LEY No. 580

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Hace saber al pueblo nicaraguense que.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

CONSIDERANDO
I

Que la Constitucién Politica de Nicaragua en sus articulos 125 a 128 promueve
y protege la propiedad intelectual; y establece la obligacion del Estado de
Nicaragua de apoyar la cultura nacional en todas sus expresiones sean de
caracter colectivo o individual.

Que la Asamblea Nacional de acuerdo con las facultades establecidas en el
numeral 12 del articulo 138 de la Constitucién Politica, aprobdé el Tratado de
Libre Comercio entre Centroamérica — Estados Unidos de América - Republica
Dominicana (CAFTA-DR), a través de Decreto A.N. No. 4371, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial No. 199 del 14 de octubre de 2005.

Que el Presidente de la Republica ratifico el Tratado de Libre Comercio entre
Centroamérica — Estados Unidos de América - Republica Dominicana (CAFTA-
DR), a través de Decreto Ejecutivo No. 77-2005, publicado en La Gaceta,
Diario Oficial del 20 de noviembre de 2005, de acuerdo con las facultades
establecidas en el articulo 150 de la Constitucion Politica.
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Que es necesario en los aspectos de Propiedad Intelectual garantizar la
implementacion de aquellos compromisos inmediatos establecidos en el
Capitulo Quince, Derechos de Propiedad Intelectual, derivados del CAFTA-DR
en materia de marcas e indicaciones geograficas.

La siguiente:

En uso de sus facultades,

HA DICTADO

Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros

Arto. 1

Arto. 2

Signos Distintivos

Se reforma la definicion de Indicacion Geografica contenida en el
articulo 2, que se leera asi:

“Indicacion Geografica: Indicacion que identifica a un producto
como originario de un pais, de una region o localidad, o un lugar
determinado, ‘cuya calidad, reputacion u otra caracteristica del
bien sea imputable fundamentalmente a su origen geografico,
incluidos los factores humanos y naturales. Todo signo o
combinacion de signos, en cualquier forma, seran susceptibles de
constituir una indicacion geografica.”

Se reforma el articulo 3, el que se leera asi:

“Articulo 3. Signos que Pueden Constituir Marca. Las marcas
podran consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras,
lemas y frases publicitarias, letras, cifras, monogramas, figuras,
retratos, etiquetas, escudos, estampados, vifietas, orlas, lineas y
franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, sonidos, y
otros signos perceptibles, tales como los olores. Podran asimismo
consistir en la forma, presentacién o acondicionamiento de los
productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o
locales de expendio de los productos o servicios
correspondientes.

Una marca sera susceptible de constituir una indicaciéon
geografica nacional o extranjera, siempre que distinga los
productos o servicios a los cuales se aplique, y que su empleo no
sea susceptible de causar un riesgo de confusién con respecto al



Arto. 3

Arto. 4

Arto. 5

Arto. 6

origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de los productos
0 servicios a los cuales se aplicara la marca, ni una probabilidad
de confusion con una indicacion geografica previamente protegido
respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento
injusto del prestigio de esa indicacidon geografica.”

Se reforma el parrafo segundo del articulo 16, el que se leera asi:

“Si las pruebas no se acompafaron con la oposicién, deberan
presentarse dentro de los treinta dias habiles siguientes a la fecha
de presentacion de la oposicion. Esto mismo se observara
respecto a la contestaciéon de la oposicion.”

Se reforma el primer parrafo del articulo 26, el que se leera asi:

“Articulo 26. Derechos Exclusivos. El titular de una marca
registrada gozara del derecho exclusivo de impedir que terceros,
sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus_operaciones
comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones
geograficas, para mercancias o servicios relacionados con las
mercancias 'y servicios protegidos por una marca registrada,
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién. En el caso
del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicacion
geografica, para mercancias 0 servicios idénticos, se presumira la
probabilidad de confusion. Gozara del derecho de ejercer ante los
organos jurisdiccionales las acciones y medidas que
correspondan contra quien infrinja su derecho. El titular de una
marca registrada podra impedir a cualquier tercero realizar los
siguientes actos:”

Se reforma el parrafo segundo del articulo 32, el que se leera asi:

“Las licencias de uso podran ser inscritas en el Registro para
efectos de divulgacion.”

Se reforma el parrafo segundo del articulo 36, el que se leera asi:

“La cancelacion de un registro por falta de uso de la marca
también podra alegarse al contestar una objecidén del registro, o
en un procedimiento de oposicion, cuando la objecién o la
oposicion se sustentaran en una marca registrada pero no usada
conforme a esta Ley. La cancelacion sera resuelta por autoridad
judicial competente, a la cual el Registro remitira los autos para
que la accidén se radique en sede sumaria.”



