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Para afiadir un nuevo inciso A, enmendar los incisos F, H y J, reenumerar los incisos A, B, C, D,
E,FFGHILJLKLMN,O,P,QyR, comoincisos B,C,D,E,F,G, H,LJ,K,L, M,
N, O, P, Q, R y S, respectivamente, del Articulo 2; enmendar el Articulo 4; enmendar el
inciso 8 del Articulo 5; enmendar el inciso B del Articulo 7; enmendar los Articulo 9, 18,
19 y 20; enmendar el primer péarrafo del Articulo 26; y enmendar los ‘Articulos 27, 28, 29
y 32 de la Ley Niim. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas del
Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar disposiciones de la Ley relacionadas a su
alcance y su aplicabilidad; y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas del
Gobiemmo de Puerto Rico”, 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 crear un estatuto de avanzada que protege derechos de
propiedad intelectual en Puerto Rico. Los derechos adicionales que esta Ley confiere y la
flexibilizacién del marco legal aplicable al proceso de registro de una marca que esta Ley
implementa, son a su vez mecanismos que viabilizan la politica piblica del Gobierno de Puerto
Rico relacionada a la promocién y el desarrollo de la economia del pafs. Estas enmiendas
técnicas persiguen aclarar y corregir varias disposiciones contenidas en la mencionada Ley en
aras de viabilizar e implantar atin m4s la consecucién de sus propdsitos.

Las enmiendas a las definiciones correspondientes al Articulo 2 reincorporan el concepto
del dep6sito de un Certificado de Registro emitido por la Oficina de Patentes y Marcas Federal,
permitiendo de este modo la publicidad local para marcas que estdn protegidas federalmente en
nuestra jurisdiccién. Ademds, las enmiendas a este Articulo tienen el propésito de aclarar la
definicién de lo que es una “marca de fabrica”, una “marca de certificacién” y una “marca
abandonada”. Por iltimo, se reenumeran los incisos del 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 del Gobierno de Puerto Rico, a diferencia de su
contraparte Federal, permite el registro y proteccién de una marca que atin 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 €l que un
comerciante mediante el uso del registro indiscriminado e irresponsable de los derechos del
sistema marcario impida el uso de una marca en Puerto Rico, aun cuando éste no mercadee
ningiin producto o servicio que se identifique con la misma. Consecuentemente el periodo de




proteccién para una marca sin uso se reduce de cinco (5) a tres (3) afios, estableciendo que previo
al vencimiento de los tres (3) afios se deberd presentar una declaracién bajo pena de perjurio
evidenciando el uso de la marca, con la alternativa de una extensién 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 solicitud de extensién tendrd que ser presentada dentro del periodo
de los tres (3) afios iniciales. Tal periodo es cénsono con la presuncién 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) afios.

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 calificacién, antes de ser objeto de
registro.

Las enmiendas al Articulo 5, inciso 8, y al Articulo 26, reincorporan de manera expresa
un concepto bésico perteneciente al derecho marcario al aclarar que la “probabilidad de
confusién”, 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 autorizacién por escrito de parte de dicho duefio, solicitar un interdicto,
orden de incautacién, 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 designacién de origen o falsa descripcién, por disminucién
del carécter distintivo de una marca famosa, o por una violacién al derecho marcario por el uso
de nombres de dominio, ademdés de aclarar que la disponibilidad del remedio correspondiente a
dafios estatutarios se limita a la violacién de derecho sobre una marca registrada. Ello es c6nsono
con el fin de promover el registro de marcas en Puerto Rico, siempre que sirva de incentivo o
remedio adicional para el titular registral de la marca. Ademés de que beneficia a un posible
infractor de buena fe en circunstancias en que éste incurra en violacién de una marca no
registrada, y por ende no publicada. La publicacién del registro de la marca equivale a una
notificacién a terceros referente a la titularidad de la marca. Si no existe la publicacién de la

marca, no existe una presuncién sobre el conocimiento de la titularidad de la marca por terceras
personas.

