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Resumen

La plena aplicacion de las leyes 20-00 sobre Propiedad Industrial y
65-00 sobre Derecho de Autor todavia se encuentra en ciernes en el
pais. Se trata de ramas juridicas de reciente introduccién en los progra-
mas de estudios de determinadas escuelas de Derecho en nuestras uni-
versidades, e igualmente, de materias con una presencia incipiente en
los tribunales, del dominio y practica de un contado nimero de jueces
y abogados. No obstante este temprano desarrollo, entes administrati-
vos, juzgados de primera instancia, cortes de apelacién y la Suprema
Corte de Justicia han venido rindiendo resoluciones, autos, ordenanzas
y sentencias sobre procesos en materia autoral y de propiedad industrial
en los que se ha incursionado en una variada temdtica en los planos
procesal y normativo.
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No se tienen cifras sobre la cantidad de decisiones que han sido
evacuadas, pero la proliferacién de jurisprudencia es atendible. Unas
favorecedoras de la seguridad juridica, otras distorsionadoras del senti-
do y la letra del ordenamiento legal, pero, en definitiva, interpretativas
de leyes que requerfan orientacién jurisdiccional. En este trabajo co-
mentamos una seleccién de esas decisiones, las cuales consideramos de
mucha significaciéon en un camino que apenas empieza a desbrozarse.
Para su inclusién, consideramos su valor como precedentes, aunque no
fuesen necesariamente ejemplares desde el punto de vista de la pro-
fundidad de la interpretacion de las disposiciones de nuestras leyes de
propiedad intelectual.

PALABRAS CLAVES: DERECHOS - OBSERVANCIA - COMPETENCIA - OBRA - SIGNOS DISTINTIVOS.

Abstract

The full implementation of the Dominican Laws 20-00 on Indus-
trial Property and Copyright 65-00 is still forthcoming in the coun-
try. Legal divisions have been recently introduced in the curricula
of certain law schools, but they are equally subject to an incipient
presence in court, of the domain and practice of certain number of
judges and lawyers. Despite this early development, administrative
bodies, lower courts, courts of appeal and the Supreme Court have
been rendering resolutions, judicial decrees, ordinances and judg-
ments about authorship processes and industrial property matters.
These are weighing upon a variety of subjects in the procedural and
regulatory levels have been experimented.

There are no figures on the number of decisions that have been
produced, but the proliferation of jurisprudence is noteworthy. Some
of these decisions favor legal certainty, others distort of the spirit and
meaning of the legal system, but ultimately, they interpreted those laws
that required judicial guidance. In this article we discuss a selection of
such decisions, which we consider of great significance on a path that
is just beginning to be cleared. However for their inclusion, we consi-
dered their value as precedents, even though they are not necessarily
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exemplary from the point of view of the depth in the interpretation of
the provisions of our intellectual property laws.

KEYWORDS: RIGHTS — ENFORCEMENT — COMPETITION — ARTWORK - DISTINCTIVE SIGNS.

Sumario: I. Introduccion. II. Decisiones en materia de derecho de
autor. 1. La no proteccién de las ideas. 2. Derechos morales: A) De-
recho moral de integridad. 3. Obra derivada. 4. Fotografias: A) Ori-
ginalidad; B) Cesion del derecho de reproducciéon de una fotografia
digital; C) Confluencia de derechos: fotdgrafo y fotografiado; D) Re-
produccién no autorizada en internet; E) Distincion entre propie-
dad del soporte vy titularidad de derechos sobre la obra fotogréfica.
5. Obras cinematograficas: A) Comunicacién publica no autorizada.
El caso «Sanky Panky»; B) Radiodifusién no autorizada. 6. Obras
arquitecténicas. 7. Programas de computadora. 8. Obras en colabo-
racion. 9. Trato nacional. 10. Cesién de derechos. 11. Licencia de
derechos. 12. Derecho a la propia imagen. 13. Contratos: A) Con-
trato de edicién de obra literaria; B) Contrato de edicién de obra
musical; C) Contrato de inclusién de obra musical en fonograma.
14. Observancia: A) Persecucién de la violacién al derecho de autor
por accion publica; B) Medidas cautelares: a) Condiciones para el
embargo conservatorio; b) Inspeccién seguida de embargo conser-
vatorio; ¢) Suspensién de la actividad ilegitima; d) Suspensién de la
ordenanza que ordena una medida cautelar; C) Suspension sui gé-
neris del ejercicio del derecho de distribucién; D) Utilidad de la pu-
blicacion del dispositivo de la sentencia; E) Aplicacion del derecho
de autor en el procedimiento de derecho comiin; F) Constatacion
de la condicién de autor en ausencia de certificado de registro; G)
Legitimacion pasiva. Alegato del demandado de que es comerciante;
H) Responsabilidad civil: a) Responsabilidad solidaria; b) Inversion
de la carga de la prueba; c) Caracterizacién del dafio; d) Caracter de
los derechos patrimoniales; ¢) Plazo para la interposicién de la accion
en reparacion de dafios y perjuicios por la violaciéon a un derecho
moral; f) Cardcter de la indemnizacién; g) Cuantificacién de dafios;
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I) Requisitos de la tutela penal; J) Ilicitos en el entorno digital; K)
Valor probatorio de las actas levantadas por inspectores de la ONDA.
15. Salario minimo. 16. Retransmisién no autorizada de una sefial
de radiodifusién. 17. Gestion colectiva: A) Suspension de la comu-
nicacién publica no autorizada de obras musicales; B) Suspension de
la comunicacién publica no autorizada de obras musicales mediante
una accién de amparo; C) Cobro de regalias. 18. Tutela administra-
tiva: rol de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (oNDpa): A)
Resolucion de conflictos: impugnacién de registros y enfrentamientos
sometidos a la conciliaciéon y al arbitraje; B) Observancia del dere-
cho de autor y sus derechos conexos: a) Oportunidad de la facultad
de imponer una sancién; b) Objeto de la destruccién de material
ilicito; c¢) Designacién de un inspector. Carécter del informe técnico
referido en el articulo 107, numeral 7 del Reglamento No. 362-01;
d) Independencia de las actuaciones de la Oficina Nacional de De-
recho de Autor y el Ministerio Pidblico en ocasién de violaciones a
la Ley No. 65-00; ) La determinacién como infraccién de determi-
nado acto en materia de derecho de autor implica la necesidad de
establecer la existencia de una obra revestida de originalidad; f) No
condenacién en dafios y perjuicios; g) Sanciones a una sociedad de
gestion colectiva. ;Cudndo es competente?; C. Gestion colectiva: a)
Homologacién de tarifas de sociedad de gestién colectiva. Sentido
del art. 133 de la Ley No. 65-00; b) Caracter unilateral de la facultad
de fijacion de tarifas. Sentido del art. 164 de la Ley No. 65-00; ¢)
Cardcter unilateral de la facultad de fijacién de tarifas. Sentido del
art. 92 del Reglamento No. 362-01; d) Recurso en contra de una
resolucion homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestion
colectiva. Plazo para interponerlo; e) Significado de derecho exclusi-
vo. Valoracion del monto de las tarifas establecidas por sociedades de
gestion colectiva diferentes; f) Recurso en contra de una resolucion
homologatoria de las tarifas de una sociedad de gestién colectiva.
Suspensién inmediata de su ejecucion por la interposicion del re-
curso; g) Una eventual revocacion de la resoluciéon que homologue
tarifas de una sociedad de gestién colectiva recaeria sobre las tarifas
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y no sobre la publicacion que se haga de ellas; h) La nulidad de una
tarifa de una sociedad de gestién colectiva sometida a homologacién
no puede extenderse al resto de las tarifas presentadas a modo de
tarifario o reglamento de tarifas; i) Un productor de fonogramas y la
sociedad de gestion colectiva que lo represente no pueden percibir la
remuneracion consagrada en el art. 142 de la Ley No. 65-00 por la
utilizacién secundaria de un fonograma a través de su comunicacion
ptblica o radiodifusién en forma sincronizada en una obra audiovi-
sual; j) Caracter taxativo de sus facultades respecto de las sociedades
de gestion colectiva. Incompetencia para controlar la legalidad de las
decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de ges-
tién colectiva. III. Decisiones en materia de propiedad industrial. 1.
Registro de nombres comerciales que contengan nombres geograficos.
Requisitos. 2. Confusién entre signos distintivos: A) Cuestién de he-
cho. Nombres comerciales; B) Determinacién del riesgo de confusion
entre marcas; C) Valoracién en abstracto de la confusién. Principio
de especialidad. Inicio del derecho. Sentencia pionera de la Cdmara
Penal de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de San-
tiago. 3. Registro de mala fe. Determinacién de la notoriedad de una
marca. Funcién de las marcas. 4. Ejecutoriedad de las resoluciones de
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. 5. Observancia de los
derechos de propiedad industrial: A) Tribunal competente para juzgar
ilicitos en materia de propiedad industrial; B) Medidas cautelares; C)
Prueba de la calidad. No basta con el depésito del certificado de regis-
tro en que conste la titularidad del signo infringido; D) La propiedad
industrial mantiene lo civil y lo penal en estado; E) Competencia
desleal y violacién a derechos marcarios. Conocimiento paralelo por
las vias civil y penal; F) Incompetencia de la Cdmara Civil y Comer-
cial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional para conocer de
las apelaciones contra las resoluciones del Director de la onarr; G)
Acto a considerar para la imposicién de una condena en dafios y per-
juicios. 6. Inexistencia de las patentes de confirmacién.
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1. INTRODUCCION

La plena aplicaciéon de las leyes 20-00 sobre Propiedad Indus-
trial y 65-00 sobre Derecho de Autor todavia se encuentra en cier-
nes en el pais. Se trata de ramas juridicas de reciente introduccién
en los programas de estudios de determinadas escuelas de Derecho
en nuestras universidades, e igualmente, de materias con una pre-
sencia incipiente en los tribunales, del dominio y practica de un
contado ndmero de jueces y abogados. No obstante este tempra-
no desarrollo, entes administrativos, juzgados de primera instan-
cia, cortes de apelacion y la Suprema Corte de Justicia han veni-
do rindiendo resoluciones, autos, ordenanzas y sentencias sobre
procesos en materia autoral y de propiedad industrial en los que se
ha incursionado en una variada temadtica en los planos procesal y
normativo.

No se tienen cifras sobre la cantidad de decisiones que han sido
evacuadas, pero la proliferacion de jurisprudencia es atendible. Unas
favorecedoras de la seguridad juridica, otras distorsionadoras del senti-
do y la letra del ordenamiento legal, pero, en definitiva, interpretativas
de leyes que requerian orientacién jurisdiccional, ya que como ha di-
cho el especialista mexicano Horacio Rangel Ortiz,

...] la jurisprudencia, administrativa y judicial, es un complemento in-
dispensable de toda legislacién en materia de propiedad intelectual, pues
permite adelantar posibles desenlaces, interpretaciones y aplicaciones,
cuando los hechos del caso son iguales o similares a los que, en el pasado,
han generado la jurisprudencia a disposicién de los abogados para el cum-

plimiento de sus tareas (Rangel Ortiz, sin fecha: 22).

En este trabajo comentamos una seleccion de esas decisiones, las
cuales consideramos de mucha significacién en un camino que ape-
nas empieza a desbrozarse. Para su inclusién, consideramos su valor
como precedentes, aunque no fuesen necesariamente ejemplares desde
el punto de vista de la profundidad de la interpretacién de las disposi-
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ciones de nuestras leyes de propiedad intelectual. Habr4 sin duda fallos
fuera de los aqui incorporados que hubiesen merecido su integracion,
pero la posibilidad de acceder a los mismos y razones de espacio cons-
piraron contra su presencia.

I1. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR
1. La no proteccion de las ideas

El art. 7 de la Ley No. 65-00, al igual que lo prevén el art. 2 del
Tratado de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual sobre
Derecho de Autor (Topa) y el art. 9.2 del Acuerdo sobre los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (apric), dispo-
ne la proteccion, exclusivamente, sobre la forma en como las ideas del
autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras
literarias, artisticas o cientificas, pero no las ideas, los procedimientos,
los métodos de operacién o los métodos matematicos en si.

En ese sentido, aunque no se traté de un asunto que involucrara
una obra, la Presidencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional rechazé una demanda en refe-
rimiento que perseguia suspender la celebracion de una feria de moda,
al determinar que en ninguno de los documentos depositados por el
demandante existia evidencia de que fuera creador de su «concepto»:
«no puede el demandante pretender la suspension de un espectéaculo
de moda en el que él no es parte, bajo el alegato de que dicho evento
tiene el mismo concepto que el espectdculo por él organizado y que se
denomina Republica Dominicana Fashion Week».!

El tribunal establecié que en caso de proceder a favor del deman-
dante lesionaria el derecho a la libertad de empresa reconocido en el

! Presidencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, ordenanza No. 0611-11, expediente No. 504-11-0520, de fecha 25/5/2011. Jorge
Miguel Angel Diez (demandante) c. Abraham Omar Hasbin Saladin, Carmen Amada
Marina Pichardo Escoto de Hasbun y Virgilio A. Hasbin Khoury (demandados).
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articulo 50 de la Constitucion de la Republica, y por consiguiente re-
chaz6 la demanda.

En otro proceso, en el que se alegé el uso de un fragmento de una
obra musical con fines comerciales sin autorizacién de sus autores, se
rechazd igualmente la demanda, al entender que su frase principal
era una «idea genérica» sobre la cual es imposible pretender derechos
absolutos:

[...] no es posible acreditar la responsabilidad endilgada a la barra de-
mandada en esta ocasién, ya que segtin la religién del caso se trata de una
idea genérica y que, como tal, no es posible que los demandantes se preten-
dan adjudicar derechos absolutos sobre la misma; esto asi en razén de que
el asunto consiste, segiin da cuenta la glosa procesal, de un proyecto radial
de poca duracién, en que se empled la idea general <TEKE TEKE».

[...]

el demandado no hizo uso de la obra protegida a favor del demandante,
a la vista del informe que emiti6 la Oficina Nacional de Derecho de Autor,
sino que empled una expresion genérica criolla: «Teke Teke», cuyo uso, se-
gln revelan las maximas de experiencia, es frecuente sobre todo en la zona
norte de la geografia nacional.

En efecto, basta con escuchar el comercial en el disco compacto ofreci-
do a los debates, para advertir que en él se dice, hablando, no cantando ni
empleando ninguna melodia musical: «[..] jugaste? Si no lo haces te darfa
un teke teke ahora»; es decir, la pretendida asociacién entre esa expresién y
la cancién aludida, no resiste una lectura probatoria. Por via de consecuen-

cia, se impone el rechazo de la demanda principal.?

Finalmente, en una litis que culminé en la Suprema Corte de Jus-
ticia, este tribunal rechazé un recurso de casacién interpuesto contra

! Primera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 705, expediente No. 034-12-01394, de fecha 31/5/2013. José
Rafael Colén Nuifiez y Carlos Napoleén Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L.,
y Mario Peguero (demandados).
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una sentencia de la Segunda Sala de la Cdmara Penal de la Corte
de Apelacién del Distrito Nacional del 9 de diciembre de 2005 y
asumio su criterio en el sentido de que la labor de coordinacién y de
seleccion de titulos, textos y autores para la publicacion de una obra
no constituye una creacion intelectual que pueda ser protegida por
derecho de autor.’

2. Derechos morales

Los derechos morales del autor son irrenunciables, al tenor del
art. 17 de la Ley No. 65, aun cuando haya cedido sus derechos patrimo-
niales. Esa disposicién fue el fundamento de una sentencia por la cual
se rechazé una querella con constitucién en actor civil por supuesta
violacién a derechos autorales:

Considerando: Que la obra es una creacién y sélo el ingenio humano es
capaz de crear ya que se trata de una actividad intelectual exclusiva de las
personas naturales por lo que cualquier titularidad de derechos en cabeza
de una persona moral ya sea de derecho publico o privado tiene un carécter
derivado y no originaria y solo puede referirse a aquellos atributos de orden
patrimonial no asf a los de orden moral (derechos morales) los cuales siguen
perteneciendo siempre al autor de la obra por ser perpetuos inalienables,
imprescriptibles e irrenunciables segin el Articulo 17 de la indicada Ley.

Considerando: Que en consecuencia independientemente de que la Empre-
sa Costa Sur Dominicana, S.A. sea la propietaria absoluta de los desarrollos
urbanfsticos y planos arquitecténicos de Altos de Chavén y La Marina de Casa
de Campo e independientemente de los derechos patrimoniales o de explota-
cién que pueda tener sobre los mismos, los autores de dichos planos arquitec-

ténicos, en este caso los arquitectos Copa y Gianfranco Fini, conservan sus

> Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia No. 52 de fecha 10/5/2006, B.J.
1146, volumen I, pp. 555-560. Dario Rosario Adames (a) Fausto (recurrente) c. Ramén
Béez Romano, Juan Daniel Balcécer, Federico Henriquez Gratereaux, Osvaldo Santana y

Editora El Siglo, C. por A. (recurridos).
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derechos morales sobre sus respectivas creaciones entre los cuales se encuen-

tran los derechos de paternidad e integridad.
A) Derecho moral de integridad

El art. 17 de la Ley No. 65-00 consagra el derecho perpetuo, inalie-
nable, imprescriptible e irrenunciable de que goza todo autor de una
obra literaria o artistica para «oponerse a toda deformacién, mutila-
cion u otra modificacién de la obra, cuando tales actos puedan causar
o causen perjuicio a su honor o a su reputacion profesional, o la obra
pierda mérito literario, académico o cientifico». «El autor asi afectado
—concluye el texto— podrd pedir reparacién por el dafio sufrido». El
art. 12 del Reglamento No. 362-01, del 17 de marzo de 2001, para la
aplicacion de la Ley No. 65-00, precisa que esa facultad se denomina
derecho de integridad, y que en concordancia con el art. 6 bis del
Convenio de Berna para la proteccién de las obras literarias y artisti-
cas, el autor puede ejercerlo «incluso frente al propietario del soporte
material que contiene la obra». Esto asi porque como bien consigna
el art. 3 de la ley, el derecho de autor es independiente del derecho de
propiedad que se ejerce sobre el corpus mechanicum en el que la obra
se encuentra incorporada: una persona diferente al autor podra ser
propietaria del soporte en el que se contenga la obra, pero no necesa-
riamente ser4 titular derivado del derecho de autor sobre la misma; en
lo que toca a su vertiente moral, como se apunté més arriba, esta no le
corresponderfa nunca, por ser inalienable e irrenunciable respecto de
la persona del creador.

Siguiendo lo apuntado anteriormente, debe entenderse que la re-
paracion de los dafios y perjuicios causados a un autor por la violacién
de su derecho moral de integridad ante la deformacién, mutilacién o

*Cédmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana,
sentencia No. 1442-2004, 18/8/2004. Nelson Garcia Fortuna (querellante y actor civil) c.
Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., pp1 Concession Services, Inc., pr1 Fleet
Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).
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cualquier otra forma de modificacién de su creacion por parte del pro-
pietario del soporte que la contiene est4 sujeta, como se lee en el citado
art. 17, 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 transgresion
a su derecho serd resarcida. El derecho de autor se impondria asi al
derecho de propiedad. La prueba de tales condicionantes y el conflicto
entre ambos derechos constitucionales fue la piedra de toque de un
atrayente proceso civil que culminé con una iluminadora sentencia de
la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia.

La litis culminé en primer grado con una sentencia que acogié una
demanda en violacién al derecho de autor y en reparacién de dafios y
perjuicios por la destruccién no autorizada de una obra de arte mural
fijada sobre las paredes exteriores de un inmueble, basada en los arti-
culos 17, numeral 2, y 177 de la Ley No. 65-00, 12 del Reglamento
No. 362-01 y 6 bis del Convenio de Berna.’ Esa decisién fue recurrida
en apelacién tanto por los demandados, en forma principal, como por
el demandante —de manera incidental—, este tdltimo por no estar con-
forme con el monto indemnizatorio fijado.

La Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de
Apelacién del Distrito Nacional, apoderada para el conocimiento de
los recursos, dictaminé unicamente la acogida del recurso de apelacion
incidental, aumentando la cantidad que los recurrentes principales de-
bian pagar como justa reparacién por los dafios y perjuicios causados al
artista.® En su considerando clave, el tribunal de alzada establecié de

> Primera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 487/2007, expediente No. 034-007-00072, de fecha
2/10/2007. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (demandante) c. Estado dominicano,
Secretarfa de Estado de Hacienda y Loterfa Nacional (demandados).

®Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 645-2008, expediente No. 026-03-08-00315, de fecha
7/11/2008. Estado dominicano, Secretaria de Estado de Hacienda y Loterfa Nacional
(recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
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entrada que «el aspecto moral que vincula al autor con su obra, con-
forme la doctrina jurisprudencial y el Convenio de Berna» [...] es un
derecho de la personalidad propia del autor, quien, cada vez que crea
una obra, contribuye enriqueciendo el acervo cultural de un pueblo o
nacién, independientemente de los derechos patrimoniales que se deri-
van de su explotacion persistan los derechos morales [sic]». Para rebatir
el alegato de los recurrentes principales de que como propietarios de la
cosa podian, en ejercicio del derecho de propiedad, disponer de ella,
méaxime cuando habfan pagado al autor y que este, en consecuencia, no
podia fundamentar derechos de indole moral, dijo lo siguiente:

[..] una cosa es la propiedad, en materia de derecho de autor, como la
aprehension tangible de la obra, y otra es el derecho moral, el cual estd
intimamente vinculado a la personalidad del autor [...| por tanto el cambio
que afirma la parte recurrente haber realizado obviamente atenta contra
el aspecto moral del autor el cual evidentemente cada vez que observa que
su expresion artistica fue mutilada se produce en su interior cierta repul-
sién y sufrimiento que debe ser resarcido; esto independientemente de que
todo autor cuando crea a través de su obra tiene la oportunidad de obtener
cierta forma y notoriedad en el mundo del arte, posibilidad esta que fue

impedida por los recurrentes principales.

Los recurrentes principales recurrieron en casacion la sentencia an-
tes citada ante la Suprema Corte de Justicia, cuya Primera Sala la infir-

mo,’

enviando el asunto ante la Camara Civil y Comercial de la Corte
de Apelacién del Departamento Judicial de San Cristobal.

La Corte de Casacién advirtié de inmediato «una confluencia de de-
rechos, entre el derecho moral del autor y el del propietario del soporte
material en que se plasmé la obra, ambos consignados en la Constitu-

cion, lo que representa un verdadero conflicto entre el interés legitimo

" Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, No. 20, B.J. 1206, de fecha 11/8/2011. Estado
dominicano, Secretaria de Estado de Hacienda y Loteria Nacional (recurrentes) c.
Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
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del autor a preservar su obra y el interés del propietario de ejercer las
prerrogativas propias del derecho de propiedad del que es titular», trazan-
do la frontera entre ambos en estos términos: «el ejercicio del derecho a
la integridad no es absoluto sino que estd delimitado a que se ocasione
un perjuicio a la honra del creador o se lesione su reputacién artistica».
Y para determinar su transgresion hizo la siguiente aclaracion: «asi las
cosas, para determinar si se ha violentado o no el derecho moral a la in-
tegridad de la obra corresponde al tribunal apoderado comprobar no sélo
la modificacidon, transformacién o destruccion de la obra artistica sino
también que esa accién afecté negativamente la reputacién del creador
de la obra o dafi6 su imagen ante la opinién publica».

El considerando mds importante de la sentencia es aquel en el que
la Suprema Corte de Justicia sienta el criterio de que la prevalencia
del derecho de propiedad frente al derecho de autor o viceversa queda
sujeta al cumplimiento de condiciones:

[...] aunque los derechos morales de los autores configuran 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 legitimo nacimiento del de-
recho de propiedad, cuando sea necesario a los fines de una normal realiza-
cién 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 climdticas y del paso del tiempo, como acontecié en
la especie; no asi cuando el propietario quiera destruir la obra de manera

arbitraria y sin justificacién alguna.

La Corte de envio acogié el recurso de apelacion de la recurrente
contra la sentencia de primer grado, revocandola en todas sus partes
y por via de consecuencia rechazé la demanda en dafios y perjuicios
del demandante, al hacer suyo el criterio de que, en el caso de marras,
el derecho de propiedad se imponia sobre el derecho de autor y que la
recurrente no actud con la intencién de dafiar el honor o la reputacién
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profesional del recurrido, quien no demostré cémo tales atributos pu-
dieron haber sido afectados por ese hecho. No habia, en el criterio de la
Corte, ninguna falta atribuible a la recurrente ni, por ende, un dafio.®

La balanza de la justicia se inclind, pues, a favor del propietario, al
entenderse que ejercié su derecho de propiedad, como dijo nuestro mas
alto tribunal, en el marco de «una normal realizacion de los intereses que
tipicamente son protegidos por dicho derecho», no «de manera arbitraria
y sin justificacién alguna», eventualidad en la que el derecho de autor se
hubiese impuesto. En conclusién, la modificacién arbitraria, no justifica-
da, y con ella el agravio causado a la obra misma o a la persona del autor,
aun sea total o parcial, implicando la destruccién u otra afectacion del
soporte, se erigen como los hechos a probar en caso de una demanda en
dafios y perjuicios por violacién al derecho moral de integridad.

3. Obra derivada

La obra derivada, segiin se consigna en el art. 16, numeral 16, de la
Ley No. 65-00, es la que «resulta de la adaptacion, traduccion, arreglo
u otra transformacién de una obra originaria, siempre que constitu-
ya una creacién independiente». Para que su creador pueda ostentar
derechos autorales sobre ella ameritard de la previa autorizacion del
autor de la obra originaria, «la primitivamente creada», de acuerdo a
ese mismo texto legal en su numeral 20. En esta concepcion se fundd
el rechazo de una querella con constitucién en actor civil interpuesta
contra un conjunto de personas morales que, supuestamente, habian
reproducido, sin consentimiento del accionante, mapas y croquis de
su autoria, realizados a partir de la ubicacién y dimensiones de obras
arquitectdnicas construidas.

El tribunal apoderado rechazé la querella al entender que los mapas y
planos del querellante eran obras derivadas de los planos arquitecténicos

8 Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién de San Cristébal, sentencia civil
No. 58-2012, de fecha 22/3/2012. Estado dominicano, Secretaria de Estado de Hacienda y

Loteria Nacional (recurrentes) c. Fernando Elusirgio Silvestre Lemoine (recurrido).
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de las construcciones que habian servido para confeccionar sus mapas y
croquis, por la similitud que guardaban con estos; al no haber obtenido
autorizacion previa de los autores de dichos planos, el tribunal razoné
que no podia pretender derivar derechos respecto de sus creaciones:

Considerando: Que en consecuencia para realizar una obra derivada se
debe contar con la previa y expresa autorizacién de los autores o tutores de
las obras preexistentes cuando estals| se encuentre[n] en el dominio privado
como en el caso de la especie.

Considerando: Que para que el autor de una obra derivada pueda recla-
mar derechos morales y patrimoniales sobre su creaciéon debe contar con la
autorizacién expresa del o los titulares de los derechos de las obras preexis-

tentes cuando esta[s| sea[n] del dominio privado.’
4. Fotografias
A) Originalidad

La Ley No. 65-00, al definir la obra en su art. 16, numeral 12, preci-
sa que esta debe tratarse, entre otras caracteristicas, de una creacién in-
telectual original. Su Reglamento de Aplicacién no define el término,
pero doctrina y jurisprudencia coinciden en que se trata de la expresién
de la personalidad del autor. Tratdndose de una valoracién subjetiva,
su apreciacion constituye una cuestién de hecho, como se manifiesta
en el siguiente considerando de un fallo decisorio de una demanda por
violacién al derecho de reproduccién de una fotografia:

[...] que la fotografia de que se trata, a nuestro juicio si tiene caracte-

risticas de originalidad, basta con observarla, puesto que no es comin y

? Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana,
sentencia No. 1442-2004, de fecha 18/8/2004. Nelson Garcia Fortuna (querellante y actor
civil) c. Panoff Publishing, Inc., Porthole Magazine, Inc., pr1 Concession Services, Inc., pp1
Fleet Services, Inc., Carnival Corporation, Inc., Bill Panoff y Micky Arison (imputados).
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corriente como lo serfa una fotografia realizada para un carnet o una cé-
dula de identidad, si asi hubiera sido, no hubiera podido ser utilizada para
una promocién turistica, ademds, quienes contrataron al autor, hubieran

realizado el trabajo fotografico por sf mismos.!°
B) Cesion del derecho de reproduccion de una fotografia digital

Las obras fotogréficas se encuentran comprendidas dentro de la
proteccién que brinda el derecho de autor a las manifestaciones inte-
lectuales en el 4mbito artistico y sus creadores comparten los mismos
derechos de que gozan otros autores.

Entre los derechos patrimoniales que recaen sobre las fotografias
estd la facultad exclusiva de autorizar o prohibir su reproduccién en
cualquier forma o procedimiento. No obstante, el ejercicio de este de-
recho de explotacién se encuentra exceptuado en el caso de fotografias
referentes a acontecimientos de actualidad, publicadas en la prensa o
difundidas por la televisién, a menos que su reproduccion hubiese sido
expresamente prohibida previamente, asi como en ocasién de fotogra-
fias de personas, captadas con fines cientificos o culturales en general
o con hechos 0 acontecimientos de interés puiblico o que se hubieren
desarrollado en publico. Asimismo, la exhibicion o exposicién comer-
cial del retrato de una persona, en tanto manifestacién del derecho de
comunicacion publica, estd sujeta a su consentimiento expreso.

En otros supuestos, la transmision del derecho de reproduccion estd
sujeta a la suscripcién de un contrato, de modo que la enajenacién del
soporte material que contiene la fotografia no implica su adquisicion
por el cesionario o licenciatario. Sin embargo, por mandato legal, su
cesién se presume cuando el negativo es enajenado, a menos que las
partes estipulen otra cosa.

10 Cdmara Civil y Comercial, Segunda Sala de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia No. 504-2003, expediente sin nimero, de fecha 29/10/2003. Allegro

Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor Siladi (recurrido).
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La aplicacion de dicha disposicién no plantea inconvenientes en el
caso de las fotografias «tradicionales», pero ;cudndo se presume cedido
el derecho de reproduccion respecto de fotografias digitales? Es sabido
que las camaras digitales, en vez de utilizar un rollo fisico, capturan las
imdgenes a través de un sensor que almacena imdgenes en una tarjeta
de memoria, cuyo contenido puede ser visualizado posteriormente en
un computador. Asi las cosas, si se traspolara mutatis mutandis la regla
anterior, con la enajenacion de la tarjeta de memoria se presumiria la
cesién a su adquiriente del derecho de reproduccion sobre la fotografia
digital, salvo disposicién en contrario prevista por las partes contra-
tantes. Sin embargo, no es practica ceder la tarjeta de memoria donde
se encuentra digitalizada una imagen; esta se copia o se clona con la
misma calidad de la imagen «original», entregdndose generalmente a
su adquiriente en un soporte fisico. La cuestion pareceria resuelta si se
optara por una cesion expresa del derecho de reproduccién, pues queda
claro que no tendria aplicacién una cesién presunta.

Contrario a esta linea de pensamiento, ha sido juzgado que existe
una presuncion de cesion del derecho de reproduccién de fotografias
digitales fijadas en un disco compacto,!! que en el caso en cuestiéon
habfian sido remitidas para su reproduccién y comunicacién publica en
una exposicion fotogréfica, pero que posteriormente fueron reprodu-
cidas en un libro en soporte papel, hecho del que previamente habia
tenido conocimiento la demandante. El asunto fue decidido en primer
grado y la Corte apoderada del recurso de apelacion de la demandante
inicial lo declaré inadmisible por falta de interés.!? Con ello se perdié
la oportunidad de conocer el parecer del tribunal de alzada sobre el
criterio del tribunal de primera instancia.

' Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 366-09-2503, expediente No. 366-07-
02704 de fecha 4/11/2009. Desireé de Leén de la Cruz (demandante) c. Banco Central de
la Repiblica Dominicana (demandado).

12Cdmara Civil de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago, sentencia
civil No. 00161-2012, expediente No. 358-2010-00033, de fecha 9/8/2012. Desireé de

Ledn de la Cruz (recurrente) c. Banco Central de la Repidblica Dominicana (recurrido).
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C) Confluencia de derechos: fotégrafo y fotografiado

Los fotégrafos, sobre la base de sus derechos patrimoniales, tienen
el control de facultar la explotacion de sus obras a terceros, ya sea de
manera total o parcial, gratuita u onerosa y siempre que no se encuen-
tren en dominio publico (arts. 1, 19 y 20 Ley No. 65-00). Si una foto-
graffa es de una persona fisica, la misma tiene derecho a impedir que
su «retrato» se exhiba o exponga en el comercio sin su consentimiento
expreso; si hubiere fallecido, esa facultad recae en sus herederos o cau-
sahabientes (art. 52 Ley No. 65-00).

Resulta entonces que aunque un fotégrafo puede ceder o licenciar
determinados derechos patrimoniales sobre una fotografia de su autorfa
para su explotacion comercial, si en ella figura una persona, es necesa-
rio recabar ademads el consentimiento de esta, en respeto al derecho a
su propia imagen, el cual, vale acotar, tiene rango constitucional.

Asi fue considerado en una sentencia por la que se condené a una
persona moral y a dos personas fisicas al pago de una indemnizacién a
favor de un fotdgrafo por los dafios y perjuicios que le ocasionara la re-
produccién no consentida de una fotografia de la autorfa de este dltimo
en un texto biogrifico sobre el personaje que aparecia en la fotografia.
El tribunal encontré culpables a los demandados de violar los articulos
20y 177 de la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, del 21 de agosto
de 2000, que prevén el caricter exclusivo de la potestad de todo autor
de autorizar o prohibir la reproduccién de su creacion intelectual y la
responsabilidad que se genera por la explotacion ilicita de una obra lite-
raria o artistica. En el fallo, el juez establecié la responsabilidad civil de
los demandados al constatar que, si bien los herederos de la persona que
era tema de la fotografia habfan traspasado los derechos patrimoniales
que les correspondian sobre las creaciones intelectuales de su causante a
uno de los demandados, estos no probaron tener el consentimiento del
fotografo para reproducir la obra fotogréfica de su autorfa.'

