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Referido a la Comisién de Gobierno
LEY

Para afiadir un nuevo inciso A, enmendar los incisos F, H y J, reenumerar los incisos A, B, C, D,
E.FGH L)L KL M N,O P QyYR,comoincisos B,C,D,E,F, G, H,1IJ,K L, M,N,
O, P, Q, Ry S, respectivamente del Articulos 2, enmendar el articulo 4, el inciso 8 del
articulo 5, los articulos 18, 19, 27,y 32, el inciso d del articulo 29 y el primer parrafo de los
articulos 9, 26 y 28de la Ley Num. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como “Ley de
Marcas de Puerto Rico” a los fines de aclarar disposiciones de la ley relacionadas a su
alcance y su aplicabilidad.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La nueva Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley NUm. 169 aprobada el 16 de diciembre de
2009, integra elementos de nuestro anterior esquema marcario con elementos de su contraparte
federal (conocido como el Lanham Act, 15 U.S.C. 1051 et seq.), y del Model State Trademark
Act, para forjar un estatuto de avanzada que protege derechos de propiedad intelectual en Puerto
Rico. Los derechos adicionales que esta nueva Ley confiere y la flexibilizacion del marco legal
aplicable al proceso de registro de una marca que esta Ley implementa, son a su vez mecanismos
que viabilizan la politica pablica del Gobierno de Puerto Rico relacionada a la promocion y el
desarrollo de la economia del pais. Estas enmiendas técnicas persiguen aclarar y corregir varias
disposiciones contenidas en la nueva Ley en aras de viabilizar ain mas la consecucion de sus

propositos.



Las enmiendas a las definiciones correspondientes al Articulo 2 reincorporan el concepto del
depdsito de un Certificado de Registro emitido por la Oficina de Patentes y Marcas federal,
permitiendo de este modo la publicidad local para marcas que estan protegidas federalmente en
nuestra jurisdiccion. Ademas, las enmiendas a este Articulo tienen el propoésito de aclarar la
definicion de lo que es una “marca de fabrica”, una “marca de certificacion,” y una “marca
abandonada.” Por Gltimo se reenumeran los incisos de este Articulo 2 para mantener el orden
alfabético de las definiciones contenidas en el mismo, a tenor con el nuevo inciso A.

Por otro lado la Ley de Marcas de Puerto Rico, a diferencia de su contraparte Federal,
permite el registro y proteccién de una marca que aun no ha sido utilizada en el mercado de
Puerto Rico mientras se desarrolla el plan de negocio necesario para introducir un nuevo
producto o servicio en este mercado. La enmienda al Articulo 4(B) tiene el efecto de atemperar
la disponibilidad de este importante remedio con la necesidad de evitar se creen barreras en el
comercio por medio de practicas monopolisticas como por ejemplo el que un comerciante
mediante el registro impida el uso de una marca en Puerto Rico ain cuando este no mercadee
ningun producto o servicio que se identifique con la misma. Consecuentemente el periodo de
proteccion para una marca sin uso se reduce de cinco (5) a tres (3) afios, estableciendo que antes
de los tres (3) afios se debera presentar una declaracion evidenciando el uso de la marca, con la
posibilidad ademas de una prérroga adicional de un (1) afio si se presenta con la evidencia
necesaria para corroborar que la falta de uso hasta esa fecha ha sido motivada por justa causa.
Tal periodo es consono con la presuncion rebatible de abandono que establece la Ley en su
Articulo 2, sobre la marca registrada que ha estado en desuso por un término de tres (3) afos.

Mediante la enmienda al Articulo 9 se aclara el proceso registral, al disponer que las
solicitudes de registro de marcas estén sujetas a un proceso de calificacion antes de ser objeto de
registro.

Las enmiendas al Articulo 5, inciso 8, y al Articulo 26, reincorporan de manera expresa un
concepto basico perteneciente al derecho marcario al aclarar que la “probabilidad de confusion,”
ya sea con una marca registrada o con una marca que se usa en el comercio en Puerto Rico,
impide el acceso al registro y permite al duefio de la marca ya registrada o en uso, y/o a la
persona con autorizacion por escrito de parte de dicho duefio, solicitar un interdicto, orden de
incautacion, dafios y/o cualquier otro remedio que proceda en derecho.