Finalmente, se clarifican 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 Ley Ndm. 169 de 16 de diciembre de 2009, conocida como la “Ley
de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, como para marcas registradas bajo el esquema
estatutario anterior.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1.-Se afiade un nuevo inciso A, se enmiendan los incisos F, H y J y se
reenumeran los incisos A, B, C,D,E,F,G,H,LLJ, K, L, M, N, O, P, Q y R, como incisos B, C,
D,ELF,GHLJKLMN,O,P, Q,R yS, respectivamente, del Articulo 2 de 1a Ley Num.
169 de 16 de diciembre de 2009, mejor conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto
Rico”, para que lea como sigue:




“ARTICULO 2.- DEFINICIONES

A. Deposito U.S.: todo depésito de un Certificado de Registro de Marca
expedido por la Oficina de Marcas de Estados Unidos de América
(Registro Federal), también conocido como “Depésito U.S.”, que se
registre en el Registro de Marcas del Departamento de Estado del
Gobierno de Puerto Rico y cuyo propésito es dar publicidad a terceros de
la existencia de dicho Registro Federal. ‘

QM myY oW

Marca de Fabrica: cualquier palabra, nombre, sfmbolo, imagen o estilo
comercial (“trade dress”), medio, logo, disefio, color, sonido, olor, forma, objeto o
una combinacidn de éstos que: »

1))

2) una persona natural o juridica tiene la intencién bona fide de
utilizar en el Comercio y solicita el registro de la misma; y que
sirva para distinguir su empresa, organizacién comercial o 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.

I. Marca de Certificacién: cualquier palabra, nombre, simbolo, imagen o estilo
comercial (“trade dress”), medio, logo, disefio, color, sonido, olor, forma, objeto o
una combinacién de éstos que se utilice para certificar el origen, material, modo
de manufactura, calidad, certeza u otras caracteristicas en comiin de los productos
o servicios mercadeados bajo la misma y que:

) es utilizada en el Comercio por una persona que no es su duefio o
titular; o
2) que su duefio o titular tenga la intencién 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.

I ..

K. 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
significacién como distintivo de los bienes y servicios provenientes de una misma
fuente se ha perdido.

Una marca se presume abandonada cuando:




1) su uso haya sido descontinuado con intencién de no reanudarlo.
Intencién de no reanudar puede ser inferida de las
circunstancias del caso. La falta de uso por tres (3) afios
consecutivos constituird evidencia rebatible de la intencién de
abandono de la Marca; o

2) el titular o duefio de la marca ha incurrido en conducta,
incluyendo actos de accién u omisién, que cause que la marca
se convierta en genérica o de alguna otra manera pierda su
significacién o connotacién como marca.

O POzl

S....”

Articulo 2.-Se enmienda el Articulo 4 de la Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

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

B. Marecas sin uso:

Dentro de los tres (3) afios contados a partir de la fecha de radicacién de la
solicitud de registro de una Marca sin uso en el Comercio de Puerto Rico, el titular
registral, como condicién para mantener vigente dicho registro, tendrd que acreditar,
mediante declaracién bajo pena de perjurio y con evidencia de uso, que comenzé a
utilizar y estd utilizando la Marca en el Comercio de Puerto Rico. Transcurrido el
referido término de tres (3) afios sin que el titular registral haya acreditado bajo pena de
perjurio el uso de la Marca en el Comercio en Puerto Rico, dicho registro se dard por
cancelado. :

No obstante lo anterior, el titular registral de una Marca sin uso podré solicitar,
antes de vencido el término de tres (3) afios aqui establecido y por justa causa, una
proérroga de hasta un maximo de un (1) afio para acreditar el uso requerido por este inciso
B, segtn disponga el Secretario por reglamentacién.”

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 del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea
como sigue:




“ARTICULO 5.- MARCAS NO REGISTRABLES
No se registrard una marca que consista de:
1.

3. Un nombre, retrato o firma que identifica a un individuo particular que ain
vive, a menos que se obtenga el consentimiento escrito de dicho individuo. Esta
disposicién no aplica a apellidos, excepto en los casos en que un individuo en particular
es conocido por sus apellidos solamente. De igual modo, no se registrard una marca que
de primera instancia es meramente un apellido, a menos que haya adquirido distintividad
mediante significacién secundaria.

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

9. L

Articulo 4.- Se enmienda el inciso B del Articulo 7 de la Ley Nim. 169 de 16 de
diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea
como sigue:

“ARTICULO 7.- RADICACION DE SOLICITUD

B. Si se aprueba el registro de la marca, el Secretario lo comunicaré al solicitante para
que se publique un edicto indicativo de la intencién del registro de 1a marca una (1) vez
en un periédico de circulacién general diaria de Puerto Rico o en cualquier otro medio de
comunicacién, segiin disponga el Secretario por reglamentacién. El edicto contendra el
nombre del solicitante, direccién, nombre de la marca, niimero de la clase bajo la cual se
presenta la solicitud, y una advertencia de que cualquier persona perjudicada por el
registro de la marca solicitada, tiene treinta (30) dias para oponerse al mismo, siguiendo
el proceso a establecerse por el Secretario.”

