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Resumen

En las pdginas que siguen se presenta un compendio de decisiones
en materia de derecho de autor y propiedad industrial en su cardcter de
evidencia de la interpretacion que sobre las leyes 65-00 y 20-00 vienen
realizando tribunales de distintos grados en el pais. La seleccién abarca
pronunciamientos sobre aspectos tanto normativos como procesales a
partir de una variada casuistica.
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Abstract

The author provides a collection of decisions regarding copyright
and industrial property as a result of the interpretation of the laws No.
20-00 and 65-00 given by the courts from different levels in the Do-
minican Republic. The selection contains pronouncements on both
normative and procedural aspects based on a diverse casuistry.
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Paternidad de una obra — Determinacién. III. Decisiones en materia
de propiedad industrial: A. Responsabilidad civil — Prueba del uso no
autorizado de una marca — Ejecutoriedad del cese de su uso. B. Medi-
das cautelares — Concepto — Debido proceso — Caracteres — Nulidad
— Forma de la contracautela. C. Medida en frontera — Obligacion de
la Direccién General de Aduanas — Violacién de la ley. D. Disponibi-
lidad y condiciones para el registro de una marca. E. Marca evocativa

— Permisibilidad.
I. INTRODUCCION

El derecho de la propiedad intelectual de origen jurisprudencial
ha evolucionado en nuestro pafs de manera lenta pero progresiva,
como lo demuestran las decisiones publicadas en esta seccién desde la
apariciéon del ANUDOPI. Vistas en conjunto, su interpretaciéon da una
buena idea del desarrollo sistemdtico de la jurisprudencia. Su lectura
con sentido de orientacién puede llevar al analista a comprender los
mensajes normativos emanados de este particular derecho judicial y
hacer un anilisis temporal y estructural de los pronunciamientos rela-
cionados entre si que conduzca a reconocer la existencia de patrones
decisorios.

En este volumen aportamos un nuevo conjunto de «sentencias
hito» del Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y tri-
bunales de primer y segundo grado con el 4nimo de aportar insumos
para la racionalizacién de la doctrina jurisprudencial en materia de
propiedad intelectual, un ejercicio que sirve como regla de conducta
y estandar de critica a la actividad de jueces, litigantes y funcionarios
interesados en aplicarla a casos futuros.
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II. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR
A. Gestion colectiva

1. (In)constitucionalidad del art. 129 de la Ley 65-00 en lo que
respecta a establecimientos hospitalarios

La Ley 65-00 dedica su titulo VII —que comprende los articulos 128
a 130- en forma exclusiva a la comunicacién publica de obras musica-
les. En este se prevé que la comunicacién piblica de una obra musical,
con o sin letra y por cualquier medio, inclusive por transmisién aldm-
brica o inaldmbrica, debe ser previa y expresamente autorizada por el
titular del derecho o sus representantes (art. 128). Conforme el art.
129, tal comunicacion se concretard dondequiera que las obras musica-
les se interpreten o ejecuten o se transmitan por telecomunicacion, sea
con la participacién directa de artistas intérpretes o ejecutantes o bien
a través de procesos, aparatos o sistemas mecdnicos, electrénicos, so-
noros o audiovisuales. A titulo ejemplificativo, dicho texto cita como
modalidades de ejecucién o comunicacion pablica de este tipo de obras
las realizadas en teatros, cines, salas de concierto o baile, bares, clubes
de cualquier naturaleza, estadios, parques, circos, restaurantes, hoteles
y establecimientos comerciales, bancarios e industriales.

Pese a que el art. 129 hace referencia de manera privativa a la co-
municacién publica de obras musicales, fue tomado por la sociedad de
gestion colectiva Entidad de Gestién de los Derechos de los Producto-
res Audiovisuales (EGEDA Dominicana) como base de una demanda en
cobro de pesos por concepto de regalias adeudadas por comunicacién
publica de obras audiovisuales en un establecimiento hospitalario. La
parte demandada alegé su inconstitucionalidad planteando que era
violatorio de los articulos 40.15, 74.2 y 243 de la Constitucién, pero
el tribunal apoderado rechazé la excepcién sefialando que el cobro por
concepto de regalfas se encuentra establecido para garantfa del derecho
de propiedad intelectual, derecho consagrado en el art. 52 de la Cons-
titucién y que es «racional y legitimo» y, por ende, conforme con la
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Constitucion; en lo que respecta al art. 243 de la Constitucién, supues-
tamente contrariado por el art. 129 del la Ley 65-00, el tribunal sefialé
que «el cobro de unos cdnones por la transmisién de obras audiovisua-
les a clinicas» no se trataba de un impuesto o tributo, sino mds bien
«una contraprestacion por el ejercicio de un derecho privado, el de
autor»; el tribunal también sefialé que la sociedad de gestion colectiva
no es una autoridad publica y que el interés juridicamente protegido
era el de los autores y no directamente el de la comunidad en general,
amén de que el articulo 129 no «establece ningtn régimen legal de
cobro, sino que el mismo es puramente conceptual».!

Ahora bien, la norma declarada nula de oficio de forma parcial, por
entenderse contraria al principio de razonabilidad, fue el art. 3.10 del
Reglamento de Tarifas de Explotacién de Repertorios Administrados
de EGEDA Dominicana, homologado por resolucién No. 01-2015, de la
Oficina Nacional de Derecho de Autor, que prevé el cobro de la tarifa
correspondiente por la comunicacién publica de obras audiovisuales
efectuada, entre otros, en establecimientos que prestan el servicio de
alojamiento, tales como clinicas, sanatorios y hospitales. En su razona-
miento clave, el tribunal expuso lo siguiente:

36. Asf las cosas, cabe preguntarnos si jel uso de televisores en una sala
de espera y en las habitaciones de una clinica, puede ser considerado como
un acto de explotacién de obras audiovisuales? Indudablemente no. Y es
que, es a todas luces irracional pensar que en un establecimiento al cual
se dirigen las personas cuando estdn enfermas o con alguna afectacién de
salud, pudiera adquirir mayor rentabilidad por tener un servicio de cable.
Serfa irrazonable exigir una tarifa a quienes no se lucran por medio de la
comunicacién publica, de cara al ambiente que caracteriza a clinicas y

hospitales, los cuales son concurridos por personas que estdn en necesidad

' En el mismo sentido, ver Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, C4dmara

Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente
No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017.
EGEDA Dominicana (demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).

117



Entre obras y marcas: jurisprudencia de propiedad intelectual

de garantizar y proteger su derecho a la salud. Resultando ilégico el régi-
men que prevé que las clinicas o centros hospitalarios tienen la obligacién
de pagar una tasa de transmisién de telecomunicacién a las entidades de
gestién colectiva sin siquiera obtener ningtin beneficio de las personas que
visitan esos centros, aunado a que de la lectura sistemética de la normativa
aplicable, el espiritu del legislador es cobrar tarifas a establecimientos cuyo
fin es la explotacién, en cuya categoria, por el servicio que ofrecen, no

pueden ser enmarcadas las clinicas u hospitales.?

Apoyado en ese y otros argumentos vertidos en dicha sentencia,
otro tribunal, a pedido de la parte demandada, si declaré inconstitucio-
nal el art. 129, por considerarlo violatorio del principio de razonabili-
dad, en el entendido de que un centro de salud no tiene por objeto, en
forma primaria, la explotacién de obras audiovisuales:

6. [...] la parte demandada ha solicitado que se declare no conforme con
la Constitucién de la Reptblica Dominicana, por la via difusa, el articulo
129 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, y la Resolucién 01-2015, de
fecha 22 de enero del afio 2015, emitida por la Oficina Nacional de Dere-
cho de Autor, que homologa el Reglamento de Tarifas por Explotacién de
Repertorios Administrados, por contravenir el Principio de Razonabilidad
establecido en el articulo 40.15 de la Constitucién Dominicana, proclama-
da el trece (13) de junio del afio dos mil quince (2015); y categdéricamente
declararlos inconstitucionales por consentir que las sociedades de gestién
efectden cobros de cdnones sobre las habitaciones de las clinicas y hospita-
les, como si se tratase de espacios publicos [...]

[..].

17. En cuanto al andlisis del fin buscado por la norma acusada, conforme

lo dispuesto en el articulo 129 de la Ley nimero 65-00 sobre Derecho de

2 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial,

Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00718, expediente No. 034-2016-
ECON-00767, NCI No. 034-2016-ECON-00767, de fecha 21/6/17. EcEpa Dominicana
(demandante) c. Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel Gonzdlez, S.A.S. (demandado).
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Autor, a nuestro criterio, el espiritu del legislador es incluir entre las mo-
dalidades de comunicacién de ejecucién y explotacién de comunicacién
ptblica, a los teatros, cines, salas de concierto o baile, clubes de cualquier
naturaleza, estadios, parques, circos, restaurantes, hoteles, establecimientos
comerciales, bancarios e industriales y en fin, donde quiera que se interpre-
ten/ejecuten obras musicales o se transmitan por telecomunicacién, como
garantia del derecho fundamental de la propiedad intelectual, observado en
el articulo 52 de la Constitucién [...].

18. Por otro lado, en lo referente a la Resolucién No. 01-2015, y por via
de consecuencia al Reglamento de Tarifas homologado por esta, especifica-
mente al articulo 3.10 de dicho reglamento, descrito anteriormente, el cual
establece que se dara autorizacién previa a los establecimientos hoteleros
u otros similares, para la comunicacién publica de obras audiovisuales, as
como que se proceder4 al cobro de una tarifa por la explotacién de dichas
obras; se advierte que, si bien es cierto que dicho texto reglamentario, per-
sigue proteger al autor respecto de la autorfa de su obra, estableciendo una
politica de cobro y autorizacién previa como la de la especie, no es menos
cierto es, [sic] que esta disposicién no es razonable, atendiendo a su fina-
lidad, respecto de las clinicas y hospitales, toda vez que dichos estableci-
mientos estdn disefiados para brindar asistencia médica a sus usuarios, no
asi entretenimiento a través de la transmisién de las obras audiovisuales
protegidas por las normas en cuestién, por lo que no cobran a sus pacien-
tes o a sus familiares un monto extra por las obras audiovisuales que se
transmitan en la[s] habitaciones y salas de espera, de lo cual se infiere que
las clinicas y hospitales no se lucran de dichas transmisiones, y por tanto
es irracional pretender cobrarles por las mismas, aplicindoles las normas
legales antes citadas.

19. De lo antes expuesto examinamos que, en modo alguno, las clinicas
y hospitales deban ser incluidas dentro del conjunto de entidades respecto
de las cuales se reconocen acreencias para ejercer sobre ellas el cobro de
tarifas por la explotacién de obras audiovisuales, para la proteccién del
derecho fundamental de propiedad intelectual, pues no se evidencia que
estos (clinicas y hospitales), realicen actos de explotacién de obras audio-

visuales.
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20. Con relacién a la explotacién, tenemos a bien sefialar que esta es el
proceso y el resultado de explotar. [...] Concepto del cual podemos despren-
der que para que algo pueda entenderse como un acto de explotacién, es
preciso que genere ganancias econémicas, pues el simple uso de determina-
da «cosa», no significa su explotacién.

21. En esa misma linea, el Tratado de la Organizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, en su articulo 8 establece,
en cuanto al derecho de comunicacién publica, que sin perjuicio de lo pre-
visto en los Articulos 11.1) ii), 11bis.1) i) y ii), 11ter,1) ii), 14.1) ii) y 14bis.1)
del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artisticas gozarin
del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicacién al publico de sus
obras por medios aldmbricos o inaldmbricos, comprendida la puesta a dis-
posicién del publico de sus obras, de tal forma que los miembros del piblico
puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno
de ellos elija. Sobre este particular, en una de las declaraciones concertadas
con relacién a dicho articulo, quedé entendido que el simple suministro de
instalaciones fisicas para facilitar o realizar una comunicacién, en sf mismo,
no representa una comunicacién en el sentido del presente Tratado o del
Convenio de Berna.

[..]

24. Ast las cosas, cabe preguntarnos si jel uso de televisores en una sala
de espera y en las habitaciones de una clinica, puede ser considerado como
un acto de explotacién de obras audiovisuales? Indudablemente no. Y es
que, es a todas luces irracional pensar que en un establecimiento al cual
se dirigen las personas cuando est4dn enfermas o con alguna afectacién de
salud, pudiera adquirir mayor rentabilidad por tener un servicio de cable.
Serfa irrazonable exigir una tarifa a quienes no se lucran por medio de
la comunicacién publica, de cara al ambiente que caracteriza a clinicas y
hospitales, los cuales son concurridos por personas que estdn en necesidad
de garantizar y proteger su derecho a la salud. Resultando ilégico el régi-
men que prevé que las clinicas o centros hospitalarios tienen la obligacién
de pagar una tasa de transmisién de telecomunicacién a las entidades de
gestién colectiva sin siquiera obtener ningiin beneficio de las personas que

visitan esos centros, aunado a que de la lectura sistematica de la normativa
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aplicable, el espiritu del legislador es cobrar tarifas a establecimientos cuyo
fin es la explotacion, en cuya categorfa, por el servicio que ofrecen, no pue-
den ser enmarcadas las clinicas u hospitales.

25. En definitiva, no obstante a que reconocemos la facultad legal otor-
gada a la parte demandante para perseguir el cobro por concepto de tarifa
por la explotacién de repertorios administrados, como lo es la comunica-
cién publica de obras audiovisuales amparada; el Tribunal entiende que
dicha facultad existe respecto a determinados establecimientos comerciales,
mds no a todos, y por tanto no es racional que la misma sea ejercida sobre
establecimientos dedicados a brindar asistencia médica y a los cuales las
personas acuden por una condicién de salud, no asf para recrearse.

26. Por tales razones, este Tribunal tiene a bien declarar no conforme
con la Constitucién, el articulo 129 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Au-
tor y la Resolucién No. 01-2015, dictada por la Oficina Nacional de Dere-
cho de Autor (onDA), mediante la cual homologa el Reglamento de Tarifas
por Explotacién de Repertorios Administrados, y por ende inaplicable para
este caso en concreto, respecto de las clinicas y hospitales, por lo que las
disipaciones [sic] del articulo 3.10 del referido Reglamento de Tarifas, no
seran aplicables al Centro de Diagndéstico, Medicina Avanzada y Confe-
rencias Médicas y Telemedicina (CEDIMAT), por ser contrarias al principio
de razonabilidad dispuesto en los articulos 40.15 y 74.2 de la Constitucién,

atendiendo al test leve de razonabilidad, antes realizado [..].

En ambas decisiones se olvidé que las dnicas comunicaciones ex-
ceptuadas de autorizacién previa por el legislador son: a) las que se
realicen con fines estrictamente educativos, sin reproduccién, dentro

del recinto o instalaciones de los institutos de educacién, siempre que

no se cobre suma alguna por el derecho de entrada; b) las que se lle-
ven a cabo, sin reproduccién, en los establecimientos de comercio,

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, Quinta

Sala, sentencia No. 038-2017-SSEN-01546, expediente No. 038-2016-ECON-00810,
de fecha 6/9/17. ecepa Dominicana (demandante) c. Centro de Diagnéstico, Medicina
Avanzada y Conferencias Médicas y Telemedicina (cEpimMaT) (demandado).
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con Unicos fines demostrativos para la clientela de equipos receptores,
reproductores o de ejecucién musical o para la venta de los soportes
materiales licitos que las contienen; c) las que se realicen, sin repro-
duccién, para no videntes y otras personas incapacitadas fisicamente,
si la ejecucién no tiene fines de lucro; y d) las que se efectien, sin re-
produccién, en el 4mbito doméstico y sin dnimo de lucro (art. 44 Ley
65-00). Toda comunicacién de una obra no comprendida dentro de
esas circunstancias y 4mbitos es pablica.