Las enmiendas a los Articulos 27, 28 y 29 pretenden aclarar los remedios disponibles a los



perjudicados en casos de una falsa designacion de origen o falsa descripcion, por disminucion
del caracter distintivo de una marca famosa, 0 por una violacion al derecho marcario por el uso
de nombres de dominio, ademés de aclarar que la disponibilidad del remedio correspondiente a
dafios estatutarios se limita a la violacidn de derecho sobre una marca registrada. Ello es cénsono
con el fin de promover el registro de marcas en Puerto Rico siempre que sirve de incentivo o
remedio adicional para el titular registral de la marca. Ademas de que beneficia a un posible
infractor de buena fe en circunstancias en que por desconocimiento este incurra en violacion de
una marca no registrada, y por ende no publicada. La publicacion del registro de la marca
equivale a una notificacion a terceros referente a la titularidad de la marca. Si no existe
publicacién de la marca luego no existe una presuncion sobre el conocimiento de esta titularidad
por terceras personas

Finalmente, se aclaran las disposiciones de los Articulos 18, 19 y 32 en torno a los procesos
de registro, de manera que queden claros los requisitos de registro tanto para marcas registradas
al amparo de la nueva Ley de Marcas de Puerto Rico, Ley NUum. 169 de 16 de diciembre de

2009, como para marcas registradas bajo el esquema estatutario anterior.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.-Se afiade un nuevo inciso A, se enmiendan los incisos F, H'y Jy se
2 reenumeran los incisos A, B,C,D,E,F, G, H, I,J,K, L, M, N, O, P, Q y R, como incisos B,
3 C,D,E,F,G HILJ K L M,N,O,P,Q,RYS, respectivamente, del Articulo 2 de la Ley
4 Num. 169 de 16 de diciembre de 2009, mejor conocida como “Ley de Marcas de Puerto

5 Rico”, para que lea como sigue:

6 “ARTICULO 2.- DEFINICIONES

7 A Depésito U.S.: todo deposito de un Certificado de Registro de marca
8 expedido por la Oficina de Marcas de Estados Unidos de América
9 (Registro Federal), también conocido como “Depdsito U.S.”, que se

10 registre en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del
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Gobierno de Puerto Rico y cuyo propésito es dar publicidad a terceros
de la existencia de dicho Registro Federal.
B.[A]...
C.[B]...
D.[C]...
E.[D]...
F.[E]...
G. [F.] Marca de Fabrica: cualquier palabra, nombre, simbolo, imagen o
estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, disefio, color, sonido, olor,
forma, objeto 0 una combinacién de estos que:
1)
2) una persona natural o juridica tiene la intencion bona fide de
utilizar en el comercio y solicita el registro de [para] la misma;
y que sirva para [identificar y] distinguir los bienes de esa
persona de aquellos manufacturados o vendidos por otra
persona y para indicar la fuente de dichos bienes, aunque no sea
conocida.
H.[G]...
I. [H.] Marca de Certificacion: cualquier palabra, nombre, simbolo, imagen o
estilo comercial (“trade dress”), medio, logo, disefio, color, sonido, olor,
forma, objeto o una combinacion de éstos que se utilice para certificar el

origen, material, modo de manufactura, calidad, certeza u otras
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caracteristicas en comun de los productos o servicios mercadeados bajo la
mismay que:
1) es utilizada en el comercio por una persona, que no es su duefio
o titular; o
2) que su duefio o titular tenga la intencion bona fide de permitir a
una persona que no sea el duefio o titular a utilizar la marca en
el comercio y solicita el registro para la misma.
J.I1] ...
K. [J.] Marca Abandonada: se refiere a una Marca cuyo uso en el comercio
de Puerto Rico se ha descontinuado con la intencién de no reanudarlo o cuya
significacion como distintivo de los bienes y servicios provenientes de una

misma fuente se ha perdido. [una marca que se presume abandonada.]
Una marca se presume abandonada cuando:

1) su uso haya sido descontinuado con intencion de no
reanudarlo. Intencion de no reanudar puede ser inferida de
las circunstancias del caso. La falta de uso por tres (3) afios
consecutivos constituira evidencia rebatible de la intencion

de abandonar la Marca [prima facie de abandono]; o

2) el [cualquier conducta del] titular o duefio de la marca ha
incurrido en conducta, incluyendo actos de accion u
omision, que cause gque la marca se convierta en genérica o
de alguna otra manera pierda su significacion o connotacion

COmMO marca.
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L. [K]...