Articulo 5.- Se enmienda el Articulo 9 de la Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 9.- CONFLICTO

Cuando dos (2) o mds solicitudes de marcas son objeto de calificacién y estén en
conflicto por su semejanza, el Secretario decidird cuél de éstas tendrd acceso al registro y
notificard su determinacién 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 del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:
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“ARTiCUI’,O 18.- DECLARACION DE USO DE LA MARCA COMO
CONDICION PARA LA VIGENCIA DEL REGISTRO

Como requisito indispensable para mantener la vigencia del registro de una Marca, todo
titular registral tendrd que presentar una declaracién bajo pena de perjurio que acredite el
uso de la Marca en el Comercio de Puerto Rico, acompafiada de un espécimen o
especimenes, en la forma y cantidad que mediante reglamentacién disponga el Secretario.
La declaracién de uso a la que hace referencia este Articulo, se presentard una sola vez
entre el quinto (5to.) y el sexto (6to.) afio, pero no mas tarde del sexto (6to.) afio, a partir
de la fecha de la radicacién de la solicitud del registro de la marca.

Al finalizar el sexto (6to.) afio, sin que el titular registral haya presentado la
declaracién de uso bajo pena de perjurio, dicho registro se dard por cancelado.

No obstante, transcurrido el término aqui establecido, sin haberse presentado la referida
declaracién de uso y la correspondiente evidencia de uso, el titular registral podré
presentar la referida declaracién, previo el pago de los derechos que disponga el
Secretario mediante reglamentacién, siempre que lo haga no més tarde de seis (6) meses

desde la expiracién de dicho término. Al expirar dicho término, el registro seré
cancelado.

- Las disposiciones de este Articulo no le aplican a los registros de marcas efectuados al
amparo de la Ley Nim. 63 de 14 de agosto de 1991, seglin enmendada.”

Articulo 7.-Se enmienda el Articulo 19 de la Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno 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 los
requisitos establecidos en esta Ley. El registro de una marca puede renovarse de tiempo
en tiempo por el mismo periodo de duracién, a peticién del titular registral, conforme y
segin disponga el Secretario mediante reglamentacién. Tal peticién 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 perfodo de diez (10) afios por el cual fuere renovado dicho registro. La
peticion de renovacién del registro de una marca a la que hace referencia este Articulo

- deberd presentarse acompafiada de una declaracién de uso bajo pena de perjurio y con un
espécimen o especimenes, en la forma y cantidad que mediante reglamentacién 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 solicitud de renovacién a la que hace referencia este Articulo, dentro
de los seis (6) meses desde la expiracién de dicho término, junto con el pago de los
derechos que mediante reglamentacién disponga el Secretario. Al expirar dicho término
el registro serd cancelado.

Si el Secretario deniega la renovacién de la marca, deberd notificar a la parte afectada
exponiendo las razones para denegar la renovacién.”
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Articulo 8.-Se enmienda el Articulo 20 de la Ley Niim. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 20.- CANCELACION DE UNA MARCA REGISTRADA

A. Cualquier persona que se considere perjudicada por el registro de una marca,
incluyendo el perjuicio causado por la disminucién del cardcter distintivo de la marca bajo el
Articulo 28 de esta Ley, podra solicitar al Secretario la cancelacién de dicho. registro. Excepto,
segin se dispone en el inciso (C) de este Articulo 20, el Secretario Gnicamente cancelard un
registro cuando se solicite mediante un escrito fundamentado de cancelacién, suscrito bajo pena
de perjurio, y que se haya presentado oportunamente bajo uno de los siguientes incisos:

1. Dentro de los cinco (5) afios siguientes a la fecha del registro.

2. En cualquier momento, si:

a.
b.

C.

la marca registrada ha sido abandonada;
la marca registrada es funcional;

el registro fue obtenido mediante fraude o en contravencién de los incisos (1)
6 (2) del Articulo 5 de esta Ley;

el registro fue obtenido no obstante la marca consistir de, o incluir un nombre,
retrato o firma que identifica a una persona natural que atin vive, a menos que
se haya obtenido el consentimiento y por escrito de dicha persona;

la marca registrada se ha convertido en el nombre genérico de los bienes o
servicios en relacién con los cuales estd registrada, o de la porcién de los
bienes o servicios en relacién con los cuales estd registrada y con respecto a
los cuales se solicita la cancelacién; o

la marca registrada se usa por o con permiso del titular registral para producir
una falsa representacién de la fuente de los bienes o servicios en o en relacién
con los cuales se usard la marca.