Como observa Ricardo Antequera Parilli, la habitacion de un esta-
blecimiento de salud no es un &mbito doméstico, independientemente
del derecho a la privacidad del que disfrutan sus pacientes; en efec-
to, la disposicién de un aparato para los enfermos y sus acompafiantes
que permite la captacién de emisiones de televisién se encuadra en la
modalidad de comunicacién publica prevista en el art. 19, numeral 6,
literal f, de la ley, esto es, «la emisién, transmisién o difusién, en lugar
accesible al ptblico mediante cualquier instrumento idéneo, de la obra
transmitida por radio o television».

Y, como consigna el autor citado, «la colocacién de equipos telerre-
ceptores en un sanatorio, piblico o privado, no tiene fines terapéuticos
(lo que de todas manera no encuadrarfa en ninguna de las limitacio-
nes previstas en las legislaciones nacionales), sino de distraccién para
quienes se encuentran en la habitacién y no solamente el paciente,
sino también sus visitantes. Y si se trata de un establecimiento privado,
resulta obvio que el precio del alojamiento es distinto del que se abona
por los servicios médico-asistenciales como tales, de manera que las
comodidades de que se rodea la habitacién inciden en la tarifa que se

cobra por su ocupacién».*

* Comentario de ANTEQUERA sobre la sentencia de fecha 15 de junio de 2010 dictada por

la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Centro Regional para el
Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC): Derecho de Informacién Regional:
Compilacién de Jurisprudencia, 2011.
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2. Prueba de la representacion de titulares — Inversion de la carga
de la prueba — Particularidad del cobro de regalias en derecho de
autor

Una sociedad de gestién colectiva, para hacer efectivas sus atribu-
ciones de licenciar, recaudar y distribuir las regalfas correspondientes a
la explotacién de los derechos que administra, estd legitimada a ejercer
esas facultades y hacerlas valer sin necesidad de acreditar, en cada ac-
cion intentada, la representacién que ejerce sobre todas y cada una de
las obras que conforman su repertorio y acerca de todos y cada uno de
los titulares de los respectivos derechos, atendiendo a que el art. 163
de la Ley 65-00 establece en su favor una presuncion juris tantum de le-
gitimidad que le permite reclamar los derechos confiados a su adminis-
tracién y enarbolarlos en toda clase de procedimientos administrativos
o judiciales sin presentar mas titulo que el decreto de autorizacion y sus
estatutos, en el entendido, salvo prueba en contrario, de que los dere-
chos ejercitados les han sido encomendados, directa o indirectamente,
por sus respectivos titulares.

Es asi que sobre la base de dicho texto se han rechazado, primero,
un fin de inadmisién tendente a declarar inadmisible, por falta de ca-
lidad y poder para actuar en justicia, una demanda en cobro de pesos
fundada en el reclamo de regalfas por concepto de comunicacién pu-
blica de obras audiovisuales, y, segundo, el depésito en original de los
contratos de representacién reciproca otorgados por una sociedad de
gestion colectiva:

15. [...] ha quedado claro que Egeda Dominicana tiene por objeto la re-
presentacién, proteccién y defensa de los intereses y derechos de los pro-
ductores audiovisuales, asi como de sus derechohabientes. Ademds de tener
la facultad legitima, de fijar y perseguir el cobro de la tarifa establecida por
concepto de uso y comunicacién puiblica de producciones audiovisuales, que
se pretende por medio de esta demanda. Asi las cosas, quedando eviden-
ciada la calidad y poder para actuar en justicia en nombre y representacién

de los productores audiovisuales nacionales como extranjeros, entendemos
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procedente rechazar el presente pedimento en cuestién. (Vale decisién sin
necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisién).

[..]

16. En la Gltima audiencia, la parte demandada también solicité que se
ordene a la parte demandante el depédsito en original de los contratos de
representacién otorgados, con la finalidad de depositar el original de los
contratos de representacién otorgados por la demandante. Respecto de lo
que la parte demandante, concluyé solicitando el rechazo de tal pretensién,
por improcedente, mal fundada y carente de base legal.

17. Conforme a lo estipulado en el articulo 55 de la ley 834, «si, en el
curso de una instancia, una parte hace uso de un acto auténtico o bajo firma
privada en el cual no ha sido parte o de un documento que esta en poder
de un tercero, puede pedir al juez apoderado del asunto ordenar la entrega
de una copia certificada o la produccién del acto del documento». En este
tenor, es preciso apuntar que la presente solicitud de ordenar el depésito de
los contratos de representacién en cuestién, fue formulado con el objetivo
de demostrar la falta de calidad y poder para actuar en justicia de la parte
demandante, aspecto valorado mediante las consideraciones precedentes.
Por lo que, carece de interés ordenar el depdsito de dichos documentos,
resultando forzoso el rechazo de dicho pedimento. (Vale decisién sin ne-

cesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisién).’

También ha sido decidido que una demanda en cobro de pesos por
concepto de regalias autorales es admisible en atencién a que la carga
de la prueba se invierte en perjuicio del usuario, correspondiéndole
establecer la prueba en contrario en lo que respecta a la no explotacién
de la obra —comprometiendo su responsabilidad civil en caso de no ha-
cerlo—y que el régimen de cobranza de derechos autorales se distancia
del previsto en derecho comdn:

> Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial,
Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-
ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. cEpa Dominicana

(demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).
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17. En resumen, la presente litis procura el cobro de derechos por la
retransmisién de producciones audiovisuales del catdlogo representado por
la parte demandante como sociedad de gestién colectiva para gestionar
cobros de este tipo.

18. No es punto controvertido del presente proceso la capacidad legal
de la parte demandante como sociedad de gestién colectiva para gestionar
cobros de este tipo.

19. Conforme a las previsiones del articulo 163 de la Ley No. 65-00, una
vez autorizadas las sociedades de gestién colectiva, éstas podran ejercer los
derechos confiados a su administracién y hacerlos valer en toda clase de
procedimientos administrativos o judiciales, sin presentar mds titulo que
el decreto de autorizacién y los estatutos y presumiéndose, salvo prueba en
contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o
indirectamente, por sus respectivos titulares. Por lo que, en la especie, al no
depositar la entidad comercial demandada prueba alguna que denote la no
autorizacién de las entidades que la parte demandada alega representar, su
calidad legal ha de presumirse a tales fines por un mandato legal.

20. A los fines de probar sus pretensiones principales de cobro de dere-
chos, la parte demandante ha depositado una serie de piezas que se encuen-
tran detallada[s] en otra parte de esta decisién, siendo la[s] m4s pertinentels]
las que evaluaremos a continuacién, de las cuales se desprende lo siguiente:

a) Que segiin Factura Ncr A0100100101000000362, de fecha 26/08/2016,
emitida por Egeda Dominicana, la compafifa Trilogy Dominicana, S.A., le
adeuda a la primera el monto de RD$1,558,316.70 por concepto de licen-
cia de retransmisién de obras audiovisuales, correspondiente a los meses
de[sde] marzo de 2015 hasta mayo de 2016, y el recargo del 50 % que hace
referencia el articulo 164 de la Ley sobre Derecho de Autor.

21. Se hace pertinente indicar, que la parte demandada ha alegado que
la referida factura por sf sola sea un medio de prueba suficiente que demues-
tre la existencia de una acreencia que le sea oponible, ya que carece de
alguna constancia de recibo o aceptacién por parte de ella, esto conforme
el articulo 109 del Cédigo de Comercio. No obstante, para la cobranza
como la que nos ocupa no es aplicable el régimen establecido en el texto

legal que hace acopio la dicha parte, puesto que, al tratarse de un asunto
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de autorizacién o licencia, la entidad reguladora o que lleve a su cargo la
gestién de cobranza, expedird constancia de la deuda y se invertir4 el fardo
probatorio estando en obligacién a quien se le imputa la deuda por no estar
debidamente autorizado presentar la prueba en contrario.

22. Lo anterior quiere decir, que una vez realizada la exigencia de pago
a la parte demandada, a esta le correspondia, en virtud de la segunda parte
del articulo 1315 del Cédigo Civil dominicano, probar que no adeuda o que
las retransmisiones que le endilga la parte demandante que aquella ha rea-
lizado han sido debidamente autorizadas conforme a la ley. De igual modo,
al tratarse de derechos protegidos legalmente, especificamente el derecho
de autor, en cuanto a obras audiovisuales, las cuales deben ser autorizadas
de manera expresa por sus productores o representantes para ser reproduci-
das, la carga de [sic] probatoria de que las retransmisiones no se produjeron,
se inclinaba para el lado de la parte demandada, ello a través de cualquier
medio 1til, lo cual no ha ocurrido en el presente proceso.

[.]

28. En cuanto a la condenacién de dafios y perjuicios, en apego a lo
establecido en el articulo 177 de la legislacién sobre Derecho de Autor [..
en virtud de que ha quedado como un hecho cierto la no autorizacién de
las retransmisiones realizadas por la parte demandada de las obras audiovi-
suales de los autores representados por la parte demandante, este tribunal

tiene a bien acoger parcialmente dicha peticién [...].°

No obstante, en forma opuesta ha sido juzgado que la falta de prue-
ba respecto de la representacion de titulares de derechos por una so-
ciedad de gestion colectiva lleva a establecer su falta de calidad como
demandante del cobro de regalias y, por ende, a declarar inadmisible
una demanda en cobro de pesos incoada contra un usuario por la ex-
plotacién de las obras que administra:

¢ Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, Quinta

Sala, sentencia civil No. 038-2017-SSEN-01346, expediente No. 038-2016-ECON-01078.
NIC No. 038-2016-ECON-01078, de fecha 1/8/17. E6Epa Dominicana (demandante) c.
Trilogy Dominicana, S.A. (demandada).
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3. Que la parte demandada en el presente proceso, ha concluido soli-
citando que la demanda sea declarada inadmisible la presente demanda
por falta de calidad para actuar en justicia, toda vez: 1. No existe eviden-
cia alguna, fuera de la simple declaracién de la parte demandante de que:
a) La empresa sefialada como titulares tiene derechos sobre dichas obras
audiovisuales; b) Dichos supuestos titulares son representados por Egeda
Dominicana; ¢) Existe documentacién depositada que muestra que dichos
titulos tiene una titularidad diferente.

[.]

8. Que del anilisis de la carta emitida por Oscar Berrendo director de
Egeda este Tribunal ha podido verificar que fue emanada por Egeda a favor
de su filial Egeda Dominicana por lo que procederd a restarle valor proba-
torio por aplicacién del principio de que nadie puede fabricar sus propios
medios de prueba.

9. Que las obras objeto de la presente demanda, tienen sus respectivos
titulares a saber:

A) 800 Balas, titular Panico Films, S.L.

B) Los ojos de Julia: titular Rodar y Rodar cine y televisién, S.R.
C) Lucia y el sexo, titular Sogecine, S.A.

D) La gran vida, titular video Mercury Films, S.A.U.

10. Que en el expediente no se encuentran los contratos de afiliacién
intervenidos entre los productores de las obras que hoy reclaman el pago de
dinero con Egeda o Egeda Dominicana.

11. Que al no haber demostrado la parte demandante que tiene la re-
presentacién para el cobro de tarifas por explotacién de los repertorios
administrados y que se describen en el considerando ndmero 9, procede
establecer la falta de calidad para demandar el cobro de pesos por concepto

de pago por retransmisién.’

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, Segunda

Sala, sentencia civil No. 035-18-SCON-00293, expediente No. 035-16-ECON-00193, de
fecha 5/3/18. EGepa Dominicana (demandante) c. Compafifa Dominicana de Teléfonos,

S.A. (copeTeL) (demandado).
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3. Competencia desleal — Falta de calidad de una sociedad de gestién
colectiva para reclamar condenacién por competencia desleal —
Eventualidad de condenacion. Prueba

El art. 55 de la Ley No. 42-08 sobre Defensa de la Competencia,
del 16 de enero de 2008, establece que las personas legitimadas para
interponer acciones declarativas de actos de competencia desleal son
aquellas participantes en el mercado y cuyos intereses econémicos re-
sulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de que se
trate. Contraponiendo esa disposicién al art. 162, parrafo I, de la Ley
65-00, ha sido juzgado que una sociedad de gestién colectiva no realiza
actividades econémicas, por lo que no puede procurar la declaratoria
de actos de competencia desleal respecto de un usuario de las obras que
administra:

9 [...] la parte demandante como sociedad de gestién colectiva de auto-
res, o de titulares de derechos afines, no se constituye en un agente econé-
mico, puesto que, no participa en actividad econémica alguna, sino que su
fin es representar sus apoderados para gestionar ante terceros derechos de
aquellos. Por tanto, no puede circunscribirse a los aspectos de la Ley No.
42-08 y solicitar como en la especie declaratoria de competencia desleal,
ya que, como alega la parte demandada, estd desprovista de la calidad ha-
bilitante por no constituir una persona juridica que participa en alguna

actividad econémica. En tal virtud, su accién deviene en inadmisible por

falta de calidad [...].8

De acuerdo con otra concepcién, se ha considerado que la declara-
toria de acto de competencia desleal de la explotacién de obras sin li-
cencia por un usuario y el reclamo de una indemnizacion por los dafios

8 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, Quinta

Sala, sentencia civil No. 038-2017-SSEN-01346, expediente No. 038-2016-ECON-01078.
NIC No. 038-2016-ECON-01078, de fecha 1/8/17. E6Epa Dominicana (demandante) c.
Trilogy Dominicana, S.A. (demandada).
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y perjuicios causados por tal actuacién serfa factible si: a) los documen-
tos para fundar tal pretensién se depositan en original, no en fotocopia,’
y b) si se demostrase la ventaja significativa obtenida por el usuario y el
perjuicio generado a los consumidores. Una dificultad para su prueba se-
rfa el hecho de que el art. 177 de la Ley 65-00 «establece criterios para
fijar indemnizaciones de forma individual a cada titular, no de forma
colectiva, estando imposibilitado el tribunal de cuantificar dicho dafio
por cada titular del repertorio retransmitido sin la debida licencia, sien-
do por tanto carente de base legal y prueba tal pretension». 1°

4. Configuracion de las caracteristicas del crédito frente al usuario

Una sociedad de gestion colectiva tiene un crédito liquido, cierto
y exigible frente al usuario de las obras de su repertorio por su explota-
cién no autorizada. Con respecto a dichas caracteristicas ha sido juz-
gado lo que sigue:

a) Su existencia surge «de la voluntad de la Ley 65-00, conforme al
articulo 162», robustecida con las facturas emitidas por la sociedad
de que se trate.

b) La certeza, que es «el titulo que sirve de sustento para un acreedor
poder perseguir el cobro de una acreencia», es determinado(a] por el
citado art. 162 y las actas de inspeccién que levante la Oficina Na-
cional de Derecho de Autor en las que conste que el usuario violé las
disposiciones de los articulos 52 de la Constitucién y 1, 2, 58, 70, 71,
72, 162, 163, 164, 168 y 187 de la Ley 65-00.

® Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y

Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSEN-00795, expediente No.
367-2017-ECIV-00045, de fecha 19/9/17. ecepa Dominicana (demandante) c. Star Cable
(demandada).

10 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, C4mara Civil y Comercial,

Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701, expediente No. 034-2016-
ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-00850, de fecha 21/6/2017. eceEpa Dominicana
(demandante) c. Club Atlético Body Shop (demandado).
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c) La liquidez, referida a la «certeza en el monto y el valor exigible al
deudor», es determinada por las facturas emitidas contra el usuario,
«las cuales son el equivalente a los certificados de deuda que dispo-
ne el articulo 130 parrafo de la Ley 65-00».

d) La exigibilidad, que alude a que «la obligacién se haya cons-
tituido en forma pura, sin plazo, condicién ni modalidad al-
guna, de tal manera que el titular pueda exigir la prestacién
en forma inmediata y sin impedimento», se configura con la
puesta en mora notificada al usuario mediante acto de algua-
cil, conforme al articulo 1139 del Cédigo Civil.!

5. Caricter de una sociedad de gestion colectiva — Tribunal
competente para impugnacion de sus actos — Incompetencia del juez
de amparo

Las sociedades de gestién colectiva pueden tener distintas natura-
lezas juridicas. Como reconoce Ricardo Antequera Parilli, «el primer
inconveniente estd en determinar si son personas juridicas de derecho
publico o de derecho privado; vy, el segundo, si en caso de estar enmar-
cadas en el derecho privado, son sociedades o asociaciones. La opcion
de un organismo de naturaleza privada ha sido elegida en la mayoria de
los paises iberoamericanos».!