M. [L]...

N. [M.]...

O.[N]...

P.[O]...

Q.[P]...

R.[Q]...

S.[R]...”
Acrticulo 2.-Se enmienda el Articulo 4 de la Ley NUim. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 4.- REGISTRO DE MARCAS
A ...

B. Marcas sin uso:

Dentro de los tres (3) [cinco (5)] afios contados a partir de la fecha de
radicacion de la solicitud de registro de una Marca [marca] sin uso en el comercio de
Puerto Rico, el titular registral, como condicion para mantener vigente dicho registro,
tendra que acreditar, mediante declaracion escrita bajo pena de perjurio [bajo
juramento] y con evidencia de uso, que comenzé a utilizar y esta utilizando la Marca
[marca] en el comercio de Puerto Rico. Transcurrido el referido término de tres (3)

[cinco (5)] afos, sin que el titular registral haya acreditado bajo pena de perjurio
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[Juramento] el uso de la Marca en el comercio [de la marca] en Puerto Rico, dicho
registro [dicha marca] se dara por cancelado [cancelada].

No obstante lo anterior, el titular registral de una Marca [marca] sin uso podra
solicitar, antes de vencido el término de tres (3) [cinco (5)] afios aqui establecido y
por justa causa, una prorroga de [extension,] hasta un maximo de un (1) afio para
acreditar el uso requerido por este inciso B, segun disponga el Secretario por
reglamentacion [segun reglamentacion que disponga el Secretario].”

Articulo 3.-Se enmienda el inciso 8 del Articulo 5 de la Ley Nim. 169 de 16 de

diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como

sigue:

“ARTICULO 5.- MARCAS NO REGISTRABLES
No se registrara una marca que consista de:

1.

8. Una marca que sea igual o similar y que pueda causar probabilidad de
confusién en cuanto al origen de los bienes o servicios [que cause confusion] con
otra marca registrada o que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico por otra
persona y que se use 0 usara en bienes o servicios iguales o similares a los de la marca
registrada o previamente utilizada en el comercio de Puerto Rico.

9.

Acrticulo 4.- Se enmienda el inciso b del Articulo 7 de la Ley NUum. 169 de 16 de

22 diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como

23

sigue:
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B. Si se aprueba el registro de la marca, el Secretario lo comunicara al solicitante para
que se [éste] publique un edicto indicativo de la intencion del registro de la marca una
(1) vez en un periddico de circulacion general diaria de Puerto Rico o en cualquier
otro medio de comunicacion segln disponga el Secretario por reglamentacion. El
edicto contendra el nombre del solicitante o su abogado, direccién, nombre de la
marca, numero de la clase bajo la cual se presenta la solicitud, y una advertencia de
que cualquier persona perjudicada por el registro solicitado tiene treinta (30) dias para
oponerse al mismo.

Acrticulo 5.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley Num. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 9.- CONFLICTO

Cuando dos (2) o mas marcas sean objeto de calificacion [estén pendientes de
registro] y estén en conflicto por su semejanza, el Secretario decidird cual de éstas
tendré acceso al registro [mismo] y notificara su determinacion a la parte afectada.

2

Articulo 6.- Se enmienda el Articulo 18 de la Ley NUm. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 18.- DECLARACION DE USO DE LA MARCA COMO
CONDICION PARA LA VIGENCIA DEL REGISTRO [CONTINUO PARA
MANTENIMIENTO DE LA MARCA REGISTRADA]

Como requisito indispensable para mantener la vigencia del registro de una Marca,
todo [EI] titular registral tendra que [deberd] presentar una declaracion de uso de la

Marca acompafiada de un espécimen o especimenes, en la forma y cantidad
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[continuo con evidencia que demuestre] que mediante reglamentacién disponga el
Secretario, que acredite dicho uso de la marca en el comercio de Puerto Rico, en la
forma que mediante reglamentacién disponga el Secretario [como requisito
indispensable para mantener el registro de una marca]. La declaracion de uso
[continuo] a la que hace referencia este Articulo, se presentara una sola vez [debera
ser presentada] entre el quinto (5to) y el sexto (6to) afio, pero no mas tarde del sexto
(6to) afo, a partir de la fecha de la radicacion de la solicitud del registro [;] de la
marca. [y entre el noveno (9no) y décimo (10mo) afio junto a la solicitud de
renovacion, y como condicion para la renovacion.]

