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Resumen

El articulo hace un recuento histérico de la legislacion relacionada
con la propiedad intelectual en la Republica Dominicana con anteriori-
dad al siglo xx, durante el siglo xx y cémo se ha actualizado la misma en
el transcurso del siglo xx1. Especificamente, trata de cémo el aAppic tuvo
como consecuencia la promulgacién de las Leyes nimeros 20-00 sobre
propiedad industrial y 65-00 sobre derecho de autor. Y cémo el apric,
junto con la ratificacién del Tratado de Libre Comercio entre la Repu-
blica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DrR-carTa), ha
sido decisivo en la modernizacién de la legislacion de la materia. Trata
igualmente sobre la situacion actual de la propiedad intelectual en el
pais, en lo que se refiere a la aplicacién de la legislacion existente tanto
por las autoridades gubernamentales como por los tribunales de justicia.
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Abstract

The article is a historical account of intellectual property legisla-
tion in the Dominican Republic prior to the 20th century, as well as its
evolution during the 20th century and the updates undergone during
the 21st century. Specifically, the article explains how Law Number
20-00 on Industrial Property and Law Number 65-00 on Copyright
were the result of the adoption of the TrRirs Agreement, as well as
how the TrIPs Agreement, along with the ratification of the DR-cAFTA
(Dominican Republic-Central America Fra) have been decisive in
the modernization of Dominican intellectual property legislation. The
article addresses the current situation of intellectual property in the
country, both in the application of the legislation by the governmental
authorities as well as by the courts.
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1. INTRODUCCION

La Republica Dominicana ha sido un pais que tradicionalmente ha
estado al frente de la comunidad internacional en cuanto a la legisla-
cion en defensa de los derechos de la propiedad intelectual. Nuestra
Constitucién contempla la proteccién de la misma desde 1854.! En el
siglo xx ya contdbamos con leyes que protegian las patentes de inven-

U Articulo 8, numeral 17, Constitucién de la Reptblica Dominicana del 23 de diciembre
de 1854: «La Constitucién garantiza y asegura los derechos naturales y civiles de libertad,
de igualdad, seguridad y propiedad de los dominicanos [...]».
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cion, las marcas y otros signos distintivos, asi como el derecho de autor,
amén de que éramos parte de algunos de los acuerdos mds importantes
sobre la materia.’

?Tratado sobre Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales y Marcas de Fabrica
y de Comercio del 27 de enero de 1902, ratificado mediante Resolucién congresual
No. 4708 del 21 de junio de 1906, G.O. 1701 del 7 de julio de 1906. Tratado para la
Proteccién de Obras Artisticas y Literarias convenido en México en 1902, ratificado
mediante Resolucién congresual No. 4811 del 15 de junio de 1907, G.O. 1828 del 5 de
octubre de 1907. Convenio de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial del
afio 1883, ratificado en la Reptblica Dominicana mediante Resolucién congresual No.
912 de fecha 4 de mayo de 1928, G.O. 3975 del 24 de mayo de 1928. Convencién sobre
Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Industriales del 20 de agosto de 1910, ratificada
mediante Resolucién congresual No. 5068 de fecha 18 de abril de 1912, G.O. 2294 del 8
de mayo de 1912. Convencién sobre Marcas de Fabrica y de Comercio del 20 de agosto de
1910, ratificada mediante Resolucién congresual No. 5102 del 18 de abril de 1912, G.O.
2305 del 15 de junio de 1912. Convencién sobre Patentes de Invencién, Dibujos y Marcas
del 20 de agosto de 1910, ratificada mediante Resolucién congresual No. 5101 de fecha
18 de abril de 1912, G.O. 2305 del 15 de junio de 1912. Convencién sobre la Propiedad
Literaria y Artistica del 11 de agosto de 1910, ratificada mediante Ley No. 5099 de fecha
18 de abril de 1912, G.O. No. 2103 del 8 de junio de 1912. Convencién Internacional
para la Proteccién de Marcas de Fabrica, Comercio y Agricultura y Nombres Comerciales,
ratificada mediante Resolucién congresual No. 276 del 20 de noviembre de 1925, G.O.
3705 del 5 de diciembre de 1925. Convenio de La Haya concerniente al Depésito de
Disefios o Modelos Industriales del 6 de noviembre de 1925, ratificado mediante
Resolucién congresual No. 909 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3967 de 1928. Arreglo de
Madrid concerniente a la Represién de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engafiosas
en los Productos del 14 de abril de 1891, ratificado mediante Resolucién congresual No.
910 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3972 del 24 de mayo de 1928. Convenio de Madrid sobre
la Proteccién Internacional de las Marcas de Fabrica y de Comercio, ratificado mediante
Resolucién congresual No. 913 del 4 de mayo de 1928, G.O. 3972 del 24 de mayo de 1928.
Convencién Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Cientificas y
Artisticas del 22 de junio de 1946, ratificada mediante Resolucién congresual No. 1329 del
13 de enero de 1947, G.O. 6572 del 23 de enero de 1947. Convencién de Roma sobre la
Proteccion de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los
Organismos de Radiodifusién del 26 de octubre de 1961, ratificada mediante Resolucién
congresual No. 654 del 5 de septiembre de 1977, G.O. 9446 del 25 de septiembre de 1977.
Convencién Universal sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952, revisada
en Parfs el 24 de julio de 1971, ratificada mediante Resolucién congresual No. 40 del 16
de octubre de 1982, G.O. 9599 del 1 de noviembre de 1982. Convenio de Berna para la
Proteccién de Obras Literarias y Artisticas, suscrito el 2 de octubre de 1979 en Ginebra,
ratificado mediante Resolucién congresual No. 69-97 del 12 de mayo de 1997, G.O. 9954
del 15 de mayo de 1997.
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11. LEGISLACION NACIONAL
1. Siglo xx

La Ley No. 4994 de 1911° sobre Patentes de Invencion fue una
ley de avanzada. Contemplaba la proteccion de todos los inventos en
todos los géneros de la industria, incluyendo la proteccién de produc-
tos farmacéuticos, que en algunas legislaciones se encontraba excluida.
Dicha ley otorgaba la proteccién del Estado y el derecho de explo-
tacién exclusiva del invento. Contemplaba también la proteccién de
los descubrimientos, a los que otorgaba la misma proteccién que a las
invenciones. Las patentes tenfan una duracién mdxima de 15 afios, a
partir del momento de su expedicién.