Sin embargo, y como este mismo autor reconoce, pese a la condicién
preferente de personas asociativas de derecho privado, son consideradas
«[...] a su vez de “interés publico” [...] en razén de los intereses colectivos
involucrados, dando lugar a un régimen especial de vigilancia estatal
que comienza con la propia constitucién de la entidad y la autorizacién
para su funcionamiento».” Sobre este punto Antequera expresa que el

1 Jdem.

12 ANTEQUERA PariLLi, R., Estudios de derechos de autor y derechos afines, Madrid: aisce/
REUS, 2007, p. 265.

B Idem, p. 272.
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interés publico (sea o no calificado asi, de modo expreso, por la respec-
tiva legislacién) de algunas personas juridicas de derecho privado,

[..] no es exclusivo de los derechos de propiedad intelectual, pues en
muchos paises son igualmente calificadas como de derecho privado, pero
de interés publico, a organizaciones empresariales que desarrollan acti-
vidades en la cuales quedan involucrados los intereses colectivos. La ca-
lificacién de las organizaciones de gestién colectiva de derecho de autor
o derechos conexos como entidades de «interés piblico» obedece, entre
otros factores, a los siguientes: la efectiva aplicacién de los compromisos
asumidos por los paises con la adhesién a los tratados internacionales re-
lacionados con la proteccién de los derechos de propiedad intelectual, est4
vinculada a una gestién colectiva eficaz, pues de nada vale el reconoci-
miento de derechos si su ejercicio no se traduce en una real recaudacién
y distribucién de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos
titulares. Por esa razén, el Estado no puede permitir el funcionamiento de
entidades de gestién que no sean idéneas para desempefiar sus funciones,
pues en la practica se podrian generar consecuencias negativas, no sola-
mente para los titulares de los derechos administrados sino también para el
propio pafs, en razén de los convenios internacionales ratificados o de las
normas comunitarias vigentes en el marco de los procesos de integracién.
Las entidades de gestién no s6lo administran los derechos patrimoniales de
sus miembros, sino también los que corresponden a los asociados o repre-
sentados por sociedades extranjeras con las cuales se mantienen contratos
de representacién de repertorios. De allf que la gestién colectiva constitu-
ya una actividad muy compleja, pues administra los derechos de miles o
centenares de miles de autores, artistas y productores, asi como de cientos
de miles y hasta de millones de obras y dem4s prestaciones o producciones
protegidas, para lo que necesita de complejos sistemas de recaudacién y
distribucién, de manera que una administracién indebida, dolosa o cul-
posa, podria atentar gravemente contra los intereses de todo un colectivo
de titulares de derechos, incluso en relacién a la propia imagen y prestigio
del pafs en el extranjero. Y por dltimo, porque en la gestién colectiva estd

comprometida la defensa de los valores culturales que se manifiestan a
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través de las obras, interpretaciones o producciones que se confian a su
administracién, de modo que si los autores y artistas, por una deficiente
gestién, no pueden obtener las contraprestaciones que les corresponde, se
desalientan y dedican a otra actividad, asi como una proteccién ineficaz
de los productores no constituye el mejor aliento para la inversién, tanto

nacional como extranjera.*
En otra reflexién puntualiza lo siguiente:

«El papel del Estado en relacién con la gestién colectiva no se agota
en el permiso de funcionamiento porque, al igual que ocurre en muchas
otras actividades civiles y mercantiles, las sociedades administradoras de
derechos autorales y conexos quedan sometidas a la fiscalizacién estatal.
La supervisién oficial tiene dos dngulos distintos pero complementarios:
a. El Estado debe vigilar a las sociedades de gestién para asegurarse de la
transparente y eficaz administracién de los derechos confiados a ella [...]» y
al mismo tiempo, «b. Debe brindérsele a la gestién colectiva el apoyo nece-
sario, a través de la fiscalizacién de los usuarios y la aplicacién de medidas
y sanciones disuasivas en casos de violacién de los derechos, en razén del
interés colectivo involucrado y de que la ausencia de una tutela efectiva,
de hecho o de derecho, puede dar lugar a mecanismos internacionales de
solucién de controversias y a la aplicacién de sanciones comerciales al pafs,
siendo la gestién colectiva uno de los pilares fundamentales para asegurar

la proteccién».®

En el caso dominicano, la Ley 65-00 sujeta la adquisicion de la
personeria juridica de las sociedades de gestion colectiva al designio
del Poder Ejecutivo, que le otorgard el beneficio de la incorporacién
mediante decreto dictado al efecto, previa valoracién de su documen-
tacién constitutiva por parte de la Oficina Nacional de Derecho de

4 ANTEQUERA PariLLi, R., Estudios de derechos de autor y derechos afines, Madrid: aisce/
REUS, 2007, pp. 272y 273.
5 Idem, p. 287.
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Autor, a cuya vigilancia quedaran sujetas en lo adelante. Su naturaleza,
sin embargo, es un aspecto no dilucidado por el legislador.

El Tribunal Constitucional, en una llamativa que no polémica
sentencia, se ha decantado por entenderlas, no de interés piiblico, sino
como entes de derecho priblico, al significar que tienen una «delegacion
de actuacion por parte del Estado» para ejercer «potestades de la admi-
nistracién publica» de cara al ordenamiento y gestién del ejercicio del
derecho de autor. Sobre esa base, el tribunal concluye que el &mbito en
el cual habrédn de dirimirse las acciones intentadas contra una sociedad
de gestion colectiva, debido a sus actuaciones contra los usuarios de las
obras y prestaciones que gestionen, serd el Tribunal Superior Adminis-
trativo, deviniendo en incompetente el juez de amparo apoderado por
un usuario opuesto al cobro de la tarifa fijada por la sociedad:

10.e. [..] el presente proceso se contrae a la alegada y acogida vulne-
racién de los derechos al trabajo y libre empresa por parte de la Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores de Misica, Inc. (scacEDOM)
contra el sefior Ramén Reyes, por pretender cobrar a este Gltimo un monto
por concepto de uso de derechos de autor de sus afiliados.

10.f. Contrario a lo establecido por el juez a-quo, este tribunal entiende
que luego de ponderada, de forma preliminar, la accién de amparo inter-
puesta, la misma debié haber sido declarada inadmisible, pues, mas que un
conflicto sobre libertad de empresa y derecho al trabajo, la litis se contrae a
la negativa del recurrido a obtemperar a un pago alegadamente correspon-
diente al uso de unos derechos de autor, al no reconocer la potestad de la
entidad que le intima a pagar, impugnando en sentido general las actuacio-
nes y atribuciones de dicha sociedad.

10.g. En primer lugar, y sobre esta particular, debe este tribunal sefialar
que la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores de Musi-
ca, Inc. (scacEDOM), y toda asociacién de proteccién de derechos de autor
conformada, en virtud de las disposiciones de la Ley No. 65-00, cuenta con
una delegacién de actuacién por parte del Estado, similar a lo que sucede,
por ejemplo, con las corporaciones profesionales, la cual, en una actuacién

propia y ordinaria del Derecho Administrativo, confiere potestades de la
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administracién publica a ciertas instituciones conformadas por particulares
para el ordenamiento y gestién de un determinado sector de la sociedad,
encontrandose su marco de actuacién y atribuciones debidamente configu-
radas en la indicada ley.

10.i. [...] por ser un acto emanado por una entidad revestida de atribu-
ciones delegadas, de gestién y organizacién de un sector de la sociedad,
propia del derecho administrativo y de un derecho fundamental como lo es
el derecho de autor, la jurisdiccién ante la cual corresponderia la impugna-
cién de las actuaciones de la Sociedad General de Autores, Compositores
y Editores de Musica, Inc. (scacEDOM), y toda asociacién y agrupacién de
artistas y autores debe ser dirimido en el Tribunal Superior Administrativo,
conforme a su competencia.

10,j. En consecuencia, y basado en lo precedentemente expuesto, existe
una via eficaz para impugnar los actos administrativos impugnados, y diluci-
dar la pretensién de supuesta violacién a derechos fundamentales supuesta-
mente violentados, dictaminado en la Sentencia No. 397-14-0223, dictada por
el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodriguez.

10.1. Habiendo examinado los hechos concernientes al presente caso,
y como hemos sefialado anteriormente, el Tribunal Constitucional es de
opinién que es a la jurisdiccién administrativa ordinaria que le corresponde
dirimir este conflicto, pues este caso revela elementos facticos y de legalidad
ordinaria que impiden que la jurisdiccién de amparo, por su propia natura-
leza sumaria, pueda conocer un asunto de esta indole.

10.n. Conforme a todo lo antes expuesto, la accién de amparo que nos
ocupa es inadmisible, en razén de que el fondo de las peticiones que hace el
sefior Ramén Reyes deben ser conocidas por otra jurisdiccién. La improce-
dencia radica en que los accionantes impugnan con su accién la potestad
y montos a ser cobrados por una asociacién de derecho publico, materia
ésta que es ajena al juez de amparo y propia de la jurisdiccién contenciosa

administrativa en atribuciones ordinarias.'

16 Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0331/17, expediente No. TC-05-2015-0025,
de fecha 20/6/17. Recurso de revisién constitucional de amparo incoado por la Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Mdsica, INC. (scacEDOM)
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Si el Tribunal Superior Administrativo es el competente para co-
nocer de las impugnaciones dirigidas contra una sociedad de gestién
colectiva, se ha planteado si los tribunales ordinarios podran conti-
nuar reteniendo su competencia para conocer de las acciones que las
sociedades de gestion colectiva encaminen contra los usuarios de sus
repertorios. Nos atreveriamos a responder positivamente, considerando
que aquel que tenga la representacién convencional de derechos de
autor o conexos tiene libertad de opcién para apoderar a la jurisdicciéon
civil, penal o administrativa y proceder en su defensa (art. 168 de la

Ley 65-00).

A. Comunicacion publica no autorizada de una obra audiovisual —
Compromisarios de la responsabilidad civil

El productor de una obra audiovisual tiene reconocido como de-
recho exclusivo (art. 66 de la Ley 65-00) fijarla para comunicarla por
cualquier medio que sirva para su difusién, por lo que, sin su con-
sentimiento, la comunicacién publica que se realice es ilicita y hace
responsable a su difusor de los dafios y perjuicios causados (arts. 20 y
177 de la Ley 65-00).

En el caso de una demanda por la comunicacién puiblica de una
obra audiovisual, fue decidido que la existencia de un contrato de re-
transmisién de sefiales pactado entre una concesionaria del servicio
de difusién por cable y una prestadora del servicio de difusion televi-
siva que haga recaer en la segunda la responsabilidad por el contenido
transmitido a través de sus propios sistemas y el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por la legislacién que regule los derechos de au-
tor, libera a la primera de responsabilidad frente al productor de la obra
audiovisual,!” en virtud de los principios de autonomia de la voluntad

contra la sentencia No. 397-14-00223, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago Rodriguez el 18 de julio de 2014.

17 Vale agregar que las concesionarias del servicio de difusién por cable se rigen por la regla
del must carry, es decir, la obligacién legal de retransmitir las sefiales de canales abiertos,
fijada en el art. 11 del Reglamento del Servicio de Difusién por Cable, contenido en la
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y relatividad de las convenciones, por lo que procede rechazar la de-
manda en su contra.

Al mismo tiempo, fue juzgado que, comprobada la comunicacién
publica no autorizada por parte de la prestadora del servicio de difusién
televisiva y verificada la existencia de dafios morales y patrimoniales
en perjuicio del productor, su condena se impone, no asf la de su repre-
sentante legal, a menos que se pruebe que este haya actuado de manera
negligente y haya adquirido, en la misma proporcién que su represen-
tada, alguna obligacién que comprometa su responsabilidad civil.'® Esta
consideracién contrasta con la previsién del art. 178 de la Ley 65-00,
que prevé que el representante legal del lugar donde se realicen actos
infractores a dicha norma responderd solidariamente por las violacio-
nes a los derechos cometidas en dicho local.

B. Explotacion no autorizada de una obra musical — Daiios morales
y patrimoniales — Configuracion

La explotacién de una obra protegida por derecho de autor es un
derecho reconocido en forma exclusiva a su creador y, por ende, su uti-
lizacién es ilicita si no existe su consentimiento, lo que hace responsa-
ble a su usuario de los dafios y perjuicios morales y materiales causados
por la violacién del derecho moral o patrimonial involucrado (arts. 19,
20y 177 de la Ley 65-00).

La infraccién de un derecho patrimonial, salvo prueba en contra-
rio, implica la lesién de derechos morales (art. 102 del Reglamento
362-01), como podria suceder, por ejemplo, cuando una obra es di-

resolucién No. 047-02 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL),
por lo que no son responsables del contenido de la programacién de las prestadoras del
servicio de difusién televisiva que se retransmita a través de sus sistemas.

18 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, C4mara Civil y Comercial,
Quinta Sala, sentencia No. 038-2016-SSEN-01489, expediente No. 38-2013-01166, de
fecha 28/12/16. Félix Marfa Germdn Olalla (demandante) c¢. Compafifa Dominicana
de Teléfonos, S.A. (copeteL), Mia T.V.,, S.A. y Modesto Amado Zorilla Mercedes
(demandados).
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fundida al pablico en forma no autorizada y con su titulo variado, en
claro atentado al derecho patrimonial de comunicacién publica y al
derecho moral de integridad. El ejercicio de derechos morales y de-
rechos patrimoniales por parte de un tercero en forma no consentida
causa tanto dafios morales como patrimoniales, sin que necesariamente
exista correspondencia univoca entre unos y otros, pues la violacién de
un derecho patrimonial puede generar dafios morales y patrimoniales,
lo mismo que la trasgresién de un derecho moral.

Justamente, en la sentencia que comentamos a continuacién se
condena a la parte demandante por la explotacién no autorizada de
derechos patrimoniales respecto de una obra musical cuyo titulo modi-
fic6, pero la indemnizacién otorgada lo fue solo por los dafios morales
que se entendieron causados a la autora demandante —ante la impo-
sibilidad de cuantificar los perjuicios patrimoniales— derivados de la
violacion de un derecho moral.

En la decisién se aprecia un deficiente establecimiento de la res-
ponsabilidad civil en lo que se refiere al vinculo de causalidad entre las
faltas cometidas y el dafio moral retenido, al plantear que tal ligazén
resulta, no de la violacién de derechos patrimoniales sino de la atri-
bucién, por parte de la demandada, de la calidad de autora de la obra,
cuando de la documentacién que obra en el expediente resulta que la
demandada reconoci6 la autoria en cabeza de la demandante pero a la
vez modificé el titulo de la obra, aspecto este que se soslaya en el ana-
lisis y que correspondia considerar.

Es de observar igualmente que se yerra al entender que el derecho
de paternidad —el confusamente afectado en el caso— no forma parte de
los derechos morales del autor y que el tribunal retuvo la produccion
de dafios morales a partir de la imprescriptibilidad e irrenunciabilidad
«de proteccién a la propiedad intelectual», asumiendo dos caracteris-
ticas de los derechos morales, y no en consideracion a la infraccién
reconocida —aunque no cuantificada— de los derechos de explotacién,
como prevé el articulo 102 del Reglamento 362-01. Al mismo tiempo,
es de destacar que se ordend liquidar por estado los dafios materiales,
aspecto que pudo haberse salvado si la demandante hubiese concluido
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solicitando fijar una indemnizacién que oscilara entre veinte mil y dos
millones de pesos, como alternativa para su calculo ante la eventual
imposibilidad de valorarlos.

La decisién del tribunal se sintetiza en los siguientes parrafos:

4. Que la parte demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho
de que la demandante [sic] ha reproducido, incluido, distribuido y comuni-
cado al publico sin autorizacién expresa una obra musical de la demandan-
te titulada «No me olvides corazén (porque te fuiste dulce amor)», razén
por la cual persigue indemnizacién por los dafios y perjuicios causados ante
la vulneracién de su derecho de autor al explotar de manera ilicita su obra
protegida.

