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Subcapitulo |
El registro principal

Solicitud de registro; verificacion

1051.— a) Solicitud de uso de la marca

1) El titular de una marca usada en el comercio podra solicitar la inscripcion de su
marca en el registro principal establecido mediante la presente disposicion previo pago de la
tasa correspondiente y la presentacion ante la Oficina de Patentes y Marcas de una solicitud y
una declaracién verificada en la forma establecida por el Director, y tantas muestras o
facsimiles de la marca usada como el Director considere necesarios.

2) En lasolicitud se indicard el domicilio y la nacionalidad del solicitante, la fecha de
primer uso de la marca por parte del solicitante, la fecha de primer uso de la marca en el
comercio por parte del solicitante, los productos en relacion con los que se usa la marca y un
dibujo de esta ultima.

3) El solicitante debera hacer verificar la declaracion, en la que se indicara que:

A) la persona que haga la verificacion considera que el solicitante, o la persona fisica o
juridica en cuyo nombre realiza la verificacion, es el titular de la marca cuyo registro se
solicita;

B) los datos indicados en la solicitud son veraces segun el leal saber y entender del
verificador;
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C) la marca se usa en el comercio, y

D) segun el leal saber y entender del verificador, ninguna otra persona tiene derecho a
usar dicha marca en el comercio, ya sea de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a
confusion, error o engafio al usarse en los productos de dicha persona o en relacion con los
mismos, salvo que, en caso de toda solicitud que reivindigue el uso simultaneo, el solicitante:

i) declare excepciones a la reivindicacion de uso exclusivo, y
i) especifique, en la medida en que lo sepa el verificador:
I) cualquier uso simultaneo por parte de terceros;

I1) los productos respecto de los que se produce cada uso simultaneo y los sectores en
que se produce dicho uso;

I11) los periodos de cada uso, y
IV) los productos y sectores para los que el solicitante desea el registro.

4) El solicitante debera cumplir las normas y reglamentos que adopte el Director. El
Director promulgara normas en las que se establezcan los requisitos que debe cumplir la
solicitud y los necesarios para obtener una fecha de presentacion.

b) Solicitud relativa a la intencién de buena fe de usar la marca

1) Las personas que tengan la intencion de buena fe, en circunstancias que demuestren
su buena fe, de usar una marca en el comercio, podran solicitar la inscripcion de su marca en
el registro principal establecido mediante la presente disposicion previo pago de la tasa
correspondiente y la presentacion ante la Oficina de Patentes y Marcas de una solicitud en la
forma que establezca el Director.

2) En lasolicitud se deberd indicar el domicilio y la nacionalidad del solicitante, los
productos para los cuales el solicitante tiene la intencion de buena fe de usar la marcay un
dibujo de la marca.

3) El solicitante debera hacer verificar la declaracion, en la que se indicara que:

A) la persona que haga la verificacion considera que el solicitante, o la persona fisica o
juridica en cuyo nombre realiza la verificacion, tiene derecho a usar la marca en el comercio;

B) el solicitante tiene la intencion de buena fe de usar la marca en el comercio;

C) los hechos indicados en la solicitud son veraces segun el leal saber y entender del
verificador; y que

D) segun el leal saber y entender del verificador, ninguna otra persona tiene derecho a
usar dicha marca en el comercio, ya sea de forma idéntica o similar hasta el punto de inducir a
confusion, error 0 engafio al usarse en los productos de dicha persona o en relacion con los
mismos.
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Salvo en el caso de las solicitudes presentadas con arreglo al articulo 1126 del presente
titulo, las marcas no seran registradas hasta que el solicitante haya cumplido los requisitos
contemplados en los apartados ¢) y d) del presente articulo.

4) El solicitante debera cumplir las normas o reglamentos que adopte el Director. El
Director promulgara normas en las que se establezcan los requisitos que debe cumplir la
solicitud y los necesarios para obtener una fecha de presentacion.

¢) Modificacion de la solicitud contemplada en el apartado b) para conformarse a lo
dispuesto en el apartado a)

En todo momento durante el examen de una solicitud presentada con arreglo al
apartado b), el solicitante que haya hecho uso de la marca en el comercio podré reivindicar el
beneficio de dicho uso a efectos del presente capitulo mediante la modificacion de su solicitud
para ponerla en conformidad con los requisitos contemplados en el apartado a) del presente
articulo.

d) Declaracion verificada de que la marca se usa en el comercio

1) Enun plazo de seis meses a partir de la fecha en que se haya expedido la
notificacion de admisibilidad correspondiente a una marca con arreglo al articulo 1063.b)2)
del presente titulo a un solicitante en virtud del apartado b) del presente articulo, el solicitante
deberéa presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas una declaracion verificada de que la
marca se usa en el comercio y en la caue se indique la fecha de primer uso de la marca en el
comercio por parte del solicitante y, ! los productos y servicios indicados en la notificacion
de admisibilidad para los cuales, o en relacion con los cuales, se usa la marca en el comercio,
junto con tantas muestras o facsimiles de la marca usada como el Director considere
necesarios y el pago de la tasa correspondiente. Previo examen y aceptacion de la declaracion
de uso, la marca seréa registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, se expedira un certificado
de registro para aquellos productos o servicios mencionados en la declaracion de uso para los
que la marca puede registrarse, y se publicara la notificacion de registro en el Boletin Oficial
de la Oficina de Patentes y Marcas. Dicho examen podra comprender un examen de los
elementos contemplados en los apartados a) a e) del articulo 1052 del presente titulo. En la
notificacion de registro se indicaran los productos o servicios para los cuales se registra la
marca.

2) El Director prorrogara por otros seis meses el plazo para la presentacion de la
declaracién de uso contemplada en el parrafo 1), previa solicitud por escrito del solicitante
antes de que expire el plazo de seis meses contemplado en ese parrafo. Ademas de la
prérroga mencionada en la frase precedente, el Director podra prorrogar el plazo para la
presentacion de la declaracién de uso contemplada en el parrafo 1) por periodos que en total
no podrén superar los 24 meses, siempre que el solicitante demuestre tener una causa
justificada para ello, previa peticion por escrito del solicitante realizada antes de que expire la
ultima prérroga concedida en virtud del presente parrafo. Las peticiones de prérroga
contempladas en el presente parrafo deberan ir acompafiadas de una declaracion verificada en
la que se sefiale que el solicitante sigue teniendo la intencién de buena fe de usar la marca en
el comercio y se indiquen los productos o servicios mencionados en la notificacion de
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admisibilidad para los cuales, o en relacion con los cuales, el solicitante sigue teniendo la
intencion de buena fe de usar la marca en el comercio. Las peticiones de prérroga
contempladas en el presente parrafo deberan ir acompafadas del pago de la tasa
correspondiente. El Director dictara normas en las que se establezcan las directrices para
determinar lo que constituye una causa justificada a efectos del presente parrafo.

3) El Director comunicara a los solicitantes que presenten una declaracion de uso la
admision o rechazo de dicha declaracion y, en caso de rechazo, los motivos del mismo. Los
solicitantes podran modificar la declaracion de uso.

4) En caso de no presentarse la declaracion de uso verificada contemplada en el
parrafo 1) o la peticion de prorroga prevista en el parrafo 2), la solicitud se considerara
retirada, a menos que se demuestre a satisfaccion del Director que el retraso de la respuesta no
fue intencional, en cuyo caso el plazo de presentacion podra prorrogarse por un periodo que
no superara el plazo indicado en los parrafos 1) y 2) para la presentacion de la declaracion de
uso.

e) Designacién de un residente para recibir avisos y notificaciones

Si el solicitante no tiene domicilio en los Estados Unidos, designara mediante un
documento por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y direccion
de una persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones
relativos a procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podran ser
notificados a la persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por
correo a la direccidn indicada en la ultima designacion presentada. Si no es posible encontrar
a la persona designada en la direccidon indicada en la ultima designacion, dichos avisos o
notificaciones podran ser enviados al Director.

[1] Asi figura en el original.

Marcas registrables en el registro principal; inscripcion simultanea

1052. La inscripcion en el registro principal de una marca mediante la cual los
productos del solicitante puedan distinguirse de los de terceros no se denegara debido a su
naturaleza, a menos que:

a) Esté compuesta por, o incluya, elementos inmorales, engafiosos o escandalosos; o
elementos que puedan menoscabar o sugerir falsamente una relacion con personas, vivas o
muertas, instituciones, creencias o simbolos nacionales, o los desprecien o desacrediten; o
una indicacion geografica que, si se utiliza en vinos o bebidas espirituosas o en relacion con
ellos, indique un lugar distinto del lugar de origen de los productos y el solicitante la use por
vez primera en vinos o bebidas espirituosas, o en relacion con ellos, al menos un afio después
de que el Acuerdo de la OMC (segun se define en el articulo 3501.9) del titulo 19) entre en
vigor para los Estados Unidos.

b) Este compuesta por, o incluya, la bandera o escudo u otros emblemas de los
Estados Unidos, de cualquier Estado o municipio, o de un pais extranjero, o una simulacion
de esos elementos.
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c) Esté compuesta por, o incluya, un nombre, retrato o firma que identifique a una
persona viva determinada, salvo con su consentimiento escrito, o el nombre, firma o retrato de
un Presidente de los Estados Unidos ya fallecido durante la vida de su viuda, en su caso, salvo
con el consentimiento escrito de esta Ultima.

d) Esté compuesta por, o incluya, una marca que se asemeje a una marca registrada en
la Oficina de Patentes y Marcas, 0 a una marca o0 nombre comercial usado previamente en los
Estados Unidos por un tercero y que no haya sido abandonado, que pueda inducir a confusion,
error o engafio al ser utilizado en los productos del solicitante o en relacién con ellos; no
obstante, si el Director dictamina que no es probable que dicha confusion, error o engafio
resulte del uso continuo por méas de una persona de la misma marca o de marcas similares en
las condiciones y limitaciones relativas al modo o lugar de uso de las marcas o los productos
en los que, o en relacion con los cuales, se usen dichas marcas, se podran expedir registros
simultaneos a esas personas cuando hayan adquirido el derecho a usar dichas marcas en virtud
de su uso simultaneo licito en el comercio antes de

1) la primera de las fechas de presentacion de las solicitudes pendientes de registro o de
los registros expedidos en virtud del presente capitulo;

2) el 5de julio de 1947, en el caso de los registros expedidos anteriormente con arreglo
a la Ley de 3 de marzo de 1881, o del 20 de febrero de 1905 y que siguieran plenamente
vigentes en esa fecha; o

3) el 5de julio de 1947, en el caso de las solicitudes presentadas en virtud de la Ley
de 20 de febrero de 1905 y registradas después del 5 de julio de 1947. No se exigira el uso
antes de la fecha de presentacion de una solicitud pendiente de registro ni un registro si el
titular de dicha solicitud o registro acepta que se conceda un registro simultaneo al solicitante.
El Director también podra expedir registros simultaneos cuando un tribunal de la jurisdiccion
competente dicte una resolucion definitiva por la que se conceda a mas de una persona el
derecho a usar la misma marca o marcas similares en el comercio. Al expedir registros
simultaneos, el Director establecera las condiciones y limitaciones relativas al modo o lugar
de uso de la marca o a los productos para los cuales, o en relacion con los cuales, se haya
registrado dicha marca a nombre de las respectivas personas.