Es interesante notar que bajo la Ley No. 4994 las patentes se expe-
dian sin haber sido sometidas a examen para determinar si cumplian
con los requisitos de patentabilidad. Eran expedidas, como decia la
ley, a riesgo y peligro del solicitante.* Tanto los dominicanos como los
extranjeros podian disfrutar de las mismas, pues la ley no discriminaba
por nacionalidad. Dicha ley, igualmente, contemplaba la posibilidad
de patentes de confirmacién,’ o sea, la proteccién de invenciones ya
patentadas en el extranjero, lo que no es posible hoy en dia.

La Ley No. 4994 exigia que, a cambio de conceder al apatentado
la exclusividad de explotacion de su invento, este debia explotarlo, a
fin de que la sociedad pudiera disfrutar del mismo (este es uno de los
elementos esenciales para la concesién de patentes). De no explotar
su invento, el apatentado podia perder sus derechos de patente. Igual-

’Ley 4994 sobre Patentes de Invencién de fecha 26 de abril de 1911, G.O. 2194 del 24 de
mayo de 1911.

*Articulo 9, Ley 4994: «Las patentes serdn expedidas a riesgo y peligro del solicitante y sin
garantia de la realidad, de la novedad o del mérito de la invencién, ni de la fidelidad o de
la exactitud de la descripcién».

> Articulo 17, Ley 4994: «El autor de la invencién o un descubrimiento ya apatentado en
el extranjero, podra obtener una patente en la Republica: pero la duracién de esta patente
no podra exceder a la de las patentes tomadas en el extranjero».
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mente, podia solicitarse la nulidad de las patentes que no cumplieren
con los requisitos establecidos por la ley. La ley sancionaba la falsifica-
cién, entendida como todo atentado contra los derechos de los apaten-
tados, sea a través de la fabricacion de productos o por la utilizacién o
empleo de los medios protegidos por la misma. También establecia la
posibilidad de confiscar los objetos falsificados y otorgar al apatentado
las indemnizaciones de lugar. Incluso contemplaba la publicacién de la
sentencia que interviniera en casos de falsificacién.

Por su parte, y aun antes de esta ley de patentes, existié la Ley No.
4763 de 1907 sobre Marcas de Fébrica,® que otorgé la posibilidad a
todo industrial o comerciante de distinguir sus productos o mercan-
cias, mediante la utilizacién de marcas. Luego intervino la Ley No.
1450 de 1937, de Registro de Marcas de Fdbricas y Nombres Comer-
ciales e Industriales,” que derogé la anterior, la cual amparaba articulos
o mercancias, con la finalidad de distinguir unos de otros. Esta nueva
ley abarcaba la proteccién de marcas de fabrica y marcas de comercio,
asi como de nombres comerciales, para distinguir los establecimientos
unos de otros.

A diferencia del caso de las patentes, el secretario de Estado de In-
dustria y Comercio (ahora ministro de Industria y Comercio) era el en-
cargado de recibir las solicitudes, y, por igual se encargaba de examinar
las mismas y determinar si otorgaba o no los registros, los cuales eran
declarativos de propiedad y garantizaban al interesado la exclusividad
en el uso de esa marca o nombre por el tiempo igual al periodo para
el cual fueron efectuados. Estos registros se hacian por hasta 20 afios y
también, a diferencia de las patentes, podian ser objeto de renovacion.®

%Ley 4763 sobre Marcas de Fabrica del 16 de mayo de 1907, G.O. 1791 del 29 de mayo de
1907. Modificada por la Ley 5140 de 1912, G.O. 2316 del 24 de julio de 1912.

"Ley No. 1450 de 1937, de Registro de Marcas de Fébricas y Nombres Comerciales e
Industriales, del 30 de diciembre de 1937, G.O. 5113 del 4 de enero de 1938.

8 Articulo 7, Ley 1450: «El registro de una marca de fabrica o de comercio o de un nombre
de establecimiento comercial o industrial, efectuado en la forma prescrita por el articulo
anterior, es declarativo de propiedad y garantiza al interesado la exclusividad en el uso de
esa marca o nombre por un tiempo igual al periodo para el cual fue efectuado, sin perjuicio
de las renovaciones por igual o mayor periodo de que pudiera ser objeto ese registro».
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Las marcas de fabrica o de comercio se registraban bajo la clasifica-
cion del producto o mercancia que las amparase. La ley contemplaba
70 categorias, que se diferenciaban de las que prevalecen hoy en virtud
del Arreglo de Niza.’

La accién judicial con motivo de la violacién de esta ley debia ser
iniciada por el procurador fiscal del Distrito Judicial en que se hubiese
cometido el o los hechos que constituian la violacion, de oficio o a
diligencia de parte interesada. La ley por igual contemplaba la confis-
cacion y destruccion de los articulos con marcas falsificadas o imitadas
y el pago de multas.

En el 4mbito del derecho de autor, la primera ley sobre la mate-
ria es la Ley No. 5393 de 1914, sobre Registro y Proteccién de Obras
Literarias y Artisticas.!® Luego interviene la Ley No. 1381 de 1947,
mediante la cual se crea la primera oficina dedicada a la proteccién
del derecho de autor. En 1986, interviene la Ley No. 32-86 sobre De-
recho de Autor, la cual «en la época que fue promulgada, constituyd
un instrumento juridico moderno y eficaz para la proteccion de todas
las obras comprendidas bajo el derecho autoral».!! El Reglamento de
Aplicacién de esta ley otorgé a la Oficina Nacional de Derecho de
Autor (oNDA) funciones registrales y de supervision de las sociedades
de gestién colectiva.