[.]

8. Que establecido lo anterior, procedemos a valorar las pruebas descri-
tas en otro apartado de la decisién y extraer las siguientes consecuencias
juridicas:

Que del certificado de registro expedido por la Oficina Nacional de De-
recho de Autor en fecha 20/07/2016, se verifica que la demandante Raquel
Arias ostenta la calidad de coautora de la obra musical titulada «No me
olvides corazén» [..]

[.]

Que existe una cancién interpretada por la hoy demandada Marfa Diaz,
titulada «Por qué te fuiste dulce amor» [...]

[.]

Que de lo anteriormente descrito, podemos concluir que en cuanto a
ritmo y letras, la parte demandada ciertamente ha utilizado la obra musical
propiedad de la demandante, ya que después de escuchar y comparar las
grabaciones contentivas de la interpretaciéon tanto de Raquel Arias como
de Marfa Diaz, es evidente que esta tltima, en primer lugar, reprodujo la
cancién «No me olvides corazén» de la autorfa de la demandante, bajo el
titulo «Por qué te fuiste dulce amor», pero aun siendo, en esencia, la misma
cancién, porque tienen las mismas letras, musica y sonido; en segundo lu-
gar, la comunicé al publico, lo que se verifica de las presentaciones, anun-

cios y publicaciones en el internet de Marfa Dfaz, interpretando la referida

138



Anu. dominic. prop. intelect., n.° 5, 2018, pp. 113-175. ISSN 2410-3640

obra musical; y que ademis, se ha lucrado y beneficiado de la utilizacién de
la obra musical de la demandante, sin su autorizacién expresa, al generar
fama y obtener ingresos a partir de la interpretacién de Raquel Arias, co-
mercializando la interpretacién de esta, aprovechdndose de la autorfa, por
creacién de una obra artistico-musical, de otra persona, situacién que vul-
nera absolutamente su derecho de autor y propiedad intelectual, de cara a
su autora; en este caso, Raquel Arias, toda vez que la demandada ha repro-
ducido y comunicado al piblico una obra musical protegida y de la autoria
de la demandante, y que a pesar de que Marfa Dfaz manifieste que la obra
es de la autoria de Raquel [Arias], no quita que la ha utilizado sin su auto-
rizacién, lo que realmente constituye una falta por parte de la demandada,
toda vez que lo que se ve conculcado aqui no es el derecho de paternidad
de la obra, sino los derechos patrimoniales y morales de la demandante,
los cuales se ven afectados ante la referida falta de la demandada. Por tales
razones, retenemos la falta en perjuicio de Marfa Diaz ante la reproduccién,
comunicacién al publico y comercializacién sin autorizacién expresa de su
autora Raquel Arias.

Que en cuanto a los dafios materiales [...] como tnica prueba de la cual
podriamos extraer la valoracién de los dafios materiales es en el acto No.
3774, fecha 22/08/2016, instrumentado por el notario pidblico Lic. Edwin
Rafael Espinal Herndndez, el cual contiene la publicacién del tema musical
«Por qué te fuiste dulce amor» interpretado por Maria Dfaz en la base de
datos iTunes [...] empero, no hay ninguna otra prueba en el dossier que nos
permita cuantificar de manera concreta los dafios materiales. No obstante
a esto, ante la constancia de la existencia de las presentaciones y comer-
cializaciones sin permiso expreso que realizé la demandada con la misma
cancién, lo retenemos ante tal vulneracién de los derechos patrimoniales
de la demandante.

Que los dafios morales los retenemos en virtud de la afectaciéon del dere-
cho imprescriptible e irrenunciable de proteccién a la propiedad intelectual
de la demandante Raquel Arias por parte de Marfa Diaz.

9. [...] En tal contexto, la falta generadora de la violacién al derecho
de autor de una obra musical, en este caso, consiste en haber reproduci-

do, comunicado al publico y comercializado la cancién «No me olvides
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corazén» de la autoria de Raquel Arias, sin su autorizacién expresa, que-
dando asf retenida la falta; b) en cuanto al dafio, por ser un derecho fun-
damental lo conculcado, la retencién del mismo entra dentro del dafio
material —en atencién a la vulneracién de los derechos patrimoniales de
la titular— y dafio moral que nos dispondremos a fijar como indemniza-
cién en otro apartado de la decisién, verbigracia lo damos por retenido;
y ¢) que con relacién a la causa-efecto entre una y otra, es evidente, que
debido a que la exclusién de atribuir la calidad de autor de la obra al
demandante conllevé por efecto a la conculcacién de su derecho de pa-
ternidad de la obra repercutié a su vez sobre el aspecto moral del autor de
la misma, reteniéndose con esto la relacién causa-efecto entre la falta y el
perjuicio ocasionado. Por consiguiente, retenemos la responsabilidad civil
de los demandados por violacién del derecho de autor en lo que respecta
a su esfera moral contenidas en el articulo 17 y 177 de la Ley 65-00 sobre
Derecho de Autor.

10. Que en cuanto a los dafios materiales, si bien pudimos retener su
existencia de las pruebas aportadas, no podemos fijar de manera cuantifi-
cativa a cudnto ascienden estos dafios, por lo que remitimos su liquidacién
por estado.

11. Que en cuanto a los dafios morales, los cuales entran en la soberana
apreciacién del (la) juez (a), siempre que no excluyan de su apreciacién el li-
mite de su discrecionalidad, que son los principios de razonabilidad, propor-
cionalidad y racionalidad, para que no constituyan estos dafios mas de lo
que son, una reparacién integral del mismo y no una fuente de enriqueci-
miento, en consecuencia, lo fijamos por la suma de un millén [sic, es un mi-
1l6n quinientos mil, Egn] de pesos dominicanos 00/100 (RD$1,500,000.00),
como monto adaptado a los principios referidos y ser justas en cuanto al

dafio apreciado por el tribunal.’’

1 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y

Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2018-SSEN-00005, expediente No.
366-2016-ECIV-00770, NCI No. 366-2016-ECIV-00770, de fecha 10/1/18. Raquel Arias
(demandante) c. Marfa Dfaz (demandada).
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C. Transformacion de una obra musical — Daio moral —
Independencia de su caracterizacion

El dafio moral producido por la explotacién no autorizada de una
obra musical —en este caso, su transformacién de un género a otro y su
fijacion en un fonograma— es independiente del reconocimiento que
haya podido hacerse del derecho moral de paternidad de su autor en
ocasién de su uso, asi como de las regalias devengadas por otros autores
cuyas obras fueron utilizadas con su consentimiento:

[..] en lo relativo al perjuicio moral, es deducido este elemento, por el
hecho de que el autor en la parte emocional ha sido afectado, al tener que
observar de forma impotente que le estén explotando comercialmente uno
de sus temas que le dio a conocer ante el mercado artistico, lo que eviden-
temente le generé intranquilidad y sufrimiento teniendo que, no obstante
los esfuerzos extrajudiciales que realizé en aras de que se le respete su dere-
cho, apoderar la via judicial.

[..] ciertamente en la caratula del disco producido por el intimado se
hace constar el merengue «Estoy Amando», como de la autorfa del inti-
mante, lo que es no solo admitido por el intimante sino que lo considera
como «un beneficio» para aquél; que, asi las cosas, el dafio moral induda-
blemente reside en el sufrimiento, la desconsideracién y el irrespeto por
la utilizacién inconsulta de la obra de su propiedad, la que fue objeto de
modificacién al llevarla del ritmo balada a merengue; que, siendo el dafio
moral un elemento subjetivo que los jueces del fondo pueden apreciar so-
beranamente, deduciéndolo de los hechos y circunstancias de la causa, te-
niendo siempre por base un sufrimiento interior una pena, etc., esta Corte
estima que el aspecto relativo especificamente a ese elemento constitutivo
de la responsabilidad civil se encuentra eficientemente configurado en el
caso que Nos ocupa.

[..] por tratarse en la especie de dafios morales, cuya valoracién recae
sobre elementos subjetivos, que los jueces del fondo pueden apreciar sobera-
namente, distinto a los dafios materiales que tienen que ser probados eficaz-

mente para producir consecuencias, es indiferente, a juicio de esta Corte,
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los bajos montos de los valores percibidos por conceptos de «regalias» a los
otros autores de temas incluidos en el disco cuya produccién ha ocasionado
la presente litis, puesto que esos otros fueron consultados y dieron su apro-
bacién, lo que no sucedi6 con el ahora intimante, lo que sumado al hecho
no controvertido, y mds bien aceptado por la parte intimada, de que el
mismo produjo ganancias, al afirmar que: «la mayor parte de las ventas se
realizaron en los primeros tres afios a partir de su edicién», lo que no deja
lugar a dudas que el monto de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00), es
una suma razonable, no solo porque el uso indebido de la propiedad intelec-
tual y el enriquecimiento ilicito fruto de esa actividad debe ser sancionados
severamente a fin de servir de ejemplo en esa actividad productiva, sino
también y fundamentalmente para resarcir el dafio sufrido por la victima,

que en su fuero interno se siente no solo herida, sino desconsiderada.?
D. Derecho a la propia imagen
1. Responsabilidad civil

La utilizacién de la imagen de una persona sin su consentimiento
y fuera de las excepciones previstas en la Ley 65-00 constituye una
falta civil, generadora de dafios y perjuicios, que se enmarca dentro
de los articulos 1382 y 1383 del Cédigo Civil. La responsabilidad civil
de los usuarios no autorizados se extiende, por ende, tanto a los casos
de explotacién voluntaria y consciente como a aquellos en los que se
verifique una actitud negligente o imprudente, de no llevarse a cabo
las debidas diligencias comprobatorias de que el uso fue debidamente
licenciado.

2 Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santo Domingo, Cdmara Civil y

Comercial. Sentencia de fecha 29/12/2011. Citada en Suprema Corte de Justicia, Salas
Reunidas, sentencia No. 9, de fecha 19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodriguez Durdn
(recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera Salas (recurrido).

Nota: Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia rechazaron el recurso de casacién
interpuesto contra esta sentencia, al entender que la indemnizacién no fue irrazonable y
que, por ende, su valoracién escapaba al control de casacién.
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Bajo esta premisa fue revocada parcialmente la primera sentencia
en materia de derecho a la propia imagen en el Distrito Judicial de
Santiago®! por la Corte de Apelacion de ese Departamento Judicial,
convirtiéndose la sentencia de segundo grado en la pionera en la ma-
teria en esa demarcacién jurisdiccional.

A seguidas transcribimos sus valoraciones claves sobre la cuestién:

26.- El aspecto fundamental en la cual sustenta su reclamo la sefiora
Rosa Miledy Castillo de las Nueces, lo es la violacién al derecho a la ima-
gen propia, el cual constituye un derecho fundamental y de caricter perso-
nalisimo que reconoce la oportunidad de toda persona a recrear o captar su
propia imagen, por cualquier medio artistico o tecnolégico, para ser impre-
so, distribuido o dado a conocer, en el 4mbito privado o publico, de forma
gratuita o remunerada, segin sea de su interés, y de la cual solo podrin
hacer uso los terceros con su consentimiento o en las formas habilitadas a
estos fines por las leyes.

[..]

30.- Que en la especie, no se ha comprobado la existencia de ninguna
modalidad de consentimiento otorgado por la recurrente a favor de ningu-
na de las empresas recurridas, de manera tal que estas quedaran habilitadas
a hacer uso de su imagen, para ofrecerla o ponerla a disposicién de sus
clientes, como parte de su catdlogo de productos (en el caso de Molina
Composicién y Eduardo Rafael Molina), o a favor de aquellas en cuyos
documentos publicitarios (calendarios) puestos a disposicién del publico,
quedé plasmada la imagen de la recurrente (caso de Pollera Stper Pérez,
Paredes Optical Center y Nelson Yunior Y.Y. Gas, S.A.).

31.- Dada la existencia de las previsiones antes copiadas [arts. 36 y 52

Ley 65-00, eeH], queda salvaguardado el derecho de toda persona al disfrute

2 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y

Comercial, Segunda Sala, sentencia No. 2014-00708, expediente No. 366-10-02320,
de fecha 14/7/2014. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (demandante) c. Molina
Composicién, Eduardo Rafael Molina, ayn Impresiones, Pollera Sdper Pérez, Paredes
Optical Center, Nelson Junior, Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gréfica y Beatriz
Espinal (demandados).
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integro de su imagen, definiendo como parte de su derecho a la intimidad,
el mantenimiento de esta en el 4mbito de la estricta privacidad o en qué
condiciones puede ser utilizada en el 4mbito publico, sobre todo cuando
con ella se persigue un fin econémico, que no viene solo dado por las ga-
nancias que genera su integracién a documentos o publicaciones que en
formato andlogo o digital, puedan ser objeto de venta o intercambio eco-
némico, sino también cuando ello, como parte de los diversos mecanismos
de publicidad o promocién es asociada o adjuntada a los nombres y demds
datos particularizantes de un producto, nombre comercial, sociedad, insti-
tucién o persona distinta a si misma.

32.- No resta dudas a esta Corte, de que el uso no consentido de la ima-
gen de una persona, fuera de los hechos de interés o desarrollados en publi-
co, y més all4 de los fines did4ctico, cientifico o culturales que reconoce la
ley, los cuales no convergen en el caso que nos ocupa, constituye una falta
que compromete la responsabilidad civil de la parte que haya incurrido en
tal practica, de forma independiente a que dichas partes se conozcan o no
previamente entre ellas, ni que tampoco tengan una relacién comercial o
contractual y cae en el campo de la responsabilidad de tipo delictual, para
aquellos que hayan hecho uso voluntario de esta, sobre todo con fines de
lucrarse a través de su puesta a disposicién en favor de terceros a cambio de
un pago, o de tipo extracontractual, para aquellos que sin tomar en cuenta
la necesidad de la existencia del consentimiento en el uso de una imagen,
procedan con negligencia o imprudencia injustificada, a favorecerse aso-
ciando sus nombres, datos personales, logos, slogans o cualquier aspecto de
su identificacién societaria o marcaria, con tal imagen, con fines comercia-
les, publicitarios o similares, segtin sea el caso, atin ello no implicara por esa
via una ganancia comercial directa.

33.- Que, contrario a lo expuesto por el juez a quo, ninguna de estas
actitudes pueden ser admitidas bajo el predicamento de que «es practica
comin en el mercado publicitario, la utilizacién de im4genes en las cuales
no se verifica su procedencia o autorizacién», ya que ello constituiria el
otorgamiento de una «patente de corso» en dicha drea profesional, que
desdecirfa del marco del Estado de Derecho en que nuestra sociedad debe

funcionar.
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34.- El uso no consentido de la imagen personal, se constituye en una
falta que genera dafios de indole moral a la intimidad del individuo afec-
tado y que le impide decidir, sobre todo al tratarse de una persona con la
calidad de modelo, a quien y por cual valor, autoriza el uso de la misma, lo
que genera la necesidad de que se proced[a] a compensarle de forma ade-
cuada e {ntegra.

35.- En el escenario anotado, el juez a quo ha actuado correctamente
al condenar a Molina Composicién y Eduardo Rafael Molina al pago de
una indemnizacién por uso y disposicién irregular de la imagen de la recu-
rrente, puesta en sus manos a fines distintos a los dados por estos y sobre
todo al habérsele generado «trastorno depresivo y de stress post traumatico,
presentado episodios de angustia excesiva, donde ha sido necesario hospi-
talizarla», tal como describe en certificado de fecha 7 de mayo del 2012,
el Médico Psiquiatra Ramén Gémez Aranda; que esta Corte entiende el
monto establecido, como adecuado y suficiente, por lo que se ratifica este
aspecto de la sentencia.