Arto. 7

Arto. 8

Arto. 9

Se reforma el articulo 58, el que se leera asi:

“Articulo 58. Causales de Irregistrabilidad. Las expresiones o
sefales de publicidad comercial seran irregistrables en los
siguientes casos:

a) Que quedaran comprendidas en algunas de las disposiciones
previstas en los incisos b), c¢), €), h), i), j), k), 1), n), o), del
articulo 7 de esta Ley.

b) Sean iguales o similares a otra marca que ya estuviese
registrada, solicitada para registro o en uso por un tercero.

c) Que incluyan un signo distintivo ajeno sin la debida
autorizacion.

d) Aquellas cuyo uso en el comercio sea susceptible de crear
confusién respecto a los productos, servicios, empresa o
establecimiento de-un-tercero o que quedaran-comprendidas
en algunas de las prohibiciones previstas en los incisos e), f),
g), i) del-Articulo 8 de la presente Ley.

e) Aquellas cuyo uso en el comercio constituya un acto de
competencia desleal.

Se reforma el primer parrafo del articulo 64, el que se leera asi:

“Articulo 64. Procedimiento de registro del nombre comercial.
El registro de un nombre comercial, asi como la modificacion y la
anulacion del registro, se efectuaran siguiendo los procedimientos
establecidos para las marcas, en cuanto corresponda, y
devengara la tasa establecida. El Registro examinara si el nombre
comercial contraviene lo dispuesto en el articulo anterior.”

Se reforma el segundo parrafo del articulo 71, el que se leera asi:

“Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, asi como
las autoridades competentes de jurisdicciones extranjeras, que
puedan beneficiarse de la aplicacion de los articulos 2 y 3 del
Convenio de Paris, podran solicitar para registro una
denominacion de origen.”



Arto. 10

Arto. 11

Arto. 12

Arto. 13

Adicionese el literal d) al articulo 72, el que se leera asi:

“‘d) que la denominacion es idéntica o similar a una marca
registrada o en tramite de registro, o que esta protegida de
cualquier otra manera por esta ley.”

Se reforma el parrafo segundo del articulo 74, el que se leera asi:

“Los procedimientos relativos al examen, publicacion, oposicion y
registro de la denominacion de origen se regiran por las
disposiciones sobre el registro de las marcas, en cuanto
corresponda.”

Se reforma el articulo 78, el que se leera asi:

“Articulo 78. Anulacién o Cancelacion del Registro. A pedido
de cualquier persona interesada o autoridad competente, el juez
declarara la nulidad del registro de una denominacion de origen
cuando se demuestre que ella esta comprendida en alguna de las
prohibiciones previstas en el articulo 72 de la presente Ley.

A pedido de cualquier persona interesada o autoridad
competente, el juez cancelara el registro de una denominacién de
origen cuando se demuestre que la denominacién se usa en el
comercio de una manera que no corresponde a lo.indicado en la
inscripcion respectiva, conforme al articulo 75 de la presente Ley.

En el caso de cancelacion o anulacion, las disposiciones relativas
para el registro de marcas contenidas en los articulos 34, 35, 36,
37, 38, 39 y 40 de la presente Ley seran aplicables.”

Se reforma el articulo 89, el que se leera asi:

“Articulo 89. Contra una resolucién que dicte el Registro se podra
interponer Recurso de Revisidon, Reposicion, Reforma o Apelacién
ante el Registro, dentro de un plazo de tres dias contados a partir
del dia siguiente de la notificacion de la resolucion. Del Recurso
de Apelaciéon conocera en segunda instancia el Ministro de
Fomento, Industria y Comercio, quien podra delegar tal
conocimiento en el Viceministro o Secretario General. La
tramitacion y resolucion de los Recursos se sujetara a lo
establecido en el Reglamento de la presente Ley.”



Arto. 14

Arto. 15

Arto. 16

Adiciénese al articulo 95 la siguiente tasa y un parrafo final, los
que se leeran asi:

“Por cambio de domicilio $CA40.00

Las tasas contempladas en este articulo, se reduciran el 75% si el
solicitante es una persona natural y sus ingresos anuales en el
afo anterior a la presentacion de la solicitud hayan sido inferiores
a cuatro mil pesos centroamericanos. El Reglamento de la
presente Ley indicara los documentos que el interesado debera
de acompanar para beneficiarse de esta disposicion.”