3. En cualquier momento, si se trata de una marca de certificacién y el titular registral:

a.

no controla o no puede legitimamente ejercer control sobre el uso de la marca;

b. comienza a producir o mercadear cualquiera de los bienes o servicios objeto

de la certificacion;

c. permite el uso de la marca de certificacién para otros propdsitos que no tienen
que ver con la certificacién; o
d. discriminatoriamente, rehidsa certificar o continuar certificando bienes o
servicios que cumplen con los estdndares de calidad correspondientes a esa
marca de certificacién. -
B. El término de cinco (5) afios establecido en el inciso (A)(1) de este Articulo 20 es

un término de caducidad cuyo incumplimiento impide la cancelacién de un registro, excepto
segun se dispone en los incisos (A)(2), (A)(3) y (D) de este Articulo 20.




C.

Presentada la solicitud de cancelacién, la misma se adjudicard segtin el

procedimiento que para dicho propésito establezca el Secretario mediante reglamento.

D.

El Secretario también cancelara los siguientes Registros de marca cuando:
1. cualquier registro para el cual se solicit6 la cancelacién voluntaria del
mismo;

2. cualquier registro sin uso para el cual no se acredité el uso de la marca a
tenor con el Articulo 4(B) de esta Ley;

3. cualquier registro que no fue renovado a tenor con el Articulo 19 de esta
Ley; , '
4. cualquier registro con relacién al cual un Tribunal con jurisdiccién

competente determind lo siguiente:

(a) que procede la cancelacién de la marca registrada bajo los incisos
(A)2) 0 (A)3); 0

(b) que el uso de la marca registrada infringe un derecho adquirido
mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido
en “Lanham Act”, siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto
Rico mediante el uso de esta marca en el Comercio y sujeto a las
defensas del titular de la marca registrada que en derecho procedan.

Serd irrefutable el derecho del titular registral de una marca a-utilizar la marca en
el Comercio en o con relacién a los bienes o servicios respecto de los cuales la
marca registrada ain esti en uso en el Comercio y ha estado en uso
ininterrumpido en el Comercio, en cualquier periodo de cinco (5) afios
consecutivos subsiguientes a la fecha de registro, sujeto al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el inciso 1 y las defensas establecidas en el inciso 3 de
este Articulo 20 (E).

que no exista decisién final adversa al reclamo de titularidad de la marca en o con
relacién a los bienes o servicios o al derecho del titular registral de registrar la
misma o de mantener la misma en el registro;

que no exista procedimiento que envuelva el derecho sobre la marca ante el
Registro o un Tribunal y que no haya sido resuelto finalmente;

se presente una declaracién bajo pena de perjurio dentro del afio siguiente a
cualquier periodo de cinco (5) afios consecutivos de uso ininterrumpido
subsiguiente a la fecha del registro de la marca, especificando los bienes o
servicios identificados en el Certificado de Registro, en o en relacién con los
cuales la marca registrada ha estado en uso ininterrumpido en el Comercio por el
mencionado término consecutivo de cinco (5) afios y ain estd siendo utilizada en
el Comercio y los demas asuntos identificados en los sub-incisos (a) y (b) ante;

el pago de derechos que mediante reglamento disponga el Secretario; y

no se obtendrd un derecho irrefutable en una marca que sea la denominacién

genérica de los bienes o servicios, o una porcién de éstos, para la cual fue
registrada.




2. En la medida que el registro de la marca ha advenido irrefutable, ello constituye
evidencia concluyente de la validez de la marca registrada y del registro; que el
titular registral es el duefio de la marca y del derecho exclusivo del titular registral
a utilizar la marca registrada en el Comercio. Tal evidencia concluyente se refiere
al derecho exclusivo de utilizar la marca registrada, en o con relacién a los
bienes o servicios indicados en la declaracién de irrefutabilidad, segtn éstos sean
limitados posteriormente en el registro, y sujeto a las demds- condiciones o
limitaciones establecidas en dicha declaracién o en el registro.