Las Leyes nimeros 4994 de 1911 sobre Patentes de Invencion,
1450 de 1937 de Registro de Marcas de Fabricas y Nombres Comer-
ciales e Industriales y 32-86 de 1986 sobre Derecho de Autor, perma-
necieron en vigencia en la Reptblica Dominicana hasta el afio 2000,
fecha a partir de la cual entran en vigor nuevas leyes, que surgen

% Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957.

1% Antes de esto existia el Reglamento No. 5027 del 5 de agosto de 1911, G.O. 2217 del 12
de agosto de 1911. Reconocia el derecho de propiedad sobre una obra artistica o literaria
cuyo autor o causahabiente perteneciese a un pafs signatario del Tratado para la Proteccién
de Obras Artisticas y Literarias, convenido en México en 1902 vy ratificado en la Reptblica
Dominicana mediante Resolucién congresual No. 4811, G.O. 1828 del 5 de octubre de 1907.
Ley No. 32-86 sobre Derecho de Autor del 4 de julio de 1986, G.O. 9689 del 1 de
enero de 1986.
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como consecuencia de las obligaciones del pais producto de la sus-
cripcién y ratificacién por la Repiblica Dominicana del Acuerdo de
la Organizacién Mundial del Comercio (omc) sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(appIC).!?

La suscripcién y ratificacion del Acuerdo sobre los Appic por parte
de la Republica Dominicana constituye un salto cualitativo en la pro-
teccion de la propiedad intelectual en el pafs. El mismo promovié la
armonizacién de muchos principios de propiedad intelectual a nivel
internacional e hizo que la Republica Dominicana se pusiera a tono
con los mismos.

2. Siglo xx1

Como producto de la ratificacién del Acuerdo sobre los apric, la
Reptblica Dominicana promulgé las Leyes nimeros 20-00 sobre Pro-
piedad Industrial®® y 65-00 sobre Derecho de Autor.'

Estas dos leyes permitieron que la Repiblica Dominicana entrara al
siglo xx1 con leyes modernas en temas de propiedad intelectual.

La Ley No. 20-00 introduce novedades en todos los campos. La
primera gran novedad es que crea la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial (oNnAPI), que en lo adelante se encargara de la concesién,
mantenimiento y vigencia de las patentes de invencién, modelos de
utilidad, disefios industriales y signos distintivos. A pesar de que esta
oficina se encuentra adscrita al Ministerio de Industria y Comercio
(Mmi1c), tiene independencia técnica y patrimonio propio.

2 Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organizaciéon Mundial del
Comercio (omc), firmado en la Conferencia Ministerial de Marrakech, Marruecos, el 15
de abril de 1994, ratificado mediante Resolucién congresual No. 2-95 del 20 de enero de
1995. G.O. 9899 del 25 de enero de 1995.

B Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial del 8 de mayo de 2000, G.O. 10044 del 10 de
mayo de 2000.

4 Ley 65-00 sobre Derecho de Autor del 21 de agosto de 2000, G.O. 10056 del 24 de
agosto de 2000.
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Asimismo, establece la necesidad del examen de fondo como re-
quisito para la concesién de patentes y que la duracién de las mismas
sera de 20 afios a partir de su solicitud, lo que constituye el periodo de
proteccion de patentes en la mayoria de los paises, y por ende, sirve
para armonizar el periodo de proteccién. Introduce la posibilidad de
concesién de licencias voluntarias asi como de licencias obligatorias,
en diversos casos, incluyendo aquellos en los que el titular no explote
la invencién, incurra en précticas anticompetitivas o bien sea por la
existencia de un interés publico. Claro estd, en todos estos casos, debe-
rd mediar el pago de una regalia al titular de la patente.

En materia de marcas, la Ley No. 20-00 introduce el registro de mar-
cas de servicio, colectivas y de certificacién. Estos registros de marcas se-
ran ahora constitutivos de derecho, y no declarativos, como lo eran antes.
Reconoce el registro de las denominaciones de origen y las indicaciones
geograficas. De suma importancia es el reconocimiento de la clasificaciéon
internacional de productos y servicios para el registro de marcas estableci-
da en el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones,
lo que uniformiza el sistema de registro de marcas de la Reptblica Domi-
nicana con el existente en los demds pafses miembros de la omc.

Por su parte, la Ley No. 65-00 introduce elementos que han surgi-
do con motivo de los nuevos avances tecnolégicos y fortalece la pro-
teccién otorgada a programas de computadoras y obras audiovisuales,
entre otras. La ley al mismo tiempo amplia las disposiciones que se
relacionan con los contratos de edicién de obras, asi como los de trans-
mision o cesion. Se establece el derecho de persecucién o droit de suite
y penaliza la transmision via satélite de los contenidos no autorizados

5 Articulo 78, Ley 65-00: «[...] Parrafo: En caso de reventa de una obra pictdrica,
escultérica o de artes plasticas en general, efectuado en publica subasta, exhibicién
o por intermedio de un negociante profesional, el autor y, a su muerte, los herederos o
causahabientes, por el periodo de proteccién de las obras reconocido en esta ley, gozan del
derecho inalienable de percibir del vendedor un porcentaje del precio de reventa que, en
ningdn caso, serd menor del dos por ciento (2%) del precio de reventa. La recaudacién
y distribucién de esa remuneracién estard confiada a una sociedad de gestién colectiva
constituida y autorizada conforme a las disposiciones de esta ley».
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o desprovistos de autorizacién. Se elimina la exigencia de la prestacion
de la fianza que se exigia al extranjero transetnte,'® y de esa manera se
equipara totalmente al nacional con el extranjero para fines de la de-
fensa de sus derechos autorales. Se le otorgan a la oNDA las facultades
de aplicacién de la ley, asi como poder de vigilancia e inspeccién en
todas las dreas y obras protegidas por el derecho de autor. El Registro
de Derecho de Autor quedé confiado a esta oficina,!’ la cual se encuen-
tra adscrita al Ministerio de Cultura, aunque tiene autonomia técnica,
funcional, administrativa, asi como su propio presupuesto.