36.- Por el contrario, en lo atinente a Pollera Stiper Pérez, Paredes Op-
tical Center y Nelson Junior Y.Y. Gas, S.A., cuyas denominaciones comer-
ciales, indicacién de domicilio, medios de comunicacién, slogans y signos
distintivos figuran en calendarios acompafiados por la imagen de la recu-
rrente, sin que estos hayan aportado prueba en capacidad de liberarles, al
haber diligenciado o asegurado la existencia de un consentimiento escrito
de la recurrente para el uso de su imagen —de lo que previa y diligentemen-
te debian cerciorarse—, o demostrar que los elementos probatorios aportados
respondan a un uso inadecuado o no autorizado por terceros de los elemen-
tos inicialmente detallados, lo cual no puede ser admitido por las solas ex-
presiones de los demandados comparecientes (Nelson de Jests Fernandez y
Eduardo Rafael Molina), quienes de por si, resultaron contradictorios entre
ellos, en cuanto al uso de los servicios de la empresa representada por el
segundo, por parte de aquella representada por el primero.

37.- En las condiciones apuntadas, se debe reconocer una marcada ne-
gligencia de los sefialados recurridos en detrimento de la preservacién de
los derechos de imagen de la recurrente, por lo que al juez a quo rechazar

la demanda en su contra, ha incurrido en una errada interpretacién de los
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hechos e inadecuada aplicacién del derecho, como consecuencia de lo cual
la sentencia de que se trata debe ser revocada parcialmente en sus ordinales
tercero (3°) y cuarto (4°), y esta Corte, por propia autoridad y actuando
contra imperio, procede a acoger la demanda introductiva de instancia y
condenar individualmente a Pollera Stper Pérez, Paredes Optical Center y
Nelson Junior Y.Y. Gas, S.A., al pago de la suma de RD$100,000.00, como
adecuada compensacién de los dafios y perjuicios sufridos por la sefiora
Rosa Miledy Castillo de Las Nueces.

38.- Que aunque el proceso es perseguido de forma conjunta contra
todas las personas indicadas, su accionar y las faltas examinadas poseen
un cardcter individual, no resultando el pronunciamiento de solidaridad
exigido de disposicién legal o contractual alguna (articulo 1202 del Cédigo

Civil), por lo que esta se desecha.”
2. Persona con calidad para ostentar la condicion de demandante

La Ley 65-00 atribuye a toda persona la facultad de impedir la ex-
plotacién comercial de su imagen sin su autorizacién expresa (art. 52),
de donde se concluye que la condicién de demandante de la violacién
al derecho a la propia imagen recae en aquel cuyos rasgos fisicos hayan
sido utilizados por un tercero de manera inconsulta. Este razonamiento
fue el expuesto para rechazar un medio de inadmisién planteado en
ocasién de un recurso de apelacién:

10.- La calidad juridica consiste en la titularidad del derecho cuyo cum-
plimiento o restitucién se exige por parte del reclamante, lo que lo habilita

para actuar en justicia a tales fines; que es un hecho apreciable mediante

22 Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, Cdmara Civil y

Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSEN-00091, expedientes
ntms.358-2016-ECIV-00202 y 00204, de fecha 28 febrero 2018. Rosa Miledy Castillo de
las Nueces (recurrente principal) c. Molina Composicién, SRL, y Eduardo Rafael Molina
(recurrente incidental y recurrido), ayx Impresiones, Pollera Super Pérez, Paredes Optical
Center, Nelson Yunior Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gréfica y Beatriz Espinal
(correcurridos).
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el contenido de la demanda y del acto contentivo del recurso de apelacién
presentados por la sefiora Rosa Miledy Castillo de las Nueces, que estos se
encuentran sustentados en la violacién del derecho de imagen propia (no
del derecho de autor, como se sugiere) por el uso no consentido de su ima-
gen en calendarios preparados por algunos de los demandados-recurridos y
distribuidos por otros de ellos, entre los cuales se incluye al impetrante en
el medio examinado.

11.- Al tratarse de un derecho de caricter personalisimo, no resta dudas
de que la propia sefiora Rosa Miledy Castillo de las Nueces se constituye en
la persona dotada de la calidad necesaria para reclamar la indemnizacién
de los dafios y perjuicios que entienda le genera el uso no consentido de
su imagen, al constituirse en la persona directamente afectada —de confir-
marse en el examen de fondo— por los hechos aludidos como generadores
de la responsabilidad civil; que la comprobacién de si se retinen las condi-
ciones necesarias para declarar comprometida la responsabilidad personal
de los recurridos, sea en el campo de la responsabilidad contractual o de
la extracontractual, constituye un evidente aspecto del fondo del proceso,
que no se corresponde con la naturaleza previa del medio de inadmisién
planteado, por lo que este debe ser desechado por improcedente y carente

de fundamento juridico, pasando a conocer el fondo del recurso.??

3. Reproduccién no autorizada de la imagen de una persona —
Limitaciones y excepciones — Sustento — Uso honrado — Objeto

La explotacién con caracter comercial de la imagen de una persona
implica su consentimiento expreso (art. 52 de la Ley 65-00) y cualquier
forma empleada para su fijacién o reproduccién es admitida por la ley
(art. 30 Reglamento 362-01); es asi que, por ejemplo, cuando los rasgos
de la persona son plasmados en un dibujo, su autorizacién debe recabarse.
Ahora bien, tal requerimiento no serd necesario cuando la publicacién,
en los términos del art. 36 de nuestra ley autoral, «se relacione con fines

B Idem.
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cientificos, didacticos o culturales en general o con hechos o aconteci-
mientos de interés piblico o que se hubieren desarrollado en publico».
A propésito de un caso en el que se rechazd, en primer y segundo
grado,** una demanda fundada en la reproduccién no autorizada en un
libro del retrato de una persona hecho a l4piz bajo el argumento de que
se trat6é de una «cita» de su imagen plasmada a partir de un hecho de-
sarrollado en publico, la Suprema Corte de Justicia, atendiendo al sus-
tento de las limitaciones y excepciones previstas en la ley y al propésito
de los usos honrados, senté una «regla de los tres pasos» para que la
reproduccién de la imagen de una persona —en este caso, fijada en una
obra artistica y a su vez reproducida en una obra literaria— resulte en-
cuadrada en la limitacién prevista en el art. 36 de la Ley 65-00, a saber:
(a) que la difusién que se realice satisfaga fines cientificos, diddcticos o
culturales o resulte un acontecimiento de interés publico; (b) que no
haya necesidad de obtener el consentimiento previo de su autor o del
titular del derecho ni compensarlo econémicamente por ello y (c) que
la mencionada obra literaria no constituya una publicacién que atente
contra la explotacién normal de la obra artistica ni cause un perjuicio
injustificado a los intereses del autor. De no probarse la coincidencia
de esas condiciones, la reproduccién configuraria una explotacién no
autorizada, un uso no honrado de la obra contentiva de la imagen:

Considerando, que la alzada mediante el fallo impugnado acogié en
cuanto al fondo el recurso de apelacién interpuesto por los sefiores Luis
Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta contra la sentencia del

primer grado, revocé esa decisién y avocé el conocimiento del fondo de la

2% Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes) c. Compafifa
Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.)
(demandada). La Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, por sentencia No. 47, del 31 de enero de 2006, declaré
inadmisible la demanda. La Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de
Apelacién del Distrito Nacional, por sentencia No. 798, del 12 de diciembre de 2006,
revocé la sentencia de primer grado, avocé el conocimiento de la demanda original y la
rechazé.

148



Anu. dominic. prop. intelect., n.° 5, 2018, pp. 113-175. ISSN 2410-3640

demanda en reparacién de dafios y perjuicios también incoada por dichos
sefiores, declaré regular y valida la referida demanda en cuanto a la forma
y la rechazé en lo que respecta al fondo, justificando este rechazo en la si-
guiente motivacién: como bien lo alega la parte demandada, hoy intimada:
a) la cita de las obras preexistentes siempre ha sido, en legislacién como en
jurisprudencia, universalmente aceptada como valida por los usos honra-
dos, tal y como es el caso del retrato de Tavito Vasquez dentro del libro «El
Merengue: Musica y Baile de la Republica Dominicana», toda vez que se
trat6 de una edicién de cardcter cultural y sin fines de lucro como acontece
con la Colecciéon Cultural Codetel; b) la mencionada cita se ha hecho con-
forme al concepto de «usos honrados» del Convenio de Berna de 1971 para
la Proteccién de las Obras Literarias y Artisticas y en la medida justificada
al fin cultural que se perseguia con la edicién, tal y como lo dispone el ar-
ticulo 10.1 del citado Convenio; c) la reproduccién para fines culturales del
retrato de Tavito Vasquez, de un hecho o acontecimiento desarrollado por
él en publico, como tocar el saxofén, servia para la ilustracién de un articu-
lo sobre su vida, incluido dentro de las excepciones previstas por el articulo
36 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor; que no resulta posible, en
consecuencia, retener falta alguna, en la especie, a cargo de la demandada
original, ahora intimada en la presente instancia;

Considerando, que los derechos intelectuales salvaguardan el resulta-
do de una activad creativa, de ahi que la generalidad de las legislaciones
de propiedad intelectual le reconocen al creador el derecho exclusivo de
explotar su obra; que, en ese orden de ideas, la Ley 65-00 del 24 de ju-
lio de 2000, sobre Derecho de Autor dispone que, los autores vy los titu-
lares de obras literarias, artisticas y de la forma literaria o artistica de las
obras cientificas gozaran de la proteccién de sus obras, incluyendo todas las
creaciones del espiritu, cualquiera que sea su modo o forma de expresién,
divulgacién, reproduccién o comunicacién; que si bien dichas reglamenta-
ciones protegen el derecho exclusivo que tiene el autor de explotar su obra,
autorizando o prohibiendo todo acto que implique el uso de esta, también
tienen excepciones o limitaciones a ese derecho, las que tienen caracter
excepcional y, por tanto, son de interpretacion restrictiva y se restringen

a supuestos rigurosamente determinados, a saber: que no atente contra la
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explotacién normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los
legitimos intereses del titular del derecho;

Considerando, que la parte hoy recurrida esgrime en su defensa el argu-
mento de que en la obra literaria <El Merengue: Musica y Baile de la Repu-
blica Dominicana», la cual es una recopilacién cultural de escritos, letras y
musica del merengue dominicano, cuya edicién no fue vendida al publico
ni se hizo con el 4nimo de sacar provecho pecuniario de ella, se inserté «de
forma honrada y justa» la reproduccién de un dibujo de Tavito Vasquez
para ilustrar el articulo sobre este musico dominicano y que la reproduccién
de una obra protegida por el derecho de autor es un acto legal autorizado
tanto por el Convenio de Berna para la Proteccién de la Obras Literarias y
Artisticas de 1971 como por la Ley 65-00, bajo las llamadas limitaciones y
excepciones a los derechos patrimoniales del autor; que la entidad recurrida
apoya este alegato, entre otros, en el articulo 10.1 del Convenio de Berna
de 1971, en el cual se acuerda que: «1) Son licitas las citas tomadas de una
obra que se haya hecho licitamente accesible al pablico, a condicién de
que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por
el fin que se persiga, comprendiéndose las citas de articulos periodisticos y
colecciones periédicas bajo la forma de revista de prensa»;

Considerando, que en nuestro ordenamiento juridico las llamadas ex-
cepciones o limitaciones a la proteccién de las obras figuran consagradas en
la Ley 65-00, articulo 30, que establece: «Las limitaciones y excepciones al
derecho de autor son de interpretacién restrictiva y no podran aplicarse en
forma tal que atenten contra la explotacién normal de la obra o causen un
perjuicio injustificado a los intereses del titular del respectivo derecho»; que
en el referido Convenio de Berna, también estdn previstas las limitaciones
y excepciones al derecho de autor, estableciéndose en el articulo 9.2, que:
«2) Se reserva a las legislaciones de los pafses de la Unién la facultad de
permitir la reproduccién de dichas obras en determinados casos especiales,
con tal que esa reproduccién no atente a la explotacién normal de la obra
ni cause perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor...»; y en el
articulo 10.2, que enuncia: «Se reserva a las legislaciones de los paises de la
Unién y de los Arreglos particulares existentes o que se establezcan entre

ellos lo que concierne a la facultad de utilizar licitamente, en la medida
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justificada por el fin perseguido, las obras literarias o artisticas a titulo de
ilustracién de la ensefianza por medio de publicaciones, emisiones de radio
o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que esa utilizacién sea confor-
me a los usos honrados»;

Considerando, que para una mejor compresién del caso precisamos con-
ceptualizar el término «usos honrados» concerniente a las excepciones a la
proteccién de una obra; que instrumentos comunitarios, como la Decisién
351 de la Comunidad Andina, que contiene el Régimen Comiin sobre De-
recho de Autor y Derechos Conexos, define a los «usos honrados» como
«los que no interfieren con la explotacién normal de la obra ni causan
un perjuicio irrazonable a los intereses legitimos del autor» (art. 3), en el
mismo sentido figuran determinados en leyes como las de Ecuador, Guate-
mala, Honduras, Perd, Panam4, Reptblica Dominicana y practicamente en
todas las legislaciones de Latinoamérica sobre la materia; que, igualmente,
el Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual (omp1) sefiala que con la expresién
«usos honrados» el Convenio de Berna «determina la posibilidad de per-
mitir la libre utilizacién de las obras en citas o ilustraciones con fines de
docencia», pero que, «no deben interferir con la explotacién normal de la
obra ni deben causar un perjuicio irrazonable a los intereses legitimos del
autor»; que es oportuno sefialar que los llamados «usos honrados» no deben
considerarse como un limite en sf mismos al derecho de explotacién, ya que
su propésito fundamental es determinar las estrictas condiciones bajo las
cuales se pueden establecer limitaciones al derecho exclusivo de utilizar o
autorizar el uso de las obras protegidas por el derecho de autor;

Considerando, que lo antes expresado pone de manifiesto que las ex-
cepciones a la proteccién que ofrece la ley de la materia estdn sujetas a los
fundamentos y principios del derecho de autor, que determinan la posibili-
dad de permitir la libre utilizacién de las obras protegidas bajo condiciones
especificas y estrictas;

Considerando, que, tal como consta en la motivacién transcritas mds
arriba, la corte a qua sustentd su decisién en las disposiciones del citado
articulo 10.1 del Convenio de Berna y en el articulo 36 de la Ley 65-00,

sobre Derecho de Autor, el cual rige del siguiente modo: «La publicacién
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del retrato es libre cuando se relacione con fines cientificos, didacticos o
culturales en general o con hechos o acontecimientos de interés publico o
que se hubieren desarrollado en publico»;

Considerando, que la obra consistente en la figura a l4piz tipo sketch del
maestro Tavito Vasquez tocando el saxofén fue hecha por Luis Casado, por
encargo de los hoy recurrentes, la cual por presentar visos de creatividad y
originalidad estd protegida por la ley de derecho de autor; que es un hecho
no controvertido que dicha creacién artistica fue incluida en el libro «El
Merengue: Mdsica y Baile de la Republica Dominicana», publicado dentro
de la denominada «Coleccién Cultural copeTEL», sin la debida autoriza-
cién de su autor ni de los titulares de los derechos;

Considerando, que si bien es cierto que por disposicién expresa de la ley
es licita la publicacién del retrato cuando se relacione con fines cientificos,
did4cticos o culturales o con hechos o acontecimientos de interés publico,
también es verdad que esta jurisdiccién ha podido constatar que el uso he-
cho por la compaififa demandada original de la obra pléstica de la imagen
del maestro Tavito Visquez, editdndola en formato de libro, contraviene
las disposiciones del articulo 36 de la referida Ley 65-00, en razén de que,
aunque afirma que la publicacién del libro «El Merengue: Mdsica y Baile
de la Repiblica Dominicana», tuvo una naturaleza cultural no comercial,
no ha podido establecer que dicha publicacién fuese un acontecimiento de
interés publico o que estuviera destinada al pablico en general, pues solo
se distribuyé a un sector selecto de la clientela de la entidad hoy recurrida,
tampoco demostrd que el propdsito de ese libro fuera, como prevé la ley,
llenar ciertas necesidades sociales como la educacién, la ciencia y la cultu-
ra, por tanto, es evidente que dicha obra literaria se ha convertido mas bien
en un vehiculo de promocién para la imagen y el nombre comercial de la
entidad demandada, por lo que la insercién de la obra pictérica de que se
trata en el mencionado libro constituye una reproduccién no autorizada de
esta, tal como lo manifiestan los titulares de los derechos en el ejercicio de
las prerrogativas que les asisten como tales y bajo la proteccién del sistema
tutelar que ampara los derechos inherentes a su condicién;

Considerando, que, en la especie, la Compafifa Dominicana de Teléfo-

nos, C. por A. (antigua Verizon), tampoco ha hecho la prueba de que para
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usar dicha obra no tenfa que obtener el consentimiento del autor o titular
del derecho ni de pagar remuneracién alguna porque su utilizacién habria
sido conforme a las circunstancias especiales establecidas por el principio
de los «usos honrados», en otras palabras, que la usé al amparo de las li-
mitaciones o excepciones contempladas por la ley al derecho exclusivo del
autor o titular de explotar su obra, toda vez que no ha demostrado que la
utilizacién libre y sin contraprestacién de la referida creacién artistica, se
efectiio en una publicacién que no atenta contra la explotacién normal de
la obra ni causa un perjuicio injustificado a los intereses del autor, requisitos
que conforman lo que se conoce en el 4mbito de la propiedad intelectual
como «regla de los tres pasos»;

Considerando, que, en tales condiciones, tal como alegan los recurren-
tes, en la sentencia impugnada se incurrié en las violaciones denunciadas
en el medio examinado, y por ello debe ser casada sin que sea necesario

ponderar los otros medios del recurso.”
E. Obra arquitectonica
1. Derecho moral de paternidad — Violacién

Todo autor tiene un derecho perpetuo, inalienable, imprescriptible
e irrenunciable para reivindicar en todo tiempo la paternidad de su
obra vy, en especial, para que se indique su nombre o seudénimo cuando
se realice cualesquiera de los actos relativos al uso de su derecho (art.
17, numeral 1, Ley 65-00). En ese sentido, el autor determinard que
la obra lleve las indicaciones correspondientes (art. 11, Reglamento
362-01).