U Primera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito

Nacional, sentencia civil No. 1390, expediente No. 034-08-01225, de fecha 23/12/2009.
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D) Reproduccién no autorizada en internet

El art. 80 de la Ley No. 65-00 es categérico al establecer que las
distintas formas de utilizaciéon de una obra son independientes entre sf,
de manera que la autorizacion para una forma de utilizacién al amparo
de un contrato de cesién o licencia no se extiende a otras formas de
explotacién. Asi se consigna en los siguientes considerandos, donde,
ademds, se precisa que la cesién de derechos debe ser expresa y constar
documentalmente:

[...] ha quedado demostrado que la fotografia objeto del uso indebido por
parte de la recurrente fue realizada por el recurrido para ser utilizada en la
promocién del complejo turistico Allegro Beach Resort, pero exclusiva-
mente para ello, no existia una cesién ilimitada de derechos de explotacion
de la obra, lo cual no se presume, debe ser por escrito, en la especie, no ocu-
rri6 asi, sino que se limit6 el acuerdo a ser usada en el brochours [sic] de la
recurrente, sin embargo, violando los derechos de autor, procede a utilizar
la fotograffa para promover su negocio turistico a través del internet, todo
ello sin autorizacién del autor.'*

[..]

[...] las diferentes formas de utilizacién de la obra son independientes
entre si, por lo que la autorizacién del autor para una forma de utilizacién,
no se extiende a otras, en consecuencia, el derecho que tuvo Allegro Beach
Resort sobre el soporte de la obra, se limitaba a lo acordado en el contrato,

en el lugar acordado y por un tiempo limitado.”

Martin José Lopez Reyes (demandante) c. Centro de Arte Ceballos Estrella, Juan José
Ceballos Estrella y José Enrique Garcfa (demandados).

4 Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, sentencia 504, de
fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor Siladi (recurrido).
B Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, sentencia 504, de

fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor Siladi (recurrido).
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E) Distincién entre propiedad del soporte vy titularidad de derechos
sobre la obra fotografica

Uno de los principios que rige el derecho de autor es el de la inde-
pendencia entre la propiedad del soporte material que contiene la obra
y la titularidad de los derechos sobre esta (art. 3 Ley No. 65-00), que
no necesariamente confluyen en la misma persona, de manera que la
enajenacién de la obra no confiere al adquiriente, salvo estipulacién
contractual o legal en contrario, la titularidad de los derechos sobre la
creacion. Asi, fue resuelto que:

[...] el derecho de autor es un derecho inmanente que nace con la crea-
cién de la obra y es independiente del soporte material que la contiene,
por lo que el hecho de que Allegro Resort adquiriera la fotografia, es decir
su soporte, no es indicativo de que adquiriera por ello el derecho que le

pertenece al autor de la obra.!®
5. Obras cinematogrdficas

A) Comunicacién ptblica no autorizada. El caso «Sanky Panky»

El 1 de junio de 2009, la Segunda Sala de la Camara Civil y Co-
mercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San-
tiago dicté su sentencia No. 366-09-1201, por la cual condené a una
empresa de autobuses al pago de una indemnizacién de medio millén
de pesos a favor del productor de la pelicula Sanky Panky, por los dafios
y perjuicios que le ocasionara la reproduccion y comunicacion publica
no autorizadas de esa produccién cinematografica en los televisores ins-
talados en los autobuses que cubren sus rutas. La sentencia es digna de
mencién por tratarse de la primera decision civil en materia de derecho

16 Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional, sentencia
504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor Siladi

(recurrido).
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de autor, dictada a la luz de las disposiciones de la Ley No. 65-00, que
impone sanciones indemnizatorias en el Distrito Judicial de Santiago.
Anteriormente, en 2007, la Tercera Sala del mismo tribunal habi{a dic-
tado la primera sentencia en la misma materia al amparo de la ley au-
toral vigente —que comentaremos més adelante—, pero aquella rechazé
las pretensiones de la autora demandante.

El tribunal consideré culpable a la empresa de autobuses de violar
los articulos 19, 20 y 58 de la Ley No. 65-00 del 21 de agosto de 2000,
sobre Derecho de Autor, de cuya lectura combinada se desprende la
ilicitud en la reproduccién y comunicacién publica de una obra cine-
matogrifica, sin el consentimiento previo y expreso de su productor
dentro del plazo de proteccion fijado por la ley.

El caso decidido por el tribunal santiagués ilustra una situacién que
frecuentemente se observa en nuestro medio, que es la explotacién de
obras audiovisuales fuera de las etapas 16gicas que permiten su mejor
aprovechamiento econémico: comunicacién publica en salas de cine,
distribucién de copias para uso doméstico y emisién por television. La
situacion dilucidada por la Segunda Sala Civil de Santiago era mds in-
teresante atn, pues el productor de la obra cinematografica solo habia
autorizado la reproduccién de la misma en soportes que tnicamente
podian ser visualizados en cines. La violacién a sus derechos exclusivos
de reproduccién y comunicacién puiblica era, pues, patente.

En su razonamiento clave, el juez valoré que la parte demandada
comprometio su responsabilidad civil al no haber probado que hubie-
se obtenido la autorizacién del productor para proyectar la pelicula de
manera publica dentro de sus autobuses por medio de un dispositivo
de video digital (DvD) conectado a un televisor. En efecto, cuando no
ha mediado un contrato de cesién o licencia de derechos patrimonia-
les y una obra protegida por derecho de autor es utilizada en cualquier
forma, se cae consecuentemente en su explotacién ilicita, conforme
el ya citado art. 20 de la Ley No. 65-00, configurdandose, como se
indica en la sentencia, un dafio que es consecuencia directa de su
violacion. Cabe significar que la ilicitud en esta materia se presume
hasta prueba en contrario, la cual debe ser presentada por quien hace
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uso de la obra: es el demandado quien debe demostrar que cuenta con
autorizacién para explotar la obra, toda vez que no estd prevista la
cesion tacita de derechos.

Otros dos aspectos de la sentencia merecen la atencién. En pri-
mer lugar, la fijacién del monto indemnizatorio a partir de la férmula
prevista en el art. 177, parrafo III, de la ley, introducida en virtud de
la modificacién operada por la Ley No. 424-06, del 20 de noviembre
de 2006, de Implementacion del pr-carTa, que adopta el modelo de
la cuantificacién legal del resarcimiento o statutory damages estadou-
nidense, de acuerdo con el cual el demandante puede requerir que la
indemnizacion por el dafio causado sea fijada conforme el ndmero de
obras violadas, en el rango comprendido entre veinte mil y dos millo-
nes de pesos. En segundo orden, la advertencia de que es facultativo
para el juez ordenar las medidas previstas en los articulos 168 y 183,
literal e) de la ley —levantamiento del «velo pirata» y publicacién del
dispositivo de la sentencia a costa del infractor en un peridédico de
circulacién nacional—, toda vez que dichos textos no las consagran de
manera imperativa.!’

Vale observar que la parte demandada recurrié en apelacién la sen-
tencia de primer grado, pero en fecha 11 de abril de 2011 la Cdmara
Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial
de Santiago declar6 nulo el recurso de apelacién interpuesto, mediante
su sentencia civil No. 00104-11.'% A su vez, la Suprema Corte de Jus-
ticia, mediante sentencia No. 401, de fecha 7 de diciembre de 2011,
declar6 inadmisible su recurso de casacion.!’

7Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 366-09-1201, expediente No. 366-07-
01263, de fecha 1/6/2009. Franklin Romero (demandante) c. Transporte Espinal, C. por
A. (demandado).

18 Cd4mara Civil y Comercial de la Corte de Apelaciéon del Departamento Judicial de
Santiago, sentencia civil No. 00104/2011, expediente No. 358-09-00322, de fecha
11/4/2011. Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martin Romero
Morillo (recurrido).

¥ Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 7/12/2011, B.J.1213.
Transporte Espinal, C. por A. (recurrente) c. Franklin Martin Romero Morillo (recurrido).
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La «sentencia Sanky Panky», pese a tratarse de una decisién de pri-
mer grado que no orienta la jurisprudencia nacional, es un fallo consis-
tente con las disposiciones generales sobre la observancia del derecho
de autor, contenidas en el appic y el DR-CAFTA.

B) Radiodifusién no autorizada

Cuando falta el consentimiento en la transmisién radiodifundida de
una obra cinematogrifica, la persona moral concesionaria de servicios
de radiodifusién sonora, televisién o cable que la difunde incurre en la
violacién tanto de la Ley General de Telecomunicaciones No. 153-98
como de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor: la infraccién a los de-
rechos de su productor configura, de una parte, un delito sancionado
en el art. 169 de la Ley 65-00 y, de otra parte, una falta administrativa,
por violar los principios de libre competencia garantizados por la Ley
General de Telecomunicaciones.

La violacién a ambos estatutos legales resulta de la doble regu-
lacion que para los servicios de difusién distingue la Ley General de
Telecomunicaciones; en lo que toca a su continente, se regirdn por
sus disposiciones y en lo que corresponde a su contenido, por lo que
disponga la ley autoral (art. 70).

En ese tenor, ha sido decidido que aun cuando el concesionario
de servicios de difusién cuente con la concesién o licencia respecti-
va, la transmisién de obras cinematograficas sin la debida autorizacion
constituye «una clara evidencia de competencia desleal y de practi-
cas restrictivas a la competencia, frente a los operadores que si dan
cumplimiento a los compromisos derivados del derecho de autor y a la
retransmisién de sefiales a través de sus sistemas», erigiéndose en con-
secuencia en «un uso indebido de las telecomunicaciones» que otorga
una ventaja ilicita que perjudica a los prestadores que cuentan con los
contratos correspondientes.?

X Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Consejo Directivo. Resoluciones
ntmeros 12-04 y 38-04 del 30 de enero y 24 de marzo de 2004, respectivamente.
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6. Obras arquitectonicas

De todos los derechos patrimoniales previstos en la Ley No. 65-00
aplicables a la obra arquitecténica, resalta el de reproduccién, que
«comprende tanto la construccién de otra obra de arquitectura que se
le asemeje en algunos o en todos sus elementos originales como la pre-
paracién de planos, maquetas, etc., sobre la base de aquellas. A su vez, la
reproduccién de estos tdltimos incluye la confeccién de copias asi como
su utilizacién para la reproduccion de edificios» (Lipszyc, 2001: 79).

En cualquier circunstancia, cada reproduccién debe ser autorizada
expresamente por el arquitecto o el titular del derecho, pues de otro
modo la reproduccién parcial o total de la obra sin su consentimiento
resulta ilicita (art. 20 Ley No. 65-00). La Ley No. 6200 de 1963 ro-
bustece esta disposicién al disponer que «ninguna persona natural o
juridica podrd hacer uso de los mismos sin consentimiento escrito del
autor, salvo estipulacién o acuerdo en contrario» (art. 11).

En nuestro pafs, los tribunales ya han tenido la oportunidad de refe-
rirse al ejercicio no autorizado del derecho de reproduccién. La Cdmara
Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Samand, mediante sentencia civil No. 00077/2007,
del 30 de marzo de 2007, condend a una persona fisica y a una persona
moral al pago de una indemnizacién de RD$532,500.00 a favor de un
arquitecto que habian contratado en 1998 para el disefio de una resi-
dencia que, dos afios después, fue reproducido en cuatro villas en Las
Terrenas, Samana.’! La Camara Civil y Comercial de la Corte de Ape-
lacién del Departamento Judicial de Duarte, mediante sentencia civil

No. 258-07, del 31 de octubre de 2007, confirmé la citada decisién,

2l Camara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Saman4, sentencia civil No. 00077/2007 de fecha 30/3/2007. Rafael Stelio
Arvelo Tejada (demandante) c. Olivia Benedicte Moncarey (demandada). Citada en
sentencia civil No. 258-07, expediente No. 449-07-00085, de fecha 31/10/2007, dictada
por la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de
San Francisco de Macoris. Benedicte Olivia Moncarey (recurrente principal) y Rafael
Stelio Arvelo Tejada (recurrente incidental).
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aunque redujo el monto de la indemnizacién fijada de RD$532,500.00
a RD$250,000.00.%

De su lado, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo,
por sentencia No. 113-2010 de fecha 1 de octubre de 2010, rechazé
una accién de amparo de un ingeniero interpuesta contra el Minis-
terio de Obras Publicas y Comunicaciones y tres empresas construc-
toras, con la que el profesional buscaba la suspension de los trabajos
de construccion del elevado en la interseccion de las avenidas 27 de
Febrero y Ortega y Gasset de Santo Domingo y la incautacion provi-
sional de los equipos y materiales utilizados en su construccién, hasta
tanto le fuese pagada la suma de 120 millones de pesos, por presunta
reproduccion de un disefio similar suyo para esa solucion vial, regis-
trado en la Oficina Nacional de Derecho de Autor, tras formarse el
criterio de que los proyectos en discusiéon no eran idénticos, a partir
de un informe rendido por peritos designados al efecto. Al no existir
identidad entre los proyectos, el tribunal concluyé que no hubo vul-
neracion del derecho de autor.

La sentencia, si bien es escueta en los fundamentos claves para el
rechazo del recurso, pone de relieve la importancia de la experticia téc-
nica como apoyo al juez para la solucién de un caso en esta materia.”’

Otro tribunal que basé su decisiéon en un informe pericial fue la
Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, que mediante sentencia No. 168/11
del 17 de febrero de 2011 condend a un arquitecto y a su oficina
al pago de 5 millones de pesos por concepto de los dafios morales

22 Segunda Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64 de fecha 20/12/2012. Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacEpom)
(reclamante) c. César de Jests Sudrez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel &
Casino (reclamado).

B Tribunal Superior Administrativo, sentencia No. 113-2010, expediente No. 030-10-
00015, de fecha 1/10/2010. Angel Manuel Arias Garcifa (demandante) c. Secretarfa de
Estado de Obras Publicas y Comunicaciones, Constructora Norberto Odebrecht, Ernesto
Biardi, Tecnoamérica, Pedro Delgado Malagén, Ingenieria Estrella y Manuel Estrella

(demandados).
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sufridos por el demandado por el presunto «plagio» de su proyecto

arquitecténico.

7. Programas de computadora

El 11 de octubre de 2006, la Suprema Corte de Justicia, mediante
resolucion No. 3205-2006, declaré inadmisible un recurso de casaciéon?®
interpuesto contra la sentencia correccional No. 0865-TS-2006, dictada
el 4 de agosto del mismo afio por la Tercera Sala de la Cdmara Penal de
la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, con lo que esta dltima deci-
sién se convirtid, al adquirir asi la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada, en la primera dictada en el pais que sanciona la reproduccién no
autorizada de software o programas de computadora.?

La decision del tribunal de segundo grado habia ratificado a su vez
la sentencia No. 798-2002 del 16 de diciembre de 2002, dictada por la
Octava Sala de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, que declaré culpable de violar las disposiciones del
art. 164, literales b) y g) de la Ley No. 32-86, del 4 de julio de 1986
—predecesora de la actual ley de derecho de autor— a la sociedad CC y
M, C. por A., y a sus representantes legales, en perjuicio de la sociedad
A., Inc., condenando a la primera a una indemnizacién como repara-
cion por los dafios causados a consecuencia del hecho generador de la
instancia, y a los segundos a sendas multas.*’

2 Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia No. 168/11, expediente No. 035-09-00137, de fecha
17/2/2011. Jesus Osiris Garcia Pérez (demandante) c. Victor Manuel Durdn Ndiiez y Victor
Duran & Asociados, S.A. (viDsa).

5 Suprema Corte de Justicia, Cdmara Penal, resolucién No. 3205-2006, de fecha 11/11/
2006. Noemi Penzo de Nordbruch y Construcciones Civiles y Maritimas, C. por A.
(cocmMaR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).

2% Tercera Sala de la Camara Penal de la Corte de Apelacion del Distrito Nacional.
Resolucion No. 114-2005, expediente No. 89-2005, de fecha 4/5/2005. Construcciones
Civiles y Maritimas, C. por A. (cociMaR) (recurrente) c. Autodesk, Inc. (recurrido).
Qctava Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,

sentencia No. 798-2002, expediente No. 99-118-05773, de fecha 16/12/2002. Autodesk,



Creando jurisprudencia: Interpretacién jurisdiccional... 111

El asunto se remontaba a 1999, cuando A., Inc., querellante y parte
civil, presenté una denuncia ante la Procuraduria Fiscal del Distrito
Nacional, en el sentido de que, presumiblemente, la sociedad CC y M
se habia dedicado a la reproduccién y uso ilicito de su programa Auto-
cad. Realizado un allanamiento en el domicilio de CC y M, se ocupd
una licencia del referido programa, constatdndose que estaba instalado
en tres computadoras, con lo que se configuraba un uso ilegal en dos de
tales terminales.

La Tercera Sala de la Corte de Apelacién capitalina fundé su dicta-
men en dos juicios de valor. El primero es la consideracién de ilicitud
en el uso de un programa de computadora sin la licencia correspon-
diente. El segundo criterio, derivado del anterior, es el planteamiento
de que los programas de computadora solo deben ser usados en el nu-
mero de ordenadores autorizados por el fabricante.

La licencia de uso de un programa de computadora, que puede cons-
tar en textos impresos o figurar expedida en forma electrénica, con-
tiene las condiciones de utilizacién autorizadas expresamente por el
titular de sus derechos y forma parte del conjunto de soportes graficos
y magnéticos entregados al usuario licito. De esta conceptualizacién
se colige, por argumento a contrario, que el uso de un programa de
computadora sin licencia es ilicito, tal y como entendié la Corte. Hay
que observar, sin embargo, que la precedente nocién de licencia estd
contenida en la Ley No. 65-00 (art. 75) y no figuraba en la Ley No.
32-86, asi como tampoco ninguna otra disposicién especifica relativa
a los programas de computadora, a diferencia de la norma vigente, que
le dedica el Capitulo III del Titulo III (articulos 73 a 75). En este sen-
tido, es de observar que es en la Ley No. 65-00 donde se establece que
el autor de un programa de computadora es una persona fisica y que se
presume, salvo estipulacion en contrario, que ha cedido al productor
del programa, en forma ilimitada y por toda su duracion, el derecho pa-
trimonial exclusivo sobre el mismo (art. 73, parrafo) y que este, a su vez

Inc. (querellante y actor civil) c. Construcciones Civiles y Maritimas, C. por A.
(cociMaR), Mario Penzo y Noemi Penzo (imputados).
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ha autorizado al usuario licito a utilizar el programa bajo condiciones
predeterminadas, sin transferirle titularidad alguna sobre esa creacién.

Por todo lo anterior, hay que concluir en que, si bien el ilicito penal
fue precisado a la luz del art. 164 de la Ley No. 32-86, los conceptos
observados por la Corte para basar su decisién no se encontraban con-
tenidos en esa derogada ley autoral, no obstante figurar en ella dispo-
siciones que permitian evacuar su fallo como lo hizo, de las cuales, no
obstante, no hace mencién alguna.

Esta sentencia contiene, como vemos, dos consideraciones dignas
de atencién, no obstante su breve y deficiente elaboracién conceptual,
amén de ser pionera en una materia con limitada presencia en los tri-
bunales del pafs.

8. Obras en colaboracion

La obra en colaboracién es la producida conjuntamente por dos o
mads personas naturales (art. 16, numeral 17, Ley No. 65-00). La ley
distingue entre las obras en colaboracién divisibles o indivisibles, segin
sea que cada colaborador sea titular de los derechos sobre la parte de la
que es autor o que los derechos pertenezcan en comtn o proindiviso a
todos los coautores (art. 9). Partiendo de tales disposiciones, se ha con-
siderado que si bien es cierto que los autores de obras en colaboracién
pueden disponer de los frutos que genere su explotacién, no menos
cierto es que se debe respetar el derecho de paternidad del coautor que
haya autorizado el usufructo de su creacién en provecho del otro:

6. En segundo lugar, si el hecho de ser co-autor de una obra le permite
disponer de la misma en la forma que uno de ellos entienda y sin tomar en
cuenta a los demds autores, indudablemente que eso afectaria el derecho
moral que poseen cada uno de los co-autores, especialmente el derecho de
que se les reconozcan como titulares de la creacién y por via de consecuen-
cia la defensa de la integridad de la creacion.

7. De lo antes expuesto expresado se desprende que en las obras en cola-

boracién, los derechos sobre la misma corresponden a todos los autores que
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hayan participado en su creacién, no pudiendo uno en detrimento de otro,
disponer de la misma, sin previa autorizacién de los demds

8. Asimismo alega la defensa que independientemente de ser coautor de
la obra, mediante el Acto Notarial Auténtico, No. 114-2005, consistente
en acuerdo amigable sobre participacién en sociedad y usufructo de pro-
grama, de fecha 30/11/2006, la contraparte le autorizé al uso y usufructo de
la obra, es decir a explotar econémicamente el programa de computadora
«Loteflex» y a realizar las modificaciones que entendiere de lugar a dicho
programa.

9. Sin embargo dicho acto, solo le permite el uso o usufructo de la obra,
es decir, la explotacién econémica de la misma, pues dicho acuerdo trata
exclusivamente de los derechos patrimoniales sobre la obra, y si bien es
cierto, que ambas partes pueden disponer de los frutos que genere la explo-
taciéon de la misma, no menos cierto es que se debe respetar el derecho de
paternidad del autor o mejor dicho, el respeto a la mencién de su nombre,
pues aunque el autor transfiera la propiedad de su obra, conserva en cuanto
a ella el derecho de exigir la mencién de su nombre o seudénimo.

10. Lo expresado, se justifica, ya que el derecho de autor posee una es-
tructura compleja conformada por una orden moral [sic] y otra de tipo pa-

trimonial, una independiente de la otra [...].”8
9. Trato nacional

Uno de los pilares del Convenio de Berna de 1886 —el tratado bési-
co de la proteccién internacional del derecho de autor— es el del trato
nacional, segiin el cual la ley aplicable a las obras protegidas en virtud
del Convenio es la ley del pais donde se reclama la proteccién. Este
principio aparece expresado en su art. 5.1 de la manera siguiente:

28 Tercer Tribunal Colegiado de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, sentencia No. 176-2007, expediente No. 213-2007, de fecha
18/7/2007. John Paul Dominguez Martinez (querellante y actor civil) c. Kilvio Ramirez
Viasquez (imputado).



114 Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual

Los autores gozardn, en lo que concierne a las obras protegidas en vir-
tud del presente Convenio, en los paises de la Unién que no sean el pafs
de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en
la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, asi como de los

derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

Nuestro pafs ratificé el Convenio de Berna en 1997 y dicho coro-
lario fue desarrollado en la Ley No. 65-00 al consignarse que gozan
de su proteccién: a) las obras de nacionales o de personas domici-
liadas en paises miembros de uno cualquiera de los tratados inter-
nacionales de los cuales forme parte la Repiblica Dominicana o se
adhiera en el futuro; y b) las obras publicadas por primera vez en uno
cualquiera de los pafses miembros de tales convenios o tratados, o
dentro de los treinta dias siguientes a su primera publicacién (art. 8,
numerales 3 y 4).

Ahora bien, en el pafs de origen de la obra, conforme el art. 5.3
del Convenio, la proteccion se regird por la legislacién nacional y aun
cuando el autor no sea nacional del mismo, tendrd en ese pais los mis-
mos derechos que los autores nacionales. Haciendo acopio de ese pre-
cepto, en ocasion de un recurso de apelacion, fue juzgado lo siguiente:

[...] aunque el demandante original, y ahora recurrido es nacional de otro
pais, tendrd para los fines de la violacién de la ley sobre derecho de autor y
su reglamento de aplicacion, el mismo trato que los nacionales, en virtud de
los tratados internacionales suscritos por nuestro pais, muy especialmente el
Convenio de Berna, el cual en el Articulo 5, numeral 3 expresa entre otras
cosas: «sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del pais de origen
de la obra protegida por el presente Convenio, tendrd en ese pais los mismos

derechos que los autores nacionales».”

¥ Cdmara Civil de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, sentencia No. 504,
de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor Siladi

(recurrido).
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10. Cesion de derechos

El 31 de julio de 2007, la Tercera Sala de la Cdmara Civil y Comer-
cial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago,
dicté su sentencia civil No. 01470-2007, la primera en materia autoral
dictada en ese Distrito Judicial al amparo de la Ley No. 65-00.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, la decisién rechazé las pre-
tensiones de la parte demandante, que buscaba ser indemnizada por los
dafios y perjuicios que le causara la parte demandada por la reproduc-
cion y distribucién de una obra literaria creada en virtud de un contra-
to de obra por encargo, respecto de la cual no se redacté un contrato
de cesién de derechos, como taxativamente impone el art. 79, parrafo
I11, de la Ley No. 65-00.

El tribunal santiagués fundé su dictamen en dos juicios de valor. El
primero y mds importante es la consideracion de que la falta de un con-
trato escrito no limita el poder determinar la extensién y limites de lo
pactado entre las partes, toda vez que esa formalidad estd prevista con
cardcter probatorio (ad probationem) y no solemne (ad solemnitatem),
por lo que son admisibles todos los medios de prueba para establecer
lo que se hubiese convenido. Partiendo de este razonamiento y a la luz
de las declaraciones de las partes y los testigos, su segunda premisa fue
la de considerar la forma de contratacion, la relacién entre las partes y
los fines de la obra; a partir de estos elementos, el tribunal apoderado
entendié que con la simple entrega de la obra a la parte demandada, la
demandante autorizé su divulgacién, configurdndose asi una cesién de
sus derechos patrimoniales de reproduccién y distribucion. La viola-
cion a tales derechos solo se habria producido si su ejercicio no hubiese
tenido el consentimiento de la parte demandante, o si su puesta en
practica hubiese sobrepasado los fines consentidos; el tribunal observé
que ninguna de esas situaciones se planteaba en el caso en cuestion,
pues la obra habia sido reproducida con el visto bueno de la parte de-
mandante y dentro del uso normal para el que fue encargada. Razoné
en ese sentido que la explotacién de la obra tuvo efecto en la forma de-
ducida del contrato y en la indispensable para cumplir su finalidad, al
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tenor del art. 48 del Reglamento No. 362-01 del 14 de marzo de 2001,
para la aplicacién de la Ley No. 65-00.

Asf las cosas, la parte demandada no viold, en el criterio del tribu-
nal, los derechos morales y patrimoniales de la autora, siendo su tnica
falta el incumplimiento de pago de los valores acordados por la redac-
cién del texto encargado, por lo que procedia disponer dicho pago y re-
chazar la solicitud de condena a la indemnizacion de dafios y perjuicios
fundamentada en los dafios patrimoniales y morales causados por ser la
demanda improcedente, mal fundada y carente de base legal.*®

La decision de primer grado fue revocada por la Camara Civil y Co-
mercial de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santia-
go mediante sentencia civil No. 206/2009, de fecha 9 de julio de 2009,
que pasé a ser a su vez la primera en materia autoral dictada en este
Departamento Judicial a la luz de la Ley No. 65-00.’! Es de rigor sefialar
que esa sentencia adquirié la autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada al rechazar en 2010 la Suprema Corte de Justicia el recurso de
casacion interpuesto contra la misma.*

El tribunal de alzada condend a la parte recurrida —gananciosa en
primer grado— al pago de una indemnizacién a favor de la demandan-
te originaria y parte recurrente, al entender que le ocasioné dafios y
perjuicios morales por la reproduccién y distribucién no consentidas
de su obra ma4s all4 del tiempo y el fin convenidos. La Corte encontrd
culpable a la recurrida de violar el art. 17, numerales 1 y 4 de la Ley
No. 65-00, que prevén el cardcter perpetuo, inalienable, imprescripti-

P Tercera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santiago, sentencia No. 01470-2007, expediente No. 367-2005-00712, de fecha
31/7/2007. Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramirez (demandante) c. Universidad Abierta
para Adultos (uara) (demandada).

31 Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de
Santiago, sentencia civil No. 206/2009, expediente No. 358-07-223, de fecha 9/7/2009.
Marlen Josefina Victoria Curiel de Ramirez (recurrente) c. Universidad Abierta para
Adultos (uara) (recurrida).

32 Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 24 de fecha 15/9/2010, B.]J.1198.
Universidad Abierta para Adultos (uapra) (recurrente) c. Marlen Josefina Victoria Curiel
de Ramirez (recurrida).
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ble e irrenunciable del derecho de todo autor a reivindicar la paterni-
dad de su obra y a retirarla de circulacién y suspender su utilizacién aun
cuando hubiese sido autorizada, acogiendo asi el recurso de apelacion
interpuesto por la demandante en primer grado.

Aunque los jueces de segundo grado reconocieron, como lo hizo el
tribunal a-qua, la existencia del contrato verbal entre las partes —ra-
tificando en consecuencia que basta el acuerdo verbal para concretar
una cesién de derechos autorales—, estos fueron mas all4, al determinar
el alcance de la cesién. En efecto, la Corte establecié que la recurrida
reprodujo y distribuyé mediante venta la obra de la recurrente en mo-
mentos en que ya habfa sido suprimida como texto de estudio, que fue
la razén por la cual habia contratado la redaccién de la obra; esto es,
la Corte f1j6 un «término extintivo» del contrato verbal, entendiendo
que los derechos patrimoniales de la recurrente habian retornado a su
persona al terminar la explotacién de su obra por parte de la recurrida.

En el criterio de la Corte, el contrato verbal entre las partes en con-
flicto cesé en sus efectos desde el momento en el cual la obra de la
recurrente dejé de servir como material de apoyo, situacién esta que
implicaba, en teoria, su exclusién como texto de estudio. En la prictica
no sucedid asi, pues como establecid, la recurrida continué reproducién-
dola y distribuyéndola mds alld de su uso especifico; la falta que le fue
retenida por la Corte tuvo, pues, su fundamento en la violacién de la
extension en el tiempo de sus facultades como cesionaria de derechos
patrimoniales. Con este planteamiento —recogido en el art. 47 del Re-
glamento No. 362-01, que dispone que los derechos cedidos revierten
al cedente al extinguirse el derecho del cesionario, aunque no citado en
su decisién—, la Corte reconoci6 las particularidades que distinguen al
derecho de autor del derecho comin en materia de contratos.

Otro elemento que llama la atencién en la sentencia del tribunal de
alzada es que, no habiendo condenado al pago de una indemnizacion
por dafios y perjuicios materiales, si lo hizo respecto de los dafios mora-
les causados a la recurrente, al reproducir la recurrida, por mds tiempo
del autorizado, la obra de su autoria. No se olvide que, de conformidad

con el parrafo del art. 102 del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo
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de 2001, para la aplicacién de la Ley No. 65-00, «sin perjuicio de la
condena que proceda por dafios patrimoniales, se ordenard indemniza-
cién por dafios morales, sin necesidad de la prueba de la existencia de
perjuicio econdmico», atendiéndose para su valoracion «a las circuns-
tancias de la violacién, la gravedad de la lesion y el grado de difusion
ilicita de la obra».

Otra cuestiéon de interés en esta decision que merece observarse
es la advertencia de que es facultativo para el juez ordenar la medida
prevista en el articulo 183, literal e) de la Ley No. 65-00 —publicacién
del dispositivo de la sentencia a costa del infractor en un periédico
de circulacién nacional—, toda vez que dicho texto no la consagra de
manera imperativa.

11. Licencia de derechos

La licencia de uso de una obra estd prevista en la Ley No. 65-00
como una forma de negociacién de los derechos patrimoniales, en la
que no se transfiere la titularidad de los mismos; solo se autoriza la
explotacién de la obra al amparo de las modalidades previstas en ella.
Entre las previsiones de un contrato de concesién de licencia se pacta
el plazo de uso de la obra, que en caso de ser inobservado, compromete
la responsabilidad civil del tercero que utilice la obra.

Fue esa la consideracion observada en este caso, en el que una
editora musical demandé en reparacion de dafios y perjuicios a un
tercero por el uso parodiado de la musica y la letra de una obra musi-
cal bajo su administracién en un comercial de televisiéon mas all4 del
periodo por el cual le fue autorizado en el correspondiente contrato
de licencia, y no obstante habérsele puesto en mora para que desis-
tiera del mismo. El tribunal apoderado acogié la demanda y condend
a la parte demandada al pago de la indemnizacion requerida, al con-
siderar que el hecho constituia

[...] una falta imputable [...] capaz de comprometer su responsabilidad ci-

vil, en el &mbito contractual. [...] El uso no autorizado de una obra protegida
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por la Ley No. 65-00, de forma comercial, que implica para el explotador un
beneficio directo, es generador de dafios para el autor o titular del derecho,

sujeto a reparacion por quien se ha enriquecido con dicho ilicito.*
12. Derecho a la propia imagen

Los articulos 36 y 52 de la Ley No. 65-00 consagran el derecho a la
propia imagen en nuestra legislaciéon adjetiva. Estos determinan que
la exhibicién o exposiciéon comercial del «busto» o «retrato» de toda
persona amerita de su consentimiento expreso, quedando a salvo de esa
autorizacién las publicaciones de «retratos» relacionadas con fines cien-
tificos, didécticos o culturales en general o con hechos o acontecimien-
tos de interés publico o que se hubiesen desarrollado en ptblico. El art.
30 del Reglamento de Aplicacién de la ley salva la concepcion limitada
que pudiera tenerse sobre el término «retrato» y dispone que el derecho
de uso del retrato o busto comprende cualquier forma empleada para la
fijacion o reproduccién de la imagen de una persona. Es asi como estos
textos se han aplicado en casos en los que la imagen de una persona se
ha reproducido tanto en fotografias como en audiovisuales.

El uso de la imagen de una persona sin haber mediado su consen-
timiento expreso debe considerarse en todo caso como un acto ilicito
que puede constituir una falta civil, susceptible de generar dafios y per-
juicios, aunque, como ha sido juzgado, no puede generarse responsa-
bilidad civil para el usuario de fotografias de una persona si entre las
partes no se ha limitado en el tiempo el uso de las mismas mediante un
acuerdo expreso o tdcito.*

3 Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Cristébal, sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385, de fecha 25/10/2004.
Editora Peermusic de Colombia, S.A. (demandante) c. Avicola Almibar y Pollos Victorina
(demandados).

3 Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha
25/11/2004. Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del Pais (Hodelpa)
(demandado).
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En lo que toca a la exhibicién comercial, ha sido entendido que
el uso de la imagen de una persona con fines publicitarios comer-
ciales, sin su autorizacidn expresa, previa y especial, constituye una
falta civil, por tratarse de una interferencia en el 4mbito de la libre
determinacion individual que ampara el derecho a la propia imagen
y plantea un dafio moral al margen de la existencia de un perjuicio
patrimonial.’” Dicha consideracién fue expresada en un fallo que aco-
gi6 una demanda en reparacién de dafios y perjuicios por el uso no
autorizado de la imagen de la demandante —una figura publica— en un
infomercial que promovia el concepto promocional de un producto
de la demandada.

En la sentencia de marras, el tribunal realizé las siguientes valora-
ciones de interés:

- [...] el derecho a la propia imagen ha sido considerado por la doctrina
mds autorizada como un derecho humano de la personalidad que compren-
de el derecho de las personas fisicas para determinar su propia identidad
personal a través de la difusién o reserva de su propia imagen, y que protege
al ser humano de la captacién, reproduccién y publicacion de la imagen de
forma reconocible y visible, sin su autorizacién expresa, previa y especial.