Con motivo de la suscripcidn y ratificacién por parte de la Republica
Dominicana del Tratado de Libre Comercio entre la Republica Domini-
cana, Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA,'® y
su entrada en vigencia el 1 de marzo de 2007, la Reptiblica Dominicana
de nuevo se vio en la necesidad de adaptar su legislacion local.

Con tal motivo, se promulgé la Ley No. 424-06'° del 20 de noviem-
bre de 2006, modificada a su vez por las Leyes nimeros 493-06%° del 22
de diciembre de 2006 y 2-07%! del 8 de enero de 2007.

Estas leyes introducen ciertas novedades en el 4mbito de la propiedad
intelectual, entre las cuales podemos citar la ratificaciéon del Convenio
Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales, mejor co-
nocido como urov,* del 2 de diciembre de 1961. En materia de patentes

16 Articulo 184, Ley 65-00: «El demandante extranjero transetinte no estard obligado
a prestar la fianza judicatum solvi establecida en el Articulo 16 del Cédigo Civil de la
Republica Dominicana y Articulos 166 y 167 del Cédigo de Procedimiento Civil».
"Decreto 362-01 del 14 de marzo de 2001, que establece el Reglamento de Aplicacién de
la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, G. O. 10076 del 14 de marzo de 2001.

18 Fue suscrito en fecha 5 de agosto de 2004 y ratificado mediante Resolucién congresual
No. 357-05 del 6 de septiembre de 2005, G.O. 10336 del 13 de septiembre de 2005.
YLey 424-06 de Implementacién del pr-carra del 20 de noviembre de 2006, G.O. 10393
del 22 de noviembre de 2006.

©Ley 493-06 que modifica la Ley 424-06 del 22 de diciembre de 2006, G.O. 10399 del 28
de diciembre de 2006.

MLey 2-07 que modifica la Ley 65-00 modificada por la Ley 424-06, del 8 de enero de 2007,
G.0O. 10405 del 10 de enero de 2007.

22 Ratificado mediante Resolucién congresual No. 438-06 del 5 de diciembre de 2006, G.O.
10396 del 6 de diciembre de 2006.
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de invencidn, se ratifica el Tratado de Cooperacion en materia de Paten-
tes (pct),” del 19 de junio de 1970, el cual prevé la posibilidad de coo-
peracion internacional en la busqueda, solicitud y obtencién de patentes
de invencion. Se consagra el plazo de compensacién de la patente, para
los casos en los cuales haya existido una demora en el otorgamiento de la
misma imputable a las autoridades de la oNaP1 0 un retraso en el otorga-
miento del registro sanitario por parte del Ministerio de Salud Puablica y
Asistencia Social (mispas). Se introduce, por igual, la posibilidad de esta-
blecer un vinculo entre la patente de invencién y el registro sanitario de
un producto, lo que se denomina en inglés como el linkage, o vinculo en
espafiol. Aunque ya el Acuerdo sobre los appic inclufa la proteccién de
los datos de prueba, no es sino hasta la aprobacién del pr-caFra cuando
se introducen disposiciones especificas que posibilitan la proteccién de
los datos de prueba en materia farmacéutica por cinco afios y en materia
agricola por 10 afios. Tanto el vinculo entre la patente vy el registro sani-
tario como la proteccién a datos de prueba para productos farmacéuticos
son administrados por el mispas. La proteccién de datos para productos
agricolas es administrada por el Ministerio de Agricultura.

En lo que se refiere a las marcas, se ratifica el Tratado sobre el De-
recho de Marcas (TLT),* lo que implicard que la renovacién de las
marcas ya serd posible sin necesidad de hacer una demostracién de uso,
como exigia la Ley No. 20-00. Se introduce la posibilidad de proteger
marcas tridimensionales y algunas no tradicionales, como las marcas
olfativas y las marcas sonoras.

En lo relativo al derecho de autor, primeramente se extiende la
proteccion de 50 a 70 afios de los derechos patrimoniales del autor
durante su vida y la de su cényuge, herederos y causahabientes a partir
de la muerte del autor. Por igual se extiende el plazo para la proteccién
de las obras colectivas, para las fotografias, asi como para los artistas,

B Ratificado mediante Resolucién congresual No. 349-06 del 18 de agosto de 2006, G.O.
10386 del 20 de septiembre de 2006.

% Ratificado mediante Resolucién congresual No. 40-10 del 25 de febrero de 2010, G.O.
10566 de 2010.
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intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. Amplia los
derechos patrimoniales de los autores de obras cientificas, literarias o
artisticas y de sus causahabientes al contemplar que estos derechos in-
cluyen «][...] la puesta a disposicién al pablico de las obras, de tal forma
que los miembros del puiblico puedan acceder a dichas obras en el lugar
y en el momento de su preferencia [...]».”> De manera explicita se con-
templa dentro de los derechos patrimoniales la puesta a disposicion de
la obra de forma interactiva como una modalidad de comunicacién
publica. En consonancia con esto, por igual se modifican «[...] disposi-
ciones referidas a medidas de autotutela, valorandose asf la incidencia
de los avances tecnoldgicos en el derecho de autor».?

En cuanto al aspecto procesal, se puede entender como un retroceso
la eliminacién de la accién penal en materia de patentes. En paises
como la Republica Dominicana en que las decisiones judiciales tardan
aflos en convertirse en definitivas, y donde las indemnizaciones otor-
gadas son casi siempre pirricas, la eliminacion de la accién penal es un
duro golpe a la protecciéon de los derechos de los apatentados.?” En lo
adelante, solo serd posible accionar civilmente contra la persona que
violente los derechos del apatentado. No asf para marcas de fabrica y
para derecho de autor, a cuyos violadores atin es posible someter tanto
por la via penal como por la via civil.

Sin embargo, se amplian las funciones de la Direccién General de
Aduanas (DGA) para la investigacion, retencién y confiscacion de pro-
ductos marcarios y derecho de autor, de lo que resulté la creacion del
Departamento de Propiedad Intelectual de la pca. A partir de los mismos,
esta puede actuar de oficio, sin necesidad de requerimiento de particular.

