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ACLARACIONES SOBRE TERMINO PARA PRESENTAR DECLARACION DE PRIMER USO PARA
AQUELLAS SOLICITUDES DE REGISTRO QUE SE PRESENTARON A PARTIR DE LA VIGENCIA DE
LA LEY NUM. 169-2009

La Ley Ntim. 169-2009 fue enmendada con el fin de aclarar ciertas disposiciones relacionadas a su
alcance y aplicabilidad, entre otras cosas. A esos efectos se enmendd el Articulo 4 mediante la Ley
Num. 124-2011, con el fin de acortar el término para presentar la declaracién de primer uso.

Como parte de las enmiendas en la Ley Nim. 124-2011, se incluyé una disposicién transitoria
contenida en el Articulo 32 que afecta como el Registro de Marcas aplica lo expuesto en el Articulo 4
segin enmendado.! Es decir, esta disposicién de cardcter retroactivo le impone al titular registral
de una marca sin uso presentada al amparo de la Ley Niim.169-2009, segiin enmendada, la
obligacion de acreditar mediante declaracién que comenzd a utilizar la marca en el comercio dentro
de los tres (3) afios contados a partir de la fecha de la presentacién de la solicitud de registro de su
marca. Transcurrido dicho término sin que haya acreditado el uso, el registro de la marca se dara
por abandonado.

Es importante destacar que, antes de ser enmendada, la Ley Niim. 169-2009 otorgaba cinco (5)
afios al titular registral de una marca sin uso para demostrar que habia comenzado a utilizar la
marca en el comercio.?

Independiente lo que exprese el citado Articulo 32, la reduccién de cinco (5) a tres (3) afios
mediante la Ley Ntiim. 124-2011 no puede tener caricter retroactivo. Veamos.

! Las disposiciones procesales contenidas en la Ley Niim. 169 de 16 de diciembre de 2009 y en esta Ley sobre el proceso
de calificacién, examen, mantenimiento, y/o renovacién del registro de una marca, serén aplicables a toda solicitud de
registro de marca presentada con posterioridad a la fecha de vigencia de esta ley. No obstante lo anterior, toda
disposicién de esta Ley, ya sea sustantiva o procesal, que de alguna manera pueda beneficiar al titular registral o duefio de
una marca, podrd ser reclamada oportunamente por diche titular o duefio de la marca a partir de la vigencia de esta Ley.

2 “Dentro de los cinco (5) anos contados a partir de la fecha de radicacién de la solicitud de registro de una marca sin uso
en el comercio de Puerto Rico, el titular registral, como condicién para mantener vigente dicho registro, tendra que
acreditar, mediante declaracién escrita bajo pena de perjurio y con evidencia de uso, que comenzé a utilizar y esta
utilizando la marca en el comercio.”
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El Artfculo 3 del Codigo Civil de Puerto Rico establece que las leyes no tendran un efecto retroactivo
sino se dispusiere expresamente lo contrario. 31 L.P.R.A. § 3. Asimismo, dispone que en ninglin caso
podra el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una
legislacién anterior. Id.

En nuestro ordenamiento rige como regla general el principio de la irretroactividad de las leyes.
Consejo de Titulares del Condominio New San Juan v, Williams Hospitality Group, Inc., 168 D.P.R.
101, 107 (2006). La retroactividad no es sélo la excepcién, sino que tiene lugar en circunstancias
extraordinarias. Asociacién de Maestros de Puerto Rico v. Departamento de Educacién, 171 D.P.R.
640, 648 (2007). Es decir, son pocas las situaciones en que nuestro mas alto foro se ha apartado de
la norma general toda vez que la absoluta retroactividad de las leyes conlleva la muerte de la
seguridad y de la confianza juridica. Id.

Al evaluar la retroactividad de una ley es indispensable considerar si al momento de aplicar el
principio de irretroactividad existe un derecho adquirido. Un derecho adquirido es aquel cuya
consecuencia juridica es la de entrar al patrimonio del individuo, cuyo ejercicio y disfrute, por razén
de su importancia social, no puede ser alterado retroactivamente por una ley aprobada después de
su adquisicién. Asociacién de Maestros de Puerto Rico, Id. en 664. Esto incluye derechos y
obligaciones pertenecientes al individuo y que son susceptibles de valor pecuniario. Jd. en n.6. Los
derechos adquiridos, sin importar su procedencia, ya sea mediante legislacién, por contrato o por
“derecho comin” gozan de la misma proteccidn que todo derecho constitucional. Herndndez Colén
Romero, Barceld v. Policia de Puerto Rico, 177 D.P.R. 121, 146-147 (2009). Por tanto, una agencia
administrativa tiene la obligacién de salvaguardar cualquier derecho adquirido que haya sido
reconocido por ésta, al hacer cumplir la ley que administra. Id.

En virtud de lo anterior, se aclara que el término de los tres (3) afios para presentar la
declaracion de primer uso solamente le aplica a aquellas solicitudes de registro de marcas
sin uso en el comercio presentadas con posterioridad a la vigencia de la Ley Nam. 124-2011,
del 12 de julio de 2011 en adelante. Aplicar lo contrario, afectarfa un derecho adquirido por el
titular de una marca al amparo de la legislacién aplicable.
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