e) Esté compuesta por una marca que

1) al ser utilizada en los productos del solicitante o en relacion con ellos tenga caracter
meramente descriptivo o los describa engafiosamente,

2) al ser utilizada en los productos del solicitante o en relacion con ellos constituya
primordialmente una descripcion geografica de dichos productos, salvo las indicaciones de
origen regional que puedan registrarse en virtud del articulo 1054 del presente titulo;

3) al ser utilizada en los productos del solicitante o en relacion con ellos constituya
primordialmente una descripcion geografica engafiosa de dichos productos,

4) sea primordialmente un apellido o
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5) incluya cualquier elemento que sea, en su conjunto, necesario para obtener un
resultado técnico.

f) Salvo las exclusiones expresamente contempladas en los apartados a), b), c), d), €)3)
y €)5) del presente articulo, nada de lo dispuesto en el presente capitulo impedira el registro
de una marca usada por el solicitante que haya adquirido caracter distintivo para los productos
del solicitante en el comercio. EIl Director podra aceptar como presuncion de prueba de que la
marca ha adquirido caracter distintivo en la forma utilizada para los productos del solicitante
en el comercio o en relacion con ellos, la demostracion de su uso exclusivo y continuo como
marca en el comercio por parte del solicitante durante los cinco afos anteriores a la fecha en
que se haya presentado la reivindicacion de caracter distintivo. Nada de lo dispuesto en el
presente articulo impedira el registro de una marca que, al ser usada en los productos del
solicitante o en relacion con ellos, constituya primordialmente una descripcion geografica
engafiosa de los mismos y que haya adquirido caracter distintivo para los productos del
solicitante en el comercio antes del 8 de diciembre de 1993. Unicamente se podréa denegar el
registro de las marcas cuyo uso dé lugar a menoscabo en virtud del apartado c) del
articulo 1125 del presente titulo con arreglo al procedimiento contemplado en el articulo 1063
del presente titulo. El registro de las marcas cuyo uso dé lugar a menoscabo en virtud del
apartado c) del articulo 1125 del presente titulo podra anularse con arreglo al procedimiento
contemplado en los articulos 1064 6 1092 del presente titulo.

Marcas de servicio registrables

1053. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al registro de las marcas de producto,
en la medida en que sean aplicables, las marcas de servicio podran registrarse de la misma
manera y con los mismos efectos que las marcas de producto, y una vez registradas tendran
derecho a la proteccién contemplada en el presente capitulo para las marcas de producto. Las
solicitudes y el procedimiento contemplados en el presente articulo se conformaran en la
medida de lo posible a los establecidos para el registro de marcas de producto.

Marcas colectivas y marcas de certificacion registrables

1054. Sin perjuicio de las disposiciones relativas al registro de marcas de producto, en
la medida en que sean aplicables, las marcas colectivas y de certificacion, incluidas las
indicaciones de origen regional, podran registrarse en virtud del presente capitulo de la misma
manera y con los mismos efectos que las marcas de producto, por parte de las personas,
paises, Estados, municipios y entidades similares que ejerzan el control legitimo del uso de las
marcas cuyo registro se solicita, incluso si no poseen un establecimiento industrial o
comercial, y una vez registradas tendran derecho a la proteccion que se concede en el presente
capitulo a las marcas de producto, excepto, en el caso de las marcas de certificacion, cuando
se usen de tal forma que indiquen falsamente que el titular o un usuario de ellas elabora o
vende los productos o presta los servicios respecto de los cuales, o en relacion con los cuales,
se usa la marca. Las solicitudes y el procedimiento contemplados en el presente articulo se
conformaran en la medida de lo posible a los establecidos para el registro de marcas de
producto.
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Uso por empresas asociadas que afecta a la validez y el registro

1055. Cuando una marca registrada o una marca cuyo registro se haya solicitado sea o
pueda ser utilizada licitamente por empresas asociadas, dicho uso redundara en beneficio del
titular o solicitante del registro, y no afectara a la validez de esa marca ni de su registro,
siempre que no se use de manera engafiosa para el publico. Si el primer uso de una marca por
parte de una persona en relacion con la naturaleza y la calidad de los productos o servicios
depende del titular o del solicitante del registro de la marca, ese uso redundara en beneficio
del titular o del solicitante, segun el caso.

Renuncia a elementos no registrables

1056.— a) Renuncias obligatorias y voluntarias

El Director podréa exigir al solicitante que renuncie a un elemento no registrable de una
marca que pueda registrarse sin dicho elemento. Los solicitantes podran renunciar
voluntariamente a un elemento de la marca cuyo registro se solicita.

b) Merma de derechos

Las renuncias, incluidas las realizadas en virtud del apartado e) del articulo 1057 del
presente titulo, no mermaran ni lesionaran los derechos ya existentes del solicitante o del
titular o los que surjan posteriormente sobre el objeto de la renuncia, ni su derecho a
registrarlo en otra solicitud si el objeto de la renuncia posee o adquiere caracter distintivo para
sus productos o servicios.

Certificados de registro

1057.— a) Expediciony forma

Los certificados de registro de marcas inscritas en el registro principal se expediran en
nombre de los Estados Unidos de América, con el sello de la Oficina de Patentes y Marcas, y
seran firmados por el Director o estampados con su firma, y su expediente se mantendra en
los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas. En el registro se reproduciran la marcay el
Estado en que se haya inscrito la marca en el registro principal en virtud del presente capitulo,
la fecha de primer uso de la marca, la fecha de primer uso de la marca en el comercio, los
productos o servicios concretos para los que se haya registrado, el nimero y fecha de registro,
la duracion del registro, la fecha en que la Oficina de Patentes y Marcas haya recibido la
solicitud de registro y todas las condiciones y limitaciones que puedan imponerse en el
registro.

b) El certificado como presuncion de prueba

Los certificados de registro de una marca en el registro principal contemplado en el
presente capitulo constituiran presuncion de prueba de la validez de la marca registrada y de
su registro, de que la marca es propiedad del titular y del derecho exclusivo del titular a usar
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la marca registrada en el comercio en los productos o servicios indicados en el certificado o
en relacion con ellos, en las condiciones o limitaciones indicadas en el certificado.

c) Consideracién de la solicitud de registro de la marca como uso efectivo

Con sujecion al registro de la marca en el registro principal contemplado en el presente
capitulo, la presentacion de la solicitud de registro de esa marca constituira un uso efectivo de
la misma, lo que conferira un derecho de prioridad con efecto a escala nacional para los
productos o servicios mencionados en el registro o en relacidn con ellos frente a cualquier
otra persona, excepto aquellas cuya marca no haya sido abandonada y que, antes de dicha
presentacion,

1) hayan utilizado la marca;

2) hayan presentado una solicitud de registro de la marca que esté pendiente de registro
0 haya dado lugar a su registro, o

3) hayan presentado una solicitud de registro de la marca en el extranjero que les haya
conferido un derecho de prioridad, y hayan presentado en el plazo establecido en el
apartado d) del articulo 1126 del presente titulo una solicitud de registro de la marca que esté
pendiente de aprobacién o que haya dado lugar a su registro.

d) Expedicion al cesionario

Podré expedirse un certificado de registro de marca al cesionario del solicitante, pero la
cesion debera haber sido inscrita previamente en la Oficina de Patentes y Marcas. En caso de
cambio de titularidad, el Director expedira a dicho cesionario, a peticién del titular y sobre la
base de elementos concluyentes y mediante el pago de la tasa correspondiente, un nuevo
certificado de registro de la marca a nombre del cesionario por el tiempo restante del periodo
de proteccion original.

e) Renuncia, anulacion o modificacion por parte del titular

A solicitud del titular, el Director podra permitir la anulacion por renuncia de cualquier
registro, tras lo cual se hara constar tal circunstancia en los archivos de la Oficina de Patentes
y Marcas. A solicitud del titular y previo pago de la tasa correspondiente, el Director podra
permitir por motivos validos la modificacion de un registro o la renuncia a parte de éste:
siempre que dicha modificacion o renuncia no modifique sustancialmente el carécter de la
marca. Se realizara la inscripcion correspondiente en los archivos de la Oficina de Patentes y
Marcas y en el certificado de registro o en una copia certificada, si el certificado se ha perdido
0 destruido.

f) Pruebas basadas en copias de los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas

Las copias de los archivos, libros, documentos o dibujos relativos a las marcas que sean
propiedad de la Oficina de Patentes y Marcas, y las copias de los registros, autenticados con el
sello de la Oficina de Patentes y Marcas y certificados por el Director o en su nombre por un
funcionario de la Oficina debidamente designado por el Director, constituiran pruebas en
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todos los casos en que los originales constituyan pruebas; podran recibir dichas copias todas
las personas que las soliciten y paguen la tasa correspondiente.

g) Correccion de los errores de la Oficina de Patentes y Marcas

Cuando se descubra en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas un error
importante en un registro imputable a la Oficina, se expedira gratuitamente un certificado en
el que se indicaréa el hecho y naturaleza de dicho error, y se registrara, adjuntandose una copia
impresa del mismo a cada copia impresa del certificado de registro, y a partir de entonces el
registro asi corregido tendra el mismo efecto que si hubiera sido expedido originalmente en la
forma corregida, o podra expedirse gratuitamente un nuevo certificado a discrecion del
Director. Todos los certificados de correccion expedidos anteriormente de conformidad con
las normas de la Oficina de Patentes y Marcas y los registros a los que vayan adjuntos tendran
la misma validez y los mismos efectos que si hubieran sido expedidos de conformidad con la
autorizacion especifica de la normativa aplicable.

h) Correccion de errores del solicitante

Cuando se haya cometido un error en un registro y se demuestre que dicho error fue
cometido de buena fe por el solicitante, el Director estara facultado para expedir un
certificado de correccidn o un nuevo certificado, a su discrecién, previo pago de la tasa
correspondiente, siempre que la correccion no implique cambios en el registro que exijan
volver a publicar la marca.

Duracion

1058.— a) En general

Todos los registros tendran una validez de 10 afios, salvo que el Director anule el
registro de una marca por incumplimiento de lo dispuesto en el apartado b) del presente
articulo al expirar los plazos siguientes, segun proceda:

1) En el caso de los registros expedidos en virtud de lo dispuesto en el presente
capitulo, al final del sexto afio a partir de la fecha de registro.

2) En el caso de los registros publicados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del
articulo 1062 del presente titulo, al final del sexto afio a partir de la fecha de publicacién
contemplada en dicho articulo.