[..] las limitaciones o excepciones al derecho a la propia imagen, deben
ser interpretadas de manera restrictiva.

- [..] a pesar de que la fiesta en que fue obtenida la grabacion de re-
ferencia constituyé un evento desarrollado en publico, la difusién de las
imégenes captadas en ellas [sic] no caben dentro de las excepciones o li-
mitaciones al derecho de la propia imagen mencionadas en el Articulo 36
de la Ley 65-00, toda vez que su exhibicién posterior se realiz con fines
comerciales y no exclusivamente informativos.

- [...] a pesar de que se trata en la especie de la publicacion de imédgenes

de una persona publica, quienes, en principio, por la naturaleza de sus que-

% Cuarta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, sentencia civil 659/2008, expediente No. 037-2007-0325, de fecha 30/7/2008.

Zoila Luna (demandante) c. Cerveceria Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).
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haceres, sean politicos, deportivos, artisticos, entre otros, tienen una tras-
cendencia social voluntariamente asumida por haber decidido libremente
despojarse del anonimato para participar activamente en la cosa publica,
y por tanto, deben soportar un cierto mayor riesgo de injerencia en sus
derechos de la personalidad que las personas privadas, dicha circunstancia
solamente presenta una excepcién o limitacion del derecho a la propia ima-
gen para fines periodisticos y no para usos comerciales, y ademads es preciso
tomar en cuenta que la demandante participé en dicha fiesta como persona
comun, y su calidad no controvertida de personalidad reconocida restringe
mds no suprime su vida privada.

- [...] el derecho a la imagen es auténomo respecto del derecho al honor
o al decoro, por lo que puede haber lesién al derecho a la imagen aunque
ello no afecte la privacidad ni el honor de la persona.

- [...] el hecho de que la demandante haya consentido la realizacion de
la entrevista y el registro filmico de su imagen no implica que haya dado su
consentimiento para su utilizacién comercial.

- [...] la imagen de una persona, como desmembracién de la persona-
lidad, da origen a dos renglones de derechos, uno de cardcter moral, que
consiste en la potestad casi soberana de decidir sobre el uso que se le dé a la
misma, y otra de cardcter patrimonial, consistente en la facultad que tiene
cada persona de explotar comercialmente su imagen conforme a las reglas
del mercado, y en consecuencia, las reglas para la reparacién de los dafios
que se causaren por violar la propia imagen en cada uno de estos renglones,
difieren en cuanto a su apreciacién y valoracién, en efecto, mientras que
en el primer caso, se trata de una prerrogativa puramente moral, que debe
ser protegida ain en ausencia de la demostracién de un dafio cierto, pues la
mera captacion ilegitima de la imagen es de por si configurativa de lesién,
la que debe ser apreciada soberanamente por el juez, en el segundo caso, se
trata de un interés econémico, el que ha sido lesionado, que estd sujeto a
reparacién conforme a las reglas de derecho comtn, haciéndose necesaria
la demostracion de los dafios materiales experimentados, constituyan da-
flos emergentes o lucro cesante.

- [...] subsiste un daflo moral derivado de la accién de la demandada,

por tratarse de una interferencia en el 4mbito de la libre determinacién
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individual que ampara el derecho a la propia imagen, ya que el uso no auto-
rizado de la propia imagen con fines comerciales no excluye el dafio moral

al margen de la existencia de un perjuicio patrimonial.

El recurso de apelacion interpuesto contra esta sentencia fue re-
chazado, fijando los jueces de la alzada el criterio de que el hecho de
que una persona participe libre y voluntariamente en una actividad
comercial y social no le da derecho al promotor de la misma a divul-
gar su imagen con fines comerciales, con la evidente intencién de
beneficiarse de su prestigio, a no ser que se cuente con su consenti-
miento expreso:

Considerando: que tal y como lo sostiene la recurrente incidental el
hecho de que ella haya participado libre y voluntariamente en la actividad
comercial y social de referencia no le daba derecho a la recurrente prin-
cipal a divulgar con fines comerciales por los medios de comunicacién su
imagen, con la evidente intencién de beneficiarse del prestigio que se ha
ganado en el 4mbito de la comunicacién social;

Considerando: que segtn se observa en el video que forma parte de este
expediente, la divulgacién que se hace del evento y en el cual aparece la recu-
rrente incidental consumiendo el producto objeto de la promocién, en particu-
lar una cerveza presidente, no se hizo con la finalidad de ofrecer informacién
periodistica, sino con una clara finalidad comercial;

Considerando: que de la tinica manera que la recurrente principal podia
explotar comercialmente el evento en que participé la recurrente incidental
era con su consentimiento expreso, requisito que las partes admiten que no
se cumplid, razén por la cual en la especie se tipifica una falta incuestionable.

[..]

Considerando: que el dafio moral ha sido definido por la jurisprudencia y la
doctrina como la angustia, las molestias y las frustraciones que pueden produ-
cir en una persona un acontecimiento o hecho provocado por otro; situacién
que es la que se tipifica en la especie, ya que ni a la recurrente incidental ni a
ninguna otra persona puede resultarle agradable que la inviten a un acto, gra-

ben su imagen y sin su consentimiento se lleve a los medios de comunicacion
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dicha grabacién con la deliberada intencién de aprovecharse de su prestigio

profesional y obtener beneficios econémicos.*®

Esa decision adquirié la autoridad de la cosa irrevocablemente juz-
gada al ser declarado inadmisible el recurso de casacién intentado en
su contra.’’

Dos precisiones adicionales sobre el tema han sido fijadas en primer
grado. La primera, que en materia de derecho a la propia imagen, la
prueba del dafio debe ser hecha por la persona ofendida,*® y la segunda
que ese derecho es reconocido a favor de personas fisicas, no morales.”
Esta consideracion es la que se deduce de una sentencia que declaré
inadmisible una demanda por violacién al derecho a la propia imagen
y dafios y perjuicios por falta de interés, al establecerse que la deman-
dante —una persona moral- reclamaba la indemnizacién de los dafios
y perjuicios causados por la publicacién de la imagen de un equipo de-
portivo en su propio interés; que no tenia derechos sobre las imagenes
de sus integrantes ni tampoco su representacion para hacer valer sus
derechos extrapatrimoniales en justicia.

Sin embargo, la sala de la Corte apoderada del recurso de apelacion
intentado contra esta decisién, al anularla, retener el conocimiento de
la demanda original y ordenar la reapertura de los debates para que las
partes presentaran nuevas conclusiones, dio un giro altamente atrayen-
te a la cuestidn, todavia no resuelto a nivel casacional:

% Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 310-2009, expediente No. 026-03-08-00671, de fecha
5/6/2009. Cerveceria Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).
37 Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 12 de fecha 14/7/2010, B.].1196.
Cervecerfa Nacional Dominicana, C. por A. (recurrente) c. Zoila Luna (recurrida).

38 Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 2635/04, expediente No. 2002-0350-3803, de fecha 25/11/2004.
Ivis Georgina Duluc Rizek (demandante) c. Hoteles del Pais (Hodelpa) (demandado).

¥ Tercera Sala Civil de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 1177-2006, expediente No. 036-04-2715, de fecha
17/11/2006. Federacién Dominicana de Voleibol (demandante) c¢. Verizon Dominicana,
S.A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (demandados).
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Considerando: Que si bien es cierto que lo [que] protege el derecho de
autor es la imagen de las personas fisicas, no menos cierto es que confor-
me a los principios generales del derecho y, en particular, los del derecho
de las obligaciones y de la responsabilidad civil, también la imagen de las
personas morales o de una colectividad, puede eventualmente, ser objeto
de proteccion [...] que en este orden de ideas, el tribunal a-quo, en lugar de
declarar inadmisible la demanda original, debi6é examinar y juzgar la misma
conforme al derecho comin, razén por la cual procede acoger el recurso
que nos ocupa, anular la sentencia recurrida y avocar.

Considerando: Que previo a conocer el fondo de la demanda original pro-
cede ordenar una reapertura de los debates, en razén de que se ha producido
una mutacién del fundamento juridico de la demanda original, en la medida
en que, en lo adelante, la demanda original se sustentara en el derecho co-
mun y no en la Ley 65-00 sobre derecho de autor [...] que, resulta oportuno
dejar establecido que sl bien se ha operado una variacién en el fundamento
juridico de la demanda original, ello, en modo alguno, supone un desconoci-
miento del principio de la inmutabilidad del proceso, toda vez que las partes,

el objeto y la causa de la demanda original se mantienen inalterables.*°
13. Contratos
A) Contrato de edicién de obra literaria

Las infracciones de tipo penal se encuentran previstas de manera
taxativa en los articulos 169 y 170 de la Ley No. 65-00. De ahi, que se
haya juzgado que la rescision, por el autor, de un contrato de edicién,
no constituye una infraccién penal y que tal conducta se ubique en el
terreno contractual o delictual, en este dltimo caso, de haber existido
dolo o mala fe.

% Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 030-2008, expediente No. 026-03-06-00876, de fecha
25/1/2008. Federacién Dominicana de Voleibol (recurrente) c. Verizon Dominicana,
C. por A. y Shampoo Comunicaciones, S.A. (recurridos).
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La cuestion fue decidida por la Suprema Corte de Justicia, que en su
sentencia fij6 ademds dos consideraciones aclaratorias de interés:

1. El articulo de la Constitucion referido al derecho de autor no cons-
tituye un tipo penal, sino un principio consagratorio del mismo exclusiva-
mente, por lo que no podria alegarse su violacién en el dmbito penal.

2. El contrato de edicion celebrado con el titular de un derecho de au-
tor sobre una obra literaria le confiere al editor un derecho conexo, cuya
defensa puede ejercer por la via civil, penal o administrativa, conforme el
Art. 168 de la Ley No. 65-00.#! Esta consideracién es a todas luces errénea
desde el punto de vista terminoldgico, conociendo quiénes son los titulares
de derechos conexos reconocidos en la ley. Tal facultad le vendria dada al
editor, en todo caso, por el contrato suscrito con un autor, ya que el citado
texto legal reconoce la posibilidad de defender sus derechos a quien tenga

su «representacion convencional».
B) Contrato de edicién de obra musical

El art. 112 de la Ley No. 65-00 prevé que las disposiciones del capi-
tulo III de su Titulo VI se aplican, mutatis mutandis, a los contratos de
edicién de obras musicales y desarrolla en sus dos parrafos sendas dis-
posiciones particulares. El vacio parcial que se produce a partir de esta
disposicién ha venido a ser llenado por una sentencia de la Suprema
Corte de Justicia en la que se han fijado varios principios novedosos.

Asi, se reconoce que si bien los autores de obras cientificas, litera-
rias o artisticas y sus causahabientes tienen la libre disposicién de su
obra a titulo gratuito u oneroso, por lo que pueden autorizar su venta,
locacién y usufructo, cuando se conviene un contrato de edicién en-
tre un autor y un editor, este no puede cumplir con su obligacién de
reproducir y promover la obra si no se le hace entrega de los originales
objeto del contrato de edicién. El hecho de que el soporte material se

# Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 4, B.J.1146, de fecha 10/5/2006. Almanzor

Gonzilez Canahuate (recurrente) c. Luis Arias Nufiez (recurrido).
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entregue al editor por medio de un contrato de venta solo implica el
derecho del editor de realizar y ejercer cuantas facultades y prerrogati-
vas fueron consignadas en su favor en el contrato de edicion durante
el tiempo de su vigencia, pues de otro modo, es decir, sin la entrega del
soporte, la ejecucion del contrato de edicion serfa imposible.

Partiendo de lo anterior se consigna que el soporte material que
contiene la obra no estd ligado indisolublemente al contrato de edi-
cion, sino que puede ser enajenado de manera independiente, no im-
plicando esto que el adquiriente pueda tener algin derecho de explota-
cion sobre la obra propiamente dicha, contenida en el objeto material
que la sustenta, m4s alld de lo estipulado en el contrato de edicién.

Del mismo modo, fue juzgado que si bien es cierto que un contrato
de explotacién de obra musical supone que el beneficiario de la cesién
debe tener un ejemplar de la obra a explotar para su debida reproduc-
cién, no menos cierto es que si dicho ejemplar no es cedido por medio
de un contrato de edicién o reproduccién, sino transferido a titulo
oneroso por medio de un contrato de venta separado, donde el autor
cede desde ese momento y para siempre el soporte a cambio del pago
del precio pactado al momento de la firma y suscripcién del mismo,
este queda, en consecuencia, fuera de la propiedad del autor, la cual es
perfectamente enajenable.

Sigue diciendo la Corte de Casacién que, cuando el autor prefiere
enajenar mediante un contrato de venta a un editor un fonograma
contentivo de sus obras antes que entregarlo sin costo en virtud de un
contrato de edicion suscrito paralelamente, el editor conserva dicho
soporte por haberlo adquirido pagando un precio, no asi su conteni-
do, cuyo uso queda regulado por el contrato de edicién, sujeto a las
previsiones proteccionistas de la Ley No. 65-00. Las cuestiones con-
venidas por las partes en dicho contrato no implican en modo alguno
menoscabo al derecho inmanente y perpetuo que nace con la creacion
de la obra y del cual es titular el autor, lo cual es independiente de la
propiedad o posesion del soporte material que la contiene.

Finalmente, se entendi6 que el uso del soporte de la obra por parte
del editor m4s alld del término estipulado en el contrato de edicién
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entraria en la categoria de licencia no voluntaria, en virtud de la cual
el editor puede por via de excepcion hacer otras grabaciones o repro-
ducciones de la misma obra sin necesidad de nueva autorizacién, bajo
las condiciones siguientes: que la nueva licencia no implique exclusi-
vidad; que sea intransferible; que respete el derecho moral del autor y
que asegure al autor una remuneracién equitativa, nunca inferior a la
convenida originalmente en el contrato de edicion.*

C) Contrato de inclusién de obra musical en fonograma

El productor de fonogramas, siguiendo la letra del art. 113 de la
Ley No. 65-00, debe colocar, entre otras indicaciones, en los ejem-
plares del fonograma puestos a la venta o distribuidos gratuitamente,
los nombres de los autores de las obras incluidas en el mismo. De
omitirse esa mencion, es claro que se transgrede el derecho moral de
paternidad de los autores, quienes pueden reivindicar la indicacién
de sus nombres, facultad que podria ser ejercida por sus causahabien-
tes en caso de muerte.

En esa situacién se vieron los herederos del autor de la letra de una
obra musical, cuya mdsica fue compuesta por un autor diferente, al cual
se le dedicé la produccién discogréfica en la que la misma fue incluida
y en cuyos ejemplares —en la contraportada, especificamente— se hizo
constar que era el autor tanto de la letra como de la musica. Los cau-
sahabientes del autor demandaron en reivindicacion del derecho de
paternidad de su causante, pero el tribunal fue del criterio que la no
inclusién del nombre del autor de la letra de una obra musical en la
contraportada de una produccién fonografica resulta un error material,
subsanado si en la cara interior de la portada de la cardtula del fono-
grama aparecen las credenciales de rigor respecto del autor —como en

# Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 14 de fecha 21/12/2005, B.J.1141, volumen I,
pp- 219-229. José Luis Records, C. por A. (recurrente) c. Manuel Modesto Cabrera (Ney
Nilo) (recurrido).
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efecto sucedia—, con lo que se cumplia el voto de la ley en cuanto al
«lugar visible» en que este debe aparecer.®

14. Observancia

A) Persecucion de la violacién al derecho de autor
por accion publica

Por auto No. 53/2006 del 4 de abril de 2006, el Tercer Juzgado de
la Instruccién del Distrito Judicial de Santiago declaré inadmisible la
solicitud de un querellante de imponer una medida de coercién al im-
putado en el proceso, bajo el alegato de que las infracciones relativas a
derecho de autor eran perseguibles por accién penal privada, en las que
en principio no intervenia el juez de la instrucciéon. La Camara Penal
de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Santiago, por
resoluciéon No. 0294-CPP, del 28 de abril de 2006, revocé el auto del
juez de la instruccién y le ordené conocer de la solicitud de medida de
coercion, al distinguir las vias de persecucién de los ilicitos en materia
de derecho de autor y propiedad industrial:

Considerando: Que en tal sentido se equivoca el Tercer Juez de la
Instruccién del Distrito Judicial de Santiago al rechazar la solicitud de
medida de coercién hecha por la parte recurrente en relacién a una in-
fraccion relativa a derecho de autor, bajo el argumento de que se tra-
ta de una infraccién de accién penal privada, toda vez que sélo [en] lo
relativo a violacién de propiedad, difamacion e injuria, violacién de la
propiedad industrial y violacién a la ley de cheques, es que se aplica el
procedimiento especial a que se refieren los Articulos del 359 al 362 del

Codigo Procesal Penal [...] y en el caso de marras, se trata de una medida

® Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 261, expedientes Nos. 034-10-00275 y 034-11-
01335-BIS, de fecha 2/3/2012. Minerva Elvira Rosa del Risco Musa y René del Risco Musa
(demandante) c. Oficina de Produccién Creativa, Clave Siete, S.A. y Banco de Reservas
de la Repiblica Dominicana (demandados).
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de coercién solicitada contra un presunto imputado de violar el derecho
de autor, que no es una infraccién de accién penal privada, sino una
infraccion de accién penal publica y que por tanto se rige por el procedi-
miento ordinario establecido por el Cédigo Procesal Penal, es decir, con
una etapa preparatoria, una etapa intermedia, una etapa de juicio, de

impugnaciones y de ejecucién penal.
B) Medidas cautelares
a) Condiciones para el embargo conservatorio

El art. 179 de la Ley No. 65-00 consigna el embargo conservatorio
como una de las medidas cautelares que puede tomar el titular de un
derecho de autor o conexo ante la violacién de sus facultades. De la
letra del texto se puede espigar que su requeriente puede ser un autor o
un titular de un derecho conexo o un tercero que sea titular derivado
respecto de estos, que deberd proveer evidencias de la infraccién actual
o inminente del derecho de que se trate.

En ese tenor, se ha establecido que las condiciones para la proceden-
cia de la autorizacion de un embargo conservatorio son las siguientes:

- Existencia de un derecho intelectual sobre una obra, interpreta-
cion o ejecucion, produccién o emision, razonablemente justifi-
cado, del peticionario frente al agente que causa el posible dafio.

- La comisién de la infraccién o su inminencia; condicién que
puede ser acreditada judicialmente cuando, al tenor del art. 179
de la ley, hayan sido aportadas pruebas suficientes con las que el
tribunal pueda acreditar que, efectivamente, se ha explotado la
obra o prestacion sin autorizacién.*

# Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, auto No. 143, expediente No. 034-12-01394 de fecha 13/7/2012. José
Rafael Colén Niufiez y Carlos Napoleén Santana Carela (demandantes) c. Loteka, S.R.L.
(demandado).
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b) Inspeccién seguida de embargo conservatorio

La efectividad de las medidas cautelares supone que estas sean acor-
dadas inaudita altera parte, como lo contempla el apric, al disponer que
las autoridades judiciales «estardn facultadas para adoptar medidas pro-
visionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oido a la otra parte,
en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause
un dafio irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo
razonable de destruccion de las pruebas» (art. 50.2).

Es claro que si la medida no se concede bajo esa condicién pierde
todo su impacto, pues es de dudar que el infractor mantenga constancia
alguna de la infraccién cometida una vez el lugar donde se constate la
violacién del derecho sea sencillamente inspeccionado y no se proceda
de inmediato al embargo de las piezas de conviccion.

No obstante esa conclusion ldgica, un demandante al que se le negéd
la autorizacién para una inspeccién seguida de embargo conservato-
rio inaudita altera parte tuvo que demandar en referimiento a fin de
ser autorizado para la inspeccion de la actividad del demandado para
determinar si efectivamente explotaba obras sin su licenciamiento y
proceder en consecuencia al embargo conservatorio de los equipos uti-
lizados en la comisién del ilicito y a la suspensién del hecho infractor.
El tribunal apoderado acogi6 la solicitud, pero solo ordend, de entrada,
la inspeccion judicial para, posteriormente, determinar si procedia el
embargo conservatorio.

La decisién se justificé partiendo de que la medida contenida en el
art. 180 de la ley es propia de la jurisdiccién graciosa, cuando el inte-
resado pretende que la misma sea practicada sorpresivamente, es decir,
sin previo conocimiento de la parte afectada, pero que, sin embargo,
nada impide abandonar esta via y elegir la contradictoria como lo es
la jurisdiccion de los referimientos, cuando por la urgencia se precisa
que el juez autorice las medidas pertinentes a los fines de comprobar
situaciones que pueden a su vez derivar medidas conservatorias; al op-
tar por esta via, el pedimento de inspeccién judicial debe ser conocido
de manera contradictoria, antes de ponderar una solicitud de medidas
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conservatorias. Se establecié ademds que para la inspeccién habra de
comisionarse al alguacil de estrados del tribunal, quien deberd redactar
acta de todo lo acontecido en la ejecucién de la medida, asi como de
las comprobaciones realizadas con motivo de su inspeccién, depositan-
do posteriormente la misma en el tribunal. De designarse inspectores
de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, estos deberan firmar el
acta de comprobacién junto al ministerial y los testigos presentes.*

c) Suspension de la actividad ilegitima

Las medidas cautelares tienden a impedir que, durante el lapso que
transcurre entre el inicio de un proceso y el pronunciamiento de la
decisién final, sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o
dificulte la ejecucion forzada de esta o torne inoperantes sus efectos.
Es de aqui que se haya acordado que la suspensién de una actividad
violatoria del derecho de autor sea suspendida hasta tanto se conozca la
demanda interpuesta por el autor afectado, debiendo este depositar, al
tenor del art. 179, pdrrafo II, de la Ley No. 65-00, mediante una péliza
de seguro, una fianza a su cargo y a favor del demandado a fin de asegu-
rar los dafios y perjuicios que pudiese causarle la accion en cuestién.*

Igualmente, en consonancia con el art. 50.6 del apric, en el cuerpo
de ordenanzas que autorizan la suspensién de los actos ejecutados por
un tercero en violacion de los derechos del impetrante de la medida, se
ha incorporado el plazo dentro del cual este deberd demandar al fondo
a su contraparte.*’

® Presidencia de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, ordenanza No. 11/09, expediente No. 504-08-01242 de fecha 8/12/2008.
Sociedad Dominicana de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc.
(scacepom) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y Leonardo Matos
Berrido (demandado).

* Primera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, auto No. 143, de fecha 13/7/2012. José Rafael Colén Nufiez y Carlos
Napoleén Santana Carela (reclamantes) c. Loteka, S.R.L. (reclamado).

# Tercera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 0270-09, expediente No. 367-09-02440,
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d) Suspension de la ordenanza que ordena una medida cautelar

El ya citado art. 50.6 del apric admite la posibilidad de que una
medida cautelar sea revisada, con el objeto de decidir su modificacién,
revocacion o confirmacién. A la luz de esa disposicién, ha sido juzgado
que las medidas cautelares autorizadas mediante ordenanzas, dada su
naturaleza, no son sentencias, no tienen la autoridad de la cosa juzga-
da, son de cumplimiento inmediato y su carécter es siempre provisional
o interino, lo que significa que pueden ser enmendadas, modificadas,
revocadas y hasta suspendidas, dependiendo de las circunstancias de
hecho o derecho que incidan sobre ellas, de manera que «no importa
la traba de que se trate, las partes interesadas estan legitimadas a volver
sobre ellas si cuentan con elementos validos en su derecho de accionar
en consecuencia». Consecuentemente, se ha planteado que el hecho
de que una medida cautelar en materia de derecho de autor sea dictada
«inaudita altera parte, es decir a instancia de una parte y sin la citacién
y presencia de la otra», «no suprime el derecho a revisarla», por lo que,
atendiendo a las circunstancias y caracteristicas del caso de que se tra-
te, es posible «solicitar la suspensién de la ordenanza dictada».

Asimismo, se ha establecido que el 6rgano competente para suspen-
der la ejecucién de una medida cautelar lo es el juez de los referimien-
tos, considerando la provisionalidad de la decisién, toda vez que la
suspension no se encuentra dentro de las atribuciones conferidas por el
ADPIC al juez que haya autorizado la medida cautelar, quien solo puede
decidir si procede o no su modificacion, revocacién o confirmacion, en
un plazo «que se entiende debe ser breve». Dentro de ese marco, se ha
entendido que si bien «el hecho de cumplir con una ordenanza que au-
toriza medidas conservatorias no significa su aquiescencia a la decision,
sino respeto al mandato de un tribunal», una demanda en suspension

de fecha 14/9/2009. Hedel José Pantaleén Cordero (reclamante) c. Loto Real del Cibao,
C. por A. (reclamado). Esta fue la primera ordenanza de su tipo evacuada en el Distrito
Judicial de Santiago.
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en ejecucion «evidencia precisamente lo contrario, es decir que no se
comparte ese resultado ordenado».

Finalmente se ha puntualizado que el hecho de que el numeral 6 del
articulo 50 del apric disponga que las medidas cautelares se revocardn
o quedardn sin efecto a peticién del demandado si la demanda al fondo
no se incoa dentro del plazo que sea fijado por el juez que autorizé la
medida, «no significa que sea esta la tnica causa o motivo de revoca-
cion, revisién o modificacion de las medidas provisionales dictadas en
esta materia», pues «pueden haber siempre otras que alteren, cambien
o invaliden las circunstancias en que se otorgaron las medidas cautela-

res, y legitimen que se accione en su contra».*

C) Suspensién sui géneris del ejercicio del derecho de distribucion

La Constitucion, en sus articulos 52 y 64, reconoce la propiedad so-
bre las creaciones literarias y artisticas, de modo que, siendo expresién
del pensamiento, se concluye, siguiendo el art. 49 de la Carta Magna,
que la libertad de creacion de obras intelectuales encuentra su limite
en el respeto a la dignidad, la moral y el honor de las personas. Con-
teste con esas disposiciones constitucionales, ninguna disposicion de la
Ley No. 65-00 excluye de la proteccién del derecho de autor aquellas
obras que puedan ser consideradas difamatorias o injuriosas. En otras
palabras, los juicios atentatorios contra tales derechos fundamentales
que puedan externarse en una obra literaria no afectan su condicién de
obra protegida por el derecho de autor.

# Presidencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 514-09-00306, expediente No. 514-09-00295, de
fecha 19/10/2009. Loto Real del Cibao, C. por A. (demandante) c. Hedel José Pantalen
Cordero (demandado).

Mediante esa ordenanza, la primera en materia de derecho de autor dictada por ese
tribunal, se rechazé la suspensién de la ejecucién de la ordenanza civil No. 0270-09 de
fecha 14/9/2009, de la Tercera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera

Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
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La restriccién de la circulacion de una obra entendida como difa-
matoria o injuriosa y su proteccién por el derecho de autor son, pues,
perfectamente compatibles, como se extrae del Convenio de Berna,
el cual consagra que no constituird perjuicio alguno el derecho de sus
Estados parte de «permitir, vigilar o prohibir, mediante medidas legis-
lativas o de policia interior, la circulacion, la representacion, la expo-
sicién de cualquier obra o produccién, respecto de la cual la autoridad
competente hubiera de ejercer este derecho».

Aunque se trata de una decisién que no observa la disposicién
anterior ni plantea el enfrentamiento entre el derecho de autor y el
derecho a la libertad de expresién, la sentencia civil No. 038-2010-
011 de la Quinta Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, dictada el 10 de noviembre
de 2010, manifiesta esa consecuencia fundamental del ejercicio del
poder de policia del Estado en la explotacion de la obra suspendida,
de manera particular en la restriccién del ejercicio del derecho patri-
monial de distribucion.

Esta sentencia acogié la accién de amparo interpuesta por la Fe-
deracién Dominicana de Fundaciones Patridticas, Inc. y la Funda-
cién Manolo Tavarez contra la Fundaciéon Rafael Leonidas Trujillo
Molina y la Libreria Luna, de la ciudad de Santo Domingo, con el
objeto de impedir la instalacién en el pais de la citada fundacién, la
realizacién de cualquier actividad o iniciativa tendente a reivindicar
la Era de Trujillo y prohibir la venta de la obra Trujillo, mi padre en
mis memorias, de la autoria de Angelita Trujillo, por constituir una
apologia y exaltacién de esa dictadura. Como aspecto criticable, es
de observar que en su dispositivo se ordend, ademds de a la Libreria
Luna, a cualquier otra librerfa 0 mecanismo de comercializacién de
libros impresos o en cualquier otro formato, abstenerse de la venta,
reproduccién y comercializacion por cualquier medio de Tryjillo, mi
padre en mis memorias, bajo astreinte de RD$10,000.00 por cada dia
que transcurriese sin dar cumplimiento a ese mandato, sin que hubie-
sen sido partes del proceso.

En sus considerandos claves se razoné como sigue:
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[...] aunque se quiere sefialar que prohibir la instalacién de la referida
fundacion en el pafs, y la circulacion ademds del libro sefialado, constituyen
un atentado a la libertad de expresion y hasta de asociacién, constitucio-
nalmente establecidos, es sabido que tales derechos encuentran un freno
cuando, haciendo uso de ellos, se pretendan dafiar honras, reputaciones o
peor aun, distorsionar la realidad de los hechos, histéricamente confirma-
dos, afirmando como verdades categdricas lo que son falacias absurdas

[...]

[..] que nadie impide que puedan ser sostenidas por quienes las crean
como sus propias «verdades», pero no a través de una fundacién, o de un li-
bro, que mds bien busquen resaltar situaciones y realidades que ciertamente
chocan con los principios que sustentan nuestra actual Constitucion, pro-
pugnando por exaltar ideas antipatridticas que ya se entienden superadas.
En definitiva, ni la Federacion Dominicana de Fundaciones Patridticas,
Inc., ni la Fundacién Manolo Tavérez, yerran al sefialar que choca con los
valores que dieron origen a nuestra Constitucién, tanto el establecimiento
de una filial en el pais, de la llamada Fundacién Rafael Leonidas Trujillo
Molina, como se pretende, asi como la circulacién a nivel nacional de un
libro que no recoge m4s verdad que la vista de la 6ptica de [la] hija de aquel
a quien se exalta, alaba y elogia que por si solo no serfa tan dafiino si con
ello no se pretendiera entonces dafiar honras, reputaciones y familias en-
teras a las que se les endilga la comisién de hechos que ciertamente y sin
lugar a duda fueron obra, producto y creacién del régimen que dirigié su
extinto padre.

[...]

Que aunque la entidad co-recurrida, Fundacion Rafael Leonidas Tru-
jillo Molina, sefiala a través de su abogado, que el texto legal que ampara
las pretensiones de los recurrentes, esto es, la Ley 5880 de fecha 03 de
mayo del afio 1962, ya estd derogada y anulada por la propia Constitu-
cién, tal argumento carece de toda légica y fundamento, por no existir,
a juicio de este tribunal, ningdn criterio contrario a la Carta Magna, en
dicha ley, pero ademads por el hecho de que, aun estuviera derogada o
resultante obsoleta o extempordnea la aplicacién de esta ley, solo con la

Constitucién vigente, sus normas y principios que la sustentan, resulta
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mds que suficiente para forjarse el criterio de la procedencia de los reque-
rimientos de los accionantes.

Que ademas, la exaltacion del régimen del dictador Trujillo desde los
foros en los que se pretende, al margen de la indicada ley, nunca podra ser

tenida como legitima o bien fundada.*

En conclusion, esta sentencia ensefia que por mds protegida que
pueda estar una obra por el derecho de autor, si su contenido es injurio-
so y difamador, puede desaparecer de los estantes de las librerias.

D) Utilidad de la publicacion del dispositivo de la sentencia

Aunque pareceria quedar fuera de toda duda que la publicacién de
la sentencia que determine la existencia de la violacion del derecho de
autor, como medida facultativa que puede ordenar el juez apoderado
en virtud del art. 183 de la Ley No. 65-00, tiene como objeto dar a
conocer a los terceros la trascendencia del caso, a fines de ejercer un
impacto preventivo en la comisién futura de infracciones, ha sido de-
cidido que su pertinencia debe ser probada, en provecho de la acogida
de la solicitud de su difusion.*®

# Quinta Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia No. 038-2010-01199, expediente No. 038-2010-00101B, de
fecha 10/11/2010. Federacién Dominicana de Fundaciones Patridticas, Inc. y Fundacién
Manolo Tavdrez (reclamantes) c. Fundacién Rafael Leonidas Trujillo Molina y Libreria
Luna (reclamadas).

° Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-
00196, de fecha 1/9/2011. Agustin José Duluc (demandante) c. Asociacién Nacional de
Hoteles y Restaurantes (aAsonaHORES), Consejo de Promocién Turistica, Inc. y Compafifa
Dominicana de Teléfonos (copeTeL) (demandados).

También, Quinta Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Dario Tejeda
(demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martinez (demandados).
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E) Aplicacion del derecho de autor en el procedimiento de
derecho comin

Los articulos 174 y 176 de la Ley No. 65-00 pautan que el procedi-
miento a seguir en los casos de infracciones al derecho de autor, tanto en
materia penal como en civil, serd el de derecho comiin, de manera que las
disposiciones del Cédigo Procesal Penal y del Cédigo de Procedimiento
Civil rigen el desarrollo de todo proceso en esta materia. No obstante, ha
sido juzgado que «aunque la misma Ley de Derecho de Autor remite al
derecho comin los procedimientos a seguir las reclamaciones civiles, esto
no conlleva alejamiento, en cuanto a las caracteristicas especiales del
derecho de autor, de los principios que norman este derecho».’!

F) Constatacién de la condicién de autor en ausencia de certificado
de registro

El principio de proteccién automdtica, previsto en el art. 5.2 del
Convenio de Berna y que estatuye que el goce y el ejercicio del dere-
cho de autor no estd subordinado a ninguna formalidad ha sido tras-
vasado a nuestra Ley No. 65-00 en sus articulos 3, 4 y 154 y en los
articulos 8, 54 y 55 del Reglamento No. 362-01, para la aplicacién de
la Ley No. 65-00. En esta materia, el registro de una obra por ante el
Registro Nacional de Derecho de Autor es optativo, facultativo, y su
no realizaciéon no impide el ejercicio de los derechos que dimanan de la
obra y mucho menos es una traba para la admisibilidad procesal.