A partir de esa facultad, el autor se hace reconocer en su obra, por
lo que, consecuentemente, su correcta atribucién debe ser respetada,

% Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia 2090,

expediente No. 2007-1739, de fecha 30/11/2017, B.]. sin niimero. Luis Lizardo Pichardo y
Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes) c. Compafifa Dominicana de Teléfonos, C.
por A. (antigua Verizon Dominicana, C. por A.) (demandada).
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pues de otro modo, tanto la omisién de su nombre como el cambio
de su nombre por el de un tercero configurarian una violacién a esa
prerrogativa. La atribucién de la autoria de la obra a un tercero que la
haya transformado conllevarfa igualmente el desconocimiento de este
derecho, como juzgé un tribunal santiaguero:

4. Que la parte demandante fundamenta sus pretensiones en el hecho
de que la parte demandada ha conculcado el derecho de paternidad que le
corresponde sobre la obra arquitecténica «Restaurant Alta Vista», la cual
es de su autorfa y que goza de la proteccién del derecho de autor, toda vez
que en sus redes sociales Restaurant Alta Vista, S.R.L. y letrero ubicado a la
entrada del restaurante, ha difundido que el Ramén Livino Brito Martinez
[sic] es el autor de la referida obra, razén por la cual persigue indemnizacién
por los dafios y perjuicios causados ante la vulneracién de su derecho de
autor al no atribuirle la paternidad de la obra arquitecténica de su autorfa.

5. Que la parte demandada alega como fundamento del rechazo de la
demanda por improcedente, mal fundada y carente de base legal, ya que
en primer término el demandante incumplié con sus obligaciones pactadas
puesto que el disefio originario que este disefié con relacién al objetivo del
restaurante fue disfuncional, y que, por ello contraté los servicios del arqui-
tecto Ramoén Livino Brito Martinez, para que realizara modificaciones in-
ternas a través del nuevo arquitecto para la obra disefiada fuere funcional;
que ellos tenfan el derecho de modificar la obra por ser los propietarios, sin
autorizacién de quien inicialmente la disefié porque se le pagd por ese pro-
yecto al demandante; que el disefio realizado por el demandante no podia
aplicarse al territorio donde est4 construido el restaurante por omisién de
espacios para la funcionalidad del mismo, por ende, no pudo ser ejecutado
el disefio originario sino el modificado; que si bien Kevin [sic, Kelvin Alber-
to Inoa Abréu] realizé el disefio principal, este dist6 del inicial para hacerle
funcional de cara al objeto del disefio y este fue modificado en torno a las
necesidades.

[.]

11. Que del acto notarial No. 7 de fecha 23/05/2014, se extrae que el le-

trero ubicado en la parte lateral izquierda de la entrada del Restaurant Alta
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Vista textualmente establece que: «el arquitecto del Restaurant Alta Vista
es el Arq. Livino [sic] Brito y sus colaboradores: Arg. Alejandro Gémez,
Oniver Radl Brito y Alexander Brito»; asimismo, del acto No. 8 de fecha
27/05/2014 conjuntamente con las fotografias anexas a este, se captura el
post en la red social de Instagram del Restaurant Alta Vista y sus respecti-
vos comentarios, que existe un comentario acufiandole [atribuyéndole] la
obra a Libinio Brito; y que, estas pruebas, valoradas de manera conjunta
hacen la prueba de que la creacién de la obra arquitecténica «Restaurant
Alta Vista» se reputa como realizada por Libinio Brito, tanto por la publi-
cidad realizada por el Restaurant Alta Vista como por las redes sociales, lo
que nos conlleva a concluir que la atribucién de la obra arquitecténica en
cuanto a su disefio se le atribuye a este tltimo por la publicidad irreal de la
creacién de la obra en cuanto a su autor dada por el duefio de Restaurant
Alta Vista, puesto que en esa valla publicitaria indican que el disefio de la
obra es de la autorfa de Libinio Brito, y no de Kelvin Alberto Inoa Abréu,
quien es el verdadero autor de la obra, no solo porque hemos verificado
por la certificacién precedentemente valorada emitida por oNDA en fecha
08/02/2014, sino que ademas los planos fueron aprobados a nombre de Kel-
vin [Inoa Abréu] y que la misma parte demandada admite que el autor del
disefio originario es este, y que se realizaron modificaciones consistentes en
adicién de espacios necesarios para la funcionalidad del restaurante, m4s
no del disefio per se, tal cual reposa en su escrito justificativo de conclu-
siones pagina 5, numeral 27. Cabe destacar que la parte demandada hace
alusién a que la parte demandante reclama por motivo de la modificacién
de la obra anteriormente disefiada por este tltimo, sin embargo, lo que la
parte demandante realmente persigue mediante la presente accién, es la
indemnizacién por los dafios y perjuicios producidos ante la vulneracién
de su derecho de paternidad de la obra arquitecténica y posterior recono-
cimiento de su autorfa.

Que siendo el derecho de paternidad un derecho fundamental, que re-
percute en el aspecto moral del derecho de autor, ya que este se extiende no
solo en la creacién misma de la obra sino que va més all4 porque enviste
el valor intelectivo en la creacién mental subjetiva y su materializacién

objetiva en los planos de elaboracién del restaurante, en lo que respecta
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a su aspecto perceptivo o visible; que es totalmente ajeno a la ejecucién
de la obra, pues de ser disfuncional, la estructura creada en planos por el
demandante, porque en su exterior se ejecuté el mismo disefio salvo ligeras
modificaciones tal cual se verifica de la confrontacién entre los planos,
las fotografias actuales de la obra y la comparecencia de las partes, que en
sintesis refieren a que la obra se ejecut6 en su exterior tal cual estuvo dise-
fiada y que las modificaciones fueron internas y no repercutieron sobre la
forma en cémo iba a ser vista al pdblico la arquitectura de la estructura del
restaurante. Encajando esto en una franca violacién a lo que es el derecho
de paternidad de una obra arquitecténica, ya que este aspecto fundamental,
moral, contiene las caracteristicas propias de este tipo de derecho, especial-
mente las que nos amerita atencién en este momento, es la inalienabilidad
de ese derecho, que conlleva al aspecto de la no enajenacién del valor
intelectivo en la creacién misma de la obra que tuvo su autor, y que en la
especie, resulté totalmente conculcado desde el punto de vista de que la
creacién de la obra es independiente a la materializacién de la obra, pues
la creacién de la obra debié de acufiarse [atribuirse] siempre a su autor ori-
ginario, que es para el caso, el demandante. Ahora bien, si bien se vulneré
esto, podriamos imputarle esa violacién a la parte demandada el dia de hoy
ya que producto de la difusién que tuvo a través de su valla y redes sociales,
llevé al 4nimo de la sociedad [de] que el aspecto moral de la creacién de la
obra es de autorfa de un arquitecto distinto a su autor original, sosteniendo
esta falta dentro del régimen de responsabilidad civil cuasidelictual, ya que
no se ha probado mala fe de los demandados en crear los spots publicitarios
o vallas indicando que el autor de la obra arquitecténica es Libinio Brito, y
no su verdadero autor, careciendo asf del elemento del delito que es el dolo
y con él la intencién, pues la mala fe no se presume, debe ser demostrada
y en el caso no fue demostrada la mala fe, por lo que se constituye en una
falta negligente e imprudente de los demandados.

[..]

12. [...] la falta generadora de la violacién del derecho de autor de una
obra arquitecténica, consiste en no haber atribuido la paternidad de la obra
a su verdadero autor, arquitecto Kelvin Alberto Inoa Abréu, ya que la mo-

dificacién de la obra no conlleva la eliminacién del derecho de paternidad
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de la creacién primigenia de la obra ejecutada, quedando asf retenida la fal-
ta; b) en cuando al dafio, por ser un derecho fundamental lo conculcado, la
retencién del mismo entra dentro del dafio moral y que nos dispondremos
a fijar como indemnizacién en otro apartado de la decisién, verbigracia lo
damos por retenido; y ¢) que con relacién a la causa-efecto entre otra y otra,
es evidente, debido a que la exclusién de atribuir la calidad de autor de la
obra al demandante conllevé por efecto de la conculcacién de su derecho
de paternidad de la obra que repercutié a su vez sobre el aspecto moral del
autor de la misma, reteniéndose con esto la relacién causa-efecto entre la
falta y el perjuicio ocasionado. Por consiguiente, retenemos la responsabi-
lidad civil de los demandados por violacién de derecho de autor en lo que
respecta a su esfera moral contenida en el articulo 17 y 177 de la Ley 65-00
sobre Derecho de Autor.?®

2. Derecho moral de integridad — Prueba de su violacion

La reparacion de los dafios y perjuicios causados a un autor por la
violacién de su derecho moral de integridad ante la deformacién, muti-
lacién o cualquier otra forma de modificacién de su creacion por parte
del propietario del soporte que la contiene esta sujeta, como se lee en
el art. 17 de la Ley 65-00, a la constatacién de que tales actos «puedan
causar o causen perjuicio a su honor o a su reputacién profesional, o la
obra pierda mérito literario, académico o cientifico»; esto es, solo una
vez probada la afectacién de la persona del autor o de la obra per se, la
trasgresion a su derecho serd resarcida.

En ese tenor y siguiendo el criterio fijado por la Suprema Corte de
Justicia en 2011,%7 la modificacién arbitraria, no justificada, y con ella

% Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil, Segunda

Sala, sentencia civil No. 366-2017-SSEN-0913, expediente No. 366-14-01718, de fecha
20/12/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y
Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).

2 Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 153, de fecha 11/5/2011,
B.J. 1206. Estado dominicano, Secretarfa de Estado de Hacienda y Loterfa Nacional
(recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
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el agravio causado a la obra misma o a la persona del autor, sea total o
parcial, se erigen como los hechos a probar en caso de una demanda en
dafios y perjuicios por violacién al derecho moral de integridad. Mas
recientemente, y a propdsito de la modificacion del disefio de una obra
arquitecténica, ha sido juzgado que la prueba de tales circunstancias
debe realizarse en forma concreta y no subjetiva para que una demanda
de ese tipo pueda ser acogida:

12. Que sobre el fondo de la presente demanda, a fin de darle respues-
ta a las conclusiones de la parte recurrente, el cual pretende con dicha
demanda que se condene a la parte demandada al pago de una indemni-
zacién como reparacién por los supuestos dafios y perjuicios morales oca-
sionados como consecuencia de la modificacién de su obra arquitecténica
«Restaurant Alta Vista, S.R.L» y/o sefior Franklin Liriano Ortega; porque
segiin él se ha violado el derecho moral de integridad, no fue sometido a
la aprobacién de la oficina de planeamiento urbano del municipio de La
Vega, hubo una deformacién de su volumetria, hay una incoherente [sic]
tratamiento de revestimiento de los exteriores; sin embargo con las do-
cumentaciones aportadas por el demandante en apoyo a sus pretensiones
éste no probd hasta que punto dichas afirmaciones les causaron perjuicio o
dafio, la cual no debe ser subjetivo [sic], sino, probado de forma concreta,
por tanto, procede rechazar la presente demanda, tal como se hara constar

en el dispositivo de la presente demanda.?®
3. Plagio — Determinacién — No configuracién
La proteccion de ideas no es compatible con la regulacién del dere-

cho de autor. Lo que es susceptible de proteccién al amparo de la Ley
No.65-00 es la obra, pero no las ideas relativas a elementos comunes e

% Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y

Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSEN-00527, expediente No.
367-14-01505, de fecha 28/6/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu (demandante) c. Franklin
Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L. (demandados).
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inevitables en ocasién de su concepcién. En ese sentido, en el caso de
una obra arquitecténica, el derecho de autor concede proteccion a la
forma en la cual una idea es expresada por un arquitecto conforme su
particular concepcién en un disefio determinado, pero no a las ideas
de las que ha partido para ello y mucho menos a los procedimientos y
métodos de operacion que han servido para plasmar su creacion.

Consecuentemente, si entre las formas de expresién de dos obras
arquitecténicas no existe una similitud que permita plantear que una
primera fue utilizada para producir una segunda y, maxime, si ambas
partiesen para su concepcién de elementos que les son comunes a
toda obra arquitecténica, no apropiables por ninguna de ellas, cons-
titutivos de ideas que son parte elemental y fundamental de todo
proceso de concepcion de una creacién arquitecténica, respecto de
las cuales no es posible monopolio particular alguno, y manifiestas
en una forma particularizada que denote altura creativa y un esfuerzo
personalizado de adaptacion y concrecién de las mismas y no una for-
ma usual carente de individualidad, no puede hablarse de un plagio
0, mds precisamente, usando los términos de la ley, de una difusién
como propia, por cualquier medio, de manera parcial o total, con al-
teraciones o supresiones, de la obra de otro, atribuyéndose el plagiario
la autorfa o titularidad ajena. Y es que el plagio versa sobre la forma
original de la obra preexistente y no respecto de la utilizacion de las
mismas ideas.

Siguiendo los anteriores razonamientos, una demanda por pre-
sunto plagio de obra arquitecténica fue rechazada por no probarse
la identidad de los elementos originales de las obras confrontadas.
Como en otros casos resefiados en anteriores anuarios, en este pro-
ceso un peritaje fue esencial para precisar en forma concluyente que
las obras confrontadas se mostraban de modo diverso, tanto en lo que
se refiere a sus esquemas proyectuales y formales (cuerpos, voldme-
nes, emplazamiento, localizacién, dimensiones, programa de 4reas,
distribucién interior, proporcién, escala, uso de formas, tamafio, al-
turas, mddulos estructurales, circulaciones, accesos, composicién y
aditamentos):
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18.- Que las pretensiones del demandante original, arquitecto Jests Osi-
ris Garcia Pérez, se contrae[n] a que se le reconozca como el propietario y
autor del disefio arquitecténico del Ayuntamiento de Santo Domingo Este
y se condene de manera solidaria a la compafifa Vidsa y al sefior Victor
Duréan Nfiez, al pago de la suma de RD$11,500,000.00 a su favor por los
dafios y perjuicios materiales que le fueron causados producto de la viola-
cién a su derecho de autor, y a la suma de RD$20,000,000.00 por concepto
de los dafios morales que le fueron causados; ademds que la sentencia le
sea comtn vy solidaria al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, por haber
permitido, una vez advertido de las violaciones del derecho de autor, que la
misma se ejecutaran [sic] sin su consentimiento.