3) En el caso de todos los registros, al final de cada periodo sucesivo de diez afios a
partir de la fecha de registro.

b) Declaracion jurada de uso continuado

Durante el periodo de un afio inmediatamente anterior al final del periodo aplicable
contemplado en el apartado a) del presente articulo, el titular del registro debera pagar la tasa
correspondiente y presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas:
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1) una declaracion jurada en la que se indiquen los productos o servicios mencionados
en el registro en los cuales o en relacion con los cuales se usa la marca en el comercio y tantas
muestras o facsimiles que demuestren el uso actual de la marca como el Director considere
necesarios, o bien

2) una declaracion jurada en la que se indiquen los productos o servicios mencionados
en el registro en los cuales o en relacién con los cuales no se usa la marca en el comercio y
que demuestre que dicha falta de uso se debe a circunstancias especiales que la justifiquen y
gue no se debe a la intencion de renunciar a la marca.

c) Plazo de gracia para la presentacion de documentos; defectos

1) El titular del registro gozara de un plazo de gracia de seis meses a partir del final del
periodo aplicable contemplado en el apartado a) del presente articulo para presentar los
documentos mencionados en el mismo. A tal efecto, debera pagarse un recargo que
establecerd el Director.

2) Si los documentos presentados en virtud del presente articulo presentan algun
defecto, éste podra subsanarse después del periodo establecido y dentro del plazo previsto tras
la notificacion del defecto. A tal efecto, debera pagarse un recargo que establecera el
Director.

d) Aviso de la obligacion de presentar una declaracion jurada

A cada certificado de registro y notificacion de publicacion contemplados en el
apartado c) del articulo 1062 del presente titulo se adjuntard un aviso especial sobre la
obligacion de presentar declaraciones juradas en virtud del presente articulo.

e) Notificacion de admision o rechazo de declaraciones juradas

El Director comunicara a los titulares que presenten una de las declaraciones juradas
exigidas en el presente articulo la admision o rechazo de dicha declaracion por parte del
Comisionado¥, y en caso de rechazo, los motivos del mismo.

f) Designacion de un residente para recibir avisos y notificaciones

Si el titular no tiene domicilio en los Estados Unidos, designard mediante un documento
por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y direccion de una
persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones relativos a
procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podran ser notificados a la
persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por correo a la
direccion indicada en la dltima designacion presentada. Si no es posible encontrar a la
persona designada en la direccién indicada en la Gltima designacién, dichos avisos o
notificaciones podran ser enviados al Director.

[1] Asi figura en el original. Probablemente se trata del “Director”.
Renovacion del registro

1059.— a) Periodo de renovacion; plazo para la renovacion
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1058 del presente titulo, cada registro podra
renovarse por periodos de diez afios al final de cada periodo sucesivo de diez afios a partir de
la fecha de registro, previo pago de la tasa correspondiente y presentacion de una solicitud por
escrito, en la forma que establezca el Director. Dicha solicitud podra hacerse en cualquier
momento durante el afio anterior al final de cada periodo sucesivo de diez afios para el cual se
haya expedido o renovado el registro, o dentro del periodo de gracia de seis meses a partir del
final de cada periodo sucesivo de diez afios, previo pago de una tasa y del recargo
correspondiente. Si una solicitud presentada en virtud del presente articulo presenta defectos,
éstos podran subsanarse dentro del plazo establecido después de su notificacion, previo pago
del recargo correspondiente.

b) Notificacion de la denegacion de renovacion

Si el Director deniega la renovacion del registro, debera comunicar al titular la negativa
del Comisionado®™ y los motivos de ello.

c) Designacion de un residente para recibir avisos y notificaciones

Si el titular no tiene domicilio en los Estados Unidos, designara mediante un documento
por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y direccion de una
persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o notificaciones relativos a
procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones podran ser notificados a la
persona designada mediante una copia entregada en persona o enviada por correo a la
direccion indicada en la dltima designacion presentada. Si no es posible encontrar a la
persona designada en la direccién indicada en la Gltima designacién, dichos avisos o
notificaciones podran ser enviados al Director.

[1] Asi figura en el original. Probablemente se trata del “Director”.
Cesion

1060.— a) Las marcas registradas o las marcas para las que se ha presentado una
solicitud de registro podran cederse con el fondo de comercio de la empresa que use la marca
o con aquella parte del fondo de comercio de la empresa que esté relacionada con el uso de la
marca y simbolizada por ésta. No obstante lo dispuesto en la frase anterior, las solicitudes de
registro de marca contempladas en el apartado b) del articulo 1051 del presente titulo no
podran cederse antes de la presentacion de una modificacion contemplada en el apartado c)
del articulo 1051 del presente titulo para poner la solicitud en conformidad con lo dispuesto
en el apartado a) del presente titulo o de la presentacién de la declaracion verificada de uso
contemplada en el apartado d) del articulo 1051 del presente titulo, excepto en el caso de las
cesiones a un sucesor de la empresa del solicitante o de la parte de ésta a la que pertenece la
marca, si dicha empresa existe y sigue en funcionamiento. Para toda cesién autorizada por el
presente articulo no sera necesario incluir el fondo de comercio de la empresa relacionada con
el uso de cualquier otra marca utilizada por la empresa o simbolizada por dicha marca o por el
nombre o el estilo con el que ejecuta sus operaciones dicha empresa. Las cesiones se
realizardn mediante instrumentos escritos debidamente formalizados. El acuse de recibo
constituird una presuncion de prueba de la ejecucion de la cesion, y una vez que la
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informacidn obligatoria relativa a la cesion se registre en la Oficina de Patentes y Marcas,
dicho registro servira de presuncién de prueba de su ejecucion. La cesidn sera nula respecto a
cualquier comprador posterior que no haya recibido un aviso formal para su debida
consideracién, a menos que la informacion obligatoria relativa a la cesion se registre en la
Oficina de Patentes y Marcas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de cesion o antes
de la cesion. La Oficina de Patentes y Marcas mantendré un archivo con la informacion
relativa a las cesiones en la forma que establezca el Director.

b) Los cesionarios que no tengan domicilio en los Estados Unidos, designaran mediante
un documento por escrito presentado ante la Oficina de Patentes y Marcas el nombre y
direccién de una persona residente en los Estados Unidos que pueda recibir avisos o
notificaciones relativos a procedimientos que afecten a la marca. Los avisos o notificaciones
podran ser notificados a la persona designada mediante una copia entregada en persona o
enviada por correo a la direccion indicada en la ultima designacion presentada. Si no es
posible encontrar a la persona designada en la direccion indicada en la ultima designacion,
dichos avisos o notificaciones podran ser enviados al Director.

Expedicion de atestaciones y verificaciones

1061. Las atestaciones y verificaciones exigidas en virtud del presente capitulo podran
hacerse ante cualquier persona autorizada por la ley para tomar juramento en los
Estados Unidos 0, si se realizan en el extranjero, ante cualquier funcionario diplomatico o
consular de los Estados Unidos o ante cualquier funcionario autorizado para tomar juramento
en el pais extranjero en cuestion, cuya autorizacion se corrobore mediante un certificado de un
funcionario diplomatico o consular de los Estados Unidos, o una apostilla de un funcionario
designado por un pais extranjero que, en virtud de un tratado o convenio, conceda el mismo
efecto que las apostillas de los funcionarios designados en los Estados Unidos, y seran vélidas
si cumplen la legislacion del Estado o pais en que se realicen.

Publicacion

1062.— a) Exameny publicacion

Tras la presentacion de una solicitud de registro y el pago de la tasa correspondiente, el
Director remitira la solicitud al examinador encargado del registro de marcas, quien procedera
a su examen y, si durante dicho examen se observara que el solicitante tiene derecho al
registro o tuviera derecho al registro tras la aceptacion de la declaracién de uso contemplada
en el apartado d) del articulo 1051 del presente titulo, el Director ordenara la publicacion de la
marca en el Boletin Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas; no obstante, en el caso de los
solicitantes que aleguen uso simultaneo o en el caso de las solicitudes que sean objeto de
colisién con arreglo al articulo 1066 del presente titulo, la marca, si por lo demas es
registrable, podra publicarse siempre que se determinen los derechos de las partes en ese
procedimiento.
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b) Denegacion del registro; modificacion de la solicitud; renuncia a la marca

Si el examinador dictamina que el solicitante no tiene derecho al registro, le comunicara
ese dictamen y le informara de los motivos de ello. El solicitante tendrd un plazo de seis
meses para responder o modificar su solicitud, en cuyo caso ésta volvera a ser examinada.
Este procedimiento se podra repetir hasta que

1) el examinador deniegue definitivamente el registro de la marca, o

2) el solicitante no responda o no modifique su solicitud ni interponga recurso en un
plazo de seis meses, tras lo cual se considerara que ha renunciado a la solicitud, a menos que
pueda demostrarse, a satisfaccion del Director, que el retraso de la respuesta no fue
intencional, en cuyo caso podra prorrogarse ese plazo.

¢) Nueva publicacion de las marcas registradas con arreglo a la legislacién anterior

Los titulares de marcas registradas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 3 de marzo
de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905 podran presentar ante el Director, en cualquier
momento antes de que expire el registro de dichas marcas y previo pago de la tasa
correspondiente, una declaracion jurada en la que se indiquen los productos mencionados en
el registro en los que se usa dicha marca en el comercio y se sefiale que el titular reivindica los
beneficios del presente capitulo para dicha marca. El Director publicara en el Boletin Oficial
una notificacion de dicha declaracion jurada con una reproduccion de la marca en cuestion, e
informara al titular de dicha publicacion y de los requisitos de la declaracion jurada sobre el
uso o falta de uso contemplada en el apartado b) del articulo 1058 del presente titulo. Las
marcas publicadas en virtud del presente apartado no estaran sometidas a lo dispuesto en el
articulo 1063 del presente titulo.

Oposicion al registro

1063.— a) Toda persona que considere que resultara perjudicada por la inscripcion de
una marca en el registro principal, como consecuencia entre otros motivos de la pérdida de
prestigio contemplada en el apartado c) del articulo 1125 del presente titulo, podré presentar,
previo pago de la tasa correspondiente, una oposicion contra la marca cuyo registro se solicita
ante la Oficina de Patentes y Marcas, en la que indique los motivos de la oposicion, dentro de
un plazo de treinta dias a partir de la fecha de publicacion prevista en el apartado a) del
articulo 1062 del presente titulo de la marca cuyo registro se solicita. Mediante peticion por
escrito presentada antes de que hayan transcurrido los treinta dias, el plazo para presentar la
oposicion se prorrogara por otros treinta dias, y el Director podré conceder nuevas prorrogas
para la presentacion de oposicion por alguna causa justificada, siempre que se soliciten antes
de que expire la prérroga en curso. El Director notificara al solicitante cada prorroga del
plazo concedido para presentar oposicion. La oposicion podra modificarse en las condiciones
que establezca el Director.

b) A menos que prospere la oposicion al registro:

1) una marca que cumpla los requisitos para ser inscrita en el registro principal en
virtud de una solicitud presentada con arreglo al apartado a) del articulo 1051 o al
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articulo 1126 del presente titulo, se registrara en la Oficina de Patentes y Marcas, y se
expedira un certificado de registro y se publicara una notificacion de registro en el Boletin
Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas, 0 bien

2) se expedira una notificacion de admisibilidad al solicitante en caso de que éste haya
solicitado el registro en virtud del apartado b) del articulo 1051 del presente titulo.

Anulacién del registro

1064. Toda persona que considere que puede verse perjudicada por el registro de una
marca en el registro principal establecido por el presente capitulo o con arreglo a la Ley
de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905, como consecuencia entre otros
motivos de la pérdida de prestigio contemplada en el apartado c) del articulo 1125 del
presente titulo, podra presentar una solicitud de declaracion de nulidad en la que exponga los
motivos de la misma, previo pago de la tasa correspondiente:

1) Enun plazo de cinco afios a partir de la fecha de registro de la marca con arreglo al
presente capitulo.