De este modo, un autor demandante puede depositar como medio
de prueba un ejemplar de su obra en el que conste su nombre sin ne-
cesidad de acompatfiarlo del certificado en que conste su registro por
ante el Registro Nacional de Derecho de Autor, ya que esa mencién

> Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No.137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-
02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique Garcia y Juan José Ceballos Estrella

(recurrentes) c. Martin José Lépez Reyes (recurrido).
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basta para hacer presumir, hasta prueba en contrario, su condicién de
creador de la misma, como juzgd la Quinta Sala de la Cdmara Civil y
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional:

Considerando: Que en definitiva, a la luz de los textos legales prece-
dentemente transcritos, se ha forjado el criterio de este tribunal, documen-
talmente sustentado, en el tenor de que el sefior Dario Tejeda es el legitimo
propietario y autor de la obra titulada «El merengue, su origen, su historia
y sus leyendas», aun cuando no consta en el expediente el certificado de
registro de la misma, sin embargo, ha sido constatada su titularidad con el
depésito de la obra misma, y ante el hecho de no haber prueba contraria
de dicho hecho, por lo que es el dnimo del tribunal de que dicha obra es

del patrimonio del hoy demandante.”

G) Legitimacion pasiva. Alegato del demandado de que
es comerciante

La parte capital del art. 168 de la Ley No. 65-00 dispone que el
titular del derecho de autor o de un derecho conexo, su causahabiente
0 quien tenga su representacion convencional, tiene un «derecho de
opcién» para escoger la via a través de la cual va a iniciar y proceder
en contra de aquel que haya transgredido su ejercicio, disponiendo que
estas serdn la civil, la represiva (penal) y la administrativa.

De optar por la via civil, las acciones se tramitardn y decidirdn por
ante el juzgado de primera instancia del domicilio del demandado, obser-
vandose las reglas del procedimiento ordinario de derecho comun, salvo
competencia especial determinada por la ley, conforme el art. 176 del
citado texto legal. Si se elige la via penal, los procesos a que den lugar las
infracciones contempladas en la ley, seran conocidas por los tribunales
penales comunes, observando las reglas generales de competencia y las

2 Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Dario Tejeda
(demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martinez (demandados).
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disposiciones establecidas en el Cédigo Procesal Penal (art. 174). La com-
petencia en el orden administrativo corresponde a la Oficina Nacional de
Derecho de Autor, que conocerd de los conflictos que se presenten con
motivo del ejercicio de los reconocidos en la Ley No. 65-00, de oficio o
a peticién de parte (art. 197, literal 3, antiguo art. 187, modificado por la
Ley No. 424-06 del 20 de noviembre de 2006, para la implementacién del
DR-CAFTA).

La clara redaccién del art. 168 permite concluir que la interposicion
de una demanda en reparacién de dafios y perjuicios ante el tribunal
de primera instancia en atribuciones comerciales no es factible, pues
aun cuando ambas partes en litis o simplemente el demandado sea co-
merciante, solo las vias civil y penal, en el orden jurisdiccional, fueron
previstas por el legislador. La Ley No. 65-00 sigue asi la orientacién
propuesta por el apric, que propone a los Estados signatarios poner al
alcance de los titulares de derechos, procedimientos judiciales civiles
(art. 42), administrativos (art. 49) y penales (art. 61) para lograr la
observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Si se considerara el argumento de una parte demandada de que es
un comerciante desde la 6ptica del derecho comiin, hay que observar
que tanto las doctrinas francesa como dominicana han reconocido al
no comerciante demandante el beneficio de opcién, pudiendo elegir,
conforme a su particular interés en justicia, el procedimiento civil o
comercial, criterio este valido ya sea considerando la naturaleza de los
litigantes o la del acto generador de la accién en justicia.

Por todo lo anterior, la excepcién de nulidad planteada por una
parte demandada respecto del acto introductivo de instancia bajo el
alegato de que debi6 haber sido emplazada por ante el tribunal de pri-
mera instancia en atribuciones comerciales y no civiles por tener la
condicién de comerciante y causarle asi un agravio, fue rechazada por
un tribunal de primer grado, al amparo de la parte in fine de la parte
capital del art. 168:

[...] el demandado principal y demandante en intervencién forzosa [...]

solicité en primer orden, que sea declarada la nulidad del acto introductivo
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de esta demanda, [...] por cuanto las estipulaciones cuasidelictuales que se
le atribuyen en dicha instancia, son de la competencia de este tribunal en
atribuciones de comercio y no civiles como han sido planteadas, lo cual
le ha causado un agravio, al no poder prevalerse de los medios de prueba
puestos a su alcance en materia comercial.

Considerando: Que dicho planteamiento incidental deber4 ser recha-
zado, en el entendido de que de la lectura del acto introductivo de esta
demanda, se desprende que los requerimientos exigidos [...] van encami-
nados a la protecciéon de un derecho que se encuentra protegido por la
Ley 65-00 [...].

Considerando: Que independientemente de que las actuaciones y con-
secuencias enmarcadas en esta demanda, hayan sido realizadas en un me-
dio de difusién cuya actividad estd relacionada con el comercio, no implica
que deban estar reguladas por la materia comercial como indica la parte
solicitante, cuando por el contrario esta es una de las caracteristicas que se
prevé en las estipulaciones de esta ley a que nos referimos y cuyo dominio y
aplicacién es propia del caso que nos ocupa [...].

Considerando: Que asf las cosas, y contrario a los argumentos del so-
licitante incidental, este no estuvo privado en modo alguno de presentar
los medios de pruebas que entendiese pertinentes para la defensa de sus
intereses, por todo lo cual, y al amparo del articulo antes citado [Art. 168

Ley 65-00] es lo propio rechazar la solicitud planteada.’
H) Responsabilidad civil
a) Responsabilidad solidaria

Aunque la letra del art. 178 pareceria hacer referencia inicamente
a espacios fisicos donde se realicen actos infractores al derecho de autor

> Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138,
de fecha 24/1/2012. Dario Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos
T. Martinez (demandados).
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y sus derechos conexos para retener una responsabilidad mancomunada
respecto de los propietarios, socios, gerentes, directores, representantes
legales o responsables de los mismos, ha sido juzgado que tal disposi-
cion es aplicable igualmente en procesos donde sean demandados to-
dos aquellos participantes, directos o indirectos, en la infraccién:

...] es criterio del tribunal, con arreglo a las disposiciones contenidas
en el Articulo 178 de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, por demds
explicado, que el director de un establecimiento o razén social que se de-
dica a realizar publicaciones como la de la especie, debe tener especial
cuidado con las informaciones que publica, y sobre todo proveerse de las
autorizaciones necesarias de los autores de los articulos que alli se incluyan,
por cuanto, de no ser asf, debera responder solidariamente si su comitente

comprometiere su responsabilidad, como ha ocurrido en la especie.’*

b) Inversion de la carga de la prueba

El ejercicio del derecho de autor por un tercero diferente al autor,
especificamente en su contenido patrimonial respecto de su obra, solo
puede configurarse de haberse hecho constar su cesién o licencia en
forma expresa. Consecuentemente, la falta del acto que manifieste la
voluntad del autor de ceder o licenciar los derechos patrimoniales so-
bre su creacion es muestra de que la transferencia no se operd.

De ahi que cuando no ha mediado un contrato de cesién o licencia
de derechos patrimoniales y la obra es utilizada en cualquier forma, se
cae consecuentemente en su explotacion ilicita, conforme el art. 20
de la Ley No. 65-00, correspondiendo al usuario aportar la carga de la
prueba excluyente de responsabilidad. En efecto, la ilicitud se presume
hasta prueba en contrario, la cual debe ser presentada por quien hace

> Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, expediente No. 038-2006-01138
,de fecha 24/1/2012. Dario Tejeda (demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos
T. Martinez (demandados).
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uso de la obra, esto es, que la parte demandada es la que debe demos-
trar que cuenta con autorizacién para explotar la obra, como se ha
reconocido en decisiones de primer y segundo grado:

[...] ninguna prueba ha sido aportada por el demandado que permita al
tribunal establecer que este tenia permiso para lo aqui indicado, por lo que
es un hecho constatado que este desconocié la obligacién de su parte de
proveerse de la licencia correspondiente que sélo le podia ser dada por el
titular del derecho de autor violado por dicho demandado.”

Considerando: que verificadas las publicaciones realizadas por Faran-
dulife, en sus ediciones «2 quincena de Abril 2005; 30 de julio 2005; 15
de agosto de 2005 y 30 de agosto de 2005», se ha podido constatar las
publicaciones en cada una de las mencionadas ediciones, de articulos de
la autorfa del sefior Dario Tejeda, quien resulta ser demandante inicial,
hoy recurrido.

Considerando: que siendo «Farandulife» una publicacién quincenal ba-
sada en temas, como su nombre bien lo establece, sobre farandula, por la
cual los lectores deben pagar un precio para adquirir la misma, toda vez que
la misma no es gratuita, se evidencia que més que para la difusién de temas
culturales la misma se edita persiguiendo un lucro econémico.

Considerando: que asf las cosas resulta evidente que la referida revista
produjo un lucro econémico de la publicacién de los articulos creados por
el sefior Dario Tejeda, razén por la cual debié proveerse de una autorizacion
de dicho autor para proceder a publicar los mismos, ya que de no hacerlo,
como al efecto no ha demostrado haberlo hecho, se hacfa pasible de tener

que indemnizarle como al efecto ha establecido el tribunal a-quo.’

> Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Dario Tejeda
(demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martinez (demandados).

% Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 1136-2013, expediente No. 026-02-2012-00846, de fecha
27/11/2013. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martinez (recurrentes) c. Dario

Tejeda (recurrido).
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c) Caracterizacion del dafio

Los tres elementos esenciales que concretizan la responsabilidad
civil son la falta, el dafio y el vinculo de causalidad entre la falta y
el dafio. Siendo de principio que quien alega un hecho en justicia
debe probarlo por todos los medios de prueba establecidos a tal fin,
el demandante esta en la obligacién de probar la existencia de tales
elementos, para que el tribunal que haya sido apoderado de una de-
manda en dafios y perjuicios pueda condenar al demandado al pago
de una indemnizacién a su favor.

La Suprema Corte de Justicia ha juzgado de manera constante que
el perjuicio ocasionado por la falta cometida debe ser establecido con
claridad, ya sea a través de medios documentales o de cualquier otra
especie, tanto por el demandante como por el juez, quien tiene la obli-
gacién de indicar en su sentencia en qué consisti6 el dafio. La rigurosi-
dad de este criterio es tal que nuestro mas alto tribunal ha considerado
que una reclamacién en dafios y perjuicios debe ser rechazada si no se
aporta la prueba del perjuicio alegado.

En materia de derecho de autor, ha sido juzgado que la existencia
del perjuicio que sufre un autor o titular de derechos resulta de la sola
utilizacién no consentida de una obra (de donde se colige que no
existe necesidad de que el accionante tenga que probar el dafio que
le ha sido causado):

[...] el dafio es la consecuencia de las faltas cometidas, desde que se hace
un uso indebido de la obra ajena, se causa un dafio, dafio que tiene dos
caracteristicas, es moral y material.

[...] si la recurrente, no hace el uso ilicito de la obra de la recurrida, no
se produce el dafio.

[...] la parte recurrida no hubiera recibido ningtin dafio, si no se produce

la accién de la recurrente.”’

" Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, sentencia

No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor
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Esta forma de razonamiento sigue el art. 177 de la Ley No. 65-00,
conforme el cual el uso no autorizado de una creacién literaria o at-
tistica es ilicito y constituye una violacién al ejercicio exclusivo de
los derechos del autor o titular. La persona que haya incurrido en la
explotacién de una obra sin el permiso de su creador o del titular de
los derechos que recaen sobre ella compromete, pues, con ese accio-
nar su responsabilidad, como ha sido igualmente reconocido en grado
de apelacion:

..] en la especie existe una violacién a la Ley 65-00 sobre Derecho de
Autor, en contra del sefior MJLR, ya que los recurrentes, otrora demanda-
dos, no demostraron que [el] autor [de la] fotografia «Yoryi tocando violin
sentado en los escalones de su estudio», les haya cedido ni parcial, ni to-
talmente su uso para la publicacién de la obra «Yoryi Morel: Fundador y
Fundamental 1906-1979», en la cual se incluyé sin autorizacién, causandole
dafios, no solo por no haber sido reconocido como autor de la fotografia,
sino ademds por haber sido explotada su obra sin que el sefior JMLR reci-
biera ningtn tipo de beneficios, lesionando sus derechos patrimoniales que

le corresponden.®®
d) Cardcter de los derechos patrimoniales

Se presume, salvo pacto en contrario o disposicién contractual en
contrario, que el ejercicio de un derecho patrimonial implica para el
autor o titular un beneficio econémico. Es por esto que se le ha atribui-
do a los derechos patrimoniales un cardcter «alimentario», en el en-
tendido de que la explotacién no autorizada de una obra por un tercero
anula la posibilidad de percibir ganancias necesarias para la subsisten-
cia de su creador o titular:

Siladi (recurrido).

> Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424 y 026-
02-2010-00549, de fecha 29/2/2012. José Enrique Garcia y Juan José Ceballos Estrella

(recurrentes) c. Martin José Lépez Reyes (recurrido).
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[...] los autores, ademds de tener derechos morales sobre sus obras, tam-
bién los tienen patrimoniales; se presume en consecuencia, que ademas de
contribuir a la recreacién espiritual, los artistas viven de su profesion, por
lo que al cometerse el acto ilicito, se atenta contra el derecho que tiene el
autor a percibir una remuneracién de su obra, es decir que se atenta contra
el cardcter parcialmente alimentario que tienen los créditos que ha dejado

de percibir.””

e) Plazo para la interposiciéon de la accién en reparacién de dafios y
perjuicios por la violacion a un derecho moral

La condicién de imprescriptibilidad del derecho moral se funda en
el hecho de no se adquiere por usurpacién ni se pierde por prescripcién
extintiva, por lo que la prolongada abstencién de su ejercicio no impli-
ca la imposibilidad de su reivindicacién en cualquier momento.

Ahora bien, aunque el derecho moral no se pierde por prescrip-
cién extintiva o su ejercicio no se haya manifestado durante un
determinado periodo, existe el criterio de que ello no quiere decir
que los reclamos fundados en su violacién puedan ser interpuestos
en cualquier momento, sin importar el tiempo que haya transcurrido
desde la comision de los actos infractores. Asi, de acuerdo a esta co-
rriente de pensamiento, una demanda en reclamacién de los dafios y
perjuicios causados por la transgresién a los derechos de paternidad
o integridad, debe ser incoada dentro de los plazos previstos en el
Codigo Civil para la responsabilidad contractual o extracontractual.
De este modo, si a la fecha del lanzamiento de la demanda han trans-
currido seis meses o un afio desde la configuracion de los ilicitos, se

%9 Camara Civil y Comercial de la Corte Apelacién del Distrito Nacional, sentencia civil
No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor
Siladi (recurrido).

También, Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 137-2012, expedientes No. 026-02-2010-00424
y 026-02-2010-00549, de fecha de 29/2/2012. José Enrique Garcia y Juan José Ceballos

Estrella (recurrentes) c. Martin José Lépez Reyes (recurrido).
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habra de pronunciar el rechazo de la misma por encontrarse prescri-
tos los plazos para su admisibilidad.

Contrario a lo sefialado anteriormente, por sentencia civil No. 038-
2012-00062, del 24 de enero de 2012, la Quinta Sala de la Cdmara Ci-
vil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
rechazé un fin de inadmision de la parte demandante en el sentido de
que la demanda habia prescrito, bajo el razonamiento de que el acto
introductivo fue notificado después de los seis meses que prevé como
plazo el art. 2271 del Coédigo Civil. El tribunal entendié que siendo
la Ley 65-00 una ley especial y disponiendo su art. 17 que el derecho
moral de integridad tiene cardcter perpetuo e imprescriptible, el medio
incidental debia ser rechazado:

Considerando: Que habida cuenta de que lo que se persigue es la repa-
racién de un dafio de indole moral protegido por la ley de que se trata, el
cual como ha sido sefialado entrafia un derecho inalienable e imprescrip-
tible, deberd ser rechazado, en tal sentido, el medio incidental por alegada

prescripcién de la accién asi planteado.
f) Cardcter de la indemnizacion

Las sentencias en materia de derecho de autor deben ser consis-
tentes con las disposiciones generales sobre responsabilidad conte-
nidas en la parte III sobre observancia de los derechos de propiedad
intelectual del apric, el cual en su art. 45, numeral 1, dispone que
las autoridades judiciales «estardn facultadas para ordenar al infrac-
tor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para
compensar el dafio que este haya sufrido debido a una infraccién de
su derecho de propiedad intelectual causada por un infractor que,
sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarro-
llado una actividad infractora».

El carécter disuasorio de las sanciones para la proteccion del de-
recho de autor aparece asimismo en el art. 41, numeral 1, del apric,
cuando dispone que los paises miembros de la oMc «se asegurardn que
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en su legislacion nacional se establezcan procedimientos de observan-
cia de los derechos de propiedad intelectual [...] que permitan la adop-
cion de medidas eficaces contra cualquier accién infractora [...] con
inclusion de recursos 4giles para prevenir las infracciones y de recursos
que constituyan un medio eficaz de disuasién de nuevas infracciones».
Al valorar el caracter disuasorio de las indemnizaciones fijadas en esta
materia, en nuestro pafs se ha seguido esta norma, al considerarse que:

[..] la indemnizacién acordada por el tribunal, en esta materia, debe
tener dos fines principales, primero la reparacién del dafio, la cual debe ser
integral, lo que significa, que la victima, debe quedar en condicién similar
a aquella en que se encontraba antes de producirse el dafio, y segundo, un
fin disuasivo, es decir, que lleve a la comunidad, un mensaje ético, para

evitar que se sigan cometiendo actos violatorios a esta ley.®°
g) Cuantificacién de dafios

Aungque los articulos 177, parrafos I, II y III de la Ley No. 65-00,
y 102 y 103 del Reglamento No. 362-01, del 14 de marzo de 2001,
establecen pardmetros para el establecimiento del monto indemniza-
torio al que se condenaria a un infractor, se ha entendido que «la de-
terminacién de la cantidad justa que serd pagada por los demandados
a favor del accionante, es, en procesos como el de la especie, de la
soberana apreciacion de los jueces del fondo, cuya obligacién esencial
es cuidar que la que sea acordada guarde una proporcién directa con
el dafio sufrido».®!

0 Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, sentencia civil
No. 504, de fecha 29/10/2003. Allegro Resorts Dominicana, S.A. (recurrente) c. Victor
Siladi (recurrido).

' Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2011-01198, expediente No. 038-2009-
00196, de fecha 1/9/2011. Agustin José Duluc (demandante) c. Asociacién Nacional de
Hoteles y Restaurantes (AsoNaHORES), Consejo de Promocién Turistica, Inc. y Compafifa
Dominicana de Teléfonos (copeTeL) (demandados).
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Esa concepcion es concordante con los criterios fijados por la Su-
prema Corte de Justicia en el sentido de que, de una parte, a los
jueces de fondo se les reconoce un poder soberano para evaluar el
monto de los dafios y perjuicios, bastdndoles con enunciar que la
suma acordada por ellos constituye la reparacién de todos los perjui-
cios, y que la falta retenida encuentra asi su reparacién, escapando
en consecuencia sus decisiones a la censura de la casacién, salvo des-
naturalizacién en el primer caso, irrazonabilidad en el caso de las in-
demnizaciones, o ausencia de motivos pertinentes en ambos casos. De
otra parte, su apreciaciéon debe ser justificada y deben ser expuestos
los motivos en que se fundamentan las mismas, so pena de incurrir en
falta e insuficiencia de motivos y de base legal el juez que estableciese
la existencia de dafios y no explicase de manera clara y precisa en
qué consistieron estos dafios; si fijase una indemnizacién pecuniaria
sin dar motivos de hecho suficientes que justifiquen la condenacion
ordenada y sin establecer de manera clara y precisa los elementos de
prueba especificos que tuvo a su disposicién para retener los hechos
que conformaron la ocurrencia de estos.

I) Requisitos de la tutela penal

Aun cuando cada conducta sancionable desde el punto de vista
penal en esta materia tiene sus elementos constitutivos particulares,
mediante sentencia de fecha 15 de noviembre de 2002, la Undécima
Sala de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional decidi6é que para que exista la proteccién penal es necesario
cumplir con los siguientes requisitos: a) que se trate de una obra pro-
tegida; b) que la utilizacién no se haya efectuado al amparo de una
limitaciéon de derecho; ¢) que el plazo de proteccién se encuentre

También, Quinta Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 038-2012-00062, de fecha 24/1/2012. Dario Tejeda
(demandante) c. Pedro Julio Padilla Medrano y Carlos T. Martinez (demandados).
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vigente; d) que la conducta del agente se adectie a una figura tipica-
mente incriminada; y e) la existencia de dolo en el agente.®

J) Ilicitos en el entorno digital

El entorno digital no plantea distinciones en lo que respecta a la
caracterizacién de ilicitos en esta materia, puesto que la proteccién se
extiende no importa el medio o procedimiento a través del cual una
creacion intelectual sea explotada. De este modo, la Quinta Sala Ci-
vil del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Distrito
Nacional, mediante sentencia 038-2011-01198, del 1 de septiembre
de 2011, condend solidariamente al pago de una indemnizacién a los
auspiciadores de una pdgina web por la reproduccién y comunicacién
ptblica no autorizada en ella de una obra musical. El tribunal planteé
que «ciertamente incurrieron injustificadamente en la comisién de una
falta al haber patrocinado la promocién, en una pagina de internet, de
la obra cuya titularidad y autoria le corresponden al demandante, sin
haber tenido la previsién, en cumplimiento de la referida Ley 65-00
sobre Derecho de Autor, de haber contado con la autorizacién del hoy
demandante para ello».

Es de observar como nota llamativa que esta sentencia acogié como
medio de prueba un acto auténtico instrumentado por un notario pu-
blico en virtud del cual fue constatada la puesta a disposicién de la
obra en la web, el cual no fue atacado por los demandados. Asi, sefialé
que «el contenido de un acto auténtico, redactado por un oficial publi-
co que no transcribe lo que otro vio o escuchd, sino lo que sus propios
sentidos le estdn indicando, es creible hasta inscripcion en falsedad,
procedimiento este que no fue iniciado contra el documento que obra
en el cursante expediente».

2 Undécima Sala de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, expediente No. 01-118-06740 de fecha 15/11/2002. Alberto Ulloa (querellante
y actor civil) c. Franklin Antonio Polanco, Modesto Gonzilez, Martin Lazala, Miguel
Lorenzo, Antonio Calderén y Marcos Manzueta (imputados).
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K) Valor probatorio de las actas levantadas por inspectores
de la oNDA

La comprobacion de las violaciones a la Ley No. 65-00 por parte
de inspectores de la Oficina Nacional de Derecho de Autor es rea-
lizada por medio de actas, cuyo contenido se tiene por cierto hasta
inscripcion en falsedad. En consideraciéon de dicha disposicion, me-
diante sentencia correccional No. 478, del 31 de marzo de 2003, la
Segunda Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Judicial de Santiago condené a un imputado a prisién y
al pago de una multa y una indemnizacién por violacién a los arti-
culos 20, 141 y 169, numeral 2, de la Ley 65-00, partiendo de la sola
consideracion de dos actas de inspeccién levantadas por inspectores
de la oNDA mediante las que se comprobd la reproduccion ilicita de
discos compactos y casetes contentivos de obras musicales cuyos de-
rechos eran propiedad de las querellantes, esto es, sin que se aportara
al plenario ningin otro medio de prueba.

15. Salario minimo

Los articulos 169 y 170 de la Ley No. 65-00 sancionan con mul-
tas de salarios minimos los ilicitos penales en materia de derecho de
autor. La Ley No. 424-06, del 20 de noviembre de 2006, en el caso
del art. 169, determiné que se trata de salarios minimos mensuales.
La duda subyace en lo tocante a cudl de los salarios minimos previstos
hace referencia esta ley. La Camara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristébal, en su senten-
cia civil No. 03921, del 25 de octubre de 2004, si bien no define cual
debe ser, si sostiene que el que debe imponerse es el establecido por el
Comité Nacional de Salarios.®®

8 Cédmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San

Cristébal, sentencia civil No. 03921, expediente No. 302-003-00385, de fecha 25/10/2004.
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16. Retransmision no autorizada de una senal de radiodifusion

El art. 131 de la Ley No. 65-00 niega a las personas fisicas o juri-
dicas autorizadas para prestar el servicio publico de telecomunicacio-
nes de radiodifusién, por medios inaldmbricos o mediante cable u otro
procedimiento andlogo, la retransmision de las sefiales emitidas por el
organismo de origen de la transmision sin la autorizacion expresa de
este dltimo, en tanto que el art. 169, numeral 2, literales b) y ¢), erige
en ilicito penal la reproduccion, total o parcial, y la distribucién, sin
autorizacion expresa, de una emisién de radiodifusion.

El organismo de origen de la sefial radiodifundida puede obtener, pues,
el resarcimiento correspondiente por la retransmision no consentida:

[...] Telecable Quisqueya [...] ha comprometido su responsabilidad penal
en los hechos que se le imputan ya que se ha podido establecer que dicha
empresa estaba retransmitiendo las sefiales de los canales Usa Network y
Animal Planet, sin tener ningin tipo de autorizacién para hacerlo, razén

por la cual se declara culpable [...].54
17. Gestion colectiva

A) Suspension de la comunicacién publica no autorizada de
obras musicales

Ya hemos sefialado que, en materia de derecho de autor, toda explo-
tacion de un derecho patrimonial por un tercero amerita de la autoriza-
cion previa y expresa del autor, o en su defecto, de su titular. En el caso
particular de las obras musicales, su comunicacién publica, esto es, su

Editora Peermusic de Colombia, S.A. (demandante) c. Avicola Almibar y Pollos Victorina
(demandados).

6 Tercera Sala de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de
Santiago, sentencia No. 763, expediente sin nimero, Cédigo Tribunal No. 370, de fecha
27/12/2001. Twenty Century Fox, Universal City Studio, Disney Enterprise (querellante y
actor civil) c. Telecable Quisqueya (imputado).
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difusién por cualquier procedimiento de manera que puedan ser perci-
bidas por una o mds personas en el mismo lugar y al mismo tiempo, o
en diferentes sitios y/o diferentes momentos, se rige por la misma regla:
segin el art. 128 de la Ley No. 65-00, esta «habrd de ser previa y ex-
presamente autorizada por el titular del derecho o sus representantes».

La posibilidad de la difusién de obras musicales en multiples lugares
y momentos a la vez hace imposible que los autores o titulares de dere-
chos puedan autorizar todas las ejecuciones posibles en forma directa,
por lo que el legislador instituy6 las denominadas sociedades de gestion
colectiva, asociaciones que tienen por finalidad esencial la defensa de
los derechos patrimoniales que sus miembros les hayan confiado, pu-
diendo licenciar el uso de sus obras, percibir las remuneraciones pacta-
das en virtud de tal explotacién y distribuirlas a sus beneficiarios.

La interpretacién o ejecuciéon de obras musicales con la participa-
cion directa de artistas o a través de aparatos o sistemas electrénicos
en teatros, salas de concierto, bares, clubes o estadios, entre otros, se
considera publica por mandato legal (art. 129 Ley 65-00) y, conse-
cuentemente, debe ser licenciada de manera previa por la sociedad de
gestion colectiva que retna a los autores de esas creaciones, que en el
caso dominicano es la Sociedad General de Autores, Compositores y
Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacepom). Es asi como un
espectdculo en uno de estos lugares, en el que se fuesen a comunicar
obras musicales que se encuentren en dominio privado que no haya
sido licenciado previamente por la scacEpoM, puede ser suspendido, ya
sea por mandato de una resolucién de la Oficina Nacional de Derecho
de Autor —con el auxilio de la fuerza publica para su ejecucion, en caso
de ser necesario (articulos 107, numeral 13, y 114 del Reglamento)— o
por un auto de un juez civil (art. 179, parrafos I y II).

En provecho del requerimiento de suspensién, el art. 163 de la ley
instituye una presuncion iuris tantum a favor de las sociedades de ges-
tién, en el sentido de que estas «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», al presumir «que los derechos ejercidos
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les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respec-
tivos titulares». Dicha presuncién contraria el principio de derecho
comun que impone que todo aquel que reclama el cumplimiento de
una obligacién debe probarla —contenido en el art. 1315 del Cédigo
Civil—, pues invierte la carga de la prueba en perjuicio del usuario de
las obras: es él quien debe probar que su titular no ha encomendado a
la sociedad de gestién el cobro de la remuneracién correspondiente a
la licencia que ella otorga para su uso, que las obras de que se trate se
encuentran en dominio publico o que ha obtenido directamente del
titular del respectivo derecho la autorizacién correspondiente y le ha
pagado las remuneraciones correspondientes, en caso de que se trate de
una licencia a titulo oneroso. En nuestro pafs, siguiendo la presuncion
del art. 163 y la doctrina y jurisprudencia arriba apuntadas, se ha deci-
dido que a quien le incumbe probar que no ejecuta obras musicales es a
la parte demandada, principio valorado acorde con el de tutela judicial
efectiva, en lo atinente a la funcién tutelar del Estado.®

En la prictica, los tribunales han sido reacios a conceder la medida
cautelar de suspension de ejecucion de comunicacién publica de obras
musicales, no solo inaudita altera parte, sino incluso en materia de refe-
rimiento, despojada ya de su cardcter no contencioso. Particularmente,
la Presidencia de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional, mediante ordenanzas Nos. 484 y 841,
del 30 de abril de 2009 y 13 de agosto de 2010, respectivamente, re-
chazé sendas demandas en referimiento de la scacepom que buscaban
suspender los conciertos de los artistas Andrea Boccelli y Alejandro
Sanz,% celebrados entonces en Altos de Chavon, bajo los siguientes

0 Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 845/08, expediente No. 035-08-00437, de fecha
28/11/2008 Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de
Mdsica, Inc. (scacepoM) (demandante) c. Liga Profesional Dominicana de Baseball y
Leonardo Matos Berrido (demandado).

% Presidencia de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, ordenanza No. 484-09, expediente No. 504-09-00491, de fecha 30/4/2009.
Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc.
(scacepom) (demandante) c. Saymon Diaz (demandado).
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argumentos: a) ni los articulos 162, 164 y 165 de la Ley No. 65-00, «ni
ningln otro texto legal faculta a las sociedades de gestion colectiva a
suspender espectdculos musicales o artisticos a los fines de cobrar las
remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen para la
celebracion de dichos espectaculos»; b) «en caso de celebrarse el espec-
taculo, la parte demandante cuenta con mecanismos menos traumdti-
cos para el cobro de los derechos que reclama, especialmente cuando
la parte demandante no prueba al tribunal que la ejecucién de la obra,
impedird la efectividad de sus reclamos»; y ¢) «de ordenarse la medida
solicitada en este caso se verfan afectados los intereses de las personas
que han adquirido sus tickets para el concierto y que nada tienen que
ver con los conflictos suscitados entre las partes».

Hay que aclarar que si bien ningin articulo en la ley o el reglamen-
to autoral faculta per se a la scacEDOM para suspender un especticulo,
no es menos cierto que esta puede obtener de la ONDA 0 un tribunal
civil, como dijimos, una autorizacién para su suspensién. Ahora bien,
como ha razonado el tribunal, la explotacién de una obra administrada
por una sociedad de gestién colectiva sin licencia tiene como conse-
cuencia el pago, a titulo indemnizatorio, de un «recargo del cincuenta
por ciento (50%) sobre la remuneracion en la tarifa» (art. 164, pa-
rrafo), de manera que la sociedad podria, una vez realizada la comu-
nicaciéon de obras musicales en forma ilicita, reclamar el pago de la
remuneracion adeudada y la indemnizacién de los dafios y perjuicios
causados por el no licenciamiento previo, o presentar una querella con
constitucién en actor civil contra el productor infractor (art. 169, nu-
meral 2, literal d) de la Ley).

La solucién dada por el tribunal capitalino no evita la comisién
del ilicito y relega en el tiempo un indubitable reclamo legal del autor
representado por la sociedad, olvidando que la medida cautelar de la

También, Presidencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, ordenanza No. 0841-10, expediente No. 504-10-0963, de fecha
13/8/2010. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Mdsica,
Inc. (scacepom) (demandante) c. Marketing Managment Group, Inc. (demandado).
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suspensién de la comunicacion puablica de una obra musical favorece
indudablemente el logro de los fines principales perseguidos por la nor-
ma, como es la proteccién de un derecho humano reconocido como
fundamental por nuestra Constitucién y es coherente con el dispositi-
vo incorporado al articulo 50.1 del apric, segin el cual las «medidas
provisionales» para la observancia de los derechos de propiedad inte-
lectual deben ser rapidas y eficaces, destinadas a evitar que se produzca
una infraccién y/o preservar las pruebas pertinentes relacionadas con
la presunta ilicitud.

Las ordenanzas comentadas denotan, sin embargo, una velada valo-
racion del asunto a la luz del principio de razonabilidad, ya que toman
en cuenta las consecuencias practicas de orden econémico que acarrea-
ria penalizar con la suspensién un espectdculo. El andlisis de la razona-
bilidad en la especie podria adscribirse al test de razonabilidad que en-
cuentra aplicacion en todos los campos del derecho. Habria que analizar
si, respecto al interés publico perseguido por el legislador (la proteccién
de los autores de obras musicales, en este caso), la suspension de un acto
de comunicacién publica resulta la sancion idonea, necesaria, la menos
restrictiva y la mds congruente con los valores en juego.

La Constitucion dispone que la interpretacion y aplicacion de las
normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantias debe ha-
cerse «en el sentido mds favorable a la persona titular de los mismos»
(art. 74.2). Cabe entonces preguntarnos: jes la suspensién adecuada al
interés publico perseguido o es un medio legal dispensable, por la exis-
tencia de alternativas menos gravosas disponibles en la ley? ;En cudl
sentido se favorece mds al autor de una obra musical: acogiendo su so-
licitud de suspensién para que pueda percibir su remuneracién de una
manera expedita o permitiendo que cobre sus regalias con posterioridad?

Como ya hemos visto, la Presidencia de la Camara Civil y Comer-
cial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se decanta
por la segunda opcidén, posicién esta que por demds encuentra apoyo
en el art. 50.6 del apric, que dispone que toda medida cautelar debe
ser seguida de una demanda principal, que deberd interponerse dentro
del plazo fijado por el tribunal al momento de su dictamen, o de lo
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contrario esta podria ser revocada a peticion del demandado. El objeto
de «el procedimiento conducente a una decisién sobre el fondo del
asunto» a que se refiere el texto citado no seria otro que el reclamo del
pago de la remuneracion adeudada y la indemnizacién de los dafios y
perjuicios causados por el no licenciamiento previo, de modo que con
o sin medida cautelar, el interés de la scacEpoM se verfa satisfecho.