Adiciénese el articulo 97 bis, el que se leera asi:

“Articulo 97 bis. Las sentencias judiciales definitivas, decisiones
o resoluciones administrativas de aplicacion general respecto a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual, se
formularan por escrito y contendran los elementos de hecho
relevantes y los fundamentos legales en que se basan las
sentencias, decisiones o resoluciones, de conformidad con el
Cddigo de Procedimiento. Civil. Dichas sentencias, decisiones o
resoluciones, seran publicadas o, cuando dicha publicacion no
sea factible, seran puestas a disposicion del publico de alguna
otra manera.”

Se reforma el articulo 98, el que se leera asi:

“Articulo 98. Medidas en Accion por Infraccion. En una accion
por infraccion de un derecho protegido por esta Ley podra
ordenarse una o mas de las siguientes medidas, entre otras:

a) La cesacion de los actos que constituyen la infraccion.
b) La indemnizacion de dafios y perjuicios.

c) El embargo o el secuestro de los productos objeto de la
infraccidn, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material
impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la
infraccién, y de los materiales. Decomiso de todas las evidencias
documentales relevantes a la infraccion y otros medios que
sirvieran principalmente para cometer la infraccion.

d) La prohibicién de la importacién o de la exportacion de los
productos, materiales o medios referidos en el inciso c).

e) La destruccion de los productos objeto de la infraccion.



Arto. 17

f) Las medidas necesarias para evitar la continuacién o la
repeticion de la infraccién, incluyendo la destruccién de los
productos, materiales o medios referidos en el inciso c¢). Dicha
destruccion se llevara a cabo sin compensacion alguna. En
circunstancias excepcionales los materiales o0 medios referidos en
el inciso ¢) podran, sin compensacion alguna, ser dispuestos fuera
de los canales comerciales de manera que se minimice el riesgo
de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha
destruccion, las autoridades judiciales tomaran en consideracion,
entre otros factores, la gravedad de la infraccidon, asi como el
interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de
posesion, o de un interés contractual o garantizado;

g) La publicacion de la sentencia condenatoria y su notificacion a
las personas interesadas, a costa del infractor.

La donacién con fines de caridad de las mercancias de marcas
falsificadas no sera ordenada por la autoridad judicial sin la
autorizacion del titular del derecho, excepto que en circunstancias
apropiadas las mercancias de marcas falsificadas podran ser
donadas con fines de caridad para uso fuera de los canales de
comercio, cuando la remocion de la marca elimine las
caracteristicas infractoras de la mercancia y la mercancia ya no
sea identificable con la marca removida. En ningun caso la simple
remocién de la marca adherida ilegalmente sera suficiente para
autorizar el ingreso de la mercancia a los canales comerciales.

La autoridad judicial civil, para mejor proveer, podra ordenar al
demandado que proporcione cualquier informacién que posea
respecto a cualquier persona involucrada en cualquier aspecto de
los hechos y respecto de los medios de produccidén o canales de
distribucién para los productos o servicios objeto de la infraccion,
incluyendo la identificacion de terceras personas involucradas en
su produccién y distribucion y sus canales de distribucion, vy
proporcionarle esta informacion al titular del derecho.”

Se reforma el articulo 99, el que se leera asi:

“Articulo 99. Calculo de la Indemnizacion de Danos y
Perjuicios. El titular tendra derecho a ser indemnizado por los
dafios y perjuicios causados por el infractor de la siguiente
manera:

1. Indemnizacion adecuada para compensar el dafno que éste
haya sufrido como resultado de la infraccion; y



Arto. 18

Arto. 19

Arto. 20

2. Las ganancias del infractor atribuibles a la infraccion y que no
hayan sido consideradas al calcular el monto de los dafios a
los que se refiere el parrafo (1) de este articulo.

Al determinar los dafos por infraccion a los derechos de
propiedad intelectual, los jueces deberan considerar, entre otros,
el valor del bien o servicio objeto de la infraccion, con base en el
precio al detalle sugerido u otra medida legitima de valor que
presente el titular de derecho.”

Adicionense los articulos 99 bis 1 y 99 bis 2, los que se leeran asi:

“Articulo 99 bis 1. ElI juez, salvo en circunstancias
excepcionales, estara facultado para ordenar, al concluir los
procedimientos civiles judiciales relacionados con falsificacion de
marcas, que el infractor pague al titular de derecho las costas
procesales y los honorarios razonables de los abogados.”