2) En un plazo de cinco afios a partir de la fecha de publicacion contemplada en el
apartado c) del articulo 1062 del presente titulo de una marca registrada con arreglo a la Ley
de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905.

(3) En cualquier momento, en caso de que la marca registrada se convierta en un
nombre genérico para los productos o servicios para los que haya sido registrada, o para parte
de ellos, 0 sea necesaria para obtener un resultado técnico o se haya renunciado a ella, o su
registro se haya obtenido de forma fraudulenta o en contravencion de lo dispuesto en el
articulo 1054 o en los apartados a), b) o ¢) del articulo 1052 del presente titulo para un
registro con arreglo a lo dispuesto en el presente capitulo, o0 en contravencion de disposiciones
prohibitorias similares de Leyes anteriores para un registro con arreglo a lo dispuesto en ellas,
0 en caso de que la marca registrada sea utilizada por el titular o con el permiso de éste de
modo que falsee el origen de los productos o servicios en los cuales, o en relacién con los
cuales, se use la marca. En caso de que la marca registrada se convierta en un nombre
genérico para una parte de los productos o servicios para los que haya sido registrada,
unicamente se podra presentar una solicitud de nulidad del registro para dichos productos o
servicios. No se consideraré que una marca registrada constituye un nombre genérico de los
productos o servicios tan sélo por el hecho de que se utilice como nombre de un Gnico
producto o servicio o para identificarlo. El factor decisivo para determinar si la marca
registrada se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios en los cuales o
en relacién con los cuales ha sido utilizada seré el significado primordial que tiene la marca
registrada para el pablico interesado y no la motivacion del comprador.

4) En cualquier momento, si la marca ha sido registrada con arreglo a la Ley
de 3 de marzo de 1881 o la Ley de 20 de febrero de 1905 y no ha sido publicada de
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del articulo 1062 del presente titulo.

5) En cualquier momento, en el caso de las marcas de certificacion cuando el titular
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A) no controle o no pueda ejercer licitamente el control sobre el uso de dicha marca, o

B) emprenda la produccion o comercializacion de cualquiera de los productos o
servicios para los cuales se haya solicitado la marca, o

C) permita el uso de la marca de certificacion para usos distintos a la certificacion, o

D) se niegue de forma discriminada a certificar o a seguir certificando los productos o
servicios de cualquier persona que cumpla las normas o condiciones que certifique dicha
marca,

sin perjuicio de que la Comisién Federal de Comercio podra solicitar la nulidad de
cualquier marca inscrita en el registro principal establecido por el presente capitulo por los
motivos indicados en los parrafos 3) y 5) del presente articulo, y no se reclamara el pago de la
tasa correspondiente. Nada de lo dispuesto en el parrafo 5) prohibira al titular el uso de su
marca de certificacion en la publicidad o para promover el reconocimiento del programa de
certificacion o de los productos o servicios que cumplen las normas de certificacion del
titular. Estos usos de la marca de certificacion no constituirdn motivo de anulacion con
arreglo al parrafo 5), siempre que el propio titular no produzca, fabrique o venda por si mismo
alguno de los productos o servicios certificados a los que se aplique su marca de certificacion
identica.

Incontestabilidad del derecho a usar la marca en determinadas condiciones

1065. Excepto por uno de los motivos por los que pueda presentarse una solicitud de
nulidad en cualquier momento en virtud de los parrafos 3) y 5) del articulo 1064 del presente
titulo y salvo que el uso de una marca inscrita en el registro principal viole un derecho valido
adquirido con arreglo a la legislacion de cualquier Estado o Territorio por medio del uso
continuado de una marca o nombre comercial desde una fecha anterior a la fecha de registro
de esa marca con arreglo a lo dispuesto en el presente capitulo, sera incontestable el derecho
del titular a usar dicha marca registrada en el comercio para los productos o servicios para los
gue la marca haya sido usada de forma continuada durante cinco afios a partir de la fecha de
dicho registro y siga utilizandose en el comercio, siempre que:

(1) no se haya dictado una resolucion definitiva en contra de la reivindicacion de
propiedad del titular sobre dicha marca para tales productos o servicios o del derecho del
titular a registrar o mantener la marca en el registro, y

(2) no se haya abierto un procedimiento relacionado con dichos derechos ante la
Oficina de Patentes y Marcas o un tribunal y no se haya dictado una resolucién definitiva, y

3) se haya presentado una declaracion jurada ante el Director en un plazo de un afio a
partir de la expiracion de cualquier periodo de cinco afios en la que se indiquen los productos
0 servicios mencionados en el registro en los cuales o en relacién con los cuales la marca ha
estado en uso continuo durante ese periodo de cinco afios consecutivos y se sigue utilizando
en el comercio, y que se han cumplido los demas requisitos contemplados en los parrafos 1)
y 2) del presente articulo y
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4) no se adquiera un derecho incontestable sobre una marca que sea el nombre genérico
de los productos o servicios para los que haya sido registrada o de una parte de ellos.

Siempre que se cumplan las condiciones especificadas en el presente articulo, el
derecho incontestable respecto de una marca registrada en virtud del presente capitulo se
aplicara a las marcas registradas en virtud de la Ley de 3 de marzo de 1991 o la Ley
de 20 de febrero de 1905 cuando se presente la declaracion jurada necesaria ante el Director
en un plazo de un afio a partir de la expiracion de cualquier periodo de cinco afios
consecutivos a partir de la fecha de publicacion de una marca con arreglo a lo dispuesto en el
apartado c) del articulo 1062 del presente titulo.

El Director confirmara al titular que presente la declaracién jurada preceptiva que ésta
ha sido presentada.

Colision; declaracion del Director

1066. Previa peticion en la que se demuestre la existencia de circunstancias
extraordinarias, el Director podra declarar que se produce colisién cuando se solicite el
registro de una marca similar a la marca registrada con anterioridad por un tercero, o cuyo
registro ha sido solicitado con anterioridad por un tercero, hasta el punto de que puede inducir
a confusidn, error o engafio al utilizarse en los productos o servicios del solicitante o en
relacion con ellos. No se declarara colisién entre una solicitud y el registro de una marca
cuyo derecho de uso haya devenido incontestable.

Colision, oposicién y procedimiento de registro de uso simultaneo o de anulacion,
notificacion; Sala de Oposicién y de Recurso sobre Marcas

1067.— a) En todos los casos de colision, oposicion al registro, solicitud de registro
como usuario simultaneo licito o solicitud de nulidad del registro de una marca, el Director
informara a todas las partes y encargara a la Sala de Oposicion y de Recurso sobre Marcas
que dictamine y resuelva sobre los respectivos derechos de registro.

b) La Sala de Oposicion y de Recurso sobre Marcas estara integrada por el Director, el
Comisionado de Patentes, el Comisionado de Marcas y jueces administrativos en materia de
marcas designados por el Director.

Poderes del Director en caso de colisidn, oposicién y procedimiento de registro de uso
simultaneo o de anulacion

1068. En esos procedimientos, el Director podra denegar el registro de la marca objeto
de oposicidn, anular el registro total o parcialmente, modificar la solicitud o el registro
limitando de los productos o servicios mencionados en ellos, restringir o rectificar de otro
modo la inscripcion de una marca registrada en el registro, denegar el registro de toda marca
susceptible de colision, o registrar la marca o las marcas de la persona o personas que tengan
derechos sobre ellas en la forma en que los derechos de las partes contempladas en el presente
capitulo se establezcan en los procedimientos; no obstante, en el caso del registro de una
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marca basada en el uso simultaneo, el Director determinard y establecera las condiciones y
limitaciones previstas en el apartado d) del articulo 1052 del presente titulo. Sin embargo, no
se dictara resolucion definitiva a favor del solicitante en virtud del apartado b) del

articulo 1051 del presente titulo antes de que se registre la marca, si el solicitante no puede
prevalecer sin demostrar el uso efectivo de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del
articulo 1057 del presente titulo.

Aplicacion de principios equitativos en los procedimientos entre las partes

1069. En todos los procedimientos entre las partes se podran considerar y aplicar
principios equitativos de negligencia procesal, accion innegable y aquiescencia, cuando sean
aplicables.

Recursos contra las decisiones de los examinadores ante la Sala de Oposicion y de Recurso
sobre Marcas

1070. Se podra presentar recurso ante la Sala de Oposicion y de Recurso sobre Marcas
contra cualquier decision definitiva del examinador encargado del registro de marcas, previo
pago de la tasa correspondiente.

Recurso ante los tribunales

1071.— a) Personas con derecho a recurrir; Tribunal de Apelacion de los
Estados Unidos del Circuito Federal; renuncia a iniciar acciones civiles; recurso a la accion
civil por la parte contraria; procedimiento

1) El solicitante del registro de una marca que sea parte en un procedimiento de
colisién, en un procedimiento de oposicion, en una solicitud de registro como usuario
simultaneo licito, en un procedimiento de anulacién, el titular que haya presentado la
declaracion jurada contemplada en el articulo 1058 del presente titulo o el solicitante de
renovacion que no esté satisfecho con la decision del Director o de la Sala de Oposicién y de
Recurso sobre Marcas podra recurrir ante el Tribunal de Apelacion de los Estados Unidos del
Circuito Federal, renunciando asi a su derecho a proceder segun lo dispuesto en el apartado b)
del presente articulo; no obstante, dicho recurso sera desestimado si cualquiera de las partes
contrarias en el procedimiento, aparte del Director, notifica a este Gltimo, en un plazo de
veinte dias a partir de la fecha en que la parte recurrente ha presentado el escrito de recurso
con arreglo a lo dispuesto en el parrafo 2) del presente articulo, que opta por que el resto del
procedimiento se realice de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del presente
articulo. Acto seguido, la parte recurrente tendra treinta dias para iniciar una accion civil en
virtud del apartado b) del presente articulo, y de no hacerlo la decisién recurrida regira el resto
del procedimiento.

2) Al presentar un recurso ante el Tribunal de Apelacién de los Estados Unidos del
Circuito Federal, la parte recurrente debera presentar ante la Oficina de Patentes y Marcas un
escrito de recurso dirigido al Director, en el plazo que establezca del Director a partir de la
fecha de la decision recurrida, plazo que no seré en ningun caso inferior a 60 dias.

US174ES Marcas, Cadigo, 13/12/2003, Titulo 15 USC (Cap. 22) pagina 18/35



K=T7N Coleccion de Leyes Electronicamente Accesible  ESTADOS UNIDOS

3) El Director transmitirad al Tribunal de Apelacién de los Estados Unidos del Circuito
Federal una lista certificada de los documentos que obren en el expediente de la Oficina de
Patentes y Marcas. EIl Tribunal podra solicitar al Director que le transmita los originales o
copias certificadas de dichos documentos durante el procedimiento de recurso. En los
procedimientos a peticion de parte interesada, el Director debera suministrar a dicho tribunal
una breve explicacion de los motivos de la decision de la Oficina de Patentes y Marcas, en la
que aborde todas las cuestiones objeto del recurso. Antes de la vista del recurso, el Tribunal
notificara la fecha y el lugar de la audiencia al Director y a las partes en el recurso.