B) Suspensién de la comunicacién publica no autorizada de obras
musicales mediante una accién de amparo

Atrayente objeto de atencién resulta la sentencia No. 195-2012,
del 20 de diciembre de 2012, de la Segunda Sala de la Cdmara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual fue
acogida una accién de amparo incoada por SGACEDOM contra un pro-
ductor de espectdculos y el hotel en que se llevaria a cabo el evento,
hasta tanto los demandados obtuviesen la correspondiente licencia de
comunicacion publica, por entender violado el derecho de autor y el
derecho de propiedad en tanto derechos fundamentales.®’

El asunto mueve al interés, en primer lugar, por la escogencia de un
juez penal y no uno civil, cuya competencia de atribucién tiene mds
afinidad y relacion con el derecho de autor, independientemente de
que los ilicitos contra el mismo se persigan también por la via penal,
y en segundo orden, por la escogencia del amparo como medio para
obtener la suspensién, que bien pudo haber sido declarado inadmisible,
al existir otras vias para proteger de manera igualmente efectiva el de-
recho invocado, como serfan la suspensién amparable en los articulos
179, pérrafo, de la Ley No. 65-00, y 114 de su Reglamento de Aplica-

cién, o incluso en el procedimiento de referimiento.

67 Segunda Sala de la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,
sentencia No. 195/12, expediente No. 040-12-000RA64, de fecha 20/12/2012. Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacEpom)
(reclamante) c. César de Jests Sudrez Jr. y Reinassance Santo Domingo Jaragua Hotel &
Casino (reclamado).
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C) Cobro de regalias

Una sociedad de gestién colectiva puede obtener el cobro de las
regalias adeudadas por concepto de la explotacién de las obras de su
repertorio demandando al deudor en cobro de pesos para conseguir una
sentencia que le sirva como titulo ejecutorio o bien solicitar al juez de
primera instancia civil una autorizacién para trabar, en tanto medida
cautelar, un embargo retentivo o conservatorio sobre sus bienes.

En la prictica, siguiendo el art. 163 de la Ley No. 65-00, y para
establecer su calidad como reclamante, se depositan, ademas de las fac-
turas expedidas contra el usuario en falta, una copia certificada de sus
estatutos, de su decreto de incorporacién y de la resolucién aprobatoria
de su tarifario emitida por la Oficina Nacional de Derecho de Autor.
A la luz de esa documentacion, se ha sentenciado que las sociedades
de gestion colectiva, una vez cumplan con el voto de la ley, estan ple-
namente autorizadas para realizar o llevar a cabo los procedimientos
administrativos o judiciales de todos los autores nacionales, presun-
ciéon que es legal, y que dispensa de la prueba al demandante, salvo
excepciones, por lo que debe rechazarse un fin de inadmisién tendente
a declarar inadmisible una demanda en cobro de pesos por concepto
de comunicacion publica de obras musicales, por no configurarse ni la
ausencia de interés procesal ni la carencia de objeto.®®

En lo que toca a las sentencias que deciden demandas en cobro de
pesos, su redaccién no se aleja de los juicios de valor ponderados en
casos similares de derecho comin. En el caso particular de scacEDOM,
fue juzgado en una litis en la que se enfrenté a un usuario de obras
musicales, que ella establecié «por los medios de prueba legalmente
admitidos, la existencia de un crédito a su favor, producto de una obli-
gacion exigible, no afectado por término ni condicion, por lo que pro-
cede el reconocimiento judicial de dicho crédito», respecto de cuya
extincién «la parte demandada no ha probado el pago ni hecho alguno

% Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Nacional, sentencia civil No. 845/08, 28/11/2008.
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que provoque su liberacién, por ningin medio de prueba legalmente
admitido».®” En este mismo tenor, ha sido decidido que, en materia
de gestién colectiva, no se aplica la regla de que el crédito, para el
cobro de una acreencia, debe ser liquido, en virtud de lo dispuesto en
el art. 130 de la Ley No. 65-00, y que debe ser condenado el usuario de
obras musicales que como demandado no haya depositado documento
alguno que lo libere de su obligacién de pago frente a la sociedad de
gestion colectiva demandante.™

En el caso de ordenanzas por las cuales se ha autorizado a scacEpoM
a practicar embargos conservatorios y retentivos contra usuarios, resul-
ta algo similar: tales decisiones no se apartan de los autos dictados en
materia de derecho comin, que fijan en 60 dias el plazo para demandar
la validez de los embargos y al fondo.™

En lo referente a los contratos firmados con SGACEDOM con usuarios
de su repertorio se ha observado que estos «exigen para su validez el ple-
no consentimiento de ambas partes, pero méas atin del usuario resguar-
dando sus derechos fundamentales». De aqui que de suscribir scacEpom
un contrato de licencia para la comunicacion pudblica de obras musica-
les con un usuario que luego incumpla el pago de las regalias pactadas,

no puede pretender su condenacién en dafios y perjuicios.”

% Primera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil No. 365-12-02402, expediente No. 365-
12-00673, de fecha 25/12/2012. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores
Dominicanos de Misica, Inc. (scacepom) (demandante) c. Montezuma demandando.

0 Quinta Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de
fecha de 13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos
de Mdsica, Inc. (scacepom) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).

' Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, ordenanzas civiles Nos. 366-12-00042 (expediente No. 366-
11-04197) y 366-12-00043 (expediente No. 366-11-04199), de fecha 11/1/2012 y 366-12-
00085 (expediente No. 366-11-04198), de fecha 17/1/2012.

2 Quinta Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 2243/2013, expediente No. 038-2003-02243, de fecha de
13/1/2004. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Mdsica,
Inc. (scacepom) (demandante) c. Alejandro Jovine (demandado).
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18. Tutela administrativa: rol de la Oficina Nacional de Derecho
de Autor (ONDA)

A) Resolucion de conflictos: impugnacion de registros
y enfrentamientos sometidos a la conciliacién y al arbitraje

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (oNDA) es la autoridad
nacional competente para cautelar y proteger en el 4mbito adminis-
trativo el derecho de autor y sus derechos conexos. En el ejercicio
de su objeto, la oNDA tiene, entre otras atribuciones, la de resol-
ver las causas que le sean sometidas de oficio o a peticién de parte
(art. 106 Reglamento No. 362-01). Entre esas «causas» se encuen-
tran, conforme se desprende del art. 197 de la Ley No. 65-00 (art.
187, antes de la modificacion introducida por la Ley No. 424-06 del
20 de noviembre de 2006), aquellos conflictos que se presenten con
motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en dicho
texto legal.

La ley no enuncia cudles podrian ser estos conflictos, pero de su
lectura es posible espigar dos conjuntos: los referidos a la impugnacion
de registros y aquellos que sean conocidos mediante la conciliacién o
el arbitraje.

La impugnacién de un registro autoral procederia cuando: 1) quien
haya inscrito la obra o prestacion protegida hiciese constar que se trata
de su creacién o tuviese derechos sobre la misma, sin ser cierto, hecho
que a la vez configura un ilicito penal —art. 169, numeral 1-; y 2) se
solicite la inscripcion de una obra ya registrada —art. 155-.

En ambos casos, el interesado podria destruir la presuncién de au-
torfa o titularidad que dimana del registro interponiendo una solicitud
de cancelacion, debiendo aportar las pruebas que sustenten su reque-
rimiento, de conformidad con el art. 62 del Reglamento No. 362-01.
Hay que observar que cabe también la posibilidad de que sea planteada
por ante el tribunal apoderado de un litigio en materia de derecho de
autor, en razén de que este texto indica que la cancelacion procedera
cuando asf lo disponga una «orden judicial».
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En lo que respecta a la palabra «interesado» del art. 62 del Regla-
mento No. 362-01, la oNDa se ha pronunciado en el orden de asimilar
la misma al término «parte interesada», definido por la Suprema Corte
de Justicia en su sentencia del 6 de agosto de 1998,” considerando, en

su Decision No. 3-03, del 14 de enero de 2003, que:

...] una persona diferente a aquella en cuyo favor fue expedido un cer-
tificado de registro respecto de los bienes indicados en los Articulos 150 de
la Ley No. 65-00 y 59 del Reglamento No. 362-01, de conformidad con la
regla actori incumbit probatio, puede establecer la prueba contraria a los
hechos y actos que constan en un registro y requerir, consecuentemente,
su cancelacién, adicién o modificacién ya sea a esta Oficina o a un tribu-
nal; que asi las cosas, no puede considerarse que el término interesado se
refiera exclusivamente al titular de la obra o bien registrado, pues serfa
incongruente que éste requiriera la cancelacion del registro realizado en
su favor; que como consecuencia de todo lo anterior es valido entender
que una persona con un interés legitimo, directo, actual y juridicamente
protegido puede, tanto por ante esta Oficina como por ante un tribunal

impugnar un registro.

En esta misma decisién, la Oficina Nacional de Derecho de Au-
tor tuvo oportunidad de pronunciarse respecto de la facultad que le
confiere el art. 155 de suspender los efectos de un registro ante la
inscripcién de la misma obra, interpretacién o ejecucién, produccién
o emision, valorando que «la atribucién conferida a esta Oficina por
ese articulo se encuentra comprendida entre aquellas no sefialadas de

B En esta decision, la Suprema Corte de Justicia lo defini6 asi: «[...] debe entenderse por
parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestacién o controversia
de cardcter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los
poderes publicos, basado en una disposicién legal, pretendidamente institucional, o que
justifique un interés legitimo, directo y actual, juridicamente protegido, o que actie como
denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolucién o acto, para lo cual se
requerird que la denuncia sea grave y seria» (Suprema Corte de Justicia, Pleno, sentencia
No. 1 de fecha 6/8/1998, B.J.1053. Sederfas California, C. por A. [recurrente] c. Estado
Dominicano y Manuel Ferndndez Rodriguez & Co., C. por A. [recurridos], pp. 4-7).
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manera expresa por los articulos 187 de la Ley No. 65-00 y 107 del
Reglamento No. 362-01, a que hacen referencia sus numerales 8 y 15,
respectivamente, cuando disponen que también serdn facultades de
esta Oficina las demds que establezcan la ley y el reglamento, por lo
que no puede considerarse que la mencién que hacen los indicados
articulos sea limitativa».

Pero, sin lugar a dudas, el planteamiento mds importante en la De-
cisién No. 3-03 es el criterio de que la ONDA no es competente para
conocer de una solicitud de cancelacién de un registro bajo el alegato
de falta de originalidad de la obra registrada. En esos términos, enten-
di6 lo siguiente:

Considerando: Que el Art. 58 del Reglamento No. 362-01 sefiala tex-
tualmente: «el registro dard fe acerca de la identidad de la persona que se
presenta como autor, intérprete o ejecutante, productor, emisor o divulga-
dor, segiin corresponda, asi como de la existencia del ejemplar o ejemplares
acompafados para el depésito, pero no dard fe acerca del carécter literario,
artistico o cientifico ni el valor estético de lo presentado como obra, ni
prejuzgard sobre su originalidad»; que de estar permitido, el prejuzgamiento
sobre la originalidad de una obra cuyo registro se solicita implicarfa someter
a exdmenes de forma y fondo la obra de que se trate y publicar las solici-
tudes de registro sometidas por ante el Registro Nacional de Derecho de
Autor con la finalidad de que todo interesado presentase las observaciones
de lugar respecto del registro solicitado, del mismo modo en que lo prevé
la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, del ocho (8) de mayo de dos
mil (2000), para las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales,
marcas, nombres comerciales, emblemas, lemas comerciales y denomina-
ciones de origen; que, en ese sentido, no prejuzgando esta Oficina sobre la
originalidad de una obra al momento de su registro, mal podria hacerlo a
posteriori, o sea, acoger una solicitud de cancelacién de un registro susten-
tada en la falta de originalidad de la obra acerca de la cual dio fe que fue
registrada por una persona en particular;

Considerando: Que de lo anterior resulta que, pese a que esta Oficina

resulta competente para decidir sobre la impugnacién de un registro de
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conformidad con lo anteriormente expuesto, para decidir respecto de la
cancelacién del certificado de registro de una obra desprovista de origina-

lidad deviene, por via de excepcidén, en incompetente.

Su incompetencia nos conduce a la conclusién de que la cancela-
cion de un registro en la Oficina Nacional de Derecho de Autor por
falta de originalidad de lo registrado (demostrado ya que no se trata
de una obra) obedecerd al mandato que en este sentido emane de una
sentencia —una orden judicial, como expresa el art. 62 del Reglamento
No. 362-01—, por supuesto, con la autoridad de la cosa irrevocable-
mente juzgada.

En lo que toca al conocimiento de los conflictos que se presenten
con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley
No. 65-00 mediante los mecanismos de la conciliacién, aun de oficio,
o el arbitraje, si asf lo solicitan las partes, es de observar que ni la ley
ni su reglamento de aplicacién trazan el procedimiento a seguir para
la puesta en préictica de tales mecanismos de solucién de conflictos
en sede administrativa. Sin embargo, la ONDA, en ocasién del cono-
cimiento de determinados procesos, ha delineado algunas normas que
han venido a regir —al menos— la conciliacién. Asi, ha considerado:

- Que la conciliacién puede practicarse sin necesidad de ministe-
rio de abogados y de forma gratuita.™

- Que son tres las situaciones que pueden presentarse en ocasion
de un proceso de conciliacién: que una de las partes no acuda
a la fecha fijada para la celebracion del proceso, consecuencia
de lo cual se levantard acta de no comparecencia; que las par-
tes lleguen a un acuerdo, lo que serd consignado en un acta de
acuerdo en conciliacion que deberd ser firmado y respetado por
ambas partes; y que no lleguen a un acuerdo ante el conciliador,
en cuyo caso se levantara acta de no acuerdo.”

" Oficina Nacional de Derecho de Autor (oNpA), Decisién 12-02, 5 de julio de 2002.
" oNDA, Decisién 12-02, 5 de julio de 2002.
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- Que la ausencia de una de las partes en el proceso no suspende
el procedimiento, por lo que procede pronunciar el defecto en
contra de la parte ausente. Se presume en consecuencia, y hasta
prueba en contrario, que el defecto en que ha incurrido una de
las partes manifiesta su no acuerdo con el proceso.™

- Que, excepcionalmente, la conciliacién termina por declaracion
escrita de una de las partes de que se desiste del proceso.™

- Que la autoridad administrativa o la persona que intervenga como
conciliador deberd desplegar sus mejores esfuerzos para que las par-
tes lleguen a una solucién amigable, evitando asi que el reclaman-
te tenga que acudir a la via judicial para dirimir sus conflictos.”

- Que la falta de disposiciones especiales es suplida por el dere-
cho comun.”

- Que debe declararse inadmisible la solicitud de apertura de un
proceso de conciliacién a requerimiento de una sociedad de ges-
tién colectiva para la defensa del contenido moral del derecho de
autor, toda vez que las mismas tengan calidad para ejercer y hacer
valer por ante ella o un tribunal del orden jurisdiccional solo el
contenido patrimonial de los derechos confiados a su administra-

cién. ¥

El Ministro de Cultura, en tanto superior jerarquico de la Oficina,
en su Resolucién No. 9-03, de fecha 20 de agosto de 2003, dictada en
ocasion de un recurso jerdrquico interpuesto en contra de una decision
de la oNDA, fij6 también algunos criterios dignos de interés en materia
de conciliacion autoral:

- La facultad conciliatoria de la oNDA no tiene otra finalidad que
la de servir de intermediario y tratar de conciliar las divergencias

6 oNDA, Decision No. 40-02, 20 de diciembre de 2002.
MoNDA, Decisién No. 38-03, 26 de mayo de 2003.
BoNDA, Decision No. 12-02, 5 de julio de 2002.

" oNDA, Decisién No. 39-03, 29 de mayo de 2003.

80 oNDA, Decisién No. 4-03, 24 de enero de 2003.



164 Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual

que tengan las partes, poniendo a disposicién de ellas sus cono-
cimientos expertos en la materia, a los fines de lograr un acuerdo
que les evite tener que acudir a las vias judiciales que la ley pone
a su disposicion.

- Solo dos resultados pueden derivarse del rol conciliador de la
oNDA: 1.° Que las partes lleguen a un acuerdo en cuanto al con-
flicto conocido y planteado ante el conciliador, en cuyo caso
deberd levantarse acta de acuerdo que deberd ser firmada por
ambas partes a los fines de que, de conformidad con las pres-
cripciones del articulo 1134 del Cédigo Civil, ese acuerdo ten-
ga fuerza de ley entre ellas; 2.° Que las partes no lleguen a un
acuerdo, en cuyo caso deberd levantarse acta de no acuerdo, de
manera de dejar a las partes en libertad de dirimir sus diferencias
por ante las vias judiciales (civil o represiva) que la ley pone a su
disposicién. En consecuencia, y en caso de no llegar las partes a
un acuerdo en la conciliacién, la oNpA debe limitarse a consig-
nar este hecho en un acta.

- Que no compete a la ONDA, al ejercer sus funciones conciliatorias,
ya fuere de oficio o a peticién de una o ambas partes, el tomar
decisiones que no hayan sido convenidas de mutuo acuerdo por
las mismas durante el proceso de conciliacion, aun cuando la Ley
65-00 o el Reglamento de Aplicacién No. 362-01 no hayan traza-
do el procedimiento que debe seguir en el ejercicio de este rol.

- La imposicién de sanciones administrativas debe hacerse por
una resolucién, no por una decisién de conciliacion.

Fungiendo como 4drbitro, que sepamos, hasta ahora la oNDA no ha
intervenido para dirimir conflictos en el campo del derecho de autor o
los derechos conexos. Y aun cuando se ha planteado que, a falta de una
normativa especial en la ley, deben regir las reglas del derecho comtn y
leyes especiales previstas para procedimientos arbitrales u otros medios
alternativos de solucién de controversias, consideramos que no podrian
tener aplicacién para un arbitraje por ante la oNDA las disposiciones
previstas en el Cédigo de Trabajo para el arbitraje en materia laboral o
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las consagradas en la Ley No. 50-87 del 4 de junio de 1987, que prevén
la creacién de Centros de Resolucién Alternativa de Controversias en
las Cdmaras de Comercio y Produccién, o en la Ley No. 489-08 so-
bre Arbitraje Comercial, del 19 de diciembre de 2008, por no tener la
ONDA la estructura que permita la conformacién de un cuerpo arbitral
colegiado.

B) Observancia del derecho de autor y sus derechos conexos

La Ley No. 65-00 otorga competencia a la ONDA para evitar el
quebrantamiento de los derechos de los autores y otros titulares con
la puesta en practica de determinadas medidas de observancia, con-
templadas en los articulos 187 y 188 de la ley y 107 del Reglamento
No. 362-01. Vale referir que la principalfa de la que gozaba en un inicio
en este ambito se vio disminuida desde la entrada en vigor del Cédigo
Procesal Penal, al concentrarse la direccién de la investigacion y la
reunion de las pruebas en el Ministerio Puablico, restandole indepen-
dencia practicamente solo en sus funciones registrales, de supervigilan-
cia de las sociedades de gestion colectiva y como 6rgano conciliador de
los conflictos que se presenten con motivo del goce o el ejercicio del
derecho de autor y sus derechos afines.

En la siguiente seleccién, presentamos resoluciones en las que la
ONDA ha fijado criterios relacionados con la imposicién de sanciones
administrativas, el ejercicio de funciones de vigilancia e inspeccién, el
dictamen y prictica de medidas cautelares y el control de las sociedades
de gestién colectiva.

a) Oportunidad de la facultad de imponer una sancién

Considerando: Que como organismo especializado del Estado, respon-
sable de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y de-
rechos afines, la Oficina Nacional de Derecho de Autor (onpa) debe tomar
todas las medidas que considere pertinentes a los fines, no sélo de evitar

la violacién a la ley, sino también de incentivar a que los usuarios que
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tradicionalmente realizan actos violatorios a la misma, cesen dicha practica
y ejerzan sus actividades respetando los derechos de los autores y titulares
de derecho de autor y conexos.

Considerando: Que aun en los casos en que la infraccién no constituya
una falta grave o el provecho ilicito no sea directo ni de grandes magnitu-
des o la actividad ilicita se haya desarrollado por escaso tiempo, es obliga-

toria la imposicién de una sancién por las violaciones cometidas.®!
b) Objeto de la destruccion de material ilicito

Considerando: Que la destrucciéon de material ilicito responde al deber
que tiene la Oficina Nacional de Derecho de Autor de formar, educar y
concienciar a la sociedad sobre la necesidad de respetar la Ley No. 65-00,
ofreciendo no sélo un ejemplo de una actitud inquebrantable ante las ac-
ciones violatorias a la ley, sino también la oportunidad de dar a conocer el
destino final del material incautado, retenido o decomisado, lo que consti-
tuye una demostracién publica de la labor que realiza en defensa de la crea-
tividad intelectual, del arte, de la cultura y de las actividades comerciales

que de ellas se derivan.®

¢) Designacién de un inspector. Cardcter del informe técnico referido en

el articulo 107, numeral 7, del Reglamento No. 362-01

Considerando: Que de la lectura de los Articulos transcritos [187 nu-
meral 7) de la Ley No 65-00 y 107 numeral 9), 111 y 112 del Reglamento
No. 362-01] se colige que 1) la designacién de un inspector no estd sujeta
a poner en previo conocimiento de ello a la parte que resultase eventual-
mente afectada con una inspeccién o medida preventiva o cautelar, toda
vez que ello irfa en contra del propio sentido de tales medidas, que es el
de impedir un dafio irreparable al titular del derecho o el riesgo inminen-

te de la destruccién de las pruebas; 2) que la forma y el procedimiento del

81 oNDA, Resolucion No. 15-02, 13 de noviembre de 2002.
82 oNDA, Resolucion No. 16-02, 14 de noviembre de 2002.



Creando jurisprudencia: Interpretacién jurisdiccional... 167

informe de peritos o juicio pericial establecido en el Art. 302 y siguientes
del Codigo de Procedimiento Civil no es conforme al informe técnico
que esta Oficina se encuentra facultada a emitir en virtud del Art. 107,
numeral 7 del Reglamento No. 362-01, por lo que no se encuentra obliga-
da a observar aquel; 3) que los inspectores de esta Oficina se encuentran
facultados para levantar per se los actos de su ministerio, por lo que no
se contempla la delegacién de sus funciones en ningin auxiliar de la
justicia; 4) que la Ley No. 65-00 otorga fe publica, hasta inscripcién en
falsedad, a los actos levantados por los inspectores de esta Oficina; y 5)
que la disposicién contenida en el Art. 111 del Reglamento No. 362-01
no vulnera el derecho de defensa consagrado en el Art. 8, numeral 2,
literal j) de la Constitucién, en vista de que la opcién concedida a esta
Oficina de ordenar una medida cautelar sin necesidad de notificacién
previa a la parte que resultaria afectada con su dictamen, es a condicién
de que haya posibilidad de que cualquier retraso cause un dafio irrepara-
ble al titular del derecho o cuando haya un riesgo inminente de que se
destruyan las pruebas; que el informe de fecha trece (13) de diciembre de
dos mil dos (2002), rendido por el inspector sefior Richard Portorreal y
levantado en presencia de las partes como se comprueba por su transcrip-
cién en otra parte de la presente decision, permite establecer la flagrancia
de la violacién de la Ley No. 65-00, la que fue confirmada mediante las
actas de inspeccién Nos. OA-01-03 y OA-03-03, de fecha catorce (14) de
enero del afio dos mil tres (2003), de todo lo cual se imponia impedir un
dafio irreparable al titular del derecho; que ello resulta del principio de
la urgencia de derecho comin, contenido en los Articulos 48, 54 y 558
del Cédigo de Procedimiento Civil, de acuerdo con el cual vy si el cobro
de un crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia podra
autorizar a un acreedor [a] embargar conservatoria y retentivamente los
bienes muebles de su deudor y a inscribir hipotecas judiciales provisiona-
les sobre sus bienes inmuebles, sin necesidad de citar a este dltimo, lo que

no implica una violacién al principio aludido.®’

8 oNDA, Decisién No. 11-03, 20 de febrero de 2003.
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d) Independencia de las actuaciones de la Oficina Nacional de
Derecho de Autor y el Ministerio Piiblico en ocasion de violaciones

ala Ley No. 65-00

Considerando: Que contrario a lo alegado por la parte denunciada,
con su actuacién de fecha 26 de abril de 2004, el inspector de esta Ofici-
na, Jestis Manuel Sanchez Martinez, no se revocé a sf mismo, al proceder
a ejecutar la medida cautelar bajo citas de fecha 28 de abril de 2004,
puesto que la incautacién de la caja contentiva de doce unidades de la
obra de arte aplicado objeto de la denuncia de marras permitié a esta
Oficina forjar su conviccion respecto de la verosimilitud y certidumbre
del derecho invocado y la procedencia de la medida solicitada, proce-
diéndose a su ejecucion; que de conformidad con el Art. 6 de la Ley
No. 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Pdblico, de fecha 21 de abril
de 2003, el Ministerio Pdblico, en tanto érgano del sistema de justicia, es
funcionalmente independiente en sus actuaciones; que, en consecuencia,
no obstante una representante del Ministerio Puiblico haber participado
de la incautacién realizada en fecha 26 de abril de 2004 conjuntamente
con los inspectores de Oficina —acorde con el principio de cooperacion
del Derecho Administrativo— y asentar en la correspondiente acta de
allanamiento que citarfa a las partes para una vista en la Procuraduria
Fiscal del Distrito Nacional, esta Oficina tenfa plena facultad para reali-
zar la medida cautelar referida en virtud de los textos legales citados en
otra parte de la presente decisién; que asf las cosas, no puede entenderse
que el hecho de que la decisién de esta Oficina se limite a determinar
la procedencia o no de la actuacion de fecha 28 de abril de 2004, refleja
que el Ministerio Publico es el que tiene competencia y que la decisiéon
tomada por su representante es la Gnica valedera; que el Art. 20 del
Reglamento No. 362-01 consigna que «ninguna autoridad ni cualquier
otra persona natural o juridica, podrd autorizar la utilizacién de una obra
o cualquier otra produccién protegida por esta Ley, o prestar su apoyo
a dicha utilizacion, si el usuario no cuenta con la autorizacién previa y
escrita del titular del respectivo derecho, salvo en los casos de excepcion

previstos por la ley. En caso de incumplimiento, serd solidariamente res-
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ponsable»; que la Oficina Nacional de Derecho de Autor faltaria a la
obligacién de no hacer antes indicada si revoca la medida cautelar bajo
citas, pues propiciarfa un estado de ilegalidad contrario al principio de
legalidad que rige sus actuaciones; que de conformidad con el principio
de legalidad administrativa, la responsabilidad y las atribuciones de los
encargados de la administracion publica, en este caso de la Oficina Na-
cional de Derecho de Autor, son aquellas conferidas por la Constitucién
y las leyes; que el Art. 9, literal a) de la Constitucion de la Republica de-
clara como deberes fundamentales de todo ciudadano el acatar y cumplir
la Constitucion y las leyes y respetar y obedecer las autoridades estableci-
das por ellas; que en vista de lo expuesto, procede: a) acoger el pedimen-
to de la parte denunciante de declarar que la denuncia interpuesta por el
sefior Rodolfo Minaya Rancier en esta Oficina y las visitas de inspeccion
e incautacién ordenadas como consecuencia de dicha denuncia se en-
cuentran fundamentadas en las disposiciones legales vigentes sobre la
materia; y b) rechazar el pedimento de la parte denunciante de declarar
inadmisible e improcedente la medida cautelar practicada en fecha 28 de
abril de 2004 vy, en consecuencia, revocarla y ordenar la restitucién de

los bienes incautados.?

e) La determinacién como infraccién de determinado acto en materia
de derecho de autor implica la necesidad de establecer la existencia de
una obra revestida de originalidad

Considerando: Que para determinar si un determinado acto constituye
una infraccién a la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor y que por tal
motivo deba imponerse a su ejecutor una sancién, es necesaria la existencia
de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor.

Considerando: Que se entiende por obra, de acuerdo con el Art. 16, nu-

meral 8 de la Ley No. 65-00, toda creacién intelectual, original, de caracter

8 oNDa, Decisién No. 11-04, 3 de mayo de 2004.
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artistico, cientffico o literario, susceptible de ser divulgada o reproducida en
cualquier forma, conocida o por conocerse.

Considerando: Que en la lista enunciada de manera ejemplificativa en
el Art. 2 de la Ley No. 65-00 de las creaciones intelectuales que merecen
una proteccién por derechos de autor, la originalidad constituye el filtro

para la concesién de la proteccién en el caso en concreto.®
f) No condenacion en dafios y perjuicios

Considerando: Que las condenaciones en dafios y perjuicios y en pago
de costas de procedimiento no se corresponden con el carécter de érgano

administrativo de esta Oficina.’®

g) Sanciones a una sociedad de gestion colectiva. ;Cudndo es
competente’

Considerando: Que de conformidad con los Articulos 187, numeral 2 de
la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000, y 107, numeral 3, del Reglamen-
to No. 362-01, del 14 de marzo de 2001, la Oficina Nacional de Derecho de
Autor tiene como atribucién el ejercer la funcién de autorizacién, inspec-
cién y vigilancia de las sociedades de gestién colectiva.

Considerando: Que de conformidad con el Art. 167 de la Ley No. 65-00,
del 21 de agosto de 2000, como derivacion de su atribucién de vigilancia,
la Oficina Nacional de Derecho de Autor puede sancionar a las sociedades
de gestion colectiva, en la forma que determine el reglamento y de acuerdo
a la gravedad de la falta, cuando estas incurran en hechos que afecten los
intereses de sus asociados o representados, sin perjuicio de las sanciones
penales o las acciones civiles que corresponda aplicar a sus directivos, ge-
rentes o administradores.

Considerando: Que de lo anterior resulta que pese a que esta Oficina

resulta competente para sancionar a una sociedad de gestién colectiva

% oNDA, Decisiéon No. 11-04, 3 de mayo de 2004.
% oNDA, Decisién No. 36-03, 21 de mayo de 2003.
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por la comisién de falta[s], ello es a condicién de que tales faltas constitu-
yan hechos que afecten los intereses de sus asociados o representados; que
para decidir respecto de la imposicién de sanciones por la comisién de fal-
tas que no constituyan hechos que afecten los intereses de sus asociados
o representados, deviene, por argumento a contrario y via de excepcion,

en incompetente.’
C) Gestidn colectiva

En ocasién del sometimiento de instancias de sociedades de ges-
tién colectiva, la oNDA ha tenido oportunidad de pronunciarse acer-
ca de la homologacién de tarifas y una diversidad de aspectos relacio-
nados con este tema (proteccién de los derechos de los autores frente
a los derechos de los productores de fonogramas, alcance del art. 133
de la Ley, cardcter unilateral de la fijacién de tarifas, recursos intenta-
dos contra resoluciones de homologacién y valoracién de los montos
de tarifas fijados por sociedades diferentes), asi como con relaciéon a
las remuneraciones a percibir por los productores de fonogramas y el
control sobre las decisiones de los érganos de las sociedades. Aunque
se trata de decisiones contadas, su riqueza conceptual es digna de
atencion.

a) Homologacién de tarifas de sociedad de gestion colectiva. Sentido del
art. 133 de la Ley No. 65-00

Considerando: Que en su primer medio, la Sociedad General de Au-
tores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacEDOM)
alega que el Reglamento de Tarifas de la Sociedad Dominicana de Pro-
ductores Fonograficos, Inc. (sobiNPRrO) es violatorio del Art. 133 de la Ley
No. 65-00, pues los valores que se pretenden cobrar a los usuarios de obras

musicales, exceden considerablemente a los que estdn vigentes para cobrar

870oNDA, Decisién No. 53-03, 22 de diciembre de 2003.
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derecho de autor [a] los titulares de obras, lo que va en menoscabo de los
mismos; que el Art. 133 de la Ley No. 65-00, del 21 de agosto de 2000,
sobre Derecho de Autor, establece lo siguiente: «Art. 133.- La proteccion
ofrecida por las disposiciones de este titulo a los titulares de derechos afines
0 conexos, no afectard en modo alguno la proteccion del derecho de autor
sobre las obras literarias, cientificas y artisticas consagradas por la presente
ley. En consecuencia, ninguna de las disposiciones contenidas en él podra
interpretarse en menoscabo de esa proteccion. En caso de duda, se decidira
lo que mds favorezca al autor».

[...]

Considerando: Que para poder afirmar que las tarifas fijadas por
SODINPRO infringen la cldusula de salvaguarda del Art. 133, scacepom ha
tenido que probar y no lo ha hecho: a) Que sopiNPrO incluye como parte
de la remuneracién fijada en su tarifa el pago correspondiente a los auto-
res, en cuyo caso si podria afirmarse que la misma menoscaba el derecho
de estos tdltimos, administrados por scacepom; b) Que SODINPRO sefiala
en su Reglamento de Tarifas que el mismo incluye también el derecho
de comunicacién publica de las obras contenidas en los fonogramas, lo
cual serfa ilegal si no estuviese autorizada para esa gestién; c¢) Que so-
DINPRO anuncia en su Reglamento de Tarifas que con su cancelacién los
usuarios quedan exentos de pagar las remuneraciones administradas por
sGaceEDOM; v d) Que en los términos de la declaracién concertada al Ar-
ticulo 1.2 del To1er, sopiNPRrO sefialara en su Reglamento de Tarifas que
con ellas no se hace necesaria la autorizacién de los autores de las obras
contenidas en los fonogramas.

Considerando: Que como lo aclara la Guia de la Convencién de
Roma, la cldusula de salvaguarda lo que quiere decir es que los derechos
conexos o su extension no pueden ser mas amplios que los de los autores,
mandato convencional dirigido a los legisladores nacionales para que no
incluyan a favor de artistas, productores o radiodifusores derechos que
no ostentan los autores, lo que no ocurre en la legislacién dominicana;
que por el contrario, la Ley No. 65-00 consagra a favor de artistas o
productores un derecho de remuneracién por la comunicacién pidblica

de los fonogramas (salvo en el caso de puesta a disposicién a través de
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transmisiones interactivas), mientras que los autores gozan de un derecho
exclusivo de autorizar o prohibir la comunicacién publica de sus obras, es
decir, que el contenido de los derechos atribuidos a artistas y productores
es en ese caso inferior a los reconocidos a los autores; que si una legisla-
cién reconoce «derechos iguales» (como aquellas que atribuyen a los pro-
ductores un derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicacién
al pablico de sus fonogramas), como ocurre en varios textos nacionales,
tampoco se infringe la cldusula de salvaguarda, porque ésta lo que obliga
es a que no haya una proteccién legal «superior», pero no impide que sea
equivalente.