3. La evidencia concluyente del derecho exclusivo a usar la marca inicamente puede
contrarrestarse si se prueba una infraccién de la marca, y una de las siguientes
defensas: -

a. que procede la cancelacién del registro de la marca irrefutable bajo elinciso (A)
(2) 0 (A) (3) de este Articulo;

b.  que el derecho de irrefutabilidad se obtuvo fraudulentamente;

c.  que se trata de un uso no-marcario de la marca registrada e irrefutable para
describir los bienes o servicios del alegado infractor o el origen geografico de los
mismos; '

d. que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho adquirido y no
abandonado por el uso en el Comercio de una marca desde una fecha previa a la
fecha de primer uso y a la fecha de registro de la marca registrada. Cuando
proceda esta defensa, el Tribunal determinaré los derechos de las partes segiin los
principios de la equidad y los propésitos de esta Ley, incluyendo, por ejemplo, si
el titular de la marca registrada adopt6 la misma de buena o mala fe, si el primer
usuario incurrié en incuria, y la medida en que las marcas puedan coexistir con
determinadas limitaciones para evitar una probabilidad de confusién;

e. que el uso de la marca registrada e irrefutable infringe un derecho previo

’ adquirido mediante el registro de una marca en el Registro Principal establecido
en la “Lanham Act”, siempre que tal derecho sea efectivo en Puerto Rico
mediante el uso de esta marca en el Comercio y sujeto a las defensas del titular de
la marca registrada e irrefutable que en derecho procedan;

f.  que la marca registrada e irrefutable ha sido usada o se usa para violar las leyes
sobre monopolios;

g. que son aplicables de algin otro modo los principios de equidad, incluyendo
incuria, estoppel, y aquiescencia; o

h. las disposiciones sobre irrefutabilidad de una marca establecidas en este Articulo
20(E) ser4n aplicables a todas las marcas registradas, previo el cumplimiento con
todos los requisitos establecidos en este Articulo 20(E).”

Articulo 9.-Se enmienda el primer pérrafo del Articulo 26 de la Ley Ndm. 169 de 16 de
diciembre de 2009, conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea
como sigue:

“ARTICULO 26.- VIOLACION AL DERECHO MARCARIO Y REMEDIOS




10

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 en el Comercio de Puerto Rico con
anterioridad al uso por parte de tal persona, que pueda causar probabilidad de confusién o
engafio en cuanto al origen de los bienes o servicios o en cuanto a endoso o asociacién,
serd responsable en una accién civil al titular registral, o al duefio, y/o a la persona con
autorizacién por escrito de parte del duefio de la marca, y cualquiera de los cuales podra
presentar una demanda contra tal persona y solicitar un interdicto, orden de incautacién,
dafios y/o cualquier otro remedio que en derecho proceda.

2

Articulo 10.-Se enmienda el Articulo 27 de la Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 27.- FALSA DESIGNACION DE ORIGEN O FALSA

DESCRIPCION

A.

1. ..

2. En anuncios o promociones comerciales haga una falsa representacién de la

naturaleza, caracteristicas, cualidades u origen geogrifico de sus bienes, servicios o
actividad comercial o de los bienes; servicios o actividad comercial de otra persona, serd
responsable a la persona que sufrié dafios como consecuencia de tales actos.

El perjudicado tendrd derecho a los remedios pertinentes establecidos bajo el
Articulo 26 de esta Ley.” :

Articulo 11.-Se enmienda el Articulo 28 de la Ley Ndm. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno 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, use
dicha marca o un término sustancialmente similar en el Comercio de Puerto Rico, estar4
sujeta a interdicto si dicho uso de la marca famosa o un término sustancialmente similar,
podria causar disminucién del caricter 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 probabilidad de confusién entre las marcas;
0 no haya dafio econémico. En aquellos casos en que el duefio de la marca famosa
demuestre ademés que el demandado tuvo la intencién de causar disminucién de la marca
famosa o de aprovecharse de su carécter distintivo, el duefio de la marca famosa también
tendra derecho a los remedios establecidos bajo el Articulo 26 de esta Ley.
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Articulo 12.-Se enmienda el Articulo 29 de la Ley Ndm. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 29.- VIOLACION AL DERECHO MARCARIO CON NOMBRES

DE DOMINIO
A. ...
D. En cualquier accién civil en relacién con el registro, mercadeo, venta, Compra,

licencia, préstamo, transferencia o uso de un nombre de dominio bajo este Articulo, el
Tribunal puede ordenar la confiscacién o la cancelacién del nombre de dominio o la
cesién 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.”

Articulo 13.-Se enmienda el Articulo 32 de la Ley Nim. 169 de 16 de diciembre de 2009,
conocida como “Ley de Marcas del Gobierno de Puerto Rico”, para que lea como sigue:

“ARTICULO 32.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

No obstante lo anterior, toda disposicién de esta Ley, ya sea sustantiva o procesal, que de
alguna manera pueda beneficiar al titular registral o duefio de una marca, podrd ser
reclamada oportunamente por dicho titular o duefio de la marca a partir de la vigencia de
esta Ley.”

Articulo 14.- Esta Ley comenzari a regir inmediatamente después de su aprobacién.
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