4) El Tribunal de Apelacion de los Estados Unidos del Circuito Federal examinard la
decision impugnada sobre la base del expediente en poder de la Oficina de Patentes y Marcas.
Tras llegar a una decision, el tribunal remitira al Director una notificacion oficial en la que
figure su dictamen, la cual serd inscrita en el expediente de la Oficina de Patentes y Marcas y
regira el resto del procedimiento. No obstante, no se dictara resolucion definitiva a favor del
solicitante en virtud del apartado b) del articulo 1051 del presente titulo antes de que se
registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del articulo 1057 del presente titulo.

b) Accidn civil; personas con derecho a ejercerla; competencia del tribunal;
personalidad juridica del Director; procedimiento

1) En caso de que una persona autorizada en el apartado a) del presente articulo a
recurrir ante el Tribunal de Apelacion de los Estados Unidos del Circuito Federal se sienta
insatisfecha con la decision del Director o de la Sala de Oposicion y de Recurso sobre
Marcas, podra iniciar una accion civil si ésta se incoa en el plazo que establezca el Director a
partir de dicha decision, que no podra ser inferior a sesenta dias, o en el plazo establecido en
el apartado a) del presente articulo, a menos que se haya presentado recurso ante el Tribunal
de Apelacion de los Estados Unidos del Circuito Federal. El Tribunal podré resolver que un
solicitante tiene derecho al registro de la solicitud en cuestion, que el registro en cuestion debe
anularse, o dictaminar sobre toda otra cuestion que exija el procedimiento en funcion de los
hechos del caso. Tal resolucion autorizara al Director a adoptar las medidas necesarias con
arreglo a lo dispuesto en la ley. No obstante, no se dictara resolucién definitiva a favor de un
solicitante en virtud del apartado b) del articulo 1051 del presente titulo antes de que se
registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del articulo 1057 del presente titulo.

2) El Director no sera parte en los procedimientos entre las partes contemplados en el
presente apartado, pero el secretario del tribunal en que se presente la demanda le notificara
que ésta ha sido presentada y tendra derecho a intervenir en el proceso.

3) Enaquellos casos en que no exista parte contraria se remitira una copia de la
demanda al Director y, a menos que el tribunal considere que las costas del procedimiento no
son razonables, todas correran a cargo de la parte que inicie la accion, independientemente de
que la resolucidn definitiva le sea favorable o no. En las demandas presentadas con arreglo al
presente apartado, el archivo de la Oficina de Patentes y Marcas se admitira a propuesta de
cualquiera de las partes, en las condiciones que imponga el tribunal con respecto a las costas,
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los gastos y el contrainterrogatorio de testigos, sin perjuicio del derecho de las partes a
presentar otros testimonios. Los testimonios y documentos del archivo de la Oficina de
Patentes y Marcas, de ser admitidos, tendran el mismo efecto que si se hubieran presentado
desde el inicio del proceso.

4) Cuando exista una parte contraria, dicha demanda podra incoarse contra la parte
interesada que figure en el archivo de la Oficina de Patentes y Marcas en el momento de la
decision impugnada, pero cualquier parte interesada podra ser parte en la accion. Si las partes
contrarias residen en distritos que no se encuentran dentro del mismo Estado, o si una de las
partes contrarias reside en un pais extranjero, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
correspondiente al Distrito de Columbia sera competente y podra citar a comparecer a las
partes contrarias que remitira al alguacil del distrito en que resida cualquier parte contraria.
Las citaciones dirigidas a partes contrarias residentes en paises extranjeros se notificaran
mediante publicacion o de la manera en que disponga el tribunal.

El registro en calidad de notificacion efectiva de reivindicacion de la titularidad

1072. El registro de una marca en el registro principal de conformidad con lo
contemplado en el presente capitulo o con arreglo a la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley
de 20 de febrero de 1905, constituira una notificacion efectiva de la reivindicacion de la
titularidad de dicha marca por parte del titular.

Subcapitulo 11
El registro complementario

Registro complementario

1091.— a) Marcas registrables

Ademas del registro principal, el Director seguird manteniendo el registro contemplado
en el apartado b) del articulo 1 de la Ley de 19 de marzo de 1920, denominada Ley de
aplicacion de determinadas disposiciones de la Convencion para la proteccion de marcas de
fabrica y de comercio, firmada en la ciudad de Buenos Aires, Republica de Argentina,
el 29 de agosto de 1910 y para otros fines (An Act to give effect to certain provisions of the
convention for the protection of trademarks and commercial names, made and signed in the
city of Buenos Aires, in the Argentine Republic, August 20, 1910, and for other purposes), que
se denominara registro complementario. Todas las marcas que sirvan para distinguir los
productos o servicios del solicitante y que no puedan inscribirse en el registro principal
contemplado en el presente capitulo, salvo las declaradas irregistrables en virtud de los
apartados a), b), ), d) y el parrafo 3) del apartado e) del articulo 1052 del presente titulo, que
su titular utilice de forma licita en el comercio en cualquier producto o servicio o en relacion
con ellos, podran inscribirse en el registro complementario, previo pago de la tasa
correspondiente, si cumplen lo dispuesto en los apartados a) y e) del articulo 1051 del
presente titulo, en la medida que sean aplicables. Nada de lo dispuesto en el presente articulo
impedira la inscripcion en el registro complementario de una marca que sirva para distinguir
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los productos o servicios del solicitante y que no pueda ser inscrita en el registro principal
contemplado en el presente capitulo, que sea declarada irregistrable en virtud del parrafo 3)
del apartado €) del articulo 1052 del presente titulo, si el titular de dicha marca la ha usado de
forma licita en el comercio en cualquier producto o servicio, o en relacion con ellos, desde
antes del 8 de diciembre de 1993.

b) Solicitud y procedimiento de registro

Tras la presentacion de una solicitud de inscripcion en el registro complementario y el
pago de la tasa correspondiente, el Director remitira la solicitud al examinador encargado del
registro de marcas, quien procedera a su examen, y si tras dicho examen se observara que el
solicitante tiene derecho al registro, se procedera al mismo. Si se decide que el solicitante no
tiene derecho al registro, se aplicara lo dispuesto en el apartado b) del articulo 1062 del
presente titulo.

c) Naturaleza de la marca

A efectos de la inscripcidn en el registro complementario, una marca podréa estar
compuesta por cualquier marca de producto, simbolo, etiqueta, envase, configuracion de
productos, nombre, palabra, consigna, frase, apellido, nombre geografico, numeral, ™
dispositivo, cualquier elemento que, en su conjunto, no sea necesario para obtener un
resultado técnico, o cualquier combinacion de los elementos anteriores; sin embargo, dicha
marca deberd servir para distinguir los productos o servicios del solicitante.

[1] Asi figura en el original.
Publicacion; imposibilidad de oposicién; anulacion

1092. Las marcas destinadas al registro complementario no se publicaran a efectos de
oposicidn ni seran susceptibles de oposicion, sino que se publicaran en el momento de su
registro en el Boletin Oficial de la Oficina de Patentes y Marcas. En caso de que una persona
considere que la inscripcion de una marca en este registro le perjudica o perjudicara, como
consecuencia entre otros motivos de una pérdida de reputacion en virtud de lo dispuesto en el
apartado c) del articulo 1125 del presente titulo, podra solicitar la anulacién de dicho registro
al Director, previo pago de la tasa correspondiente y presentando una peticion en la que
indique los motivos de ello. El Director remitira dicha solicitud a la Sala de Oposicion y de
Recurso sobre Marcas, que la notificara al titular. Si tras la audiencia ante la Sala se
determina que el titular no tiene derecho al registro o que la marca ha sido abandonada, el
Director anulara el registro. No obstante, no se dictara resolucién definitiva a favor del
solicitante en virtud del apartado b) del articulo 1051 del presente titulo antes de que se
registre la marca, si el solicitante no puede prevalecer sin demostrar el uso efectivo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del articulo 1057 del presente titulo.
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Diferencia preceptiva entre los certificados de registro de marcas inscritas en el registro
principal y en el complementario

1093. Los certificados de registro de las marcas inscritas en el registro complementario
deberan ser manifiestamente diferentes de los certificados expedidos para las marcas inscritas
en el registro principal.

Disposiciones del presente capitulo aplicables a los registros inscritos en el registro
complementario

1094. Las disposiciones del presente capitulo regiran, en la medida en que sean
aplicables, las solicitudes de registro y la inscripcién en el registro complementario, asi como
las correspondientes al registro principal, pero las solicitudes e inscripciones en el registro
complementario no seran objeto de las disposiciones previstas en el apartado b) del
articulo 1051, los apartados €) y f) del articulo 1052, los apartados b) y c) del articulo 1057, el
apartado a) del articulo 1062, los articulos 1063 a 1068, inclusive, y los articulos 1072, 1115
y 1124 del presente titulo ni gozaran de las ventajas contempladas en ellos.

No exclusion de la inscripcion en el registro principal

1095. La inscripcion de una marca en el registro complementario, o con arreglo a la
Ley de 19 de marzo de 1920, no impedira que el titular la inscriba en el registro principal
establecido por el presente capitulo. La inscripcion de una marca en el registro
complementario no equivaldra a admitir que la marca no ha adquirido caracter distintivo.

Imposibilidad de utilizar la inscripcion en el registro complementario para detener las
importaciones

1096. La inscripcion en el registro complementario, o con arreglo a la Ley
de 19 de marzo de 1920, no podra inscribirse en el Departamento del Tesoro ni utilizarse para
detener las importaciones.

Subcapitulo 111
Disposiciones generales

Notificacidn de registro; exposicion con la marca; recuperacion del lucro cesante y de
dafios y perjuicios en las demandas por infraccién

1111. No obstante lo dispuesto en el articulo 1072 del presente titulo, el titular de una
marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas podra indicar al publico que su marca
esta registrada colocando junto a la marca las palabras «Registered in U.S. Patent and
Trademark Office» 0 «Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.», o la letra R rodeada de un circulo; en
las demandas por infraccion contempladas en el presente capitulo los titulares que no hagan
esta indicacion no podran recuperar el lucro cesante o los dafios y perjuicios en virtud de lo
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dispuesto en el presente capitulo, a menos que el demandado haya tenido conocimiento
efectivo del registro.

Clasificacion de productos y servicios; registro en varias clases

1112. El Director podréa establecer una clasificacion de productos y servicios para
facilitar la labor de la administracion de la Oficina de Patentes y Marcas, pero no podra
limitar ni extender los derechos del solicitante o del titular. El solicitante podra pedir el
registro de una marca para todo producto o servicio en el cual o en relacion con el cual utilice
la marca en el comercio o tenga la intencion de buena fe de hacerlo; no obstante, si la
normativa adoptada por el Director permite la presentacion de una solicitud de registro de una
marca para productos o servicios pertenecientes a varias clases, debera satisfacerse una tasa
equivalente a la suma de las tasas correspondientes a la presentacion de una solicitud para
cada clase, y el Director podra expedir un unico certificado de registro para dicha marca.