Considerando: Que no serfa coherente con la «cldusula de salvaguar-
dia» que, por ejemplo, la utilizacién de una obra por determinado medio
o procedimiento fuese licita sin el consentimiento del titular ni pago de
remuneracion (por ubicarse entre los casos de excepcion al derecho exclu-
sivo de explotacién del autor), mientras que en las mismas circunstancias,
el uso de una interpretacién o ejecucion artistica, de una produccién
fonografica o de una emisién de radiodifusion, estuviera sujeta al con-
sentimiento previo del titular del respectivo derecho y sometida, ade-
mads, a una contraprestacion econémica; que eso no ocurre en el caso que
nos ocupa, pues la cldusula de salvaguarda va dirigida a los legisladores y
ninguna relacién tiene con el monto de las tarifas; que de lo contrario, se
castigarfa sin razén a una eficaz gestion colectiva de los derechos conexos,
en favor de una gestién deficiente de los derechos de los autores, si aquélla
debiera necesariamente seguir la suerte de las tarifas fijadas por la socie-
dad de gestién colectiva de los autores, si ésta a su vez mantiene tarifas
minimas o, incluso, hasta ridiculas; que la misma cldusula de salvaguarda
de la Convencién de Roma también aparece en el Toier, de modo que no
puede ofrecer una interpretacién distinta.

Considerando: Que la segunda parte del Art. 133 de la Ley No. 65-00
desarrolla el principio «in dubio pro auctoris», el cual aparece expresa-
do en los siguientes términos: «En caso de duda, se decidird lo que mads
favorezca al autor»; que esa norma se entiende en el sentido de que, si
en un conflicto entre el titular del derecho de autor y el de un derecho

conexo (o entre el derecho del autor y cualquiera otro previsto en la ley),
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existieren dudas interpretativas, éstas deben resolverse en beneficio del
titular del primero; que, en consecuencia, para la aplicacién del «in du-
bio pro auctoris» tiene que haber dudas interpretativas, lo que no ocurre
en el caso de la especie, ya que los derechos de cada uno de los titulares
envueltos estdn suficientemente claros en la Ley No. 65-00 y la facultad
de homologar las tarifas puesta a cargo de esta Oficina tampoco deja
ninguna duda.

Considerando: Que como se desprende de la lectura del Articulo Pri-
mero tanto de la Convencién de Roma como del ToIgF y sus correspon-
dientes glosas, la imposibilidad de menoscabar la proteccién conferida a
los autores de obras musicales por el hecho de que se otorgue protecciéon
a los productores de fonogramas, se entiende en el sentido de que siempre
serd necesario contar con la autorizacién de ambos para la comunicacién
publica de obras musicales incorporadas en fonogramas; que partiendo
de lo anterior, es preciso concluir que no existe preeminencia econémica
de los derechos de los autores de obras musicales sobre los derechos de
los productores de fonogramas; que a la luz de este razonamiento y por
todo lo anterior, no es dable considerar que el Reglamento de Tarifas
sometido por la Sociedad Dominicana de Productores Fonograficos, Inc.
(sopINPRO) sea violatorio del Art. 133 de la Ley No. 65-00, por el hecho
de que sus valores excedan los que mantiene en vigencia la Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Mdsica,
Inc. (scACEDOM); que, en consecuencia, el alegato de la scacepom debe

ser rechazado.%®

b) Cardcter unilateral de la facultad de fijacion de tarifas. Sentido del
art. 164 de la Ley No. 65-00

Considerando: Que en su segundo medio, la scacepom plantea lo que
mds favorece a los autores de obras musicales es no homologar dicho Re-

glamento con los valores que se proponen en el mismo, sino que, a partir

8 oNDA, Resolucién No. 1-04, 20 de febrero de 2004.
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del Reglamento de Tarifas propuesto por la SGACEDOM, SODINPRO presente
a homologacién un nuevo reglamento, en el cual los valores de sus tari-
fas sean menores en un 50% a los valores de las tarifas contenidas en el
Reglamento de scacepowm, por ser dicho criterio una norma internacio-
nalmente aceptada.

Considerando: Que a la luz de estas consideraciones doctrinales se
concluye que esta Oficina: a) no puede aumentar o disminuir el monto
de las tarifas presentadas a homologacién por la Sociedad Dominicana
de Productores Fonogrificos, Inc. (sopiNPRO), sino impartir o no su ho-
mologacion, pues de lo contrario estarfa irrumpiendo contra su derecho
exclusivo a fijarlas; b) sélo podria rechazar la homologacién del Regla-
mento de Tarifas de la sopINPRO si el mismo fuese ilegal, inadecuado
0 excesivo; y ¢) podria recomendar a la sODINPRO y esta acoger o no la
propuesta de una disminucién de sus tarifas, pero ya una vez que las
mismas se encuentren homologadas, si considera que con ello se podrian
acelerar acuerdos con los usuarios, evitar procesos judiciales o facilitar
un proceso conciliatorio.

Considerando: Que en el criterio de esta Oficina, la homologacién que
le impone el Art. 164 de la Ley No. 65-00 implica simplemente constatar
que las tarifas fijadas por las sociedades de gestién colectiva no infringen
ninguna disposicién legal irrenunciable o no relajable por la voluntad
de los interesados, y nada mds; que, en consecuencia, la facultad de ho-
mologacién sélo procede por estrictas razones de legalidad y no de opor-
tunidad, de modo que, a menos que la tarifa infrinja expresamente una
disposicion legal de orden publico, la Oficina Nacional de Derecho de
Autor no puede intervenir en relacién con su monto o su comparacién
con la fijada por otra sociedad de gestién, a menos que constituya, por
ejemplo, un «abuso de posicion de dominio», o que la sociedad no esté
autorizada para funcionar o, en su caso, para administrar derechos no
confiados a su gestién.

Considerando: Que si esta Oficina interpretara la norma de una for-
ma intervencionista, por razones de conveniencia u oportunidad y no

por motivos de ilegalidad, estarfa violando la propia Ley No. 65-00, que
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concede a las sociedades de gestion la facultad unilateral de «fijar» las
tarifas y a la Oficina Nacional de Derecho de Autor simplemente la fa-

cultad de homologarlas.®

c¢) Cardcter unilateral de la facultad de fyjacion de tarifas. Sentido del
art. 92 del Reglamento No. 362-01

Considerando: Que de la lectura del Articulo 92, numeral 6 del Re-
glamento No. 362-01, se determina que constituye un mandato inelu-
dible para las sociedades de gestion colectiva la fijaciéon de las tarifas
correspondientes a las cesiones de derechos de explotacién o a las li-
cencias de uso que otorguen sobre el repertorio que administren; que
ni la Ley No. 65-00 ni el Reglamento No. 362-01 sujetan ese deber al
cumplimiento de una determinada obligacion, de donde resulta que se
trata de un acto unilateral y soberano, cuya formulacién y posterior ho-
mologacién no permiten intervencién o impedimento de cualquier tipo;
que en modo alguno el Reglamento puede establecer una limitacién que
la propia ley no establece; que el Reglamento debe interpretar la letra
y el espiritu del legislador y si éste hubiere querido incorporar alguna
limitacién porcentual en cuanto a la remuneracion de los titulares de de-
rechos conexos en comparacién con los titulares de derechos autorales,
lo habria hecho expresamente; que, por demas, el hecho de que la tarifa
fijada por una sociedad de gestién colectiva de derechos conexos sea mds
elevada que la establecida por la entidad administradora del derecho
de autor, es una cuestién de hecho y no de derecho, de oportunidad
o conveniencia y no de ilegalidad; que en consecuencia, la Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica,
Inc. (scacepoMm) no puede oponerse a que la Sociedad Dominicana de
Productores Fonograficos, Inc. (sopiNPro) establezca su Reglamento de
Tarifas y mucho menos pretender que esta reduzca sus tarifas en un 50%

partiendo de los valores de las tarifas contenidas en su Reglamento pre-

8 oNDA, Resolucién No. 1-04, 20 de febrero de 2004.
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sentado a homologacién, maxime cuando: a) la férmula de que los pro-
ductores de fonogramas perciban la mitad de lo que perciben los autores,
alegada en provecho de ese argumento, no figura ni en la Ley No.65-00,
ni en el Reglamento No. 362-01, ni en la Convencién de Roma ni el
TOIEF; y b) ambas sociedades parten de pardmetros distintos para la defi-
nicion del monto base de sus tarifas; que, en consecuencia, el alegato de

la scacepom debe ser rechazado.”®

d) Recurso en contra de una resolucion homologatoria de las tarifas de
una sociedad de gestion colectiva. Plazo para interponerlo

Considerando: Que de la lectura combinada de los textos antes ci-
tados [Articulos 164 de la Ley No. 65-00 y 92, numerales 1, 6 y 7 del
Reglamento No. 362-01], se desprende que las sociedades de gestién co-
lectiva disponen de un plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha
de la homologacion de sus tarifas para: a) su inscripcién en el Registro
Nacional de Derecho de Autor; y b) su publicacién en por lo menos un
diario de circulacién nacional; que asimismo, se extrae como conclusién
de los indicados textos, que la tarifa de una sociedad de gestién colectiva
homologada por esta Oficina entra en vigor treinta dias después de la
fecha de su publicacién.

[..]

Considerando: Que como consecuencia de lo anterior, debe entenderse
que todo recurso intentado en contra de una resolucién que homologue la
tarifa de una sociedad de gestién colectiva debe ser interpuesto antes de
que la tarifa homologada entre en vigor, esto es, dentro de los treinta dfas

que siguen a su publicacién.”

2 oNDA, Resolucién No. 1-04, 20 de febrero de 2004.
TonpA, Resolucién No. 19-04, 14 de junio de 2004.
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e) Significado de derecho exclusivo. Valoraciéon del monto de las tarifas
establecidas por sociedades de gestion colectiva diferentes

Considerando: Que en quinto término, la Asociacién Dominicana de
Radiodifusoras, Inc. (Apora) ha debido probar las condiciones que, a su
juicio, determinan que el porcentaje establecido por la sopINPRO es exce-
sivo y desproporcionado en comparacién con la tarifa de sGaACEDOM y en
comparacion con la tarifa establecida en otros pafses de Latinoamérica con
mas afios de experiencia con las sociedades de gestién, lo que no hecho
[sic]; que los montos de las tarifas fijadas por la Sociedad General de Au-
tores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacEpOM)
y por sociedades de gestién colectiva en otros paises de Latinoamérica, no
pueden ser considerados una limitante para que la Sociedad Dominicana
de Productores Fonograficos, Inc. (SopINPRO) presente unos montos tarifa-
rios diferentes o no equiparables a los mismos; que de conformidad con el
Art. 19 de la Ley No. 65-00, los autores de obras literarias y artisticas gozan
de un derecho exclusivo; que cuando el derecho es exclusivo, debe enten-
derse que sélo el autor o su representante tiene el derecho de autorizar o
prohibir el uso de su obra y, consecuentemente, sélo el autor o su represen-
tante —en el caso que nos ocupa, una sociedad de gestion colectiva— tiene
la potestad absoluta de fijar la remuneracién que exigird para otorgar su
consentimiento; que en ese sentido, el Dr. Ricardo Antequera Parilli, al
referirse a la fijacion de tarifas por las sociedades de gestiéon colectiva, ha
consignado que «como representante, mandataria o titular de una “ce-
sién fiduciaria” de los derechos de sus asociados, segiin la posicién que se
adopte (y de los asociados a entidades extranjeras con las cuales existan
contratos de representacién), la entidad de gestién ejerce la facultad de
fijar unilateralmente el monto de la contraprestacion correspondiente al
uso del repertorio que administra, lo que no impide, en la practica que
dicha cantidad —o porcentaje—, se determine mediante negociaciones vo-
luntarias con los usuarios»; que el cardcter exclusivo en materia de dere-
cho de autor no constituye ninguna excepcionalidad, porque es comin a
todos los derechos de propiedad; que las comparaciones de tipo econémico

entre las tarifas homologadas a SGACEDOM y SODINPRO no constituyen un
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fundamento juridico vélido para revocar la resolucién que es objeto de los
recursos interpuestos; que las politicas econémicas que puedan tener las
respectivas entidades de gestién pueden ser diferentes y no cabria exigir
que alguna de ellas, al establecer sus tarifas resigne el adecuado valor del
uso del repertorio que administra ni poner limites econémicos que no ten-
gan un fundamento juridico razonable, que surja del ordenamiento legal
vigente; que como consecuencia de todo lo anterior, el medio presentado
por la Asociacién Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (Apora) debe ser

rechazado.”?

f) Recurso en contra de una resolucion homologatoria de las tarifas de
una sociedad de gestion colectiva. Suspension inmediata de su ejecucion
por la interposicion del recurso

Considerando: Que en lo que podriamos considerar como su segundo
medio, la Asociacién Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADorA) alega
que la entrada en vigencia de la tarifa de sopinPro debe ser suspendida
como resultado de la presentacion de su recurso, ya que el mismo est4 re-
vestido de los caracteres de urgencia, por la confusiéon que crea entre su
membresfa al no saber a quien pagar los derechos de ejecucién pablica que
le pertenecen al autor y porque viola la parte in fine del Art. 113 de la Ley
No. 65-00 y mas aun cuando su membresia ha estado pagando el 100% de
las obras musicales que utiliza a scacEDOM.

Considerando: Que en primer término, se reconoce que la interpo-
sicién de un recurso en contra de un acto administrativo suspende su
ejecucion y que no hace falta dictar un acto expreso para hacer constatar
dicha condicién; que asf las cosas, la entrada en vigencia de la tarifa de
SODINPRO se encuentra suspendida desde el mismo momento en que la
Asociacion Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (ADorA) interpuso su

recurso.”

920NDA, Resoluciéon No. 19-04, 14 de junio de 2004.
% oNDA, Resoluciéon No. 19-04, 14 de junio de 2004.
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g) Una eventual revocacion de la resolucion que homologue tarifas de
una sociedad de gestion colectiva recaeria sobre las tarifas y no sobre la
publicacién que se haga de ellas.

Considerando: Que en lo que podriamos considerar como su cuarto me-
dio, la Asociacién Dominicana de Radiodifusoras, Inc. (apDorA) alega que la
publicacion de la tarifa de sopiNPrO realizada en el periédico El Caribe de
fecha 15 de marzo de 2004 debe ser revocada por excesiva y carente de base
juridica al caer en la ilegalidad de violentar el Art. 133 de la Ley No. 65-00.

Considerando: Que de la lectura de los Articulos 164 de la Ley No.
65-00 y 92, numeral 7 del Reglamento No. 362-01, se determina que cons-
tituye un mandato ineludible para las sociedades de gestién colectiva la
publicacion de las tarifas presentadas a homologacién por ante la Oficina
Nacional de Derecho de Autor; que en todo caso y de ser admisible, la
revocacion recaerfa sobre las tarifas sometidas a homologacién y no sobre
la publicacién que de ellas se haga, por lo que el medio que se estudia debe

ser rechazado.*

h) La nulidad de una tarifa de una sociedad de gestién colectiva
sometida a homologacion no puede extenderse al resto de las tarifas
presentadas a modo de tarifario o reglamento de tarifas

Considerando: Que el principio general del derecho que proviene de
la interpretacion de los contratos de que la nulidad de una cldusula con-
tractual no implica la nulidad del resto del contrato, ha sido recogido por
muchas legislaciones en materia administrativa, al disponer, por ejemplo,
que si el vicio de nulidad afecta s6lo una parte del acto administrativo, el
resto del mismo tiene plena validez.

Considerando: Que asf las cosas, conspira contra el interés publico y so-
cial del Derecho de Autor y va en contra del cardcter de interés puiblico que

tiene la Ley No. 65-00 —al demorar injustificadamente su cumplimiento por

% 0oNDA, Resoluciéon No. 19-04, 14 de junio de 2004.
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parte de los usuarios de fonogramas— el que esta Oficina, considerando nula
la tarifa fijada por concepto de la comunicacién publica de fonogramas sin-
cronizados con imdgenes, mantenga los efectos de la «no homologacién» a
todo el tarifario, si el resto de las tarifas no se encuentra viciado de nulidad;
que este criterio contraviene las obligaciones de observancia contempladas
tanto en el TOIEF como en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (aaDppic).”

i) Un productor de fonogramas vy la sociedad de gestion colectiva que lo
represente no pueden percibir la remuneracion consagrada en el art. 142
de la Ley No. 65-00 por la utilizacién secundaria de un fonograma

a través de su comunicacion piiblica o radiodifusion en forma
sincronizada en una obra audiovisual

Considerando: Que a este respecto, cabe consignar lo siguiente: en pri-
mer lugar, si bien hay que entender que el Art. 142 de la Ley no fue mo-
dificado por hecho de la ratificacién del To1er y que en consecuencia, a la
luz del citado texto, los productores de fonogramas pueden ser favorecidos
con una remuneracién equitativa y tnica por el uso tanto de un fonogra-
ma publicado con fines comerciales como de una reproduccion del mis-
mo para cualquier forma de comunicacién al pdblico en forma directa e
indirecta; en segundo lugar, aun cuando debe asumirse que la inclusién
de un fonograma en una produccién audiovisual o lo que es lo mismo, la
sincronizacién de fijaciones musicales con imdgenes, constituye un acto de
reproduccion, contemplado entre los derechos exclusivos que corresponden
al productor de fonograma, no puede estarse conteste con el criterio de que
tal reproduccién constituye un uso indirecto por el cual un productor de fo-
nograma debe recibir una remuneracién equitativa, toda vez que la nocién
de fonograma contenida en el Art. 16, numeral 2, de la Ley No. 65-00 — la
misma del Art. 2, literal b, del To1gr excluye expresamente como tales las

fijaciones en obras cinematogréficas o audiovisuales.

% ONDA, Resoluciéon No. 21-04, 11 de agosto de 2004.
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Considerando: Que la definicién de fonograma recogida por la Ley
No. 65-00 en su Art. 16, numeral 2 es la siguiente: «Toda fijacién efectuada
por primera vez de los sonidos de una ejecucion o interpretaciéon de otros
sonidos, o de una representaciéon de sonidos que no sea en forma de una
fijacién incluida en una obra cinematogréfica o audiovisual».

Considerando: Que la indicada definicién parte de la consignada en el
TOIEF, en su Art. 2, literal b), el cual define fonograma como: «Toda fijaciéon
de una ejecucién o interpretacion de sonidos, o de una representaciéon de
sonidos que no sea en forma de una fijacién incluida en una obra cinema-
togréfica o audiovisual».

Considerando: Que la autoralista brasilefia Vanisa Santiago, al comen-
tar la citada definicién de fonograma aclara: «... la definicién de fonograma
del Tratado de la ompr se refiere a toda fijacién de los sonidos de una ejecu-
cién o interpretacion de otros sonidos, o de una representaciéon de sonidos
que no sea en forma de una fijacién incluida en una obra cinematografica
o audiovisual. Con eso, segtin la Declaracién Concertada respecto del arti-
culo Zb), no se pretende que los derechos del productor sobre el fonograma
sean afectados por su incorporacién en una obra cinematografica o audio-
visual. Lo que se infiere de la redaccién es que la fijaciéon que se hace direc-
tamente en las bandas sonoras de las peliculas es la que no es considerada
como un fonogramas.

Considerando: Que en la Guia de la Convencién de Roma y el Convenio
Fonogramas (omr1, Ginebra, 1982), se concluye en forma categérica (p. 134):
«... si son simultdneas la fijacién visual y la fijacién sonora, la segunda no
puede tener el cardcter auténomo de una fijacién exclusivamente sonora, sino
que es mas bien una parte de la obra audiovisual original»; que asf las cosas,
la Guia ejemplifica: «si la pista sonora forma parte integrante de una pelicula,
el productor cinematogréfico puede entablar una accién basada en las leyes
o en los convenios en materia de derecho de autor, para impedir la reproduc-
cién de una parte esencial de su pelicula, es decir, de la pista sonora».

Considerando: Que si la definicion de fonograma antes copiada sugiere
que no es tal la fijacién de una ejecucién, interpretacion o representacion
de sonidos en una obra audiovisual, cabe concluir que el derecho de re-

muneracion equitativa a que se refiere el Art. 142 de la Ley No. 65-00
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no puede ser percibido por un productor de fonogramas por su utilizaciéon
secundaria a través de su comunicacién publica o radiodifusiéon en forma
sincronizada con imdgenes vy, a fortiori, por la sociedad de gestién colectiva

que lo represente.”

j) Cardcter taxativo de sus facultades respecto de las sociedades de
gestién colectiva. Incompetencia para controlar la legalidad de las

decisiones emanadas de una asamblea general de una sociedad de
gestion colectiva

Considerando: Que en el criterio de esta Oficina, el ejercicio de la fun-
cién de autorizacion, inspeccion y vigilancia de las sociedades de gestién
colectiva, atribuida por los Articulos 187 de la Ley No. 65-00 y 107, nume-
ral 3, del Reglamento No. 362-01, comprende las facultades contenidas en
los Articulos 167 de la Ley No. 65-00 y 95, 96, 97, 98, 99 y 100 del Regla-
mento No. 362-01, en forma taxativa; que por demds, atribuyéndosele a esta
Oficina un rol pasivo en una asamblea general de una sociedad de gestion
colectiva, de conformidad con el Art. 100 del Reglamento No. 362-01, mal
harfa el legislador en facultarla paralelamente para controlar a posteriori la
legalidad de las decisiones emanadas de la misma; que si bien es cierto que
dentro de las facultades especializadas de control del Estado sobre las socie-
dades de gestién colectiva se encuentra la de decidir sobre las demandas en
impugnacién contra los actos de eleccion o de administracion de la socie-
dad, en nuestro ordenamiento juridico el ejercicio de esa facultad corres-
ponderia al Poder Judicial en tanto 6rgano del Estado y no a la autoridad
administrativa; que en ese orden, los autoralistas argentinos Carlos Villalba
y Delia Lipszyc son contestes en afirmar que «va de suyo que los titulares de
obras tiene derecho a demandar ante la justicia el control de la legalidad de
las decisiones de las asociaciones, es decir, el andlisis de los procedimientos
seguidos por éstas en orden al cumplimiento de las disposiciones legales y

estatutarias y a asegurar al asociado el ejercicio de su derecho de defensa».

% oNDA, Resolucién No. 21-04, 11 de agosto de 2004.
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Considerando: Que en consecuencia, estando sujetas a numerus clausus
las facultades comprendidas en el ejercicio de la funcién de autorizacién,
inspeccién y vigilancia de las sociedades de gestion colectiva por esta Ofici-
na y siendo incompetente para controlar la legalidad de las decisiones ema-
nadas de una asamblea general de una sociedad de gestién colectiva, esta
Oficina no puede abocarse al conocimiento y ponderacion de los alegatos
presentados por los sefiores Oscar Mendoza Camino y Benjamin Bujosa
Mieses, como sustento de su instancia.

Considerando: Que en tal virtud, procede acoger el medio de inadmi-
sién propuesto por la Sociedad General de Autores, Compositores y Edito-
res Dominicanos de Mdsica, Inc. (scacepom) y declarar la incompetencia
ratione materiae de esta Oficina para decidir el caso que nos ocupa, sin
abocarse a estudiar los méritos de la instancia sometida por los sefiores
Oscar Mendoza Camino y Benjamin Bujosa Mieses, sin reenviar el asunto a
otra jurisdiccién por haber agotado sus poderes, ya que al desapoderarse no
puede, sin cometer exceso de poder, determinar ella misma la competencia

y designar el tribunal que debera conocer la cuestién.”

II1. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Registro de nombres comerciales que contengan nombres
geogrdficos. Requisitos

Aunque la Ley No. 20-00 no trae una previsién similar en lo que
respecta al registro de nombres geograficos, las consideraciones expues-
tas en este fallo, referido a la derogada Ley No. 1450 de 1938, mantie-
nen sin duda plena vigencia:

Considerando, que los ordinales b y d del inciso 7 del Articulo 8 de

la Ley 1450 de 1938, que alega la recurrente han sido violados en la sen-

97oNDA, Decisién No. 17-04, 30 de agosto de 2004.
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tencia impugnada, disponen que no podran ser registrados los términos
o locuciones que estdan en uso general ni los nombres geogréficos cuando
por si solos constituyen la marca; que de lo anterior se infiere que el re-
gistro de nombres comerciales que contengan nombres geograficos, como
el de la especie, esta subordinado, conforme dichos textos, a la doble exi-
gencia de que el nombre geografico que se registre debe ser parte de una
denominacién compuesta en la que este nombre geografico no designe
Gnicamente la marca y de que éste a su vez no sea genérico y pueda in-
dividualizarse del nombre geografico; que el nombre geografico puede ser
registrado como nombre comercial, si el mismo no constituye por s solo,
el nombre comercial registrado; que el nombre «Bdvaro», contrario a lo
que alega la recurrente y conforme dicho articulo, no puede ser registra-
do en beneficio exclusivo de alguien, porque nadie puede apropiarse para

uso particular y exclusivo de un nombre geografico.”
2. Confusion entre signos distintivos
A) Cuestiéon de hecho. Nombres comerciales

En el 4mbito de los nombres comerciales, ha sido decidido que «la
apreciacion de cualquier parecido o la estimacién de que no existe pa-
recido entre [...] denominaciones, es asunto de fondo que los jueces
aprecian soberanamente y que como cuestiéon de hecho escapa al con-
trol de la casacion».”

% Suprema Corte de Justicia, sentencia No. 1 de fecha 5/5/1999, B.J.1062. Hotelera
Bévaro, S.A. (recurrente) c. Fiesta Badvaro Hotel, S.A. (recurrida), <http://www.suprema.
gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001>.
[Consulta: 5/4/2014].

% Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 5/8/1999, B.].1062, Hotelera Bavaro,
S.A. (recurrente) c. Fiesta Bavaro Hotel, S.A. (recurrida), <http://www.suprema.gov.
do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?1D=106220001>.

[Consulta: 5/4/2014].
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B) Determinacion del riesgo de confusion entre marcas

En el caso de las marcas, se ha juzgado que de afirmarse que dos
marcas de fabrica son diferentes debe explicarse «en qué consiste esa
diferencia» y motivarse «si tal coincidencia en cuanto al género del
producto que ampara y a su denominacién, podia causar confusién o
equivocacion en el pablico consumidor».!®

Para caracterizar la diferencia entre marcas ha bastado «una simple
comparacién» que permita evidenciar la posibilidad de confusién. En
ese orden, partiendo de una compulsa visual entre dos signos distinti-
vos de este tipo, se concluyd que eran:

...] idénticos en casi la totalidad de las letras que los componen, que
tienen un sonido parecido, y ademds, se trata de productos equivalentes,
en tal sentido, resulta incuestionable, que el lanzamiento al mercado de la
marca cuyo registro se pretende conducirfa a las personas que intervienen
en el mercado, y particularmente a los consumidores, a incurrir en confu-

sién y error, con todos los perjuicios que ello implica.

Aun tratdndose de marcas evocativas, el tribunal consideré que su
intrinseca condicién descriptiva no puede implicar, de plano, su repro-
duccién sin caer en el riesgo de la confusion:

Considerando: que el hecho de que se trate de marcas evocativas y
de que cualquier persona tenga derecho a evocar en sus marcas las mis-
mas cualidades, propiedades o caracteristicas, no es sinénimo de que estos
signos deben ser idénticos; que si bien se trata de marcas débiles, dicha
fragilidad se limita al hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras
marcas que evoquen los mismos conceptos, no asi, que se incurra en la

reproduccién o imitacién total o parcial de su marca, y es que ciertamente,

100 Syprema Corte de Justicia, sentencia No. 4 de fecha 1/10/2003, B.J.1115. Sunoco

Overseas, Inc. (recurrente) c. Ingenierfa Ventas y Servicios, C. por A. (recurrido).
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es posible evocar una misma caracteristica en dos productos con vocablos

totalmente diferentes.!”!

C) Valoracion en abstracto de la confusién. Principio

de especialidad. Inicio del derecho. Sentencia pionera de la
Cédmara Penal de la Corte de Apelacién del Departamento
Judicial de Santiago

El 6 de abril de 2005, la Camara Penal de la Corte de Apelacién del
Departamento Judicial de Santiago dicté la que fue su primera senten-
cia en materia de propiedad industrial.!” El fallo del tribunal de alzada
rechazé un recurso de apelacion incoado en contra de una sentencia
dictada el 11 de enero de 2005 por la Segunda Sala de la Cdmara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, que
declaré al representante de Optica Alta Visién Cibao culpable de ha-
ber violado el art. 166 de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial,
del 8 de mayo de 2000, en perjuicio del representante de Optica Cibao,
C. por A., ordendndole al primero retirar el uso del distintivo «Cibao»
como identificacion de su establecimiento comercial.!®®

La Corte, al rechazar el recurso de apelacién de Optica Alta Visién
Cibao, retuvo tres juicios de valor que merecen atencion. El primero es
la valoracién en abstracto de la posibilidad de confusién entre signos
distintivos similares. En su parte motiva, la Corte precisa: «|...] para
que quede establecida la posibilidad de confusién no es necesario que

% Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia No. 260, expediente No. 026-02-2006-00475, de fecha 30/5/2007.
PEPSICO, Inc. (recurrente) c. Abraham Marcelo Torres Gonzélez (recurrido) / Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, resolucién No. 0020/2006, de fecha 9/2/2006.

102 Cédmara Penal de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Santiago,
sentencia No. 277-CPP, expediente No. 6747-2005. Cédigo del Tribunal 359, de fecha
6/4/2005 Alta Visién Cibao (recurrente) c. Optica Cibao (recurrida).

18 Segunda Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Santiago, sentencia sobre infraccién de accién privada No. 50, expediente No. 369-
04-00022, de fecha 11/1/2005. Optica Cibao, C. x A. (querellante y actor civil) c. Optica
Alta Visién (imputado).
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en efecto existan evidencias de que en la prictica se haya producido
tal confusion [...] La confusién sélo debe ser posible y susceptible de
acontecer, de donde no es necesario que existan evidencias de que la
misma se produjo». Con este razonamiento, la Corte hizo una correcta
apreciacion del art. 166, literal b), numeral ii, de la Ley No. 20-00, que
sanciona, como dijimos, el uso de un signo distintivo parecido a un
nombre comercial, cuando ello fuese «susceptible de crear confusién»
(la cursiva es nuestra).

Como segundo criterio interesante destaca la aplicacién del prin-
cipio de especialidad, derivacién esencial de los signos distintivos,
que en el caso de los nombres comerciales se expresa en la distin-
cién en el mercado de actividades econémicas de un agente econé-
mico de aquellas actividades de otro que sean idénticas o similares.
Este principio limita la posibilidad de oponer un nombre comercial
protegido frente al uso o registro de otro que tiene por objeto un
signo idéntico o similar para actividades econdmicas idénticas o
similares.

Ante el planteamiento de la parte recurrente de que existen em-
presas de otros ramos de productos y servicios que utilizan la palabra
Cibao, la Corte santiaguera antepuso el mencionado principio, esgri-
miendo que «el impedimento a utilizar una marca o nombre comercial
se refiere a que distinga productos y servicios de la misma naturaleza.
De manera que pueden concurrir en un mismo mercado, empresas con
nombres idénticos o similares siempre que se refieran a productos o
servicios diferentes». Y agrego:

[...] la posibilidad de confusién entre ambos nombres comerciales resul-
ta de la utilizacién de la palabra «Cibao» para el negocio de épticas, en un
mismo espacio territorial, de manera que la similitud existente entre los
nombres utilizados por el recurrente en su negocio de dptica evoca en la
mente del consumidor que los productos que expende provienen de «Op-
tica Cibao», la cual es reconocida desde hace tiempo en la regiéon como
empresa dedicada a la fabricacién de lentes, compra, venta y distribucién

de monturas dpticas.
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Ultimo criterio valorativo objeto de comentario es el alcance de
la publicacién del aviso de solicitud de registro. La parte recurrente
planted a la Corte que el juez a-quo debié ponderar que el nombre Alta
Vision Cibao habia sido «aprobado legalmente», lo que le otorgaba un
«peso legal» imposible de obviar. Frente a este argumento, la Corte
razond de la siguiente manera:

Que si bien es cierto que obra como pieza del expediente un recibo re-
lativo a gastos de publicacién del nombre comercial «Alta Visién Cibao»,
no menos cierto es que dicha publicacién no es constitutiva de derechos
sobre el nombre solicitado. Ello asi, toda vez que dicha publicacion se ha
realizado a los fines establecidos en el Articulo 80 de la Ley 20-00, a los
fines de que los interesados interpongan las oposiciones que sean pertinen-
tes en contra de la solicitud, en los plazos y condiciones previstas en los

numerales 2 y 3 de dicho Articulo.
Para mayor sustento, agrego:

[...] el derecho sobre un nombre comercial se adquiere mediante su pri-
mer uso en el comercio, sin perjuicio de que ademds se pueda recurrir al
registro, a los fines de establecer presuncién de buena fe en la adopcién y
uso del nombire [...] El derecho sobre el nombre comercial, en los casos en
que se recurre al registro, se prueba por el certificado de registro expedido
a nombre del solicitante, en las condiciones previstas en los textos prece-

dentemente citados.

Tal como entiende la Corte, el art. 113 de la Ley No. 20-00 dis-
pone que el nombre comercial se encuentra protegido en virtud de su
uso, sin necesidad de registro. De aqui resulta que, como establece el
art. 116 del mismo texto legal, el registro de un nombre comercial es
solo declarativo y no constitutivo de derechos: el registro declara un
derecho preexistente, el cual estd supeditado al uso —en forma real y
efectiva— del nombre comercial con relacién al establecimiento y/o
actividad econémica que distingue, ya que es el uso lo que permite
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que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusividad. Es
por ello que el hecho de que se encuentre registrado no lo exime de la
exigencia de uso para mantener su vigencia.

3. Registro de mala fe. Determinacion de la notoriedad de una
marca. Funcion de las marcas

La nulidad del registro de una marca con posterioridad al plazo de
cinco afios contados a partir de su fecha puede prosperar siempre y
cuando se demuestre que fue efectuado de mala fe, al tenor del art. 92,
numeral 5, de la Ley No. 20-00. Para caracterizar que el registro «no es
precisamente inocuo o de buena fe» en el caso de una marca notoria se
ha considerado el conocimiento del titular del registro de que la marca
habfa sido registrada previamente en el pafs y de que la misma tenfa ese
caracter, lo que sugeriria «que en su dia fue gestionado en el 4nimo de
tomar ventaja y aprovecharse de la reputacién ajena». En lo que toca a
la notoriedad de la marca, se agregd que un signo de este tipo se halla
revestido de esa condicién «cuando es sobradamente conocida en un
sector de actividad, e inclusive, por el solo efecto de esa condicién, al
igual que como sucede con las marcas renombradas, podria ser utilizada
por sus titulares sin necesidad de registro constitutivo».