5 Articulo 35, Ley 424-06, que modifica el articulo 19 de la Ley 65-00.

% Espinal, Edwin, «Derecho de autor y brR-carTa», Listin Diario, 16 de septiembre de 2007.
2T Articulo 34, Ley 424-06: «Se modifica el Articulo 32 de la Ley 76-02, que instituye el
Cédigo Procesal Penal, para que en lo adelante diga lo siguiente: “Articulo 32. Accién
privada. Son sélo perseguibles por accién privada los hechos punibles siguientes: [...] 3.
Violacién de la propiedad industrial, con excepcién de los relativo a las violaciones al
derecho de marcas, que podran ser perseguibles por accién privada o por accién pablica”».
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En lo que se refiere a la oNDA, se amplian sus funciones y en lo ade-
lante podr4 iniciar de oficio procedimientos de cierre temporal o per-
manente de establecimientos que transmitan sefiales de radiodifusion
o cable no autorizadas, entre otras.”® Igualmente, se amplian las penas
y sanciones en materia de derecho de autor.

Finalmente, se establece la Ley No. 53-07 sobre Crimenes y Delitos
de Alta Tecnologia,” la cual contiene disposiciones que se refieren a la
comisién de delitos relacionados con la propiedad intelectual .*®

III. LA ADMINISTRACION Y EL PODER JUDICIAL, SU PAPEL EN LA
APLICACION DE LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como es bien sabido, no basta la existencia de la ley. Es menester
que esta sea correctamente aplicada por la autoridad administrativa y
de igual manera interpretada por el Poder Judicial.

1. ONAPI

En el caso de la propiedad industrial le ha correspondido a la onarr
llevar la vanguardia de la aplicacién de la Ley No. 20-00 y sus modifi-
caciones. Es menester reconocer que esta oficina, a pesar de haber sido
creada en el afio 2000, no fue sino hasta el afio 2004°' cuando verdade-
ramente empezé a funcionar de manera regular, por lo menos en el drea
de patentes. A diez afios de estar en plena operacion, atin hoy persiste
un retraso significativo en la expedicién de patentes de invencién. En
materia de signos distintivos, y sobre todo, en el caso de los nombres

% Articulo 47, Ley 424-06, que modifica el articulo 132 de la Ley 65-00.

¥ Ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia del 23 de marzo de 2007, G.O.
10416 del 23 de abril de 2007.

9 Articulo 25, Ley 53-07, del 23 de abril de 2007, G.O. 10416 del 9 de mayo de 2007.

31 Las dos primeras patentes otorgadas luego de la Ley 20-00 fueron publicadas en el Boletin
Oficial de la onapr del 30 de noviembre de 2003 (El Nacional, de fecha 30 de noviembre
de 2013) y se trata de solicitudes concedidas conforme a la Ley 4994. La primera patente
concedida conforme a la Ley 20-00 fue publicada en el Boletin Oficial de la onar1 del 15
de octubre de 2006 (El Nacional, 15 de octubre de 2006).
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comerciales, la situacién es diferente. Los signos distintivos se expiden
con relativa celeridad.

Las decisiones administrativas en reclamo a decisiones de la propia
Administracién o para atacar una solicitud o registro de un tercero, no
son expedidas con la rapidez que se deseara, pero mds significativo que
estos retrasos, es que la fundamentacién juridica resulta en ocasiones
inadecuada o insuficiente.

2. ONDA

La oNDA, entidad que administra los derechos de autor, a pesar de que
fue creada en el afio 1986, no fue sino hasta el afio 1993 cuando empezd
a funcionar, y esto debido sobre todo a la presién que se sentia de las
entidades de retransmisién por cable y de peliculas extranjeras. Ahora
bien, es a partir del afio 2000 cuando se le otorga a la onDA la facultad de
vigilancia y supervision de todas las dreas del derecho de autor.

No obstante haberse formado y haber estado la oNDA en funciona-
miento antes que la oNAPI, hay que reconocer que la ONDA se ha que-
dado un tanto rezagada en temas de institucionalizacién, capacitacion
y seguimiento de sus funciones. Hoy en dia, deja mucho que desear el
procedimiento para la expedicién de los certificados de registros au-
torales. Asimismo, se impone que con la nueva Ley de Cine’? exista
mayor agilidad para el registro de guiones y derechos patrimoniales
sobre peliculas, entre otros.

3. MISPAS
El Mmisras, por su parte, se encuentra aplicando las disposiciones

de la Ley No. 424-06, modificadas, que se refieren al vinculo entre la
patente y el registro sanitario asi como a la proteccion de datos.

2 Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematogréfica en la Republica
Dominicana, de fecha 29 de julio de 2010, G.O. 10580 del 10 de agosto de 2010 vy sus

modificaciones.
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4. Ministerio de Agricultura

No podemos decir lo mismo del Ministerio de Agricultura, que ain
a la fecha no ha empezado la aplicacién del urov para la proteccion de
las obtenciones vegetales, por la falta del reglamento de aplicacién del
mismo; esto a ocho afios de su ratificacion en el pafs.

5. DGA

La DGA, por su parte, y a pesar de la escasez de personal y otras limi-
taciones, realiza esfuerzos por cumplir con las funciones que le otorga
la ley, dando aviso a titulares de marcas cuando entiende que hay mer-
cancfa falsificada.