Tasas

1113.— a) Solicitudes; servicios; materiales

El Director establecera las tasas para la presentacion y tramitacion de una solicitud de
registro de una marca de producto o de otro tipo, y para todos los demas servicios prestados y
los materiales suministrados por la Oficina de Patentes y Marcas en relacion con las marcas
de producto y de otro tipo. El Director podré ajustar cada afio las tasas establecidas en virtud
del presente apartado para reflejar, en el total, las fluctuaciones del indice de Precios al
Consumo ocurridas durante los doce meses precedentes, segin dictamine el Secretario de
Trabajo. Las variaciones inferiores al 1% no se tendran en cuenta. Todas las tasas
establecidas en virtud del presente articulo entraran en vigor al menos 30 dias después de que
el aviso de la tasa se publique en el Registro Federal y en el Boletin Oficial de la Oficina de
Patentes y Marcas.

b) Exencién del pago; productos indigenas

El Director podréa renunciar al cobro de las tasas por cualquier servicio o material
relativo a las marcas de producto o de otro tipo en relacién con una peticion puntual de una
dependencia u organismo gubernamental, o de cualquiera de sus funcionarios. El Consejo de
Artes y Oficios Indigenas estara exento del pago de las tasas para registrar las marcas
gubernamentales de autenticidad y calidad para productos indigenas o de determinadas tribus
0 grupos indigenas.

Recursos; infraccion; infraccion de buena fe cometida por impresores y editores

1114.—(1) Cualquier persona que, sin el consentimiento del titular:

a) use en el comercio una reproduccidn, falsificacion, copia o imitacion de una marca
registrada en relacién con la venta, oferta para la venta, distribucién o publicidad de
cualquiera de los productos o servicios en los que, o en relacion con los que, ese uso pueda
inducir a confusion, error o engafio, 0
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b) reproduzca, falsifique, copie o imite una marca registrada y aplique dicha
reproduccion, falsificacidn, copia o imitacion a etiquetas, signos, impresiones, envases,
envoltorios, receptaculos o anuncios destinados a ser utilizados en el comercio para o en
relacion con la venta, oferta para la venta, distribucion o publicidad de los productos o
servicios en los que, o en relacién con los que, ese uso pueda inducir a confusion, error o
engafio,

mencionadas a continuacion. Con arreglo al apartado b) del presente articulo, el titular no
tendré derecho a recuperar el lucro cesante o los dafios y perjuicios a menos que los actos se
hayan cometido a sabiendas de que dicha imitacion tenia la intencion de ser utilizada para
inducir a confusion, error o engario.

A efectos del presente parrafo, por «cualquier persona» se entenderan los
Estados Unidos, todas sus organismos y dependencias, y todas las personas, sociedades,
corporaciones u otras personas que actien en nombre de los Estados Unidos y con la
autorizacion y el consentimiento de los Estados Unidos, y cualquier Estado o dependencia de
un Estado y los funcionarios o empleados de un Estado o dependencia de un Estado que
actten en el desemperio de su cargo oficial. Los Estados Unidos, todos sus organismos y
dependencias, y todas las personas, sociedades, corporaciones y demas personas que actien
en nombre de los Estados Unidos y con la autorizacion y el consentimiento de los
Estados Unidos, y cualquier Estado o dependencia, y sus funcionarios o empleados, estaran
sujetos a lo dispuesto en el presente capitulo de la misma manera y en la misma medida que
cualquier entidad no gubernamental.

2) No obstante lo dispuesto en el presente capitulo, los recursos concedidos al titular de
un derecho violado en virtud del presente capitulo o a una persona que incoe una demanda en
virtud de lo dispuesto en los apartados a) o d) del articulo 1125 del presente titulo se limitaran
a los siguientes:

A) Si el infractor o el autor de la violacion se dedica exclusivamente a la impresion de
la marca o del elemento infractor por cuenta ajena y demuestra que ha cometido la infraccion
o la violacién de buena fe, el titular del derecho violado o la persona que incoe la demanda en
virtud de lo dispuesto en el apartado a) del articulo 1125 del presente titulo Unicamente tendra
derecho a solicitar una orden judicial que prohiba al infractor la impresion en el futuro.

B) En caso de que la infraccion o la violacion objeto de la demanda figure en un
anuncio publicitario publicado en un periddico, revista u otra publicacion periddica similar o
en un medio de comunicacion electronico definido en el apartado 12) del articulo 2510 del
titulo 18, los recursos del titular del derecho violado o de la persona que incoe la demanda
contemplada en el apartado a) del articulo 1125 del presente titulo contra el editor o
distribuidor de dicho periddico, revista u otra publicacién periddica similar o medio de
comunicacion electronico, se limitaran a solicitar una orden judicial que prohiba la
presentacion de dicho anuncio publicitario en futuros nimeros de dichos periodicos, revistas o
publicaciones periddicas similares o en las transmisiones futuras de ese medio de
comunicacion electronico. Las limitaciones contempladas en el presente parrafo se aplicaran
unicamente a los infractores de buena fe.
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C) No podran recurrir a medidas cautelares los titulares del derecho violado o las
personas que incoen una demanda con arreglo a lo dispuesto en el apartado a) del
articulo 1125 del presente titulo en relacién con un namero de un diario, revista u otra
publicacion periddica similar o medio de comunicacion electrénico que contenga el elemento
infractor, si las restricciones impuestas a la difusion de dicho elemento infractor en un nimero
determinado de dicha publicacion periédica o medio de comunicacion electronico pueden
retrasar la entrega de dicho nimero o la transmision de dicho medio de comunicacion
electrénico hasta después del momento normal de dicha entrega o transmisién, y dicho retraso
se deba al método por el que se realiza habitualmente la publicacion y distribucion de esa
publicacion periddica o transmision de ese medio de comunicacion electrénico de acuerdo
con las buenas practicas comerciales, y no a un método o dispositivo adoptado para eludir lo
dispuesto en el presente articulo o para evitar o retrasar la expedicion de un mandato judicial
0 de un interdicto con respecto a dicho elemento infractor.

D)i)I) Los registradores de nombres de dominio, los administradores de registro de
nombres de dominio u otras autoridades en materia de registro de nombres de dominio que
tomen cualquier medida contemplada en el inciso ii) que afecte a un nombre de dominio no
incurriran en responsabilidad de tipo econémico ante ninguna persona, ni podran ser objeto de
medidas cautelares salvo en el caso previsto en el subinciso I1), por adoptar ese tipo de
medidas, independientemente de que se dictamine finalmente que el nombre de dominio viola
0 menoscaba la marca.

I1) Los registradores de nombres de dominio, los administradores de registro de
nombres de dominio u otras autoridades en materia de registro de nombres de dominio
mencionados en el subinciso 1) podran ser objeto de medidas cautelares Unicamente en caso
de que:

aa) no hayan presentado sin demora ante el tribunal en el que se haya presentado la
demanda relativa al derecho a disponer del nombre de dominio documentos suficientes para
que el tribunal establezca el control y la autoridad del tribunal en relacion con el derecho a
disponer del registro y uso del nombre de dominio;

bb) hayan transferido, suspendido o modificado de otro modo el nombre de dominio
durante la tramitacion de la demanda, excepto por orden del tribunal, o

cc) no hayan cumplido intencionalmente dicha orden del tribunal.

ii) Constituird una medida mencionada en el subinciso 1) del inciso i) cualquier accién
consistente en la denegacién del registro, la eliminacion del registro, la transferencia, la
inactivacion temporal o la anulacion permanente de un nombre de dominio:

I) de conformidad con una orden judicial dictada en virtud del apartado d) del
articulo 1125 del presente titulo, o

I1) al aplicar dicho administrador, registrador o autoridad una politica razonable que
prohiba el registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de
inducir a confusion con otra marca o la menoscabe.
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iii) Los registradores de nombres de dominio, los administradores de registro de
nombres de dominio u otras autoridades en materia de registro de nombres de dominio no
seran responsables por dafios y perjuicios en virtud del presente articulo por el registro o
mantenimiento de un nombre de dominio de un tercero, salvo que se demuestre la intencién
de beneficiarse de mala fe de dicho registro o de su mantenimiento.

iv) Si un registrador, un administrador de registro u otra autoridad en materia de
registro toma una medida mencionada en el inciso ii) basada en que otra persona ha afirmado
falsamente y a sabiendas que un nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de
inducir a confusion con una marca o la menoscaba, dicha persona sera responsable de los
dafos y perjuicios, incluidas las costas y honorarios de abogados, en que haya incurrido el
titular del nombre de dominio como consecuencia de esa medida. Asimismo, el tribunal
podra dictar medidas cautelares en interés del titular del nombre de dominio, incluida la
reactivacion del nombre de dominio o su cesion al titular.

v) El titular de un nombre de dominio que haya sido suspendido, bloqueado o
transferido en virtud de una politica contemplada en el subinciso I1) del inciso ii) podra iniciar
una accion civil para demostrar que el registro o uso del nombre de dominio por parte de
dicho titular no es ilicito en virtud del presente capitulo, previa notificacion al titular de la
marca. El tribunal podra dictar medidas cautelares en interés del titular del nombre de
dominio, incluida la reactivacién del nombre de dominio o su transferencia al titular.

E) A efectos del presente parrafo:

i) por «infractor» se entendera una persona que viole el apartado a) del articulo 1125
del presente titulo, y

ii) por «elemento infractor» se entendera el elemento utilizado en la comisién de una
violacion con arreglo al apartado a) del articulo 1125 del presente titulo.

La inscripcion en el registro principal como prueba del derecho exclusivo a usar la marca;
excepciones

1115.— a) Valor probatorio; excepciones

Cualquier registro expedido en virtud de la Ley de 3 de marzo de 1881 o la Ley
de 20 de febrero de 1905, o de una marca inscrita en el registro principal contemplado en el
presente capitulo y que sea propiedad de una parte en un proceso, sera admisible como prueba
y constituira una presuncién de prueba de la validez de la marca registrada y de su registro, de
la propiedad del titular sobre la marca y del derecho exclusivo del titular a usar la marca
registrada en el comercio en los productos o servicios indicados en el registro o en relacion
con ellos, a reserva de las condiciones o limitaciones sefialadas en el registro, pero no
impedira que otra persona demuestre una excepcion o un vicio juridicos o basados en el
principio de equidad, incluidos los contemplados en el apartado b) del presente articulo, que
podria haberse alegado en caso de que dicha marca no hubiera sido registrada.

b) Incontestabilidad; excepciones
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En la medida en que el derecho a usar la marca registrada haya devenido incontestable
en virtud del articulo 1065 del presente titulo, el registro constituira una prueba concluyente
de la validez de la marca registrada y de su registro, de la propiedad del titular sobre la marca
y del derecho exclusivo del titular a usar la marca registrada en el comercio. Esa prueba
concluyente haréa referencia al derecho exclusivo a usar la marca en los productos o servicios
indicados en la declaracion jurada presentada con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1065
del presente titulo o en la solicitud de renovacidn presentada con arreglo a lo dispuesto en el
articulo 1059 del presente titulo, o en relacion con esos productos y servicios, si el namero de
productos o servicios mencionado en la renovacion es inferior, a reserva de las condiciones o
limitaciones que figuren en el registro, en la declaracion jurada o en la solicitud de
renovacion. Esa prueba concluyente del derecho a usar la marca registrada estara sujeta a la
prueba de infraccion que se define en el articulo 1114 del presente titulo y a las siguientes
excepciones y vicios juridicos:

1) que el registro o el derecho incontestable a usar la marca se haya obtenido de forma
fraudulenta, o

2) que el titular haya renunciado a la marca, o

3) que la marca registrada sea utilizada por el titular o con su permiso, o0 por una
persona que tenga los mismos intereses juridicos que el titular, con el fin de falsear el origen
de los productos o servicios en los cuales o en relacidn con los cuales se usa la marca, o

4) que el uso del nombre, término o dispositivo considerado como infraccion constituya
un uso, de modo distinto al de una marca, del nombre personal de la parte en sus propias
actividades, o del nombre personal de cualquier persona que tenga los mismos intereses
juridicos que dicha parte, o de un término o dispositivo que describa los productos o servicios
de dicha parte o su origen geografico y se use lealmente y de buena fe Unicamente para
describirlos, o

5) que la marca cuyo uso por una de las partes se considera una infraccion se haya
adoptado sin tener conocimiento del uso previo por parte del titular, y dicha parte o una
persona que tenga sus mismos intereses juridicos la haya utilizado de forma continua desde
una fecha anterior a:

A) la fecha de uso efectivo de la marca establecida de conformidad con el apartado c)
del articulo 1057 del presente titulo,

B) el registro de la marca con arreglo al presente capitulo, si la solicitud de registro se
presenta antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley de Reforma del Derecho de Marcas
de 1988 (Trademark Law Revision Act of 1988), o

C) la publicacidn de la marca registrada contemplada en el apartado c) del
articulo 1062 del presente titulo: siempre que, no obstante, esta excepcion o vicio juridico se
apligue Unicamente al sector en que se demuestre el uso anterior continuado, 0

6) que la marca cuyo uso se considera como infraccion haya sido registrada y usada
antes de la inscripcion contemplada en el presente capitulo o la publicacién prevista en el
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apartado c) del articulo 1062 del presente titulo de la marca registrada del titular, y éste no
haya renunciado a ella; no obstante, esta excepcidn o vicio juridico se aplicara Unicamente al
sector en que se haya usado la marca antes de dicha inscripcidn o publicacién de la marca del
titular, o

7) que la marca haya sido usada o se use contraviniendo la legislacion de los
Estados Unidos en materia de defensa de la competencia, o

8) que la marca sea necesaria para obtener un resultado técnico, o

9) que sean aplicables principios equitativos, como los de negligencia procesal, accion
innegable y aquiescencia.

Medidas cautelares

1116.— a) Competencia; imposicion

Los juzgados y tribunales competentes para conocer las acciones civiles derivadas del
presente capitulo estaran facultados para dictar medidas cautelares, de conformidad con los
principios de equidad y en las condiciones que consideren razonables, para evitar la violacion
de cualquier derecho del titular de una marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas o
para evitar una violacion contemplada en los apartados a), ) o d) del articulo 1125 del
presente titulo. Entre las medidas cautelares podra figurar una orden mediante la que se
obligue al demandado a presentar ante el tribunal, y remitir al demandante en un plazo de
treinta dias a partir de la notificacion de dichas medidas cautelares al demandado o tras la
prérroga que establezca el tribunal, un informe jurado por escrito en el que detalle la manera 'y
la forma en que ha cumplido dichas medidas cautelares. Las medidas cautelares dictadas
previa audiencia y notificadas al demandado por cualquier juzgado de distrito de los
Estados Unidos, podran ser impuestas a las partes contra las cuales se dicten en cualquier
parte de los Estados Unidos en que puedan encontrarse y tendran efecto y podran ser
ejecutadas mediante procedimientos por desacato u otros procedimientos por el tribunal que
las haya dictado o por cualquier juzgado de distrito de los Estados Unidos en cuya
jurisdiccion se encuentre el demandado.

b) Transmisidn de copias certificadas de los documentos judiciales

Los juzgados y tribunales mencionados serdn competentes para ejecutar las medidas
cautelares contempladas en el presente capitulo como si dichas medidas cautelares hubieran
sido dictadas por el juzgado de distrito en el que se solicite su ejecucion. El secretario del
tribunal o el juez que dicte las medidas cautelares debera transmitir sin demora una copia
certificada de todos los documentos que obren en su poder en los que se basen dichas medidas
cautelares al tribunal ante el que se haya presentado la solicitud de ejecucidn, a peticién de
éste.

c) Notificacion al Director

Los secretarios de dichos juzgados y tribunales tendran la obligacién de notificar por
escrito al Director la incoacion de cualquier accion, demanda o procedimiento relacionado
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con una marca registrada en virtud de lo dispuesto en el presente capitulo, indicando en la
medida que los conozcan los nombres y direcciones de los litigantes y el nimero o nimeros
del registro o de los registros respecto de los cuales se ha incoado la accidn, demanda o
procedimiento, y en caso de que posteriormente se incluya otro registro en dicha accién,
demanda o procedimiento por modificacion, contestacion u otra alegacion, el secretario lo
notificard igualmente al Director, y en un plazo de un mes a partir de que se dicte sentencia o
se presente un recurso, el secretario del juzgado o tribunal lo notificara al Director, quien
tendré la obligacién, tras la recepcion de dicha notificacién, de dejar constancia de la misma
en el expediente de ese registro o registros y de incorporarlo a dicho expediente como parte de
su contenido.

d) Acciones civiles derivadas del uso de marcas falsificadas

1) A) En caso de que se presente una accion civil en virtud de lo dispuesto en el
subapartado a) del apartado 1) del articulo 1114 del presente titulo o del articulo 220506 del
titulo 36 por una violacion consistente en usar una marca falsificada en relacion con la venta,
oferta para la venta o distribucion de productos o servicios, el tribunal podra conceder, a
peticion de una de las partes, una orden contemplada en el apartado a) del presente articulo
con arreglo al presente apartado en la que se ordene el decomiso de los productos y de las
marcas falsificadas implicadas en dicha violacion, asi como de los medios para confeccionar
dichas marcas y los archivos que documenten la fabricacion, venta o recepcion de objetos
implicados en dicha violacion.

B) A efectos del presente apartado, por «marca falsificada» se entendera:

i) la falsificacion de una marca registrada en el registro principal de la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos para los productos o servicios vendidos, ofrecidos
en venta o distribuidos que esté en uso, independientemente de que la persona contra la que se
inicie dicha accion supiera o no que la marca estaba registrada de esa manera, 0

ii) una designacion espuria que sea idéntica o que no pueda distinguirse
sustancialmente de la designacion para la cual se ponen a disposicion los recursos legales
contemplados en el presente capitulo en virtud del articulo 220506 del titulo 36;

sin embargo, en esta condicion no se incluiran las marcas o designaciones utilizadas en los
productos o servicios, o en relacion con ellos, para los cuales el titular del derecho a usar
dicha marca o designacion haya autorizado el fabricante o productor, en el momento de la
fabricacién o produccidn en cuestién, a usar la marca o designacion para el tipo de productos
0 servicios fabricados o producidos de ese modo.

2) El tribunal no admitira las solicitudes contempladas en el presente apartado a menos
que el solicitante haya notificado la solicitud en un plazo razonable en vista de las
circunstancias al fiscal del distrito judicial de los Estados Unidos en el que se solicite dicha
orden. El fiscal podré personarse en los procedimientos derivados de dicha solicitud si
pueden afectar a las pruebas de la comision de un delito contra los Estados Unidos. El
tribunal podra denegar dicha solicitud si dictamina que el interés publico en una eventual
demanda asi lo exige.
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3) La solicitud de una orden contemplada en el presente articulo:

A) se basara en una declaracion jurada o en una demanda verificada en la que se
establezcan hechos suficientes para fundamentar las conclusiones de hecho y de derecho
necesarias para dictar la orden, y

B) recogera la informacién complementaria exigida en el parrafo 5) del presente
apartado, que deberé figurar en la orden.

4) El tribunal no admitira dicha solicitud a menos

A) que la persona que obtenga una orden contemplada en el presente apartado ofrezca
una garantia que el tribunal estime suficiente para el pago de los dafios y perjuicios que tenga
derecho a recibir cualquier persona a resultas de un decomiso improcedente o de una tentativa
de decomiso improcedente con arreglo al presente apartado, y

B) que el tribunal considere que se desprende claramente a partir de hechos especificos
que

1) una orden que no sea una orden de decomiso solicitada por una de las partes no es el
medio adecuado para lograr los fines del articulo 1114 del presente titulo;

il) el solicitante no ha divulgado que ha solicitado el decomiso;

iii) el solicitante probablemente lograra demostrar que la persona contra la que se
solicita la orden de decomiso utilizé una marca falsificada para la venta, oferta para la venta o
distribucion de productos o servicios;

Iv) pueda producirse un dafio inmediato e irreparable en caso de no ordenarse dicho
decomiso;

V) los objetos que deban decomisarse se encuentren en el lugar indicado en la solicitud,;

vi) los dafios que la denegacion de la solicitud pueda causar al solicitante superen los
perjuicios para los intereses legitimos de la persona contra quien se solicita la orden de
decomiso en caso de aceptarse la solicitud, y

vii) la persona contra la que se solicita la orden de decomiso o las personas que actuen
de comun acuerdo con dicha persona podrian destruir, trasladar u ocultar esos objetos o
impedir de otra manera que el tribunal tenga acceso a ellos, si el solicitante notificara la orden
a dicha persona.

5) En las 6rdenes contempladas en el presente apartado se indicara
A) las conclusiones de hecho y de derecho necesarias para dictar la orden;

B) una descripcion detallada de los objetos que se deban decomisar y una descripcién
de cada uno de los lugares en los que deban decomisarse;

C) el plazo en que deba realizarse el decomiso, que finalizard a mas tardar siete dias
después de que se dicte la orden;
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D) el importe de la garantia que debera presentarse en virtud del presente apartado, y
E) una fecha para la audiencia contemplada en el parrafo 10) del presente apartado.

6) El tribunal adoptara las medidas necesarias para proteger a la persona contra la que
esté dirigida la orden contemplada en el presente apartado respecto de la publicidad realizada
por el demandante, 0 a instancias de éste, acerca de dicha orden y el decomiso realizado con
arreglo a la misma.

7) Los materiales decomisados en virtud del presente apartado quedaran bajo la
custodia del tribunal. El tribunal dictard una orden de proteccion para evitar que se exhiban al
solicitante los registros que hayan sido decomisados. En la orden de proteccion se
estableceran los procedimientos adecuados para evitar que la informacion confidencial
contenida en dichos registros sea divulgada al solicitante de forma indebida.

8) Las drdenes dictadas al amparo del presente apartado, asi como los documentos en
que se basen, quedaran precintadas hasta que la persona contra la que esté dirigida la orden
tenga oportunidad de contestarla; no obstante, toda persona contra la que se haya dictado la
orden tendré acceso a ella y a los documentos en que se base una vez realizado el decomiso.