Es por ello por lo que se consideré que «mercaderias de distintas
categorfas, destinadas en principio a comercializarse en diferentes
areas del mercado», identificadas por marcas similares, podrian «sub-
sistir concomitantemente en el mercado, libres de interferencias, sin
riesgo de error o engafio», lo que no sucederia asi cuando un conjun-
to de ellas es identificada por una marca notoria, «que hard la dife-
rencia a la hora en que el ciudadano profano» se aboque a comprar
un producto y «entonces no esté en capacidad de evitar relacionarlo
o vincularlo» con ella.

Enmarcando estas valoraciones, se juzgd que:

[...] las marcas, de cara a lo que es el flujo de mercancias y servicios en

la sociedad de consumo, cumplen en el ordenamiento tres cometidos fun-
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damentales, a saber: funcién distintiva, publicitaria y de garantia; que la
distintividad es esencial, porque viabiliza al pdblico la identificacién de la
oferta en un mercado abierto y abigarrado, en franco proceso de expansion
y de libre competencia; que otro tanto se afirma de la publicidad y de la
garantia, toda vez que lo primero propicia a los titulares la posibilidad de
proyectarse y venderse mejor, mientras que lo segundo confiere al consu-

midor la ventaja de saber a quien dirigir potenciales reclamos y quejas.'®

4. Ejecutoriedad de las resoluciones de la Oficina Nacional
de la Propiedad Industrial

Aunque la Ley No. 20-00 prevé el cardcter ejecutorio solamen-
te para las resoluciones dictadas por el director general de oNaPI
(art. 157, numeral 2), ha sido juzgado que las resoluciones de los direc-
tores de sus departamentos revisten igual condicién:

[..] para que los actos de la administracion puedan ser eficaces, no pue-
den estar sujetos a homologacién judicial y son ejecutorios, a menos que,
mediante el procedimiento correspondiente, y a titulo de medida cautelar,
un Juez ordene la suspensién de su ejecucion.

[...] no existe constancia de que la Resolucién No. 417 de fecha 27 de
julio de 2011, emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual
[sic], haya sido revocada, ni mucho menos suspendida su ejecucién, por
lo que este Tribunal debe asumir que la misma es conforme a derecho y
ejecutoria.

El hecho de que dicha Resolucién haya sido objeto de apelacién, no sus-
pende su ejecucion, a menos que la ley disponga lo contrario, en aplicacién

del principio de eficacia de los actos de la administracién piblica.'®

104 Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia No. 385, expediente No. 026-02-2006-00779, de fecha 17/7/2007.
Nike International, Ltd. (recurrente) c. cAMPOMAR, S.L. (recurrida). Oficina Nacional de
la Propiedad Industrial (oNaP1), resolucién No. 0069-2006, de fecha 10/8/2006.

10 Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 365-13-01003, expediente No. 365-12-00254,
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5. Observancia de los derechos de propiedad industrial

A) Tribunal competente para juzgar ilicitos en materia
de propiedad industrial

La Ley No. 424-06 de Implementacién del Tratado de Libre Co-
mercio entre Republica Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos
(DrR-cAFTA), del 20 de noviembre de 2006, introdujo un importante
cambio en la Ley No. 20-00, el cual es la modificacién de su art. 166
en lo atinente al aumento de la pena maxima de dos a tres afios para
los ilicitos en esta rama. Dicha variacion hizo surgir en su momento
una interrogante a propdsito de los tribunales penales que juzgarian los
mismos, conforme el art. 72 del Cédigo Procesal Penal: jserian com-
petentes los tribunales unipersonales, por perseguirse su sancién por
accion privada (salvo el caso de la opcién por la accién publica en ma-
teria de marcas) o los tribunales colegiados, por ser la pena privativa de
libertad superior a dos afios? La disyuntiva la clarificé por primera vez
la Cdmara Penal de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial
de Duarte, mediante su Resolucién de Peticiéon No. 001, del 8 de enero
de 2008, al declarar que los tribunales competentes son los colegiados.

El dictamen del tribunal francomacorisano se basé en un conflicto
negativo de competencia suscitado entre la Camara Penal del Juzgado
de Primera Instancia y el Primer Tribunal Colegiado del Departamento
Judicial de Duarte, al declararse ambos incompetentes para conocer
de una litis relativa a un nombre comercial. El fallo de la Cdmara Pe-
nal de la Corte del Departamento Judicial de Duarte se contrae, su-
cintamente, a consignar que el legislador, al establecer la integracion
colegiada del Juzgado de Primera Instancia para conocer de casos que
aparejen una pena superior a los dos afios de privacién de libertad, no
ha sustraido de su esfera de competencia los asuntos de accién privada,
por ser preferible, en virtud del principio favori rei, la intervencién de

de fecha 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Johnson, Hilda
Elisa Gonzélez Pefia y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).
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tres jueces en vez de uno para su juzgamiento, por la gravedad de la
eventual afectacién de la libertad personal, sin importar la naturaleza
simplificada o no del procedimiento seguido para llegar a la posible im-
posicion de la pena. Transcribimos a continuacién los parrafos claves
de dicha decision:

6.- Que si bien el Articulo 72 del Cédigo Procesal Penal dispone que
los tribunales de primera instancia «Son igualmente competentes para co-
nocer de modo unipersonal de... los hechos punibles de accién privada»,
tal disposiciéon no obsta para que se aplique[n] respecto de casos de accién
privada, las disposiciones del mismo articulo que exigen que el tribunal se
integre con tres jueces para conocer de los casos cuya pena privativa de
libertad médxima prevista sea mayor de dos afios, pues, en tal situacion,
estima esta corte, que procede aplicar el principio de que, alli donde no
distingue el legislador no debe distinguir el intérprete, y considera, en con-
secuencia, que si no ha distinguido al establecer la competencia de una
integracion unipersonal del Tribunal de Primera Instancia para conocer
de los casos de accién privada, es criterio de esta corte que tales expresio-
nes no son excluyentes de la disposicién general que exige la integracion
colegiada del mismo tribunal cuando se trate de conocer un asunto que [a]
pareje una pena superior a los dos afios de privacién de libertad, pues, se
trata de una disposicién general a la que no hay disposicién expresa que
sustraiga los asuntos de accién privada, que ademas, la disposicion de com-
posicién unipersonal del Tribunal de Primera Instancia para los asuntos de
accion privada, no supone una incompetencia absoluta de éste, toda vez,
que se estd, en todo caso, ante el mismo 6rgano jurisdiccional, y el Cédigo
Procesal Penal s6lo ha exigido mayor garantia para los casos mas graves, al
disponer que el tribunal se integre con tres jueces, en tanto los casos gra-
ves demandan mayor cuidado en su juzgamiento, dado que conllevan una
mayor intensidad del poder punitivo estatal y, por tanto, de sus métodos de
intervencion y de control sobre los derechos del imputadoy

7.- que si bien el legislador ha querido simplificar el procedimiento para
los asuntos estimados como de menor gravedad, al instituir el procedimien-

to de accién privada, prescindiendo de la fase preparatoria y de la audiencia
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preliminar, nada impide que al atribuir a un hecho tenido como de accién
privada una pena maés grave al limite ordinario, se siga el procedimiento
simplificado de la accién privada ante el Tribunal Colegiado, pues, tanto
el conocimiento del asunto mediante un procedimiento mds simple que
el procedimiento ordinario, como la atribucién de poder jurisdiccional
en tales casos, por regla general, a un juez unipersonal, constituyen una
disminucion de las garantias del sistema acusatorio, que si bien resultan
tolerables bajo el prisma garantista de un debido proceso, constituyen una
desventaja frente a las garantias que ofrece el tribunal colegiado; que por
lo tanto, si bien pudiera hallarse alguna ambigiiedad en los términos del
Articulo 72 del Cédigo Procesal Penal con relacion al modo de integracion
para conocer de un delito de accién privada que conlleve una pena superior
a los dos afios, el principio favori rei conducirfa razonablemente a preferir la
intervencién del tribunal colegiado frente al juez unipersonal, como medio
mas favorable a los derechos e intereses de las partes en el juzgamiento de
un caso, pues, es un criterio generalmente aceptado el que asume esta cor-
te, de que, a mayor nimero de juzgadores, mayor garantia para toda persona
juzgada, sin importar la posicién que ocupe en la situacién adversarial de
las partes en este y en todo caso;

8.- [...] que ante la constatacién de que el hecho que origina el conflicto
de competencia en el caso ocurrente, tiene por objeto el juzgamiento de un
acto punible que conlleva una pena de tres afios de privacién de libertad,
por los motivos expuestos, procede reconocer que el procedimiento a seguir
conlleva la intervenciéon de tres jueces en la integracién del tribunal, aun
cuando se trata de una cuestién de accién privada, pues, la conformacion
de tribunales permanentes para el juzgamiento de los asuntos reservados a
los jueces unipersonales por resolucién de la Suprema Corte de Justicia, no
altera la competencia reconocida al Tribunal de Primera Instancia colegia-
do en el Codigo Procesal Penal, para conocer de los asuntos més graves.

9.- que al establecer el legislador en el Articulo 72 del Cédigo Procesal
Penal que «Para conocer de los casos cuya pena privativa de liberad maxi-
ma prevista sea mayor de dos afios el tribunal se integra con tres jueces de
primera instancia», ha querido que en los casos como éste, en que el hecho

estd sometido a la amenaza de una pena superior a los dos afios, tan grave
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afectacion de la libertad sea ponderada por tres jueces y no por uno solo;
por lo que no importa la naturaleza simplificada o no del procedimiento
a [ser] seguido para llegar a la posible imposicién de pena, cuando lo que
interesa es que més de un juzgador profesional intervenga en la decision;

10.- que aun cuando se trata de una cuestién regulada por una ley es-
pecial, la misma no ha introducido ninguna disposicién capaz de alterar
la competencia ordinaria de los tribunales de primera instancia pues, el
Articulo 189 de la Ley Num. 20/00 se limita a expresar en una disposiciéon
transitoria que: «Los conflictos sobre propiedad industrial serdn conocidos
por los tribunales ordinarios [...]»; que por lo tanto, los tribunales ordinarios
son hoy en la Republica, los tribunales de primera instancia, integrados
en forma colegiada, pues a ellos corresponde el conocimiento del proce-
dimiento ordinario, y estima esta Corte que en tal situacién, nada impide
que en el conocimiento de un asunto como éste, se siga el procedimiento
simplificado reservado a todos los asuntos de accién privada, en razén de
la gravedad de la pena prevista, y por disposicion expresa del Articulo 72
del Cédigo Procesal Penal, en su parte final, que al hacerlo asi, otorga pre-
ponderancia al interés particular lesionado sobre el interés social, al dejar
el asunto a la iniciativa y promocién de los particulares;

Por tales razones y motivos, esta Cdmara Penal de la Corte de Apela-
cién del Departamento Judicial de San Francisco de Macoris.

Resuelve:

Primero: Admite las pretensiones del solicitante. En consecuencia, de-
clara que el tribunal competente para conocer de los asuntos de propie-
dad industrial sometidos a una pena superior a dos afios, es el Tribunal de
Primera Instancia ordinario, integrado por tres jueces, organizado como

tribunal colegiado.!%

Este esclarecedor fallo clarifica, pues, que la competencia de los tri-
bunales colegiados viene dada no por la naturaleza de la accién sino

106 Camara Penal de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de Duarte,
Resolucién de Peticion No. 001, de fecha 8/1/2008. L.H Internacional, S.A. (acusador y

actor civil) c. José Gregorio Jerez Tejada (imputado).
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por el maximo de la pena a imponer, sin importar la forma de persecu-
cion de los hechos punibles.

El mismo criterio del tribunal francomacorisano fue seguido por la
Segunda Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, la que por sentencia 239/2013, del 20 de
noviembre de 2013, declard, en razén de la materia, su incompeten-
cia para conocer de una querella con constitucién en actor civil por
supuesta violacién al derecho sobre un rétulo, considerando las penas
aplicables, de conformidad con los articulos 72 del Cédigo Procesal
Penal y 166 de la Ley No. 20-00. En sus considerandos claves, el tri-
bunal expuso:

[...] las salas unipersonales sélo son competentes para conocer de aque-
llos casos cuya pena sea inferior o igual a dos afios y en la especie el ilicito
imputado a la parte querellada, conlleva penas que oscilan entre los seis (6)
meses a tres (3) afios de prisién correccional, de ahi que este tribunal resul-
ta incompetente en razén de la materia, para conocer del presente proceso.

[...]

Que en la especie procede remitir el proceso de que se trata por ante la
Secretaria General del Despacho Judicial Penal de Santiago, a fin de que
esta proceda a apoderar uno de los Tribunales Colegiados de Primera Ins-
tancia de este Distrito Judicial, para que conozca del proceso por ser ese el

tribunal competente en razén de la materia.!”’

La asuncién de esta clara linea de pensamiento ha tenido tropie-
zos en otras instancias judiciales. En efecto, por sentencias del 28 de

mayo de 2012 y del 14 de marzo de 2013, la Cdmara Penal del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat!®® y el Tribunal

07 Segunda Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Santiago, sentencia 239/2013, expediente No. 031-016-012013-01963 ]J.R., de fecha
20/11/2013. serrinaM, S.R.L. y/o José Ramén Infante Vasquez (querellante) c. Pixel
Marketing Solutions, S.R.L. y/o Camilo Ernesto Pefia Espinal (imputado).

18 Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, sentencia

de fecha 28/5/2012, citada en sentencia de fecha 14/3/2013 del Tribunal Colegiado de la
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Colegiado de ese mismo tribunal,'®” respectivamente, se declararon in-
competentes en un caso de violacién a derechos marcarios. La Cdmara
Penal de la Corte de Apelacién del Departamento Judicial de La Vega,
al resolver el conflicto negativo de competencia por Resolucion Admi-
nistrativa No. 002, del 30 de abril de 2013, atendi6 a la letra original
del art. 166, que prevefa una pena maxima de dos afios, y declar6é que
el tribunal competente para juzgar el asunto era la Camara Penal del
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.!'® En un
proceso ulterior, y atendiendo a la inobservancia cometida por la Corte
vegana, la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Espaillat, por Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013,
del 8 de julio de 2013, volvié a declararse incompetente para el juzga-
miento del asunto y ordend remitirlo ante la presidencia del Tribunal
Colegiado.!! Siguiendo ese precedente, en un caso subsecuente acogid
una solicitud de incompetencia por sentencia contenida en un acta de
audiencia de fecha 20 de enero de 2014.!1

Hay que advertir que no toda violacién a derechos de propiedad in-
dustrial serd perseguible por accién privada, pues, al modificar también

la Ley No. 424-06 el art. 32 del Cédigo Procesal Penal, la accién, en el

Cémara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat.

19 Tribunal Colegiado de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Espaillat, sentencia de fecha 14/3/2013, expediente No. 165-2012-00013. Colgate
Palmolive y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c¢. Supermercado
Comprés y Antonio Manuel Taveras (imputados).

10 Camara Penal de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de La Vega, Resolucién
Administrativa No. 002, proceso No. 203-13-00488, de fecha 30/4/2013. Colgate Palmolive
y Colgate Palmolive Company (acusadores y actores civiles) c. Supermercado Comprés y
Antonio Manuel Taveras (imputados).

Ul Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat,
Declaratoria de Incompetencia No. 00/2013, expediente No. 165-2012-00002, de fecha
8/7/2013. Industrias Macier y Rodolfo Andrés Rodriguez Camacho (querellantes y
acusadores civiles) c. Farmoquimica Nacional y Nelly Josefina Marte Guzmén y Miguel
Angel Olivo Rodriguez (imputados).

112 Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, acta
de audiencia de fecha 20/1/2014, expediente No. 165-2012-00003. Industrias Macier y
Rodolfo Andrés Rodriguez Camacho (querellantes y acusadores civiles) c. Industrias Bellin
y José de Jests Baldera Badia (imputados).
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caso de marcas, puede ejercerse, a opcién del interesado, como accion
ptblica o accién privada. Hasta ese cambio, toda violacién a derechos
de propiedad industrial solo era perseguible por accién privada; con
esta adecuacion, la sancién de hechos punibles relacionados con dise-
flos industriales, indicaciones geograficas, denominaciones de origen y
otros signos distintivos distintos de las marcas, seguira siendo objeto de
accién privada, disfrutando, excepcionalmente, la persecucion de los
delitos marcarios de un derecho de opcién. En cuanto a las patentes,
hay que significar que las violaciones a los derechos del titular de una
patente de invencién o modelo de utilidad serdn resarcidas en lo ade-
lante mediante su compensacion civil, conforme el art. 166, numeral

2, de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial.
B) Medidas cautelares

En el caso particular del embargo preventivo y en materia de mar-
cas, han sido advertidas dos condiciones para su autorizacién, a saber:
1) la existencia de un derecho industrial sobre una marca registrada,
razonablemente justificado, del peticionario frente al agente que causa
el posible dafio, lo que puede ser probado con el certificado de registro
de marca expedido por la oxarr; y 2) la comision de la infraccion o su
inminencia cuando se aporten pruebas suficientes que permitan supo-
ner, razonablemente, su realizacién por parte del infractor.!

Del mismo modo, se ha matizado el objeto del embargo preventivo:
en un proceso en el que se planteaba la comisién de actos de com-
petencia desleal por el demandado, el tribunal apoderado autorizé el
embargo, tnicamente, respecto de medios de prueba tales como libros,
registros y cualquier otra documentacién que le permitieran justificar
en su momento al demandante los dafios materiales que le fueron ale-
gadamente irrogados, pero en ningin caso documentos relativos a la

13 Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011.
Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (Lam) (demandado).



Creando jurisprudencia: Interpretacién jurisdiccional... 199

contabilidad de la presunta infractora, y especificamente solo tres uni-
dades de los objetos constitutivos de la alegada infraccion en el domici-
lio de la presunta infractora. El argumento esgrimido para esa decision
plante¢ la diferencia de este embargo con el de derecho comin:

[...] el caso de la especie no se trata de una medida de embargo con-
servatorio, bajo la expectativa de la existencia de un crédito justificado
en principio, sino bajo los primores de la propiedad intelectual, en la
clasificaciéon de propiedad industrial, habidas razones de que la persona
contra quien se solicita la medida, ha realizado actividades tendente[s] a
socavar un disefio o una marca la cual eventualmente provoca y atenta
contra la economia del hoy impetrante, razones por las cuales se agencia

de medidas cautelares.!**

De otro lado, ante la pretension de revocacién por ante el juez de
los referimientos de un auto que haya ordenado un embargo preventi-
vo, se ha advertido que los autos que otorgan medidas conservatorias
no tienen autoridad de cosa juzgada y que estas «no pueden convertirse
jamds en censuras previas o condenas anticipadas, ya que se constitui-
rdn [sic] en trabas prejudiciales» que comprometerian los principios
de independencia e imparcialidad de los juzgadores. Asimismo, se ha
sefialado que los referidos autos pueden ser atacados por la via principal
en nulidad y recurribles en Apelacion [sic]», por lo que serfa el tribunal
de alzada y no el juez de los referimientos el que tendria atribuciones
para ordenar la revocacién de una ordenanza en tal sentido, en caso de

114 Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, auto No. 172/2012, expediente No. 035-12-098. Crocs, Inc.
(demandante) c¢. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado).

En cuanto a la limitacién del embargo dnicamente sobre medios de prueba que
permitan probar los dafios materiales aducidos y en ningiin caso documentos relativos
a la contabilidad, Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente
No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante)

c. Estacién de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).
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ser recurrida, contando el juez de los referimientos con la posibilidad
de ordenar su levantamiento provisional.'"

En lo que toca a la ejecucién de las medidas, se observan distincio-
nes en cuanto al plazo de diez dias previsto en el art. 174, numeral 3
de la Ley No. 20-00 para el inicio de la accién por infraccién una vez
dictado el auto que ordena la medida. Asi las cosas, se ha interpreta-
do que el mismo corre a partir de la fecha del auto,!'® de su fecha de
notificacién!!’ y desde el dia en que fuese retirado de la secretaria del
tribunal que lo hubiese dictado.!'® Respecto de la forma de prestacion
de la fianza, se ha optado por ordenar el depésito del monto estableci-
do mediante el depdsito de un cheque certificado en la secretaria del

1 119 120
)

tribunal,'”” en una cuenta bancaria'?® o a través de una pdliza de segu-

ros.!?! En ocasién del dictamen de un embargo se previé su validacion

15 Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Cristébal, ordenanza No. 00664-2012, nimero tnico 302-12-00856, de fecha 22/11/2012.
Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala
Dominicana, S.A. (demandado).

16 Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Cristébal, auto No. 00325-2012, ndmero de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012.
Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).
17 Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011.
Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (Lam) (demandado).
118 Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, auto No. 172/2012, de fecha 23/7/2012. Crocs, Inc. (demandante)
c. Grupo Sportech Dominicana, S.R.L. (demandado). En este mismo sentido, Primera
Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643, expediente No. 365-13-01828, de fecha
16/7/2013. Shell Brands International, Inc. (demandante) c. Estacién de Servicios Los
Jazmines, S.R.L. (demandado).

19 Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Cristdbal, auto No. 00325-2012, ndmero de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012.
Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).
120 Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Cristébal, ordenanza No. 00664-2012, nimero tnico 302-12-00856, de fecha 22/11/2012.
Nestlé Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala
Dominicana, S.A. (demandado).

2l Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del

Distrito Nacional, auto No. 214, expediente No. 034-2011-00157, de fecha 12/9/2011.
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en un plazo de treinta dias a partir de su autorizacién y su ejecucion a
cargo de un alguacil de estrados de un tribunal diferente.'??

Una precisién que pareceria sobreabundante, pero que fue apuntada
ante el interés de un demandante que, no obstante ser ganancioso en
primer grado, pretendia que se le autorizara a trabar varias medidas cau-
telares ante los eventuales recursos que podria interponer en el tiempo
el demandado contra la sentencia que le condend al pago de una in-
demnizacién, es que «el Tribunal apoderado de la accién por infraccién
a la propiedad industrial puede ordenar medidas conservatorias inme-
diatas antes o después de iniciada la accién, pero légicamente, dicha
competencia cesa cuando ya el Tribunal se ha desapoderado por haber
dictado Sentencia al fondo».'?’

Es de observar que aunque la efectividad de una medida caute-
lar se desprende de que su requerimiento y practica se realicen sin
conocimiento previo de la parte que serd afectada con ella, se han re-
gistrado procesos en los que el juez de los referimientos ha ordenado la
suspension, bajo astreinte, de la explotacién de marcas hasta tanto se

conozca el fondo de demandas civiles en contra de los infractores.'?*

Bayer (demandante) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.R.L. (Lam) (demandado).
En este mismo sentido, Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-13-01643,
expediente No. 365-13-01828, de fecha 16/7/2013. Shell Brands International, Inc.
(demandante) c. Estacién de Servicios Los Jazmines, S.R.L. (demandado).

122 Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San
Cristébal, auto No. 00325-2012, ndmero de control interno 00305/2012, de fecha 5/10/2012.
Societé de Produits Nestlé, S.A. (demandante) c. Quala Dominicana, S.A. (demandado).
123 Primera Sala de la Camara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, ordenanza civil No. 365-12-01860, expediente No. 365-12-
01966, de fecha 27/1/2012. Chevron Caribbean, Inc. (demandante).

124 Presidencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, ordenanza No. 368, expediente No. 09-00340, de fecha 4/12/20009.
Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Olegario Ortega de Leén y El Polvorin, C. por
A. (demandados).

Ademas, Presidencia de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, ordenanza No. 178, expediente No. 10-00185, de fecha 5/7/2010.
Chevron Caribbean, Inc. (demandante) c. Miguel Angel Veldsquez Matos y Estacién de
Servicios Texaco Alameda, C. por A. (demandados).
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Por dltimo, se ha resefiado que una medida cautelar por la que se
ordena la cesacién de actos ilicitos de importacién, distribucién y
venta tiene cardcter comercial y que su ejecucion debe restringirse
a los productos contentivos del bien protegido explotado sin con-
sentimiento:

[...] la Corte a-qua al ordenar la cesacién de los actos de importacion,
distribucién y venta de los productos EREC-F, de manera general, asi como
el embargo con la subsiguiente destruccién de todo el inventario del citado
producto, incurrié en un error, pues de los hechos fijados en instancias
anteriores, resulta que el proceso fue abierto como consecuencia del uso
indebido del componente Sildenafil, por lo que debié en su fallo aplicar
dichas medidas respecto del producto que contuviera el citado componen-
te, como era el producto EREC-F, pues sobre dicho componente no posee

ningin derecho.'”

C) Prueba de la calidad. No basta con el depdsito del certificado
de registro en que conste la titularidad del signo infringido

El titular de un derecho de propiedad industrial o un licenciatario
del mismo, a los fines de establecer su calidad y capacidad para ac-
tuar en justicia, debe aportar medios de prueba, como podrian ser el
correspondiente certificado expedido por la onaPI 0 el contrato de
licencia debidamente inscrito en esa dependencia. Pero ha sido juzga-
do que en caso de tratarse de una persona moral, deberdn sumarse los
documentos que comprueben su existencia, so pena de que su accién
se declare inadmisible:

En el caso que nos ocupa la falta de capacidad del querellante radica
en que no ha sido depositada en el tribunal ninguna documentacién que

establezca la existencia de Cubatabaco, como una persona moral, con las

15 Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sentencia de fecha 31/7/2013. Pfizer, Inc.
(recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (Lam) (recurrida).
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exigencias que establecen las leyes dominicanas. Asf mismo la falta de
calidad del querellante resulta por consiguiente existente [sic], al actuar
en nombre de una persona juridica inexistente, situaciones que no le per-
miten en consecuencia actuar en justicia, resultando como ha establecido

la parte perseguida inadmisible su accion.!?
D) La propiedad industrial mantiene lo civil y lo penal en estado

Asi como es de principio que lo penal mantiene lo civil en estado,
y lo laboral mantiene lo penal en estado, la discusién sobre la validez
o no de un derecho de propiedad industrial es una cuestién prejudi-
cial que debe ser decidida en forma previa al conocimiento de una
demanda en dafios y perjuicios sustentada en el uso no autorizado de
una creacion intelectual amparada por el mismo, de donde resulta
que el tribunal civil apoderado de una litis de ese tipo debe sobreseer
su conocimiento hasta tanto se dirima el asunto en el dmbito admi-
nistrativo.!?’

En el mismo sentido, el Ministerio Pdblico, en caso de ser apodera-
do de una querella fundada en el uso no consentido de marcas y nom-
bres comerciales, debe atender a la existencia previa de un conflicto
respecto de su titularidad y proceder a su archivo si en la instancia
administrativa fue decidido el mismo a favor del imputado.'?®

126 Primer Tribunal Colegiado de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santiago, sentencia No. 036-2010, expediente No.371-03-08-00285,
de fecha 13/1/2010. Empresa Cubana del Tabaco (cuBaraBaco) y Adargelio Garrido de la
Grana (querellantes y actores civiles) c¢. General Cigar, Inc. (imputado).

27 Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, sentencia No. 523/2013, expediente No. 034-12-01465, de fecha
25/4/2013. José Rivera Damirén, Luisa Rivera Damirén y Andrés Moreta Damirén
(demandantes) c. Cervecerfa Nacional Dominicana, C. por A. (demandada).

128 Procuradurfa Fiscal del Distrito Judicial de La Vega. Acta de archivo definitivo,
expediente No. 2013-001-00143-01, de fecha 25/9/2013. Unién Carnavalesca Vegana,
Inc. (ucave) (querellante y actor civil ) ¢. Four Media, S.A., Grupo Medrano, La Sirena,
Brugal y Co., C. por A., Telesistema, S.A., Induveca, S.A. y Frito Lay, S.A. (imputados).
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E) Competencia desleal y violacion a derechos marcarios.
Conocimiento paralelo por las vias civil y penal

La sentencia que corresponde a este epigrafe, la No. 562, de fecha
18 de octubre de 2007, dictada por la Segunda Sala de la Cdmara Civil
y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, es un
precedente de especial interés en las dreas de propiedad industrial y
competencia desleal.

La recurrente, demandante en primer grado, acciond por la via
penal a instancia privada y por la via civil. Por la via penal inter-
puso una acusacion con constitucién en actor civil por la violacién
del art. 166, numeral 1, literal c), de la Ley 20-00 sobre Propiedad
Industrial (uso en el comercio de una indicacién geografica falsa o
susceptible de engafar al puiblico sobre la procedencia de ese produc-
to o sobre la identidad de su productor, fabricante o comerciante) y
por la via civil interpuso una demanda tendente a la reparacién de
los dafios y perjuicios resultantes de la ejecucion de la practica de
competencia desleal tipificada por los incisos 1, 2 y 3 del articulo
176 y las letras c), d) y e) del articulo 177, ambos también de la
Ley 20-00.

Por sentencia de fecha 1 de agosto de 2006 (correspondiente al
expediente No. 034-2005-954), dictada por la Primera Sala de la C4-
mara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Nacional, fue sobreseido el conocimiento de la demanda en dafios y
perjuicios hasta tanto la jurisdiccién penal decidiera la acusacién, en
aplicacion del art. 50 del Codigo Procesal Penal, que plantea la sus-
pensién del ejercicio de la accién civil hasta la conclusion del proceso
penal llevado separadamente.

La demandante recurrié en apelacién dicha decisién, revocando
la Segunda Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Ape-
lacién del Distrito Nacional la sentencia de primer grado que habia
ordenado el sobreseimiento, y acogiendo asi el recurso interpuesto. El
tribunal de alzada, al revocar la sentencia recurrida y ordenar la conti-
nuacioén del juicio, considerd lo siguiente:
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- Que el acto de competencia desleal que se ventilaba ante esa
jurisdiccion era distinto del uso indebido de signos distintivos
y de una indicacién geogréfica, que constituia el objeto de la
discusién que cursaba en lo penal, por lo que era perfectamente
vélido impulsar un proceso en lo civil, bajo el contexto de la
imputacién en el dmbito de la competencia desleal:

[..] al amparo de la Ley 20-00 es posible una impulsién procesal
fundamentada en competencial [sic| desleal que no es mas que una
colocacion al margen de las reglas que rigen la competencia de co-
mercio, ese es el aspecto que se ventila por ante esta jurisdiccion, la
cual se encuentra sometida al régimen regulatorio del Articulo 177
inciso C y E [sic] de la Ley 20-00, distinta es la situacién cuando lo
que se invoca es que se estd usando indebidamente aspectos que co-
rresponden a un signo distintivo y que requerfa del consentimiento
del duefio de la marca y no se hizo, especificamente que el uso de
la region geogréfica de Escocia en un producto constituye un signo
distintivo y que para su uso, la recurrida necesita el consentimiento
de la titular de la marca, esa es la decisiéon que cursa en lo penal, es
perfectamente vélido impulsar un proceso en lo civil, bajo el contex-

to de la imputacién en el &mbito de lo que es la competencia desleal.

- Que lo que se perseguia en el aspecto penal era la obtencién
de una sancién penal, lo cual estd fuera del marco regulatorio
estricto de lo que es la competencia desleal:

Considerando: que se impone a la luz de los textos de referencia
larticulos 166 y 177, letras ¢) y e)] determinar si el aspecto relativo al
uso de regiones geogriéficas en la explotacién de la marca sin el con-
sentimiento de la entidad recurrente, constituye una actuacién de
competencia desleal y que por tanto hacen [sic] un juicio en lo civil
sobre este tltimo aspecto pondria de relieve el principio de que lo
penal mantiene lo civil en estado, no es posible derivar esa postura

puesto que lo persigue con el proceso penal es la simple obtencién
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-

-

de la sancién penal que reglamenta el preindicado por el hecho de
actuar sin su consentimiento, es decir, queda fuera del marco regula-
torio estricto de lo que es la competencia desleal, cuya esfera juridica

reviste una dimensién procesal mucho mas amplia [...]

Que la disposicion consagrada en el articulo 176 de la Ley 20-00
permite ejercer la accion civil derivada de la comision de un
acto de competencia desleal con independencia de la accién que
se pudiera ejercer en el dmbito penal:

Considerando: que la postura de este tribunal es de que no ne-
cesariamente existirfa el vinculo entre los dos procesos que discu-
rren paralelamente, sin embargo en el caso de la especie con una
percepcion muy cuidadosa de la ley en cuestiéon en el dmbito del
Articulo 176, consagra que las disposiciones de este titulo podran
aplicarse independientemente de las disposiciones que protegen la
propiedad industrial y reprimen su infraccién, de lo que se trata es
de descifrar que es posible ejercer la accion civil 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 apodera-
miento civil, no tiene una dimensién penal y por tanto, constituye
un hecho eminentemente civil que nada tendria que ver con una

impulsién en lo procesal penal |...]

Que el alcance del ilicito penal era mds limitado que el aspecto
de la competencia desleal:

[...] en este caso especifico lo que la parte recurrente invoca
como en lo penal es la violacién a la propiedad industrial y la con-
siguiente represién como infraccién por el uso indebido y sin su
consentimiento de un aspecto especifico propio de un signo distin-
tivo, relativo a la regién geografica de donde provienen los whiskys

escoceses, se trata de un evento que podria devenir en un ilicito
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de tipo penal, cuyo alcance es mas limitado que el aspecto de la
competencia desleal, y que precisamente en el ambito civil persigue
establecer hechos propios de esta violacion que puede ser perfecta-
mente impulsada independientemente de lo penal, basta interpretar
el texto preindicado que carece de configuracién penal, es por ello

que la decisién impugnada debe ser revocada [...]

Con la decisién comentada —que adquirié la autoridad de la cosa
irrevocablemente juzgada— la Corte reconocié que de una misma prac-
tica comercial ilicita se originan multiples infracciones, incluso de
naturaleza distinta, que son perseguibles simultdneamente, lo que da
mayores garantias a las victimas, en el sentido de que, por una via u
otra, les serdn subsanados sus perjuicios.'?

F) Incompetencia de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte
de Apelacion del Distrito Nacional para conocer de las apelaciones
contra las resoluciones del director de la ONAPI

El art. 157, numeral 2, de la Ley No. 20-00 dispone que la resolu-
cion dictada por el director general de la onaPr agota la via adminis-
trativa y que podra ser recurrida por ante la Corte de Apelacion del
departamento judicial correspondiente al lugar donde esté ubicada la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial, en sus atribuciones civiles y
comerciales, en el plazo de treinta (30) dias francos, a partir de su noti-
ficacién. No obstante, ese tribunal, que es la Cdmara Civil y Comercial
de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, se ha declarado incom-
petente para conocer de las apelaciones intentadas contra resoluciones
dictadas por el director general de onaPi al sobrevenir la creacion de la
jurisdiccion contencioso-administrativa por la Constitucién de 2010.