Transcurrido el sexto (6to) afio, sin que el titular registral haya presentado la
declaracion de uso bajo pena de perjurio, dicho registro se dara por cancelado.

No obstante, transcurrido el término aqui establecido sin haberse presentado la
referida declaracion de uso y la correspondiente evidencia de uso, el titular registral
podra presentar la referida declaracion, previo el pago de los derechos
correspondientes, siempre que lo haga no mas tarde de seis (6) meses desde la
expiracion de dicho término.

Las disposiciones de este Articulo no le aplican a los registros de marcas llevados a
cabo bajo la Ley Num. 63 del 14 de agosto de 1991, segin enmendada.”

Acrticulo 7.-Se enmienda el Articulo 19 de la Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 19.- RENOVACION DEL REGISTRO DE UNA MARCA
Todo registro de marca permanecera en vigor por diez (10) afios contados desde la

fecha de la radicacién de la solicitud del registro, siempre que se haya cumplido con
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los requisitos establecidos en esta Ley. El registro de una marca puede renovarse de
tiempo en tiempo por el mismo periodo de duracion, a peticion del titular registral, su
representante legal o cesionarios registrados en el Departamento de Estado, ello, junto
con [mediante] el pago de los derechos correspondientes conforme y segun disponga
el Secretario mediante reglamentacion [que mediante reglamentacion disponga el
Secretario]. Tal peticion deberd hacerse en cualquier momento dentro del afio
anterior a la fecha en que expire el periodo de diez (10) afios por el cual fue
originalmente expedido o dentro del afio anterior a la fecha en que expire cada
periodo de diez (10) afios por el cual fuere renovado dicho registro [el registro de la
marca]. La peticion de renovacion del registro de una marca a la que hace referencia
este Articulo debera presentarse acompafiada de una declaracion de uso bajo pena de
perjurio y con un espécimen o especimenes, en la forma y cantidad que mediante
reglamentacion disponga el Secretario, que acredite dicho uso de la marca en el
comercio de Puerto Rico.

No obstante, transcurrido el periodo de diez (10) afios antes dispuesto, el titular
registral podréa presentar la [una] solicitud de renovacion a la que hace referencia este
Articulo dentro de los [del periodo de] seis (6) meses [contados] desde la expiracidn
de dicho término, junto con el pago de los derechos que mediante reglamentacion
disponga el Secretario [pagando los derechos que disponga el Secretario segun
especificado en el reglamento].

Si el Secretario deniega la renovacion de la marca, debera notificar a la parte afectada

exponiendo las razones para denegar la renovacion.”
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Articulo 8.-Se enmienda el primer parrafo del Articulo 26 de la Ley Num. 169 de 16

de diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como

sigue:

“ARTICULO 26.- VIOLACION AL DERECHO MARCARIO Y REMEDIOS

Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular registral o del duefio de una
marca, reproduzca, falsifique, copie, imite, use o intente usar una marca igual o
similar a una marca registrada bajo esta Ley, o que se usa [usada] en el comercio de
Puerto Rico con anterioridad al uso por parte de tal persona, que pueda causar
probabilidad de confusion o engafio en cuanto al origen de los bienes o servicios o en
cuanto a endoso 0 asociacion, [en conexion con la venta, distribucién, oferta para
la venta o promocién de bienes o servicios iguales o similares a los del titular
registral o del duefio, que cause confusion o engafio en cuanto al origen de los
bienes o servicios,] sera responsable en una accion civil al titular registral, o al duefio,
y/o a la persona con autorizacion por escrito de parte del duefio de la marca, y
cualquiera de los cuales [quien] podra presentar una demanda contra tal persona y
solicitar un interdicto, orden de incautacion, dafios y/o cualquier otro remedio que en

derecho proceda.

Articulo 9.-Se enmienda el Articulo 27 de la Ley Ndm. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 27.- FALSA DESIGNACION DE ORIGEN O FALSA

DESCRIPCION
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A.

1. ...