[..]

19.- Que el sefior Jests Osiris Garcia Pérez sostiene que el proyecto de
disefio arquitecténico correspondiente a la construccién del Palacio Muni-
cipal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, es de su propiedad, y que
al ser presentado a dicho ayuntamiento por el sefior Victor Manuel Durdn
Nufiez, a través de la entidad Victor Durdn & Asociados, S.A. (Vidsa),
como suyo, ha sido victima de plagio por estos tdltimos quienes han copia-
do su proyecto de tesis de grado que data de junio del 2002, quien ademds
registré los derechos sobre dicho proyecto el 17 de septiembre del 2002, por
ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor.

[..]

26.- Que para que exista plagio de una obra arquitecténica es necesario
que se haga tanto sobre el plano como sobre la obra, cuando se usa algin
elemento de estos, ya construidos, en una obra ajena, de modo tal que
exista una reconocible identidad entre ambas formas del quehacer arqui-
tecténico. Un proyecto de arquitectura es una creacién que responde al
esfuerzo del intelecto.

[..]

29.- Que de los documentos antes descritos, los alegatos de las partes y
las conclusiones de los peritos designados para la realizacién del experticio
y muy especialmente de los graficos Nos. 16 y 17 y 20 y 21, del informe
realizado por los arquitectos Miguel Angel Herndndez Mirabal, Mercedes

Miguelina Dietsch Ramirez y Américo Fernandez Rodriguez, en el que se
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visualiza claramente del [el] estudio comparativo de las plantas arquitecté-
nicas y perspectivas del proyecto elaborado por el sefior Jests Osiris Garcia
Pérez en junio del 2007 [sic] y el proyecto realizado por la entidad Victor
Duran & Asociados, S.A., existe una marcada diferencia al momento de
comparar el plano conjunto y las perspectivas de ambos proyectos, que son
los aspectos que realmente definen el proyecto, sobre todos [sic] ante el
hecho de que los peritos técnicos determinaron la no existencia de plagio,
en razén de que las formas figurativas coincidentes, fueron valoradas como
elementales, de uso comtn y no atribuible a la calidad de propiedad indi-
vidual, en tal virtud esta Sala de Corte ha podido retener que ambos pro-
yectos se diferencian de tal forma que no es posible confusién, sobre todo
porque para ciertos disefios arquitecténicos se requiere de una estructura
base que no se le puede otorgar la creacién intelectual del mismo por ser
de dominio publico, como por ejemplo se advierte de las fotos depositadas
de los disefios de Trump Tower en Panam4 y Hotel Burj-Al-Arab en Dubai,
y siendo asi, no ha sido probado que el disefio presentado por la entidad
Vidsa, haya sido tomado o plagiado del proyecto integro del sefior Jests
Osiris Garcfa Pérez.

30.- Que por las consideraciones antes indicadas, procede acoger el re-
curso de apelacién incidental interpuesto por la entidad Victor Durdn &
Asociados, S.A., y el sefior Victor Manuel Dur4n Nifiez, revocar la senten-
cia recurrida y en consecuencia rechazar el recurso de apelacién principal de
la demanda en reivindicacién de derechos de autor y reparacién de dafios y

perjuicios, tal y como se har4 constar en el dispositivo de esta sentencia.”
F. Paternidad de una obra — Determinacion

La autoria de una obra puede establecerse a partir de un certificado
de registro expedido por la Oficina Nacional de Derecho de Autor,

¥ Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, Segunda Sala,

sentencia civil No. 026-03-2017-SSEN-00656, expediente No. 026-03-11-00448, de fecha
30/10/2017. Jests Osiris Garcfa Pérez (recurrente principal) c. Victor Durdn & Asociados,
S.A. (vipsa) y Victor Manuel Dur4n Ndfiez (recurrentes incidentales).
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maéxime si contra el mismo no ha prosperado un recurso de impugna-
cién, asi como de un acto de comprobacién que establezca su creacion,
cuyo valor se ve reforzado si no existe ninguna prueba que desvirtte su
contenido:

20.- Que el derecho de autor nace, a partir de la creacién de la obra,
segiin lo dispone el art. 3 de la Ley 65-00; e[n] ese sentido se puede cons-
tatar que: a) En fecha 29 de Junio del afio 2009 fue registrado con el No.
0002970, en el libro 8, produccién titulada campafia de lanzamiento Loto-
real, cuyo autor o productor, es HEDEL JOSE PANTALEON CORDERO; conforme
a certificacién expedida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor de
fecha 7 de Julio de 2009; b) Que apoderada la Oficina de Derecho de Autor,
sobre un recurso de impugnacién del registro No. 0002970, interpuesto por
LOTO REAL DEL CIBAO C. X A., y mediante resolucién 06-09 del 13 de No-
viembre del 2009, rechazé la impugnacién, sefialando que en esa Oficina
no existe registro de la Obra Millonario de Verdad, sino que el mismo figu-
ra como parte del contenido de la Obra «Proyecto de campafia publicitaria
para el lanzamiento de Loto Real», cuyo autor es HEDEL JOSE PANTALEON
CORDERO; ¢) Que de acuerdo al acto de comprobacién instrumentado por el
Notario Pablico, FAUSTO MIGUEL PEREZ MELO, de fecha 7 de julio de 2009, la
campafia publicitaria «LOTO REAL», que incluye el slogan «MILLONARIO DE
VERDAD», fue creada en archivo digital el 24 de mayo del afio 2007.

21.- Que si bien es cierto, que el acto de comprobacién aludido ante-
riormente no hace fe hasta inscripcién en falsedad, por no tratarse de una
comprobacién legal, no menos cierto es, que en el expediente no existe otro
medio de prueba eficiente que demuestre lo contrario, a fin de justificar la
paternidad del lema o slogan Millonario de Verdad, y que por demis, la
paternidad de una obra siempre corresponde a una persona fisica, conforme
es establecido por el art. 5 de la ley 65-00 sobre derecho de autor.

22.- Que de igual manera, de la instruccién del proceso se puede esta-
blecer:

a) Que [en] el expediente reposa un contrato de cesién, el cual se li-
mita a sefialar que se ceden los derechos patrimoniales de JORGE MIGUEL

CANAAN, sobre una campafia publicitaria.
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b) Que el sefior JORGE MIGUEL CANAAN, en sus declaraciones prestadas
ante el juez a quo reconoce, que aunque cred la campafia publicitaria cuyo
registro persigue, no lo fue del slogan: «Millonario de verdad», el cual ase-
gura se lo facilité Loto Real.

¢) Por tanto, al no ser el sefior JORGE MIGUEL CANAAN, creador del slo-
gan «Millonario de verdad», no tiene la paternidad del mismo y no podia
incluir la transferencia de derecho sobre este a la empresa recurrida, en
su acto de cesién, quien tampoco puede admitirse como su autor, por ser
solo esto admisible para personas fisicas; que al integrar el lema examinado
una parte de la campafia, que figura registrada por HEDEL JOSE PANTALEON
CORDERO, tal como lo describe la resolucién No. 0002970 de oNDA, la pa-
ternidad del slogan «Millonario de verdad», le corresponde al sefior HEDEL

JOSE PANTALEON CORDERO.>°
V. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Responsabilidad civil — Prueba del uso no autorizado de una
marca — Ejecutoriedad del cese de su uso

La prueba del uso no autorizado de una marca puede hacerse por
todos los medios, entre ellos fotografias y actos de comprobacién ins-
trumentados por un notario pablico; de no ser contestados, la parte
demandada verd comprometida su responsabilidad civil.

El cese de su explotacién puede ser declarado ejecutorio no obs-
tante cualquier recurso interpuesto contra la sentencia condenatoria
con exclusién de cualquier otro aspecto del dispositivo de la decision
—acompafiado de una astreinte por cada dia de retardo en la termi-
nacién de uso—, en atencién a los articulos 127 y 128 de la Ley 834
de 1978, de los que se deriva que «la ejecutoriedad provisional de la

3 Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, Cdmara Civil y Comercial,

Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSEN-00154, expedientes nims. 358-2016-
ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, NCI No. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-
ECIV-00364, de fecha 8/5/18. Hedel José Pantaleén Cordero (recurrente) c. Jorge Miguel
Canadn Gonzélez y Loto Real del Cibao, C. por A. (recurridos).
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sentencia solo puede ser prevista para las ordenanzas de referimientos
y las decisiones que prescriben medidas provisionales en el curso de
la instancia, asi como las que ordenan medidas conservatorias; y que
el juzgador puede ordenarla en otros casos, si lo estima necesario, de
conformidad con el asunto de que se trate».’!

La decision en la que se fijan estos conceptos condend en forma
solidaria a la sociedad comercial demandada y a su administrador, sin
considerar que la responsabilidad conjunta en materia de signos distin-
tivos alcanza a los representantes legales de personas juridicas solo en
materia penal (art. 166, parrafo I, Ley 20-00).

B. Medidas cautelares — Concepto — Debido proceso — Caracteres —
Nulidad — Forma de la contracautela

Nuestros tribunales han recibido determinados presupuestos y ca-
racteristicas de las medidas cautelares apuntadas por la doctrina y la
jurisprudencia de propiedad intelectual, a las que han sumado otras
novedosas. En ese orden, ademds de su conceptualizacion y requisitos
y al amparo de la Constitucion y el DrR-caFTa, se han delineado con-
diciones a las que deben cefiirse su dictamen y vigencia, salvando asf
algunos vacios de la ley:

3. Que en relacién al cumplimiento y observancia del articulo 69 de la
Constitucién con relacién al debido proceso, y que nuestra ley interna aun
cuando no prevé el procedimiento a seguir al momento de Ia solicitud de
una medida cautelar por violacién a la Ley 20-00, pues si bien dispone en su
articulo 1[68] que las demandas civiles las conocera el tribunal de derecho
comun, no menos cierto es que de las medidas cautelares no regula la for-

ma o procedimiento mediante el cual puedan solicitarse; sin embargo, en el

31 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y

Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 365-2017-SSEN-00410, expediente No. 365-
13-02177, de fecha 5/6/2017. Shell Brands International AG (demandante) c. Estacién de
servicios Los Jazmines, S.R.L., y Andrés Guzmén Collado (demandados).
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entendido de que en los procesos civiles y comerciales concurren diferentes
procedimientos y que estos pueden ser administrativos, contenciosos o gra-
ciosos, procedimientos estos de los que la ley es muda al respecto. A pesar
de esa falta legislativa o normativa interna, en nuestro caso, de ser signa-
tarios del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que por regular aspectos
de derechos fundamentales en esa materia como el derecho de la propiedad
intelectual es su 4mbito de derecho fundamental, podrfamos implementar el
procedimiento administrativo e inaudita [altera] parte, maxime al considerar
que el debido proceso consagrado en nuestra constitucién nos remite al mo-
mento de jurisdiccionalmente estar apoderado a cefiirnos por un proceso en
apego a las garantias constitucionales, igualdad y equidad entre las partes.
4. Es en el referido sentido, que no podemos dejar pasar por desaperci-
bido el contenido del DrR-cAFTA, titulo «Observancia de los Derechos de la
Propiedad Intelectual», articulo 50.11, acapite 17, el cual reza: «Cada Parte
deber4 actuar en caso de solicitudes de medidas cautelares inaudita altera
parte y ejecutar dichas medidas en forma expedita, de acuerdo con las re-
glas de su procedimiento judicial», es decir que aun cuando la regla es la
audicién de ambas partes en la generalidad de los procesos, en la especie,
por el tipo de derecho que se encuentra envuelto en las infracciones del
derecho a la Propiedad Intelectual y que pueden ser de fécil ocultamiento,
violaciones effmeras, dificil retencién o causan dafios tales que de esperar
una audicién conllevarfa una lesién, conculcacién o violacién al derecho
que al recibir la decisién emanada perderfa su objetivo y funcién, que no
es méas que la efectiva proteccién de este derecho. Por tanto, la urgencia y
sumariada [sumariedad] que envisten estas medidas cautelares implica[n] la
exclusién en principio de tener que verificar la postura de la contraparte,
sobretodo en el entendido de que para garantizar sus derechos debe haber
un plazo razonable y breve de sujecién a la medida, una contracautela —
contramedida— para garantizar los dafios del perjudicado con la misma,
de no resultar infractor, una demanda sobre el fondo en un plazo de 10
dfas y la posibilidad de levantamiento inmediato de estas bajo las mismas
formalidades de prescindir de audiencia a su contraparte; en consecuencia,
el debido proceso se encuentra resguardado aun conociéndose a expensas

y de forma administrativa (refiriéndose al procedimiento administrativo en
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materia civil o comercial, no asf al contencioso administrativo llevado en
los procedimientos en contra de la administracién pablica) [...]

5. Ahora bien, es necesaria la definicién de una medida cautelar para en-
tender el porqué de aplicarse el procedimiento administrativo. Las medidas
cautelares son aquellas que nos permiten salvaguardar una variedad de de-
rechos que por su naturaleza necesitan ser tutelados hasta recaer decisién de
fondo [...] estas al salvaguardar derechos con inminencia de violacién y graves
dafios su procedimiento debe ser rapido, expedi[t]o y sin muchos formalismos
procesales. Empero, esa falta de formalismos no conlleva a que estemos aje-
nos a ciertos requisitos de admisién de la medida cautelar, como el que el so-
licitante debe probar que existe una inminente violacién a su derecho o haya
una infraccién como tal; pero para probar la existencia de esos dos requisitos
se necesitan tres condiciones, a saber: prueba razonable de la comisién de
la infraccién o que posiblemente se vaya a cometer, la certeza del derecho a
favor de quien la solicita, la peligrosidad de la actuacién de la persona a la
que se le opondr4, urgencia, apariencia de buen derecho y la contracautela.

[.]

10. Que de igual forma, la medida cautelar ordenada posee un tiempo
de efectivlidad] de 10 dias contados a partir de la orden de que trata con-
forme al parrafo 11, del referido articulo precedente [174, EEH] para entablar
demanda sobre el fondo de las pretensiones sea penal o civil, ya que de no
proceder la parte beneficiaria de la medida a demandar sobre el fondo del
derecho conculcado se impone el inmediato levantamiento de la medida
ordenalda], quedando esta sin efecto, as{ como también sin posibilidad de
una prérroga por no estar contemplada en la norma y ser contraria a la
tutela efectiva que debe mediar en proteccién de los derechos de quien sin
haber sido ofdo se le afecta con una medida que precisamente dispone de
un plazo tan leve por entender que las condiciones mismas que circunscri-
ben la solicitud de la medida conllevan a que todo cuanto sea necesario
para reconocer y tutelar los derechos del solicitante en fondo estén disponi-
bles, como para que en diez dias resulte un tribunal apoderado para instruir
sobre el particular y poderse tomar una decisién de forma definitiva.