129 Segunda Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion del
Departamento Judicial de Santiago, sentencia No. 562, expediente No. 026-03-06-0669,
de fecha 18/10/2007. The Scotch Whisky Association (recurrente) c. Vinicola del Norte,
S.A. (recurrida).
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Observando los articulos 20 y 24 de la Ley No. 834 de 1978, que
disponen la declaratoria de oficio de la incompetencia de la Corte de
Apelacion cuando el asunto fuese de la competencia de un tribunal de
lo contencioso-administrativo y la remision de las partes ante esa juris-
diccidn en caso de ocurrir dicha situacidn, la Primera Sala del tribunal
de alzada capitalino declar6 de oficio su «incompetencia absoluta» e
invitd a las partes a presentarse por ante «la jurisdiccién especializada
correspondiente» con estos argumentos:

Considerando: Que con posterioridad a la Ley 20-00 del afio 2000, se
produjo la reforma que culminé con la promulgacion de la Constitucion
del afio 2010, la cual en su articulo 165, a propésito de la creacién de la ju-
risdiccion contencioso administrativa como tribunal especial, prevé, entre
sus competencias atribuidas, la de «conocer de los recursos contenciosos
contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas
contrarias al derecho como consecuencia de las relaciones entre la Admi-
nistracién del Estado y los particulares, si estos no son conocidos por los
tribunales contencioso administrativos de primera instancia» [sic];

Considerando: Que tras esa norma sustantiva subyace una derogacién
tal vez no expresa, pero no por ello menos efectiva, del indicado Articulo
157.2 de la Ley 20-00, al haberse instituido la jurisdiccién judicial especia-
lizada en conflictos administrativos, con ocasién de la emisién de los actos

y disposiciones propios de esa esfera;!*°

Esa derogacion técita de competencia ya habia sido advertida con
la entrada en vigor de la Ley 13-07, del 5 de febrero de 2007, de Tran-
sicion hacia el Control Jurisdiccional de la Administracién, cuyo ar-
ticulo 11 disponia la derogacién de toda ley que le fuera contraria,
lo que implicaba que las apelaciones incoadas contra las resoluciones
del director general de la onaPI serfan conocidas en lo adelante, en

B0 Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia civil No. 055-2014, expediente No. 026-02-2012-01029, de fecha
29/1/2014. Euro Limited, S.R.L. (recurrente) c. Tecnoquimica, S.A. (recurrido).
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virtud del art. 1 de la Ley 1494 de 1947, que instituia la jurisdiccion
contencioso-administrativa, y el art. 1 de la Ley 13-07, por el Tribunal
Superior Administrativo.’! Con esta sentencia, la Corte ha fijado un
precedente de particular interés, que abrird una nueva corriente en la
jurisprudencia de la jurisdiccién contencioso-administrativa.

G) Acto a considerar para la imposicion de una condena en
dafios y perjuicios

La prueba del dafio en materia de propiedad industrial es dificil,
como reconoce Jorge Otamendi, por lo que la tendencia en los fallos
que han decidido la cuestion es la de fijar montos estimativos ante el
no aporte de suficientes elementos de prueba que permitan valorar la
afectacién patrimonial y moral del demandante. Asi, aunque en un
caso donde los productos adulterados eran de baja calidad, lo que se en-
tendié como perjudicial para la reputacién de la marca que identificaba
los productos originales y configuraba un dafio susceptible de indemni-
zacion,? en otro asunto se consideré que el hecho de que existiera en
el mercado un producto con un agente activo protegido por patente,
utilizado sin consentimiento de su titular, no constitufa per se y en la
proporcién alegada el factor determinante en la eventual fluctuacién
de las ventas del producto original; razén por la que, aun reconociendo
esta Corte que exista una presuncion juris tantum de que la venta de
un producto puede afectar la de otros similares en competencia, ello
no es suficiente para tasar con precision la incidencia en términos de
mercado, y menos adn para liquidar el valor envuelto.!?

Bl Gonzalo, Marfa M., «;Ha sido inadvertida la real competencia ante impugnaciones de
resoluciones del Director de onar1? », Gaceta Judicial, n.° 311, 2012, p. 50.

B2 Tercera Sala de la Cdmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Santiago, sentencia No. 20 de accién privada, de fecha 4/4/2006.

B33 Cdmara Penal de la Corte de Apelaciéon de San Pedro de Macoris, sentencia de
fecha 7/9/2007, citada en sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de fecha
31/7/2013. Pfizer, Inc. (recurrente) c. Laboratorios de Aplicaciones Médicas, S.A. (LaM)
(recurrida).
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6. Inexistencia de las patentes de confirmacion

Al amparo del art. 17 de la Ley No. 4994 de 1911 sobre patentes
de invencidn, que estuvo en vigor hasta la promulgacién de la Ley
No. 20-00, los extranjeros podian obtener patentes de invencién en el
pafs, entre otros, respecto de composiciones farmacéuticas, productos
quimicos y medicamentos, incluso cuando estuviesen ya patentadas en
el extranjero. Esa Gltima previsién sirvié de base a empresas farma-
céuticas extranjeras para solicitar y lograr la expedicién de las deno-
minadas patentes de confirmacion, que constitufan, como su nombre lo
decia, una confirmacién de una patente ya existente en otro pais. Con
una duracién que no podia exceder el término de la patente original,
las patentes de confirmacién, supuestamente, no estaban sometidas, a
los fines de su requerimiento, al plazo de doce meses establecido por la
Convencién de Paris para las patentes de prioridad, bajo el entendido
de que trataba de dos patentes diferentes y cuya coexistencia se reco-
nocia en el mismo convenio. Tampoco se sujetaba su aprobacion a la
decision rendida por el Juro Médico, pues se trataba de una instancia
abolida en 1919, y mucho menos al requisito de novedad, puesto que
el mismo habia sido ponderado en el extranjero.

En un primer momento, empresas farmacéuticas extranjeras obtu-
vieron ganancia de causa en procesos en los cuales industrias farmacéu-
ticas locales pretendieron la anulacién de patentes de confirmacién,
pero a partir de 2006 la Suprema Corte de Justicia f1j6 el criterio de su
inexistencia y la necesidad de contar con el consentimiento de la en-
tonces Secretarfa de Estado de Salud Publica y Asistencia Social para
el patentamiento en el pafs de un producto extranjero. Esta valoracion
fue forjada a partir de la casacién de una sentencia rendida en 2004
por la Camara Civil de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional,
que a su vez habfa ratificado una sentencia dada en 2001 por la Cdma-
ra de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripcion del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional, por la cual se rechazé una
demanda en nulidad de una patente de invencion, bajo el supuesto de
que se trataba de una patente confirmatoria de la otorgada en Estados
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Unidos para la sustancia registrada en el pais, al amparo del art. 17 de
la Ley No. 4994 de 1911.

La Corte de Casacién, al hacer mérito de los medios de la parte
recurrente, sefialé lo siguiente:

Considerando, que, en efecto, como acertadamente lo denuncia la
recurrente, la sentencia criticada sostiene una tesis violatoria de la Ley
nim. 4994 del afio 1911 y del Reglamento nim. 960 de 1964, por cuanto
sustenta y retiene la circunstancia errénea de que la aprobacion previa
del Juro Médico, sustituido por la Secretarfa de Estado de Salud Publica
conforme el referido Reglamento, no es necesaria porque se trata en el
especie [sic] de una denominada «patente de confirmacién», en que los
requisitos de novedad del producto y su no publicidad previa no pueden
ser exigidos, resultando ser realmente, expresa la Corte a-qua, «el regis-
tro internacional de una patente ya obtenida en otro pafs» [sic]; cuando,
como resulta de la aplicacién correcta del debatido Articulo 17 de la Ley
ndm. 4994, sobre Patentes de Invencién, si bien el autor de un descu-
brimiento ya registrado en el extranjero puede obtener una patente del
mismo en la Reptblica Dominicana, por un tiempo que no exceda al
fijado en el otro pafs, al tenor del segundo pérrafo del indicado Articulo
17, lo que preserva la vida ttil de su comercializacién en la Republica
Dominicana, no menos valido es que ello estd supeditado, entre otros
requisitos, a que sean cumplidas «las formalidades y condiciones deter-
minadas en la presente ley», como expresa la parte final del primer pa-
rrafo del citado Articulo 17, y que el invento esté revestido de novedad,
la cual serd descartada, segin dispone el Articulo 19 de la referida ley,
cuando el invento «haya recibido una publicidad suficiente»; que resulta
obvio, como se desprende de la economia del sefialado Articulo 17, que
este precepto no solo persigue la seguridad de que el producto inventado
o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el cumplimiento
de las disposiciones que obligaban a la Merck & Co., Inc., ahora parte
recurrida, a someter su solicitud de patente de invencién a los requisitos
correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias domi-

nicanas, en cuyo pais se explotaria el consumo del producto farmacéutico
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de que se trata, para evidentemente preservar la salud de los usuarios;
que, ademds, resulta improcedente la alegada denominacién de «patente
de confirmacién», atribuida por la Corte a-qua a la patente registrada
ahora en la Republica Dominicana por la hoy recurrida, como una ex-
tensién de la patente inscrita por ella en los Estados Unidos, en razén
de que no sélo la ley de la materia no contempla en absoluto la posibili-
dad de tal calificacién de patentes, sino porque su admisién conllevaria
una flagrante violacién a los requisitos previos establecidos por la ley
dominicana para obtener una patente de invencién, en materia de me-
dicamentos farmacolégicos, como se ha dicho y se verd mas adelante;
Considerando, que el estudio del Reglamento nim. 960 de 1964, apli-
cable en el presente caso, pone de manifiesto que en sus Articulos 3,
8, 14 y 23 establecen de manera clara y precisa, entre otros requisitos,
que «no se podrd conceder una patente de invencién, conforme a la ley
relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el
previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pablica», el cual
suplant6 al «Juro Médico» referido en la Ley nim. 4994 del afio 1911,
y que «sin el previo registro aprobatorio de la Secretaria de Estado de
Salud Pdblica y Provisién [sic] Social no podrd anunciarse, importarse,
fabricarse venderse o proporcionar al publico los productos a que se re-
fiere este Reglamento», que conforme al Articulo 3 del mismo, son «las
medicinas de patente y especialidades farmacéuticas», con sus «férmulas
centesimales integras, sin abreviaturas, simbolos o férmulas quimicas,
ni sinonimias que no figuren en la farmacopea o formularios legales»,
«dosis en que se administra el producto, segln prescripcion y usos a que
se destina», entre otros requerimientos; que tales disposiciones legales
tienen el objetivo palpable, axiomdtico, de establecer mecanismos de
control sobre las sustancias que componen los productos farmacéuticos
que consume la poblacion, en el entendido de que tal obligacion legal,
en obvio interés de la salud del usuario, a cargo de la autoridad compe-
tente, en este caso la Secretaria de Estado de Salud Pdblica, pondere la
pertinencia o conveniencia de que determinados componentes formen
parte de la composiciéon quimica de un medicamento dirigido al consumo

del publico establecido en la Republica Dominicana, por lo que resulta
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improcedente el concepto de que al ser patentizado el producto en el
extranjero no tenia que someterse a los requisitos legales de nuestro patfs,

como incorrectamente estimé la Corte a-qua.’

Esa linea de pensamiento habia sido perfilada en 2005 por la Pri-
mera Sala de la Cdamara Civil de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, que entendié que a las patentes de confirmacién les eran
aplicables el plazo de doce meses y el requisito de la novedad, por lo
que, a pedido de una empresa farmacéutica local, anulé el certificado
de patente de una sustancia expedido al amparo de la derogada legisla-
cién. Sus argumentos fueron los siguientes:

[...] un exhaustivo andlisis del Articulo 17 de la Ley sobre Patentes de In-
vencion y de los otros dos que le siguen, no deja dudas en cuanto a que si bien
el autor de un descubrimiento ya apatentado en el extranjero puede conve-
nientemente obtener una patente en la Reptblica Dominicana (de revilida,
de confirmacién o como se le quiera llamar) no es menos verdad que ello estd
condicionado, entre otras cosas, a que sean cumplidas «las formalidades y
condiciones determinadas por la presente ley (in fine, ler. parrafo, Art. 17) y
a que el invento realmente sea nuevo; y que, sigue expresando el texto, «no
se considerard nuevo ningiin descubrimiento, invencién o aplicacién que, en
la Republica o en el extranjero, y con anterioridad a la fecha del depésito de
la solicitud, haya recibido una publicacién suficiente» (Art. 19).

[..]

que no es como aducen las empresas demandadas en el orden de que
supuestamente el Gnico requisito que se les imponia cumplir, de cara a la
gestién oficial de la patente No. 5151, era la de asegurarse de que el tiempo
por el que la obtuviera no excediera al que se le fijara en Norteamérica para
la explotacion de la originaria, porque en definitiva nadie puede situarse
por encima de la ley o abstenerse de cumplirla por entenderla, en su parti-

cular criterio, caduca o inoperante.

B4 Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia No. 5 de fecha 12/7/2006, B.]. 1148.
Libertador Marketing, S.A. (recurrente) c. Merkc & Co., Inc. (recurrida).
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[...]

al sujetar la validez de la patente extendida al amparo del Articulo 17, a
que sean honradas las formalidades genéricas sancionadas en la legislacion
que rige la materia, es obvio que lo que se persigue es algo mds que una sim-
ple toma de precaucion al tiempo por el que habra de prolongarse la vida
ttil del monopolio de comercializacién del «Losartan» en la Republica Do-
minicana; que eso incluye, como denuncian los demandantes (actual parte
recurrida), el acatamiento de la disposicion que compelia a los sefiores «E. 1.
Du Pont de Nermours and Company» a someter su proyecto a los controles
previos de las autoridades sanitarias.

[...]

[..] aun cuando el texto originario hace mencién de un estamento ya
desaparecido con esa denominacién del organigrama de la administracién
publica, el llamado ‘juro médico’, tampoco hay que perder de vista cual es el
verdadero espiritu de la ley al contemplar el modismo, que no es mas que el
de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que se utilizan para
la elaboracién de los productos farmacéuticos que consume la poblacion. . ..»,
por lo que «puede que el juro médico’ como tal sea parte de la historia del
pais, pero no lo es la obligatoriedad, en interés de la salud de la ciudadania,
de que la autoridad competente —léase el Ministerio de Salud Pablica— pon-
dere la pertinencia de que determinado compuesto forma parte de la estruc-
tura molecular de un medicamento a la venta del piblico, poco importa que
el Gobierno correspondiente a la primera patentizacién lo haya aprobado

[..]

como la norma no distingue ni crea excepciones en este sentido, no
le es dado hacerlo ni a las personas privadas ni mucho menos a los tribu-
nales, que son los érganos encargados de velar por su correcta interpre-

tacién y aplicacion.!®

135 Primera Sala de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia de fecha 23/8/2005. Citada en Suprema Corte de Justicia, Primera
Sala, sentencia No. 45 de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck & Co., Inc. y E. I. Du Pont de

Memours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing, S.A. (recurrido).
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Recurrida en casacion esa decision, en 2007, la Suprema Corte de
Justicia validé su razonamiento como sigue:

Considerando, que la tesis sostenida por la Corte a-qua, segin se articula
anteriormente, resulta legal y juridicamente correcta a despecho de la posicion
litigiosa de las recurrentes, toda vez que como se desprende de la aplicacién
cabal del Articulo 17 de la Ley nim. 4994, sobre Patentes de Invencién, y
conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte de Casacién
en un caso anterior, si bien el autor de una invencién ya registrada en el ex-
tranjero puede obtener una patente de la misma en la Reptblica Dominicana,
también es vdlido convenir en que ello estd supeditado, entre otros requisitos,
a que sean cumplidas con antelacién «las formalidades y condiciones deter-
minadas en la presente ley», como lo expresa la parte final del primer parrafo
del citado Articulo 17, y que, ademds, el invento esté revestido de novedad, la
cual serd descartada, segtn dispone el Articulo 19 de la referida ley, cuando
el descubrimiento «haya recibido una publicidad suficiente en la Republica
o en el extranjero»; que resulta evidente, como se infiere de la economia del
sefialado Articulo 17, que este precepto no sélo persigue la seguridad de que el
producto inventado o descubierto sea algo realmente nuevo, sino también el
cumplimiento de las disposiciones que obligaban a las actuales recurrentes a
someter su solicitud de patente de invencién a los requisitos correspondientes
y controles previos de las autoridades sanitarias dominicanas, en cuyo pais se
explotaria el consumo del producto farmacéutico de que se trata, en aras de
preservar obviamente la salud de los usuarios; que, ademads, resulta improce-
dente la denominada acepcion de «patente de confirmacién» atribuida por
los recurrentes a la patente registrada ahora en la Reptblica Dominicana de
su producto «Losartdn», como una extensién de la patente inscrita por ellos
en el extranjero, en razén de que no sélo la ley de la materia hace mutis sobre
el particular al no contemplar en absoluto la posibilidad de tal calificacién de
patentes, sino porque su admisién conllevarfa una flagrante violacién a los re-
quisitos previos establecidos por la ley dominicana para obtener una patente de
invencién en materia de medicamentos farmacolégicos, como se verd mds ade-
lante; que, en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del

producto a Ser patentado, €S pI’CCiSO reconocer, como consta inequfvocamente
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en el fallo cuestionado, a contrapelo del criterio sostenido por los recurrentes,
que en primer lugar, el Articulo 18 de la citada Ley 4994 aplicable en este
caso, declara «nulas y de ningin efecto» las patentes que se expidan «si el
descubrimiento, la invencién o la aplicacién no son nuevos» y que, por otra
parte, el Articulo 19 de la misma legislacién, en ese mismo orden, declara la
inexistencia de novedad en la invencién de que se trate, si «en la Republica
o en el extranjero y con anterioridad a la fecha del depésito de la solicitud»
de la patente «haya recibido una publicidad suficiente», lo que significa, como
comprobé soberanamente la Corte a-qua en la presente especie, «entre la fe-
cha de la patentizacién del ‘Losartdn’ en los Estados Unidos y la época en que
se lo registré en el pafs (tres afios), teniendo esa sustancia las aplicaciones que
tiene en el tratamiento de la presién arterial alta, queda claro que no es algo
que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripcién en el mer-
cado local» y que «era una droga de muy amplia divulgacién y que por lo tanto
no satisfacfa los requerimientos de novedad contenidos en el texto» legal en
cuestion; que, en ese tenor y para avalar ese aserto, la sentencia refutada hace
constar, como un elemento de conviccién retenido dtilmente por la Corte
a-qua, que «el compuesto quimico ‘Losartan’ tuvo por fecha de registro en los
Estados Unidos el once (11) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992)
y luego fue patentado en Republica Dominicana en el afio de mil novecientos
noventa y cinco (1995)»; que, como se advierte en esos motivos, el concepto de
novedad en el producto farmacolégico de que se trata, resultaba un requisito
vital para la obtencién de la patente aqui en Repiblica Dominicana, indepen-
dientemente de las demas formalidades y condiciones previstas por la ley de la
materia y su reglamentacion, por lo que las aseveraciones expuestas al respecto
en el medio analizado no cuentan con sentido juridico alguno vy, por lo tanto,
no deben ser admitidas; que, en sentido general y por las razones desarrolladas,
procede desestimar el referido medio de casacion.

Considerando, que, independientemente de las razones ya expuestas en
este fallo por la Suprema Corte de Justicia, en lo referente al concepto no-
vedad en los inventos o descubrimientos dirigidos a patentarse y a la inexis-
tencia en nuestra legislacién de las llamadas «patentes de confirmacién»,

lo que de entrada desmeritan los alegatos incursos en el medio en cuestién,
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la Corte a-qua expone en su fallo que, ciertamente, la Convencién de Paris
del 20 de marzo de 1883 prevé que «el autor del descubrimiento se agencie
otro u otros registros en diferentes paises, distintos del lugar en que deci-
diera patentarlo por primera vez», y que el Articulo 4 de dicha Convencién
establece un derecho de prioridad al titular del primer registro, para que
pueda «patentar su hallazgo en otro(s) lugar(es) Estado(s) signatario(s) hasta
un maximo de doce (12) meses, desde la fecha del depésito de la prime-
ra solicitud», pero que «en la especie que ahora nos ocupa, el compuesto
quimico ‘Losartan’ fue registrado en los Estados Unidos el 11 de agosto de
1992 y luego fue patentado en Republica Dominicana en el afio 1995»; que,
una vez retenidas regularmente dichas circunstancias por la Corte a-qua,
ésta llega a la conclusion, y asi lo proclama en su sentencia, que el simple
cotejo de las fechas de tales hechos la llevé a la «comprobacién efectiva
de que la patentizacién del producto en nuestro pais se produjo en exceso
del término de los doce (12) meses acordados por la Convencién de Paris
de 1883», cuya finalidad, dice la Corte acertadamente, «es de habilitar un
compds de espera razonable sin que durante él nadie que no sea el propio
inventor, esté en capacidad de agenciarse en otros paises adscritos al trata-
do, los derechos exclusivos de explotacién de la obra de su ingenio», pero
sin prolongarse indefinidamente en el tiempo, «ya que a raiz de la primera
inscripcién es natural que la férmula se haga de consumo masivo y mal po-
dria extenderse el privilegio» para siempre; que el argumento concerniente
a la «coexistencia de las patentes de confirmacion y las patentes de priori-
dad», estas supuestamente creadas por la citada Convencién, esgrimido por
los recurrentes en apoyo de la denuncia contenida en el medio analizado,
carece de fundamento alguno y debe ser desestimado, no solo porque el
sefialado tratado internacional no contempla en modo alguno tal «coexis-
tencia», ni de su economia se desprende esa posibilidad, sino también en
razén de que, como se ha expresado precedentemente en esta misma de-
cision, la legislacién dominicana no tiene prevista la peculiar clasificacién
de patentes de confirmacién, amén de que, como se ha dicho, su eventual
admision conllevarfa una obvia violacién a los requerimientos previos es-
tablecidos por la ley nacional para obtener patentes de invencién; que, en

ausencia en nuestro ordenamiento legal de las denominadas «patentes de
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confirmacién» en la materia que nos ocupa, resulta improcedente hablar
de concurrencia o coexistencia con el derecho de prioridad durante doce
meses de que dispone el titular del primer registro, para conseguir su regis-
tro en otro pafs, al tenor de la Convencién de Paris del afio 1883; que, en
consecuencia, resulta procedente desestimar el segundo medio examinado.

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicacién del Articulo
17 de la Ley ndm. 4994 del afio 1911, sobre Patentes de Invencion, si bien es
cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede ob-
tener en la Republica Dominicana una patente del mismo, por un tiempo
que no exceda al fijado en el otro pafs, también es verdad que tal facultad
estd supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas «las formalida-
des y condiciones determinadas» en la referida ley, como dispone la parte
final de su Articulo 17; que, en ese orden, el Reglamento nim. 960 del afio
1964, aplicable en el presente caso, especificamente en sus Articulos 3, 8,
14 y 23, establece de manera clara y precisa entre otros requerimientos, que
«no se podra conceder una patente de invencién, conforme a la ley relativa
vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin el previo
dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pdblica», el cual suplanté
al «juro médico» referido en la Ley ndm. 4994 del afio 1911, y que «sin el
previo registro aprobatorio de la Secretaria de Estado de Salud Pdblica y
Previsiéon Social no podrd anunciarse, importarse, fabricarse, venderse o
proporcionar al puablico los productos a que se refiere este Reglamento, «que
conforme al Articulo 3 del mismo, son Alas [sic] medicinas de patente y
especialidades farmacéuticas», con «sus férmulas centesimales integras, sin
abreviaturas, simbolos o férmulas quimicas, ni sinonimias que no figuren
en la farmacopea o formularios legales», «dosis en que se administra el
producto, seglin prescripcién y usos a que se destina», entre otros requisitos;
que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, axiomdtico,
de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen
los productos farmacéuticos que consume la poblacién, en el entendido de
que tal obligacién legal, en obvio interés de preservar la salud del usuario,
a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretarfa de Estado de

Salud Publica, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados
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componentes forman parte de la composiciéon quimica de una medicamen-
to dirigido al publico consumidor de la Repudblica Dominicana, por lo que
resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el
extranjero no tenia que someterse a los requisitos legales de nuestro paifs,

como incorrectamente estiman las empresas recurrentes.'*

En 2008, la misma Primera Sala de la Cdmara Civil de la Corte
de Apelacion del Distrito Nacional ratificé su orientacién en un caso
similar al fallado en 2005 en estos términos:

[...] el requisito de novedad, bajo el imperio de la legislacién nacional
que antecediera a la del afio 2000, asi sea que nos refiriéramos a una
novedad no del todo absoluta o presumida como tal por un lapso de 12
meses, en los términos del Art. 4 del Convenio de Paris, es exigido en
la generalidad de los casos y debe ser oportunamente constatado para el
visado de cualquier tipo de patente; que la novedad, vista como el factor
definitorio cldsico en que pivota todo el sistema tutelar de patentes en
nuestro pais, se refiere a cualquier cosa accesible al publico antes de que
se presente la mocién de registro, pero que no forma parte del estado de
la técnica; que la L. 4994 de 1911 no considera nuevo ningin descubri-
miento, invencién o aplicacién que, en la Republica o en el extranjero,
y con anterioridad a la fecha del depésito de la solicitud, haya recibi-
do una publicidad suficiente para poder ser ejecutada (Art. 19); que en
lo que hace al periodo de los 12 meses resefiado mads arriba, expedida
una patente en alguno de los Estados miembros de la Unién de Parfs, y
sin que el titular, concluido el plazo, ejerza la prioridad que le reserva el
Art. 4 del Tratado, se supone que cualquiera estd en aptitud de explotar
la invencién patentada, solucién, distinto a como ocurre con las marcas,
que por no cumplir ninguna funcién de utilidad en la esfera del dominio

publico, son temporalmente ilimitadas.

1% Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 31/1/2007, B.J.1154. Merck
& Co, Inc. y E. I. Du Pont de Memours Company (recurrentes) c. Libertador Marketing,
S.A. (recurrido).
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[...]

es verdad que de la inobservancia de los doce meses no se deriva, en
principio, una nulidad automdtica con cargo a la patente que se obtuviese
en otro pafs distinto del primer registro, ya expirado ese término, pero asi-
mismo tampoco los titulares podrian obliterar vdlidamente en oponerse a
que otros hagan uso del invento o del descubrimiento patentado, ni mucho
menos impedir que terceros interesados requieran, por via jurisdiccional,
como acontece en la especie, la invalidacién de la inscripcién, amparados
en la falta de novedad u otra irregularidad.

[...]

en cuanto al «juro médico» y la virtual necesidad de someter a su su-
pervisién las gestiones de patentes para articulos farmacéuticos y/o medi-
camentos, la corte reivindica su tesis, desarrollada en fallos del pasado re-
ciente, en el sentido de que la desaparicion de ese estamento publico desde
el afio 1919, no redime a quienes pretendan patentar en el pafs sustancias
que deban ser comercializadas en el plano de la salud, de la obligacién de
acatar y someterse a los procedimientos contemplados al efecto, la que los
mismos [sic] —tal es la finalidad teleolégica de la norma— se reconducen a
mecanismos de previsién social y de control, sobre las drogas utilizadas en

la elaboracién de farmacos destinados al consumo de la poblacion.’?

En 2011, la Suprema Corte de Justicia entendié que en esa decisién
se hizo una correcta aplicacion del derecho, lo que le permitié compro-
bar la aplicacién certera de la ley. Para rechazar el recurso intentado en
su contra, juzgd como sigue:

Considerando, que la tesis sostenida por la corte a-qua, segiin se articula
anteriormente, resulta ajustada a la ley y juridicamente correcta, contrario a

las pretensiones de la parte recurrente, toda vez que como se desprende de

B7Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, sentencia de fecha 18/11/2008. Citada en Suprema Corte de Justicia,
Primera Sala, sentencia No. 7 de fecha 2/2/2011, B.J.1203. Pfizer, Inc. (recurrente) c.
Jima, S. A. (recurrida).
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la aplicacion cabal del articulo 17 de la Ley nim. 4994, sobre Patentes de
Invencién, y conforme a criterio sustentado en igual sentido por esta Corte
de Casacion en casos anteriores, si bien el autor de una invencion ya registra-
da en el extranjero puede obtener una patente de la misma en la Republica
Dominicana, también es vélido convenir en que ello estd supeditado, entre
otros requisitos, a que sean cumplidas con antelacién «las formalidades y
condiciones determinadas en la presente ley», como lo expresa la parte final
del primer parrafo del citado Articulo 17, y que, ademas, el invento esté reves-
tido de novedad, la cual serd descartada, segtin dispone el Articulo 19 de la
referida ley, cuando el descubrimiento «haya recibido una publicidad suficien-
te en la Republica o en el extranjero»; que resulta evidente, como se infiere
de la economia del sefialado Articulo 17, que este precepto no sélo persigue
la seguridad de que el producto inventado o descubierto sea algo realmente
nuevo, sino también el cumplimiento de las disposiciones que obligaban a la
actual recurrente a someter su solicitud de patente de invencién a los requi-
sitos correspondientes y controles previos de las autoridades sanitarias domi-
nicanas, en cuyo pafs se explotaria el consumo del producto farmacéutico de
que se trata, en aras de preservar obviamente la salud de los usuarios.
Considerando, que, ademds, resulta improcedente la denominada acep-
cién de «patente de confirmacién» atribuida por los recurrentes a la patente
de su producto registrada ahora en la Republica Dominicana, como una
extension de la patente inscrita por ellos en el extranjero, en razén de que
no sélo la ley de la materia hace mutis sobre el particular al no contemplar
en absoluto la posibilidad de tal calificaciéon de patentes, sino porque su
admision conllevarfa una flagrante violacién a los requisitos previos esta-
blecidos por la ley dominicana para obtener una patente de invencién en
materia de medicamentos farmacoldgicos, como se verd mas adelante; que,
en cuanto al alegato sobre el requisito legal relativo a la novedad del pro-
ducto a ser patentado, es preciso reconocer, como consta inequivocamente
en el fallo cuestionado, que en primer lugar, el Articulo 18 de la citada Ley
4994 aplicable en este caso, declara «nulas y de ningin efecto» las patentes
que se expidan «si el descubrimiento, la invencién o la aplicacion no son
nuevos» y que, por otra parte, el Articulo 19 de la misma legislacion, en ese

mismo orden, declara la inexistencia de novedad en la invencién de que se
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trate, si «en la Republica o en el extranjero y con anterioridad a la fecha
del depésito de la solicitud» de la patente «haya recibido una publicidad
suficiente», lo que significa, como comprobd la corte a-qua en la presente
especie, «entre la fecha de la patentizacion de los «Agentes Antianginales
de Pirazolopirimidinona (Sildenafil)» en los Estados Unidos y la época en
que se lo registré en el pais (mds de cuatro afios), queda claro que no es
algo que pudiese ser catalogado de nuevo al momento de su inscripcién en
el mercado local, por lo tanto no satisfacia los requerimientos de novedad
contenidos en el texto legal en cuestién.

[...]

Considerando, que el argumento concerniente a la «coexistencia de las
patentes de confirmacion y las patentes de prioridad», estas supuestamente
creadas por la citada Convencién, esgrimido por los recurrentes en apoyo
de la denuncia contenida en el medio analizado, carece de fundamento
alguno y debe ser desestimado, no solo porque el sefialado tratado interna-
cional no contempla en modo alguno tal «coexistencia», ni de su economia
se desprende esa posibilidad, sino también en razén de que, como se ha
expresado precedentemente en esta misma decisién, la legislacién domini-
cana no tiene prevista la peculiar clasificacién de patentes de confirmacion,
amén de que, como se ha dicho, su eventual admisién conllevaria una ob-
via violacién a los requerimientos previos establecidos por la ley nacional
para obtener patentes de invencion; que, en ausencia en nuestro ordena-
miento legal de las denominadas «patentes de confirmacién» en la materia
que nos ocupa, resulta improcedente hablar de concurrencia o coexistencia
con el derecho de prioridad durante doce meses de que dispone el titular
del primer registro, para conseguir su registro en otro pais, al tenor de la
Convencién de Parfs del afio 1883; que, en consecuencia, resulta proceden-
te desestimar el primer medio examinado.

Considerando, que, como resulta de la correcta aplicacién del Articulo
17 de la Ley ndm. 4994 del afio 1911, sobre Patentes de Invencion, si bien es
cierto que el autor de un hallazgo ya registrado en el extranjero puede obte-
ner en la Reptblica Dominicana una patente del mismo, también es verdad

que tal facultad estd supeditada, entre otros requisitos, a que sean cumplidas
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«las formalidades y condiciones determinadas» en la referida ley, como dis-
pone la parte final de su Articulo 17; que, en ese orden, el Reglamento nim.
960 del afio 1964, aplicable en el presente caso, especificamente en sus Ar-
ticulos 3, 8, 14 y 23, establece de manera clara y precisa entre otros requeri-
mientos, que «no se podrd conceder una patente de invencién, conforme a
la ley relativa vigente, de los productos a que se refiere este Reglamento, sin
el previo dictamen aprobatorio del Departamento de Salud Pdblica», el cual
suplant6 al «Juro Médico» referido en la Ley nim. 4994 del afio 1911, y que
«sin el previo registro aprobatorio de la Secretaria de Estado de Salud Publi-
cay Previsién Social no podrd anunciarse, importarse, fabricarse, venderse
o proporcionar al pablico los productos a que se refiere este Reglamento,
«que, conforme al Articulo 3 del mismo, son «las medicinas de patente y
especialidades farmacéuticas», con «sus férmulas centesimales integras, sin
abreviaturas, simbolos o férmulas quimicas, ni sinonimias que no figuren
en la farmacopea o formularios legales [...] dosis en que se administra el
producto, seglin prescripcién y usos a que se destina», entre otros requisitos;
que tales disposiciones legales persiguen el objetivo evidente, axiomdtico,
de establecer mecanismos de control sobre las sustancias que componen
los productos farmacéuticos que consume la poblacién, en el entendido de
que tal obligacién legal, en obvio interés de preservar la salud del usuario,
a cargo de la autoridad competente, en este caso la Secretarfa de Estado de
Salud Publica, pondere la pertinencia o conveniencia de que determinados
componentes forman parte de la composiciéon quimica de una medicamen-
to dirigido al piblico consumidor de la Reptblica Dominicana, por lo que
resulta improcedente el concepto de que al ser patentado el producto en el
extranjero no tenia que someterse a los requisitos legales de nuestro patfs,
como incorrectamente estima la empresa recurrente; que en consecuencia,

el medio analizado carece de fundamento y debe ser desestimado.!*®

U8 Suprema Corte de Justicia, Primera Sala, sentencia de fecha 2/2/2011, B.J. 1203. Pfizer,
Inc. (recurrente) c. Jima, S. A. (recurrida).