6. Poder Judicial

En cuanto a la aplicacién de la legislaciéon por parte de los tribu-
nales de justicia, podemos sefialar que, en general, la jurisprudencia es
escasa, debido sobre todo a que pocos casos llegan hasta los tribunales,
y los que lo hacen, tardan afios en contar con una decisién definitiva.
Ademads, ahora se agrega un nuevo ingrediente: no hay acuerdo sobre
cudl es el tribunal competente para conocer los casos relacionados con
la propiedad industrial. La Ley No. 20-00 establecié una competencia
especial para los casos litigiosos entre particulares, para los cuales seria
competente la Corte de Apelacion del departamento judicial corres-
pondiente al lugar donde esté ubicada la oNaPI, en sus atribuciones
civiles y comerciales,” mientras que estaba vigente la Ley No. 1494 de
1947°* que establece la competencia de los tribunales contencioso-ad-
ministrativos para dilucidar los conflictos entre la Administracion y el
administrado (a diferencia de un litigio entre dos particulares). Recien-

3 Articulo 157, Ley 20-00.
M Ley 1494, del 2 de agosto de 1947, que instituye la jurisdiccién contencioso-
administrativa, G.O. 6673, 9/8/1947.
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temente, ha intervenido una sentencia dictada en enero de 2014 por la
Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién
del Distrito Nacional, la cual sostiene que la Constitucién dominicana
de 2010 derogé la competencia otorgada a las cortes de apelacion por
la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, y por tanto declina de ofi-
cio al Tribunal Superior Administrativo (Tsa) los litigios de propiedad
industrial que implican controversias entre dos particulares.”

En lo que se refiere a patentes de invencién tenemos una decision
del 31 de julio de 2013, de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de
Justicia, en un caso de violacién de patente de invencién.*® Uno de los
considerandos de dicha sentencia sefiala lo siguiente:

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto
que la Corte a-qua, para tomar su decision lo hizo en base a comproba-
ciones fijadas por el Juez de primer grado, en los hechos acreditados en la
misma, las declaraciones vy las piezas que figuran en el expediente, pudien-
do establecer a todas luces el uso indebido de la sustancia o agente activo
Sildenafil, a través de la comercializacién del producto EREC-F, por no ser
Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S. A. (Lam) (ahora recurrentes), los
beneficiarios de la patente que ampara dicho componente, sino por contra-
rio la empresa Pfizer, Inc.; por lo que, contrariamente a lo sostenido por los
recurrentes, en cuanto a la atencién de la falta en la decisién impugnada,

la Corte a-qua actué en apego a ley y el debido proceso |[...]

Como se ve en el anterior considerando, esta sentencia marca un
importante precedente al reafirmar los principios generales estableci-
dos en la Ley No. 20-00 y establecer que todo aquel que no sea el
propietario de una patente y desee comercializar el producto protegido

% Corte de Apelacion del Distrito Nacional, Primera Sala, Cdmara Civil y Comercial,
19/1/2014, No. 055-2014, sin imprimir.

% Suprema Corte de Justicia, Salas Reunidas, sentencia No. 68 de fecha 31/7/2013.
Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios Aplicaciones Médicas, S.A. (LaM) y compartes
(recurrida) [en linea], <http://www.suprema.gov.do/documentos/PDF/fallos/Laboratorios_

de_Aplicaciones_Medicas__S.A._%28LAM%29_y_Comp.pdf >. [Consulta: 5/3/2014].
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mediante la misma debe negociar los derechos econémicos con el ti-
tular de la misma.

No obstante lo anterior, a pesar del importante precedente aqui
establecido, el cual servira seguramente para futuros casos, en este caso
no tendra repercusiones inmediatas ya que esta sentencia fue otorgada
10 afios después de entablada la demanda, y cuatro afios con posterio-
ridad a la expiracion de la patente que le dio origen.

En materia de derecho de autor, por su parte, tenemos una senten-
cia que trata sobre el choque entre el derecho a la integridad de la obra
y el derecho de propiedad. El autor de la obra solicitaba dafios y perjui-
cios por la destruccién del soporte material de la misma. La Suprema
Corte de Justicia sefial6 lo siguiente:

Considerando: [...] en la especie, hay una confluencia de derechos, entre
el derecho moral del autor y el del propietario del soporte material en que
se plasm¢ la obra, ambos consignados en la Constitucién, lo que repre-
senta un verdadero conflicto entre el interés legitimo del autor a preservar
su obra y el interés del propietario de ejercer las prerrogativas propias del
derecho de propiedad del que es titular; que, por lo sefialado m4s arriba,
resulta evidente que el ejercicio del derecho a la integridad no es absoluto
sino esta delimitado a que se ocasione un perjuicio a la honra del creador
o se lesione su reputacién artistica; que, asf las cosas, para determinar si se
ha violentado o no el derecho moral a la integridad de la obra corresponde
al tribunal apoderado comprobar no sélo la modificacién, transformacién
o destruccion de la obra artistica sino también que esa accién afecté ne-
gativamente la reputacion del creador de la obra o dafié su imagen ante
la opinién publica; que, en el presente caso, el autor de la referida obra
pléstica no ha demostrado en qué forma la destruccién de su creacién ha
constituido una ofensa o agravio a su fama.

Considerando: [...] que aunque los derechos morales de los autores confi-
guran privilegios de cardcter «inalienable, imprescriptible e irrenunciable»,
en nuestro sistema juridico el derecho de propiedad se impone, gracias al
reconocimiento de un poder de disponibilidad total y absoluto sobre el

bien, sobre el derecho moral del autor, cediendo éste su lugar ante el legiti-
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mo nacimiento del derecho de propiedad, cuando sea necesario a los fines
de una normal realizacién de los intereses que tipicamente son protegidos
por dicho derecho, tal como el de evitar el deterioro del inmueble que se
produce a consecuencia de las inclemencias climadticas y del paso del tiem-

po, como acontecid en la especie.””

En ese caso, la Suprema Corte se inclind por decidir que cuando
existe un conflicto entre el derecho de autor sobre la obra artistica y
el propietario del soporte fisico que la contiene, prevalece el derecho
de propiedad sobre la cosa material. Vale acotar que este caso se inicid
en el afio 2007 y que siete afios después no se cuenta alin con una sen-
tencia definitiva de la Suprema Corte de Justicia, ya que el mismo ha
debido ser conocido nuevamente por esta.