9) El tribunal ordenara que un agente de la autoridad federal (como un alguacil o un
funcionario o agente del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, del Servicio Secreto, de
la Oficina Federal de Investigacion o del Servicio Postal) o un agente de la autoridad estatal o
local entregue una copia de la orden contemplada en el presente apartado, tras lo cual
procedera a realizar el decomiso dispuesto en la orden. En su caso, el tribunal dictara 6rdenes
para evitar que el demandado sufra dafios indebidos debido a la divulgacion de secretos
comerciales u otras informaciones confidenciales durante el decomiso, inclusive, en su caso,
ordenes por las que se limite el acceso del solicitante (o cualquier agente o empleado de éste)
a esos secretos o informaciones.

10)A) El tribunal celebrarad una audiencia, a menos que todas las partes renuncien a ella,
en la fecha establecida en la orden de decomiso. Dicha audiencia debera celebrarse no antes
de diez dias después de la fecha que se dicte la orden y a més tardar quince dias después de
dicha fecha, a menos que el solicitante de la orden aduzca motivos validos para que se celebre
en otra fecha o que la parte contra la que esta dirigida la orden acepte otra fecha para la
audiencia. En la audiencia, la parte que haya obtenido la orden debera demostrar que se
siguen cometiendo los actos en que se basan las conclusiones de hecho y de derecho
necesarias para dictar la orden. Si dicha parte no lo demuestra, la orden de decomiso se
anularé o se modificara debidamente.

B) En relacion con la audiencia contemplada en el presente parrafo, el tribunal podra
ordenar que se modifiquen los plazos de proposicion de prueba con arreglo al Codigo de
Procedimiento Civil de la manera necesaria para evitar que se frustren los fines que se
persiguen con dicha audiencia.

11) Una persona que sufra dafios debido a un decomiso improcedente en virtud del
presente apartado podra emprender una accién contra el solicitante de la orden en virtud de la
cual se haya realizado el decomiso y tendra derecho a las medidas de reparacion que resulten
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adecuadas, incluida la compensacion por el lucro cesante, el coste de materiales, la pérdida de
fondo de comercio y dafios ejemplares en caso de que el decomiso se haya solicitado de forma
dolosa, asi como a recuperar una cantidad razonable en concepto de honorarios de abogados,
a menos que el tribunal considere que existen circunstancias atenuantes. El tribunal podra
conceder, a su libre discrecion, intereses prejudiciales sobre las indemnizaciones obtenidas en
virtud del presente parrafo, al tipo de interés establecido en el articulo 6621 del titulo 26,
desde la fecha de entrega del escrito de notificacion de la demanda presentada por el
demandante con arreglo a lo dispuesto en el presente parrafo hasta la fecha en que se conceda
dicha indemnizacién, o por un periodo mas corto si asi lo considera oportuno el tribunal.

Recuperacion de beneficios por violacién de derechos; dafios y costas; honorarios de
abogados

capitulo se dictamine que se ha cometido una violacion de los derechos del titular de una
marca registrada en la Oficina de Patentes y Marcas, una violacion en virtud de los
apartados a), ) o d) del articulo 1125 del presente titulo, o una violacion intencionada en
virtud del apartado c) de dicho articulo, sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 1111
y 1114 del presente titulo y a reserva de los principios de equidad, el demandante tendra
derecho a

1) recuperar los beneficios del demandado,
2) obtener la reparacion de los dafios sufridos y

3) recuperar las costas de la accion judicial. El tribunal evaluara dichos beneficios y
dafos o bien ordenara su evaluacion. Para evaluar los beneficios, el demandante debera
demostrar unicamente las ventas del demandado; el demandado deberd demostrar el importe
de todos los elementos de las costas o deducciones reclamadas. Para evaluar los dafios, el
tribunal podra dictaminar, con arreglo a las circunstancias del caso, el pago de cualquier
cantidad por encima del importe de los dafios reales, que no podra ser superior al triple de
dicho importe. Si el tribunal considera que el importe de la indemnizacion basada en los
beneficios es inadecuado o excesivo, podra dictaminar a su libre discrecion la cantidad que
considere justa con arreglo a las circunstancias del caso. En cualquiera de las circunstancias
antes mencionadas, dicha cantidad constituird una indemnizacion y no una sancién. En casos
excepcionales, el tribunal podra conceder a la parte vencedora una cantidad razonable en
concepto de honorarios de abogados.

b) Concesion de dafios triplicados por el uso de marcas falsificadas

Para evaluar los dafios contemplados en el apartado a) del presente articulo, el tribunal
establecera como indemnizacion el triple de los beneficios o dafios, segun qué cantidad sea
mayor, asi como una cantidad razonable en concepto de honorarios de abogados, a menos que
considere que existen circunstancias atenuantes, en caso de violacion del articulo 1114.1)a)
del presente titulo o del articulo 220506 del titulo 36 que consista en el uso intencional de una
marca o designacion en relacion con la venta, oferta para la venta o distribucion de productos
0 servicios, a sabiendas de que dicha marca o designacion es una marca falsificada (tal como
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se define en el apartado d) del articulo 1116 del presente titulo). En esos casos, el tribunal
podré conceder, a su libre discrecion, intereses prejudiciales sobre dicha cantidad al tipo de
interés establecido en el articulo 6621 del titulo 26, desde la fecha de entrega del escrito de
notificacion de la demanda presentada por el demandante hasta la fecha de inscripcion de la
decision en que se conceda dicha indemnizacion, o por un periodo mas corto si asi lo
considera oportuno el tribunal.

c) Indemnizacién por dafios y perjuicios por el uso de marcas falsificadas

En los casos de uso de una marca falsificada (tal como se define en el apartado d) del
articulo 1116 del presente titulo) en relacion con la venta, oferta para la venta o distribucion
de productos o servicios, en cualquier momento antes de que el tribunal dicte la sentencia
definitiva el demandante podra optar por reclamar, en lugar de los dafios y beneficios reales
contemplados en el apartado a) del presente articulo, una indemnizacion por los dafios y
perjuicios correspondientes a dicho uso en relacion con la venta, oferta para la venta o
distribucion de productos o servicios por un importe:

1) no inferior a 500 ddlares y no superior a 100.000 délares por cada marca falsificada
y por cada tipo de productos o servicios vendidos, ofrecidos en venta o distribuidos, a
discrecion del tribunal, o

2) si el tribunal considera que el uso de la marca falsificada fue intencional, no superior
a 1.000.000 de ddlares por cada marca falsificada y por cada tipo de productos o servicios
vendidos, ofrecidos en venta o distribuidos, a discrecion del tribunal.

d) Indemnizacion por dafios y perjuicios por violacion del articulo 1125.d)1)

En caso de violacion del articulo 1125.d)1), en cualquier momento antes de que el
tribunal dicte su sentencia definitiva el demandante podra optar por reclamar, en lugar de los
dafios y beneficios reales, una indemnizacion por dafios y perjuicios por un importe que no
sera inferior a 1.000 dolares ni superior a 100.000 délares por nombre de dominio, a
discrecion del tribunal.

Destruccion de los articulos infractores

1118. En las acciones interpuestas en virtud del presente capitulo en las que el tribunal
dictamine que ha habido una violacion de los derechos del titular de una marca registrada en
la Oficina de Patentes y Marcas, una violacion en virtud del apartado a) del articulo 1125 del
presente titulo o una violacion intencional en virtud del apartado c) del articulo 1125 del
presente titulo, el tribunal podra ordenar la entrega y destruccion de todas las etiquetas,
signos, impresiones, embalajes, envoltorios, receptaculos y anuncios que estén en posesion
del demandado y que lleven la marca registrada o, en el caso de una violacién en virtud del
apartado a) del articulo 1125 del presente titulo o de una violacion intencional en virtud del
apartado c) del articulo 1125 del presente titulo, de las palabras, términos, nombres, simbolos,
dispositivos y sus combinaciones, designaciones, descripciones o representaciones que sean
objeto de la violacion, o de cualquier reproduccion, falsificacion, copia o imitacion fiel de los
mismos, y de todas las placas, moldes, matrices y otros medios para fabricarlas. La parte que
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solicite una orden contemplada en el presente articulo para destruir los articulos decomisados
en virtud del apartado d) del articulo 1116 del presente titulo debera avisar con diez dias de
antelacion al fiscal del distrito judicial de los Estados Unidos en que se solicite la orden (a
menos que existan motivos validos para reducir ese plazo), quien podra solicitar una
audiencia sobre esa destruccion o participar en otras audiencias que se celebren en relacion
con la destruccion, si ésta puede afectar a la prueba de la comision de un delito contra los
Estados Unidos.

Competencia de los tribunales en materia de registro

1119. En las acciones relativas a una marca registrada, el tribunal podré dictaminar el
derecho al registro, ordenar la anulacion total o parcial de los registros, restaurar los registros
cancelados y rectificar de otro modo en el registro los registros de cualquiera de las partes en
la accidn judicial. El tribunal remitira las resoluciones y érdenes certificadas al Director, el
cual deberd inscribirlas en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas y atenerse a ellas.

Responsabilidad civil en caso de registro falso o fraudulento

1120. Cualquier persona que intente registrar en la Oficina de Patentes y Marcas una
marca por medio de declaraciones falsas o fraudulentas, ya sea orales o por escrito, 0 por
medios falsos, debera responder a las acciones civiles por dafios y perjuicios que presenten las
personas que resulten perjudicadas por esos hechos.

Competencia de los tribunales federales; disposiciones estatales y locales para que las
marcas registradas se modifiquen o figuren de modo diferente; prohibicion

1121.— a) Los juzgados de distrito y tribunales territoriales de los Estados Unidos
serdn competentes en primera instancia y los tribunales de apelacion de los Estados Unidos
(salvo el Tribunal de Apelacion de los Estados Unidos del Circuito Federal) seran
competentes en segunda instancia para conocer todas las acciones derivadas del presente
capitulo, independientemente del importe del litigio, o del hecho de que las partes sean de la
misma nacionalidad o de nacionalidades diferentes.

b) Los Estados y demas jurisdicciones de los Estados Unidos y sus subdivisiones
politicas u organismos no podran exigir la modificacion de una marca registrada ni exigir que
las marcas de producto, marcas de servicio, nombres comerciales 0 nombres de empresa que
puedan asociarse o incorporarse a la marca registrada figuren en la marca de manera diferente
a la que dichas marcas de producto, marcas de servicio, nombres comerciales o nombres de
empresa contemplados en la marca registrada figuran en el certificado de registro expedido
por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Notas sobre el apartado a) del articulo 1121.
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CODIFICACION

El apartado a) del articulo 39, del Titulo VI, del Capitulo 540 de la Ley de 5 de julio
de 1946, afiadido el 12 de octubre de 1982 (Public Law 97—296, 96 Stat. 1316), por el que
se prohibe que los Estados y autoridades locales impongan a las marcas registradas la
obligacion de ser modificadas o exhibidas de modo diferente, ha sido transferido al
apartado b) del articulo 39 de la Ley 5 de julio de 1946 por medio del articulo 131.)b)1) de la
Ley (Public Law) 100—667, y se ha clasificado en el apartado b) del articulo 1121 del
presente titulo.

* Nota: Traduccion de la Oficina internacional de la OMPI.
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