2. en anuncios o promociones comerciales; haga una falsa representacion de la
naturaleza, caracteristicas, cualidades; u origen geografico de sus bienes, servicios; 0
actividad comercial o de los bienes; servicios o actividad comercial de otra persona,
sera responsable a la persona que sufrié dafios como consecuencia de tales actos. El
perjudicado tendré derecho a los remedios pertinentes establecidos bajo el Articulo
26 de esta Ley, incluyendo el derecho de solicitar un injunction, dafos reales, las
ganancias del demandado, la destruccién de los productos, y/o dafios estatutarios
cuando se trate de una infraccion a una marca registrada.

Articulo 10.-Se enmienda el Articulo 28 de la Ley NUm. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 28.- DISMINUCION DEL CARACTER DISTINTIVO DE

MARCAS FAMOSAS

Cualquier persona que sin el consentimiento del duefio de una marca famosa,
inherente o adquirida, use dicha marca o una sustancialmente similar en el comercio
de Puerto Rico, estara sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o una marca
sustancialmente similar, podria causar disminucion del caréacter distintivo de la marca
por opacar o deslucir la misma (“blurring”) o por mancillar o deshonrar la marca
(“tarnishment”), aunque se trate de productos o servicios diferentes o no haya
confusion entre las marcas; o no haya dafio econémico. En aquellos casos en que el
duefio de la marca famosa demuestre ademas que el demandado tuvo la intencion de

causar disminucion de la marca famosa o de aprovecharse de su caracter distintivo, el
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duefio de la marca famosa también tendra derecho a los remedios establecidos bajo el
Articulo 26 de esta Ley, incluyendo el derecho de solicitar un injunction, dafios reales,
[estatutarios,] las ganancias del demandado, la destruccion de los productos,
documentos, u objetos con la marca cuestionada, dafios estatutarios cuando se trate
de una infraccion a una marca registrada, y/o la cancelacion del registro de la marca
que infringe la marca famosa en cualquier clasificacién y sin importar el tiempo de

registrada tal marca.

2

Acrticulo 11.-Se enmienda el Articulo 29 de la Ley NUm. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 29.- VIOLACION AL DERECHO MARCARIO CON NOMBRES

DE DOMINIO
A ...
D. En cualquier accidn civil en relacion con el registro, mercadeo, venta, compra,

licencia, préstamo, transferencia o uso de un nombre de dominio bajo este Articulo, el
Tribunal puede ordenar la confiscacion o la cancelacion del nombre de dominio o la
cesion del nombre de dominio al duefio de la marca. El duefio de la marca también
tendré derecho a los remedios establecidos bajo el Articulo 26 de esta Ley, incluyendo
el derecho de solicitar dafios reales o estatutarios cuando se trate de una infraccion a

una marca registrada.”
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Acrticulo 12.-Se enmienda el Articulo 32 de la Ley Num. 169 de 16 de diciembre de

2009, conocida como “Ley de Marcas de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 32.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Las disposiciones procesales contenidas en la Ley Num. 169 de 16 de diciembre de
2009 y en esta Ley sobre el proceso de calificacion, examen, mantenimiento, y/o
renovacion del registro de una marca seran aplicables a toda solicitud de registro de
marca presentada con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley Nam. 169.

No obstante lo anterior, toda disposicién de la Ley Nim. 169 y de esta Ley, ya sea
sustantiva o procesal, que de alguna manera pueda beneficiar al titular registral o
duefio de una marca, podré ser reclamada oportunamente por dicho titular o duefio

de la marca a partir de la vigencia de la Ley Num. 169 o de esta Ley.

[A. Los certificados de registro de las marcas que se encuentren en vigor
al aprobarse esta Ley, quedaran protegidos por el periodo de tiempo por el cual

fueron expedidos y podran renovarse a tenor con las disposiciones de esta Ley.

B. Todas las solicitudes de registros que estén pendientes para la fecha de
efectividad de esta Ley, podran ser enmendadas bajo las disposiciones de esta
Ley. Se procedera con el trdmite de dichas solicitudes asi enmendadas, si es

viable, para atemperarlas a las disposiciones de esta Ley.

C. A partir de la vigencia de esta Ley y hasta la aprobacion del
Reglamento mencionado en el Articulo 23, continuaran vigentes los derechos

establecidos en la Ley NUm. 63 de 14 de agosto de 1991, segun enmendada.]”

Articulo 13.- Esta Ley comenzar a regir inmediatamente después de su aprobacion.