“Articulo 99 bis 2. En los casos en que el juez u otra autoridad
nombren expertos técnicos o de otra naturaleza, en
procedimientos civiles relativos a la observancia de los derechos
establecidos en la presente Ley y requieran que las partes
asuman los costos de tales expertos, tales costos estaran
estrechamente relacionados, entre otros, con la cantidad y
naturaleza del trabajo a ser desempenado y no disuadan de
manera irrazonable el recurrir a dichos procedimientos.”

Adicionese el literal ) al articulo 102, el que se leera asi:

“e) Importar, almacenar, distribuir, exportar, vender, ofrecer a la
venta, tener en su poder, dar en arrendamiento o0 poner de
cualquier otra manera en circulacion mercancias falsificadas.”

Adiciénese el articulo 102 bis, que se leera asi:

“Articulo 102 bis. La autoridad judicial penal estara facultada
para ordenar el decomiso de:

1. Las mercancias presuntamente falsificadas.

2. Los materiales y accesorios utilizados para la comision del
delito.

3. Los activos relacionados con la actividad infractora.

4. La evidencia documental relevante al delito.



Arto. 21

Arto. 22

Arto. 23

Los materiales sujetos a decomiso en dicha orden judicial no
requeriran ser identificados individualmente siempre y cuando
entren en las categorias generales especificadas en la orden.

Las autoridades judiciales penales también estaran facultadas
para ordenar:

1) El decomiso de todo activo relacionado con la actividad
infractora.

2) El decomiso y destruccidn de toda mercancia falsificada, sin
compensacion alguna al demandado, con el fin de evitar el
ingreso en los canales comerciales de las mercancias
falsificadas.”

Se reforma el articulo 103, el que se leera asi:

“Articulo 103. Accion Contra los Delitos Tipificados. Los
delitos previstos en esta Ley son perseguibles de oficio por el
Ministerio Publico, sin la necesidad de una denuncia formal de un
privado o titular de derecho o por denuncia de una persona
interesada, incluyendo cualquier entidad u organizacion
representativa -de algun sector de la produccion. o de los
consumidores, al menos con el propdsito de preservar pruebas y
prevenir la continuacion de la actividad infractora.

La accion penal para perseguir estos delitos es publica y prescribe
a los seis afnos contados desde que se cometié por ultima vez el
delito.”

Adicionese el numeral 9) al articulo 132, el que se leera asi:

“9) Efectuar mediaciones, a peticion de cualquier parte interesada,
sobre todas las materias sometidas a su conocimiento. Esta
facultad podra delegarla en el Registrador Suplente o en otro
funcionario del Registro.”

Se reforma el articulo 144, el que se leera asi:

“Articulo 144. Garantias y condiciones en caso de medidas
cautelares. Una medida cautelar sélo se ordenara cuando quien
la pida acredite su capacidad para actuar, en representacién de
terceros, en su caso, de acuerdo con el Codigo de Procedimiento
Civil, y presente las pruebas razonablemente disponibles, con el
fin de establecer a satisfaccién de la autoridad judicial, con un
grado suficiente de certidumbre, que el derecho del demandante



Arto. 24

Arto. 25

Arto. 26

es objeto o va a ser objeto inminentemente de infraccion. La
medida no se ordenara si quien la pide no diera caucién o
garantia suficiente a criterio del juez. Dicha garantia debera ser
razonable y a un nivel que sea suficiente para establecer un
monto que disuada de manera irrazonable el poder recurrir a
dichos procedimientos.

Quien pida una medida cautelar respecto de mercancias
determinadas debera dar la informaciéon suficiente de las
mercancias que razonablemente sea de conocimiento del titular
de derecho de modo que éstas puedan ser reconocidas con
facilidad.”

Disposicion Transitoria. Las acciones que se hubieren iniciado
antes de la entrada en vigencia de la presente Ley se proseguiran
hasta su resoluciéon conforme las disposiciones bajo las cuales se
iniciaron.

Derogacion. Se deroga el segundo parrafo del articulo 130.

Vigencia. La presente Ley entrara en vigencia a partir de su
publicacién en La Gaceta, Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea
Nacional, a los veintiin dias del mes de marzo del afio dos mil seis.

EDUARDO GOMEZ LOPEZ MARIA AUXILIADORA ALEMAN ZEAS
Presidente de la Secretaria de la
Asamblea Nacional Asamblea Nacional

Por tanto: Téngase como Ley de la Republica. Publiquese y Ejecutese.
Managua veintidés de marzo del afio dos mil seis. ENRIQUE BOLANOS
GEYER, Presidente de la Republica de Nicaragua.
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