11. Que tanto la Ley 20-00 y el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA,

establecen la necesidad de proteger con el instrumento de la contratutela,
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definida como la garantia que posee el afectado de la medida cautelar de ser
indemnizado por los dafios y perjuicios ocasionados con una medida cautelar
infundada o sin fundamento tal que conlleve el rechazo del reconocimiento
de los derechos del beneficiario de la medida, esto asf, porque con esta se logra
no solo proteger el derecho de a quien sin tener oportunidad de defenderse se
le ha impuesto una medida y que por dem4s resulto no conculcadora o infrac-
tora de los derechols] del beneficiario de la medida, proteger al demandado de
los abusos y evitar el uso irracional de estos procedimientos. Por consiguien-
te, en cumplimiento del articulo 174, literal C, imponemos la obligacién del
peticionario de constituir previa ejecucién de las medidas ordenadas la con-
signacién de la suma de trescientos mil pesos dominicanos (RD$300,000.00)
sea en la Direccién General de Impuestos Internos, Banco Agricola o Banco
de Reservas a los fines de crear un fondo para cubrir posibles indemnizaciones
por dafios y perjuicios ocasionados a Bancas Tony y Rolando Peralta con esta
medida y hasta tanto se evactie decisién con autoridad de la cosa irrevocable-
mente juzgada sobre el fondo de la contestacién o en su defecto obtener un
contrato de fianza por esta cantidad a través de una compafifa aseguradolral,
que adem4s depositard en el tribunal la prueba de cumplimiento de esta de-

cisién, so pena de nulidad por incumplimiento de las medidas ordenadas.*

C. Medida en frontera — Obligacion de la Direccion General de
Aduanas — Violacion de la ley

La Suprema Corte de Justicia ha juzgado que en ocasién de una
medida en frontera practicada por la Direcciéon General de Aduanas a
prop6sito de la violacién al derecho sobre una marca, esta debe limitar-
se, de conformidad con el art. 174, parrafo I, numeral 4, literales a y b,
de la Ley 20-00, a comunicar al titular del derecho la informacién refe-
rente a las partes envueltas en la importacién de la mercaderia ilicita y

32 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil No. 366-2017-SADM-00098, expediente civil
No. 366-2017-EADM-00038, de fecha 9/10/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente)
c. Rolando Antonio Peralta Ferndndez y Bancas Tony (requeridos).
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la cantidad de esta y al Ministerio Pdblico la retencién de la mercancia
«para los fines correspondientes». La no comunicacién al Ministerio
Pudblico y la entrega de una muestra de la mercancia incautada al ti-
tular de la marca —sin mediar un auxilio judicial previo— para que este
determinara si se trata de mercancias falsificadas de su marca y en caso
afirmativo procediera a iniciar las acciones de lugar dentro del plazo
establecido por la ley, es violatoria del referido texto legal:

Considerando, que el articulo 174. 3 de la Ley No. 20-00 sobre Propie-
dad Industrial, modificado por la Ley No. 424-06 sobre la Implementacién
del Tratado de Libre Comercio, entre la Reptblica Dominicana, Centroa-
mérica y los Estados Unidos de América (DrR-CAFTA), establece lo siguiente:
«Medidas Conservatorias. Cuando las autoridades aduaneras competentes
tengan suficientes motivos para considerar que mercancia importada, ex-
portada o en transito, sea sospechosa de infringir un derecho de marca de
fabrica, deberan actuar de oficio sin requerir solicitud formal por parte de
un privado o del titular del derecho, y retener el despacho de las mercan-
cfas, sea porque aluden directamente a tales motivos o bien, porque pueden
generar confusién en el piblico consumidor»;

Considerando, que el articulo 174. 4 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, modificado por la Ley No. 424-06 sobre la Implementacién del Tra-
tado de Libre Comercio, entre la Reptblica Dominicana, Centroamérica y los
Estados Unidos de América (Dr-caFTA), establece lo siguiente: «Cuando se ha
determinado que las mercancias son falsificadas, las autoridades de aduanas
deberan, en un plazo no mayor de cinco (5) dias: a) Comunicar al titular de
derecho el nombre y direccién del consignador, el importador y el consig-
natario, as{ como la cantidad de las mercancias de que se trate, para que el
titular del derecho inicie las acciones correspondientes por la violacién de sus
derechos, establecidos en la presente ley; b) Comunicar al Ministerio Pablico
la retencién de la mercancia, por los motivos establecidos en el presente arti-
culo, para los fines correspondientes. Las autoridades de aduanas procederan
a la liberalizacién de las mercancias en los casos en que no se haya iniciado la
demanda al fondo del asunto en un plazo no mayor de diez (10) dias h4biles,

contados a partir de la comunicacién de la suspensién mediante aviso»;
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Considerando, que las medidas conservatorias, son el conjunto de me-
didas a la que la ley autoriza a recurrir para la proteccién de un derecho;
y, en virtud de lo establecido en el articulo arriba indicado, cuando las
autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para considerar que una
mercancia importada, exportada o en transito, sea sospechosa de infringir
un derecho de marca de fabrica, su facultad consiste en comunicar al titular
de derecho y al Ministerio Pablico, sobre la retencién de la mercancia para
que inicien las acciones correspondientes; y, segiin comunicacién de fecha
21 del mes de septiembre de 2011, la Direccién General de Aduanas, remite
al Licdo. Pedro Troncoso, una muestra de cartén para téner y un cartucho
para impresoras (téner) de la mercancia que fue retenida, y no comunica al
Ministerio Pablico sobre la retencién de la misma, tal y como lo establece
el articulo 174. 4 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial;

Considerando, que contrario a lo sostenido por la recurrente de que la
Corte a-qua brindé una sentencia manifiestamente infundada al considerar
que la Direccién General de Aduanas se extralimité en sus funciones; de la
ponderacién de las consideraciones adoptadas por esta, se advierte que cier-
tamente la actuacién realizada por dicha institucién no se hizo conforme a
las disposiciones de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, modifica-
do por la Ley No. 424-06, supra indicada, ya que no aplicé el procedimiento
que demanda el articulo 174 de la referida norma legal; por consiguiente, el
argumento de la querellante carece de fundamento y de base legal; en tal

sentido procede rechazarlo.”
D. Disponibilidad y condiciones para el registro de una marca

La procedencia del registro de un signo distintivo como marca se
verifica no solo cuando este no ha sido registrado o usado en el pafs
sino también cuando no designa con su nombre los productos o servi-
cios que identificard, tiene aptitud distintiva y no es confundible con

33 Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, Segunda Sala, sentencia No. 11, de fecha

24/11/2014, B.J.1248. Hewlett-Packard Development Company, L.P. (recurrente) c.
Everprint Technologies Dominicana, S.R.L., y Rafael Hilario Alvarado.
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marcas registradas previamente, cumpliendo asf las condiciones nega-
tivas previstas en los articulos 73 y 74 de la Ley 20-00:

Considerando, que la funcién principal de las marcas, reconocida de
manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la
cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satis-
face; por ello numerosos ordenamientos juridicos, como en el nuestro, han
establecido expresamente que no se dara la proteccién juridica propia de
las marcas a aquella que carezca de capacidad distintiva y disponibilidad,
para que esta tltima condicién se halle presente en la marca es necesario
que la misma no haya sido objeto de registro o no esté en uso en el pais
donde se pretende el registro, por lo que el signo escogido debe ser con-
siderado conforme a la ley apto para constituir una marca susceptible de
registro; que la corte a-qua para llegar a la conclusién de que las marcas
NOOTROPIL y NOOTROX no conducen a ningin tipo de confusién, tuvo en
cuenta primordialmente factores de caracter grafico y fonético, por lo que
determiné que escribir y pronunciar esas marcas no induciria a error al
publico consumidor, ya que permiten reconocer cada marca y distinguir
la una de la otra;

Considerando, que el signo consistente en el vocablo Nootrox satisface
las condiciones requeridas de registrabilidad, pues no designa directamente
la naturaleza del producto o el modo comiin de nombrarlo, es individuali-
zante de la mercaderfa que le concierne y distinto de otras marcas registra-
das o en proceso de registro; que cuando una marca logra este propésito, es

decir, identificar el producto de su titular consigue su finalidad.**
E. Marca evocativa — Permisibilidad

El signo que reproduzca total o parcialmente o imite un signo dis-
tintivo notorio y cuyo uso sea susceptible de causar confusién estaria

3 Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia No. 46,

de fecha 29/01/14, B.J.1238. UCB Societé Anonyme (recurrente) c. Laboratorios de
Aplicaciones Médicas, S.A. (Lam) (recurrido). Marca: Nootropil c. Nootrox.
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incurso en una de las limitaciones para el registro marcario previstas

en el art. 74 de la Ley 20-00. Esa situacién no se caracteriza cuando la

marca incorpora una particula evocativa del producto que identifica,

aun cuando esa particula forme parte de otra marca igualmente evoca-

dora del producto que nombra:

Que esta sala entiende que al escribirlas y al pronunciarlas confrontdn-
dolas desde su conjunto, las marcas CHEETOS y CHE-TOTIS no hacen incurrir
en ningin tipo de desconcierto a los terceros; que tanto el impacto visual
como auditivo de las mismas son distintos, por tanto existen suficientes
elementos diferenciadores entre ambas marcas, que les permite coexistir
en el mercado sin crear error o confusién en el pablico consumidor; por lo
que el registro de la marca de la cHE-TOTIS, no ha causado ningtn perjuicio
a los derechos adquiridos por la marca CHEETOS; que es preciso establecer
de igual forma que del estudio de los documentos depositados, se eviden-
cia que el sefior Abraham Marcelo Gonzalez, ha registrado en su pafs de
origen, México el signo distintivo ToTIs, que de los panfletos, brochures,
funditas, entre otros depositados, se constata que la denominacién TOTIS,
es utilizada en un sin nimero de productos que pertenecen a un mismo
propietario, con el Gnico fin de individualizarlos y que los consumidores re-
conozcan su marca, afiadiéndole cualquier otro calificativo o nombre para
que los ayude a especificar su contenido, como en este caso la particula
CHE que se refiere al queso; que la silaba cHE es evocativa, por lo que cual-
quier persona ya sea fisica o moral tiene derecho a evocar en sus marcas
propiedades o caracteristicas de los productos o servicios que ofrecen, pero
esto no es impedimento para que otros fabricantes evoquen en su marca
las mismas propiedades o caracteristicas de un producto que contenga ese

contenido.”

Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Cémara Civil y Comercial, Primera

Sala, sentencia de fecha 27/3/2007. Citada en Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y
Comercial, sentencia No. 54, de fecha 19/2/14, B.J.1239. Pepsico, Inc. (recurrente) c.
Abraham Marcelo Gonzélez Torres (recurrido). Marca: Cheetos c. Che-Totis.
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JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional

Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0331/17, expediente No. TC-05-
2015-0025, de fecha 20/6/17. Recurso de revisién constitucional de
amparo incoado por Sociedad General de Autores, Compositores y
Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacepom) contra la sentencia
No. 397-14-00223, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santiago Rodriguez el 18 de julio de 2014.

Suprema Corte de Justicia

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia
No. 46, de fecha 29/01/14, B.J.1238. UCB Societé Anonyme (recurrente)
c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LaM) (recurrido). Marca:
Nootropil c. Nootrox.

Suprema Corte de Justicia, Sala Penal, Segunda Sala, sentencia No. 11, de
fecha 24/11/2014, B.J.1248. Hewlett-Packard Development Company,
L.P. (recurrente) c. Everprint Technologies Dominicana, S.R.L., y Rafael
Hilario Alvarado.

Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia
2090, expediente No. 2007-1739, de fecha 30/11/2017, B.J. sin ndmero.
Luis Lizardo Pichardo y Luis Fernando Acosta Moreta (demandantes)

c. Compafifa Dominicana de Teléfonos, C. por A. (antigua Verizon
Dominicana, C. por A.) (demandada).

Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santo Domingo

Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santo Domingo, C4dmara
Civil y Comercial, Segunda Sala, sentencia de fecha 29/12/2011. Citada
en Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 9, de fecha
19/2/2014, B.J.1239. Bienvenido Rodriguez Durdn (recurrente) c. Manuel
Modesto Cabrera Salas (recurrido).
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Corte de Apelacion del Distrito Nacional

Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Camara Civil y Comercial,
Primera Sala, sentencia de fecha 27/3/2007. Citada en Suprema Corte
de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia No. 54, de fecha 19/2/14,
B.J.1239. Pepsico, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Gonzélez Torres
(recurrido). Marca: Cheetos c¢. Che-Totis.

Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Camara Civil y Comercial,
Segunda Sala, sentencia civil No. 026-03-2017-SSEN-00656, expediente
No. 026-03-11-00448, de fecha 30/10/2017. Jests Osiris Garcia Pérez
(recurrente principal) c. Victor Duran & Asociados, S.A. (viDsa) y
Victor Manuel Durdn Nufiez (recurrentes incidentales).

Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santiago

Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, Cadmara Civil
y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSEN-00091,
expedientes nims. 358-2016-ECIV-00202 y 00204, de fecha 28 febrero de
2018. Rosa Miledy Castillo de las Nueces (recurrente principal) ¢. Molina
Composicién, SRL, y Eduardo Rafael Molina (recurrente incidental y
recurrido), AYH Impresiones, Pollera Super Pérez, Paredes Optical Center,
Nelson Yunior Y.Y. Gas, S.A., Rosado Distribuidora Gréfica y Beatriz
Espinal (correcurridos).

Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, Cdmara Civil
y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 1498-2018-SSEN-00154,
expedientes niims. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, NCI
No. 358-2016-ECIV-00317 y 358-2016-ECIV-00364, de fecha 8/5/18. Hedel
José Pantaleén Cordero (recurrente) c. Jorge Miguel Canadn Gonzalez y

Loto Real del Cibao, C. por A. (recurridos).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, C4mara Civil y
Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00701,
expediente No. 034-2016-ECON-00850, NCI No. 034-2016-ECON-
00850, de fecha 21/6/2017. ecepa Dominicana (demandante) c. Club
Atlético Body Shop (demandado).
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Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y
Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 034-2017-SCON-00718,
expediente No. 034-2016-ECON-00767, NCI No. 034-2016-ECON-
00767, de fecha 21/6/17. EcepA Dominicana (demandante) c. Centro de
Medicina Avanzada Dr. Abel Gonzilez, S.A.S. (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, C4mara Civil y
Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 035-18-SCON-00293,
expediente No. 035-16-ECON-00193, de fecha 5/3/18. EGEpa Dominicana
(demandante) c. Compafifa Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL)
(demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y
Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2016-SSEN-01489, expediente
No. 38-2013-01166, de fecha 28/12/16. Félix Marfa Germén Olalla
(demandante) c. Compafifa Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL),
Mia TV, S.A. y Modesto Amado Zorilla Mercedes (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y
Comercial, Quinta Sala, sentencia civil No. 038-2017-SSEN-01346,
expediente No. 038-2016-ECON-01078. NIC No. 038-2016-ECON-
01078, de fecha 1/8/17. EGEpa Dominicana (demandante) c. Trilogy
Dominicana, S.A. (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Civil y
Comercial, Quinta Sala, sentencia No. 038-2017-SSEN-01546, expediente
No. 038-2016-ECON-00810, de fecha 6/9/17. Ecgepa Dominicana
(demandante) c. Centro de Diagnéstico, Medicina Avanzada y
Conferencias Médicas y Telemedicina (cepimaT) (demandado).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, CAmara
Civil y Comercial, Primera Sala, sentencia civil No. 365-2017-SSEN-
00410, expediente No. 365-13-02177, de fecha 5/6/2017. Shell Brands
International AG (demandante) c. Estacién de servicios Los Jazmines,
S.R.L., y Andrés Guzmén Collado (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, C4mara Civil
y Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil No. 366-2017-SADM-00098,
expediente civil No. 366-2017-EADM-00038, de fecha 9/10/2017. Loto
Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Rolando Antonio Peralta Ferndandez
y Bancas Tony (requeridos).
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Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, C4mara
Civil, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2017-SSEN-0913, expediente
No. 366-14-01718, de fecha 20/12/2017. Kelvin Alberto Inoa Abréu
(demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista, S.R.L.
(demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, C4mara Civil
y Comercial, Segunda Sala, sentencia civil No. 366-2018-SSEN-00005,
expediente No. 366-2016-ECIV-00770, NCI No. 366-2016-ECIV-00770,
de fecha 10/1/18. Raquel Arias (demandante) c. Marfa Diaz (demandada).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil
y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSEN-00527,
expediente No. 367-14-01505, de fecha 28/6/2017. Kelvin Alberto Inoa
Abréu (demandante) c. Franklin Liriano Ortega y Restaurant Alta Vista,
S.R.L. (demandados).

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara
Civil y Comercial, Tercera Sala, sentencia civil No. 367-2017-SSEN-
00795, expediente No. 367-2017-ECIV-00045, de fecha 19/9/17. EGEpA

Dominicana (demandante) c. Star Cable (demandada).
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