que el mandatario manifieste
por escrito en la solicitud, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades para levar a cabo el trémite correspondiente, siempre y
cuando se trate del mismo apoderado desde el inicio hasta la conclusién del tramite.

Si con posterioridad a la presentacién de la solicitud interviene un nuevo mandatario, éste debera acreditar la personalidad que
ostenta en los términos del presente articulo.

Articulo 183.- En toda solicitud, el promovente deberd sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones dentro del territorio nacional y
deberd comunicar al Instituto cualquier cambio del mismo. En caso de que no se dé el aviso de cambio de domicilio, las notificaciones se
tendrdn por legalmente realizadas en el domicilio que aparezca en el expediente.

En los procedimientos de declaracidn administrativa previstos en la presente ley, las resoluciones de trdmite y definitivas dictadas dentro de
los mismos, asf como todas aquellas dictadas en procedimientos seguidos en rebeldfa, podran ser notificadas a las partes por estrados en el
instituto y mediante publicacion en la Gaceta, cuando no haya sido posible realizarla en el domicilio al que se refiere el parrafo anterior.
Articulo 184.- En los plazos fijados por esta Ley en dfas, se computardn dnicamente los hébiles; tratdndose de términos referidos a meses o
afios, el cémputo se hard de fecha a fecha, considerando incluse los dias inthdbiles.

Los plazos empezardn a correr al dfa siguiente de la notificacién respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirdn efectos de notificacién en la
fecha que en la propia Gaceta se indique o, en su defecto, al dfa siguiente de aquél en que se ponga en circulacién.

REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL :

ARTICULO 4o.- Para el cémputo de los plazos establecidos por periodos, a que se refiere el articulo 184 de la Ley fijados en meses o afios,
se entenderd que el plazo concluye el mismo ndmero de dia del mes o afio de calendario que corresponda. Si un plazo fijado en meses o afios
expira en un dfa en que el Instituto no labore, ese plazo expirara el primer dfa habil siguiente.

El Instituto publicard en el Diario Oficial, en el mes de enero de cada afio, los dias en que se suspenderdn las labores.

DE LAS SOLICITUDES Y PROMOCIONES

ARTICULQO 5So.- Las solicitudes o promaciones deberdn presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir
los siguientes requisitos:

L.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

I1.- Utilizar las formas oficiales, aprobadas por el Instituto y publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el niimero de ejemplares y
anexos que se establezca en la propia forma, las que deberin presentarse debidamente requisitadas'y, tratdndose de medios electrénicos o de
almacenamiento de datos, conforme al Acuerdo que el Instituto emita al efecto. En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o
promociones deberén presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trimite solicitado y los datos a que se refiere la fraccién V de
este articulo;

MI.- Acompafiarse de los anexos que en cada caso sean necesarios, los que deberén ser legibles y estar mecanografiados, impresos o grabados
por cualquier medio;

IV.- Sefialar domicilio para ofr y recibir notificaciones en el territorio nacional;

V.- Indicar el ndmero de solicitud, patente, registro, publicacién, declaratoria, o folio y fecha de recepcidn a que se refieran, salvo en el caso
de solicitudes iniciales de patente o registro;

VL1.- Acompafiarse del comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

VIIL.- Acompafiarse de la correspondiente traduccidn al espafiol de los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la solicitud o
promocién;

VIIL- Acompafiarse de los documentos que acrediten el cardcter de los causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes
legales, y

IX.- Acompafiarse de la legalizacién de los documentos provenientes del extranjero, cuando proceda.

Las solicitudes y promociones deberan presentarse por separado para cada asunto, salvo cuando se trate de inscripcién de licencias o
transmisiones en los términos previstos en los articulos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripcién de transmisiones de derechos en las que hayan
habido transmisiones intermedias no inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto. Con excepcién a lo previsto por el articulo 36 de este
Reglamento, cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones Il a V y VII a IX anteriores, el
Instituto requerird a los solicitantes o promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de no cumplir con el
requerimiento, las solicitudes o promociones serdn desechadas de plano.

En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos que se establecen en las fracciones I y VI de este articulo, se

4? 20150836981
3ded




estard a lo dispuesto por el articulo 180 de la Ley. Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajerfa u otros
equivalentes se tendrdn por recibidas en la fecha en que le sean efectivamente entregadas al Instituto. Se podrdn presentar solicitudes o
promociones por transmisién telefénica facsimilar, siempre que la solicitud o promocién y sus anexos originales, acompafiados del
comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmisién facsimilar, sean presentados en las oficinas
del propio Instituto al dfa siguiente de haberse efectuado la transmisién. En este caso, bastard que la transmisién facsimilar contenga la
solicitud o promocién.

ARTICULO 56.- (...) Las marcas nominativas (...) s6lo podran conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano,
nimeros ardbigos occidentales, asf como de aquellos signos ortograficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderd que el solicitante se
reserva el uso en cualquier tipo o tamario de letra.

ARTICULOQ 57.- La indicacién de los productos o servicios para los que se solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se
sujetard a las siguientes reglas: (...) IL.- Los productos o servicios deberdn indicarse con los nombres o denominaciones con que aparecen en
la lista alfabética de la clasificacién y las reglas de aplicacion de la misma, publicadas en la Gaceta.

ARTICULO 58.- Las reglas a que se refiere el articulo 116 de la Ley deberdn pactarse por los solicitantes en convenio por escrito. Las reglas
deberdn incluir asimismo estipulaciones sobre la limitacién de productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelacién a que se refiere
el articulo 154 de la Ley y sobre la representacin comuin.

ARTICULO 59.- La clasificacién de productos y servicios a que se refiere el articulo 93 de la Ley serd la Clasificacién Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza. El Instituto publicard en la Gaceta las
clases de productos y servicios comprendidos en la clasificacién vigente, asi como la lista alfabética de los mismos, con indicacién de la clase
en la que esté comprendido cada producto o servicio. Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificacién se
considerardn especies. Se entenderd que los productes y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. El Instituto establecerd los
criterios de interpretacién y aplicacién de esta clasificacién.

ARTICULO 61.- Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro modifica el signo distintivo; aumenta el nimero de productos
o servicios para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o servicio sefialado en la solicitud, ésta serd considerada como
una nueva y se sujetard a un nuevo tramite, debiéndose enterar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios
aplicables. En este caso, se considerard como fecha de presentacién de la solicitud modificada, la de presentacién de la promocién por la que
el solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (ARREGLO
DE NIZA)

Los productos y/o servicios que se pretenden distinguir en el presente registro internacional, serdn susceptibles de adecuarse, cuando sea el
caso, de conformidad con la clase que corresponda atendiendo a la Clasificacién Internacional de Niza vigente.

Se concede la proteccion para todos los producto(s) VYo servicio(s) de la(s) clase(s) 3.
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