Otro caso que queremos mencionar es uno que se refiere a la coexis-
tencia de la accién civil con motivo de la existencia de competencia
desleal y una accién penal por infraccion a la Ley de Propiedad Indus-
trial. Se trata de una sentencia de la Segunda Sala de la Cdmara Civil y
Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional que devino
en definitiva por no interponerse recurso de casacién y en la cual se
dispuso lo siguiente:

Considerando: que la postura de este tribunal es de que no necesa-
riamente existia el vinculo entre los dos procesos que discurren parale-
lamente, sin embargo en el caso de la especie con una percepcién muy
cuidadosa la ley en cuestiéon en el dmbito del Articulo 176, consagra que
las disposiciones de este titulo podrdan aplicarse independientemente de
las disposiciones que protegen la propiedad industrial y reprimen su in-
fraccion, de lo que se trata es de descifrar que es posible ejercer la acciéon
proveniente de un acto de competencia desleal, con independencia de la
accién que se pudiera ejercer en el ambito penal, con ello lo que se sustenta

es que la competencia desleal, en la parte que implica al apoderamiento

37 Suprema Corte de Justicia, Sala Civil, sentencia No. 20, B.J. No. 1206, de fecha

11/5/2011. Loterfa Nacional c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine.
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civil, no tiene una dimensién penal y por tanto, constituye un hecho emi-
nentemente civil que nada tendrfa que ver con una impulsién en lo pro-
cesal penal, en este caso especifico lo que la parte recurrente invoca en lo
penal es la violacién a la propiedad industrial y la consiguiente represion
como infraccién por el uso indebido y sin su consentimiento de un aspecto
especifico propio de un signo distintivo, relativo a la regién geografica de
donde provienen los whiskys escoceses, se trata de un evento que podria
devenir en un ilicito de tipo penal, cuyo alcance es mds limitado que el
aspecto de la competencia desleal, y que precisamente en el dambito civil
persigue esclarecer hechos propios de esta violacién que puede perfecta-

mente ser impulsada independientemente de lo penal [...].%8

En suma, la Corte entendié que es posible llevar una accién civil
en competencia desleal al mismo tiempo que una accién penal en vio-
lacién de un signo distintivo, en este caso una indicacion geogréfica.

Hemos mencionado estos tres ejemplos de interpretacion de las le-
yes de propiedad intelectual por parte de los tribunales de la Republica
con la idea de resaltar algunos de los aportes efectuados por los mismos
en la construccién de una jurisprudencia sobre la materia.

IV. ConcLusiON

Hemos visto cémo la Repudblica Dominicana tiene varias institu-
ciones que, por separado, se encargan de administrar los temas de pro-
piedad intelectual.”” No obstante lo anterior, carecemos de un érgano
interinstitucional que coordine y dirija las politicas generales sobre la

38 Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Segunda Sala, Camara Civil y Comercial,
18/10/2007, The Scotch Whisky Association c. Vinicola del Norte, S. A., sentencia No. 562,
sin imprimir.

¥ Hay cinco instituciones que tienen responsabilidad principal de aplicar disposiciones
relacionadas con la propiedad intelectual, a saber: onaPI, ONDA, MiSPAS, DGA y el
Ministerio de Agricultura.



La propiedad intelectual del siglo XXI...

materia.** Sabemos que fue creado un Comité de Propiedad Intelectual
de la Reptblica Dominicana*! pero no se conoce si se ha reunido o se
encuentra en funcionamiento. Lo anterior es esencial para garantizar
la existencia y seguimiento a una politica pdblica de promocién a la
propiedad intelectual. Una alternativa a la creacién de este 6rgano in-
terinstitucional serfa la refundicién de las oficinas encargadas de temas
relacionados con la propiedad intelectual en una sola oficina, lo que
entendemos serfa altamente conveniente para promover la eficiencia
y la mejor utilizacion de los escasos recursos de los que dispone la Re-
ptblica Dominicana.

Otro gran desafio es el tema de la observancia de los derechos de
propiedad intelectual. Tal como sefialamos antes, los recursos admi-
nistrativos no solo son decididos con mucha demora, sino que carecen
en ocasiones de la fundamentacién técnica requerida. Por su parte,
los tribunales, tanto los administrativos, que juzgan los casos que im-
pugnan actos de la Administracién, como los del orden judicial, que
manejan litigios entre particulares, no cuentan, en sentido general, con
la especializacion necesaria, como lo reconocen tanto la ONAPI como
la omp1 en la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la Repu-
blica Dominicana 2012.# Asimismo, debido a la sobrecarga de casos
que manejan, no pueden ofrecer las decisiones en tiempos apropiados,
lo que, a veces, resulta en una especie de denegacién de justicia, por
ser una justicia tardfa.

En adicién a lo anterior, ahora se agrega la discusién sobre cudl es
el tribunal competente para conocer los conflictos relacionados con la
materia. En nuestra opinion, la Ley No. 20-00 retiene toda su vigencia

# La propia Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la Repiblica Dominicana
2012, primera edicién, marzo de 2013, elaborada por la Oficina Nacional de la Propiedad
Intelectual (oNnar1) en colaboracién con la Organizaciéon Mundial del Comercio (omc),
asf lo reconoce.

# Creado mediante Resolucién de la Direccién de Comercio Exterior y Tratados
Comerciales Internacionales (picoex) de fecha 29 de diciembre de 2011.

# Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual de la Repiblica Dominicana 2012,
ob. cit., pdg. 30.
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cuando remite los conflictos de propiedad industrial a la Corte de Ape-
lacién, cuando se trate de conflictos entre particulares,” mientras que
el Tsa retiene la competencia para juzgar los actos administrativos
emitidos por la oNnaPI cuando se trate de un litigio entre la Adminis-
tracién, en este caso la oNAPI, y un administrado, generado por una
decision de la onari, en virtud de lo establecido por los articulos 4 y 11
de la Ley No. 13-07.# De continuar este conflicto podria darse el caso
de que ambos tribunales (la Corte de Apelacion y el Tsa) se declaren
incompetentes para conocer de un caso, lo que nos pondria frente a
una desproteccién total de los derechos de propiedad intelectual, los
cuales no solo estdn protegidos constitucionalmente, sino que consti-
tuyen un derecho fundamental.®

¥ Entendemos improcedente que se retenga competencia del Tribunal Superior
Administrativo (Tsa) para conocer de aquellas impugnaciones de las resoluciones de
la oNaPI que impliquen una confrontacién entre dos particulares, como parece ser la
tendencia jurisprudencial actual tomando en consideracién la sentencia recientemente
dictada por la Primera Sala de la Camara Civil de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, en virtud de lo establecido por el articulo 165 de la Constitucién de la
Republica, que sefiala: «Son atribuciones de los tribunales superiores administrativos, sin
perjuicio de las demds dispuestas por la ley, las siguientes: 1) Conocer de los recursos
contra las decisiones en asuntos administrativos, tributarios, financieros y municipales
de cualquier tribunal contencioso administrativo de primera instancia, o que en esencia
tenga ese cardcter; 2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones vy
disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las
relaciones entre la Administracién del Estado vy los particulares, si éstos no son conocidos por
los tribunales contencioso administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en
primera instancia o en apelacién, de conformidad con la ley, las acciones contencioso
administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la Administracién Publica y
sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las demds atribuciones conferidas por la ley» (el
resaltado en cursiva es nuestro).

#Ley 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario del 5 de febrero
de 2007, G.O. 10409 del 6 de febrero de 2007, que modifica la Ley 1494 y traspasa y
extiende las competencias en materia administrativa.

# Articulo 52, Constituciéon de la Repiblica Dominicana del 26 de enero de 2010,
G.O. 10561 del 26 de enero de 2010: «Se reconoce y protege el derecho de la propiedad
exclusiva de las obras cientfficas, literarias, artfsticas, invenciones e innovaciones,
denominaciones, marcas, signos distintivos y demds producciones del intelecto humano
por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley».
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Amén de que es menester resolver los problemas que confronta el
Poder Judicial para que los litigios que se presenten puedan decidir-
se con rapidez, eficiencia y eficacia, entendemos necesario promover
la utilizacién de métodos alternativos de solucién de disputas para la
solucién de conflictos en materia de propiedad intelectual. La Orga-
nizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (ompr1),* a través de su
Centro de Arbitraje y Mediacion, ofrece procedimientos de mediacion,
arbitraje, arbitraje acelerado y decisién de expertos, que son mecanis-
mos extrajudiciales para la solucion de controversias tanto nacionales
como transfronterizas. Por igual, la Asociacién Interamericana de la
Propiedad Intelectual (asir1) cuenta con la Corte Internacional de Ar-
bitraje y Conciliacién especializada en Propiedad Intelectual (cracerr)
adscrita al Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Cdmara de Comer-
cio de Bogota para la solucién de controversias en materia de propie-
dad intelectual. Asimismo, tanto la Cdmara de Comercio Internacio-
nal (cc1) como el Centro de Resolucién Alternativa de Controversias
(crc) de la Cdmara de Comercio y Produccién de Santo Domingo
(ccrsp) ofrecen la posibilidad de resolver conflictos en materia de de-
rechos intelectuales.

Es bueno sefialar que hoy en dia es posible solucionar la mayor parte
de las disputas en materia de propiedad intelectual mediante el arbi-
traje u otros métodos alternos. Estos proveen la flexibilidad necesaria
para que las partes determinen el foro deseado para resolver su disputa,
el lenguaje en el que se realizard, asi como el procedimiento a ser uti-
lizado en el mismo. Aseguran la confidencialidad en el manejo de la
informacién, lo que no es tan sencillo en un procedimiento ante los
tribunales por cuanto los expedientes y las audiencias estdn abiertos
normalmente al piblico. Pero, sobre todo, estos métodos permiten la
utilizacién de expertos en el manejo de las disputas, mientras que no es

% Convenio que establece la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (omp1),
suscrito en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979,
ratificado mediante Resolucién congresual No. 101-99 del 5 de noviembre de 1999, G.O.
10029 del 15 de noviembre de 1999.
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posible asegurar que un caso llevado ante los tribunales serd conocido
por un experto en la materia a ser tratada.

Para finalizar, entendemos que la Repuiblica Dominicana cuenta
hoy en dia con una legislacién en materia de propiedad intelectual
que, aunque pudiera mejorar en ciertos aspectos, resulta, en sentido
general, adecuada a los tiempos. No obstante lo anterior, nos encontra-
mos en el puesto 105 de un total de 148 paises en el Informe Global de
Competitividad 2013-2014 publicado por el Foro Econémico Mundial y
dentro de los indicadores especificos examinados, en el que se relaciona
con la innovacién, la Reptblica Dominicana estd ubicada en el puesto
115 de los 148 paises examinados.*

Lo anterior nos da a entender que, aunque poseemos la legislacion
que requerimos, no estamos haciendo un uso correcto de esta. De ma-
nera que debemos enfocarnos en valorar la importancia de la propiedad
intelectual, en promover la utilizacion de las herramientas que tene-
mos a la mano y en lograr la adecuada implementacién de la legisla-
cién a fin de permitirnos cosechar los frutos para los cuales fue creada.

A ese fin entendemos que el proximo paso debe ser que la Republica
Dominicana se aboque a trabajar en el mejoramiento de la capacidad
técnica de los actores del sistema, por un lado, y por el otro, a promo-
ver un cambio en la cultura de los ciudadanos, para que se comprenda
que la propiedad intelectual y la innovacién constituyen elementos
importantes para el crecimiento econémico del pais*® y lo anterior nos
motive a actuar en consonancia con los postulados constitucionales
que reconocen la propiedad intelectual como un derecho fundamental.

#Foro Econémico Mundial (2013), Informe Global de Competitividad 2013-2014, Ginebra:
Red Global de la Competitividad, pp.172-173.

# Idris, Kamil, La propiedad intelectual: al servicio del crecimiento econdmico (Intellectual
Property - A Power Tool for Economic Growth), 2003, resefia omp1, No. 888.1(S): «[...] el
reconocimiento y la retribucién de la titularidad de las invenciones y obras creativas es
un estimulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el
crecimiento econdémico».



