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Resumen:

En las pdginas que siguen, el autor presenta un compendio de de-
cisiones en materia de derecho de autor y propiedad industrial, como
evidencia de la interpretacion que sobre las leyes 65-00 y 20-00 vienen
realizando tribunales de distintos grados en el pafs. La seleccién abarca
pronunciamientos referidos a una variada casuistica.
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Abstract

The author provides a collection of decisions regarding copyright
and industrial property as proof of the interpretation of laws No. 20-
00 and 65-00 given by the courts in the Dominican Republic. The
selection contains pronouncements on both normative and procedural
aspects based on a diverse casuistry.
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Sumario: I. Introduccion. II. Decisiones en materia de derecho de autor:
A. Obra fotogrifica. Originalidad. Comunicacién piblica no autorizada
en el entorno digital. Independencia del medio de explotacién para la
configuracién de la responsabilidad civil. B. Medida cautelar: 1. Dictado
maudita altera parte. 2. Imposicion de astreinte. Renovacion de plazo.
Otorgamiento en ausencia de fianza sustitutoria. 3. Valor probatorio de
actas de inspeccién de sociedad de gestion colectiva para su fundamen-
tacién. Improcedencia contra gerentes de sociedad comercial. 4. Fian-
za. Cardcter. Forma de prestacion. Plazo. Prueba de su cumplimiento.
5. Prueba de la apariencia de buen derecho y del peligro en la demora.
6. Plazo para demandar al fondo después de su dictamen. C. Gestién
colectiva: 1. Calidad de una sociedad de gestién colectiva. Inversién de
la carga de la prueba en cuanto a la representacion de titulares. (In)
admisibilidad de demanda. 2. Impugnacién de tarifas de sociedad de ges-
tién colectiva. Indiferencia respecto de demanda en cobro de regalias.
3. Condenacién al pago de intereses sobre regalias adeudadas. Impro-
cedencia de condenacién a una indemnizacién suplementaria al monto
debido. Punto de partida del calculo. 4. Cobro de regalfas adeudadas y
reparacion de dafios y perjuicios. D. Falta de prueba de autorizacion para
explotacién de obra musical. Condenacién al pago de dafios y perjuicios.
E. Asimilacién al proceso penal ordinario. Inadmisibilidad de acusacién
por no formulacién precisa de cargos. III. Decisiones en materia de pro-
piedad industrial: A. Marca: 1. Diluciéon y riesgo de confusién entre
marcas. Distincién. Establecimiento de la dilucién. Reconocimiento de
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Coca-Cola como marca renombrada. 2. Prueba a aportar para determi-
nacién de indemnizacién en caso de violacién marcaria. Consecuen-
cias de su ausencia. 3. Inadmisibilidad de la accién de amparo para anu-
lar registros marcarios ante la pendencia de procesos de anulacién por
ante la onapL. Reconocimiento de cardcter de via administrativa de la
oNAPIL 4. Violacién marcaria. Caracterizacién del dafio y el perjuicio.
Improcedencia de la liquidacién por estado. 5. Violacién marcaria. In-
demnizacién por dafios morales a una persona moral. Requisitos para el
reconocimiento de dafios patrimoniales. 6. Acusacién penal inadmisible
en materia marcaria. Necesidad de poder otorgado por érgano estatuta-
riamente establecido y de indicacién de la persona fisica que represente a
una persona moral accionante. 7. Falta de uso de una marca. Caducidad
parcial. B. Nombre comercial: 1. Registro del nombre de una persona
fisica como nombre comercial. Afectacién del derecho a la personalidad
de un tercero homénimo después de su muerte. Vigencia del registro.
2. Confusién entre nombres comerciales. Competencia desleal. Compro-
miso de la responsabilidad civil. C. Medida cautelar: 1. Cesacién del acto
infractor. Imposicién de astreinte. Cardcter. 2. Nulidad. D. Condenacién
indemnizatoria contra persona fisica, gerente de persona moral. Cudn-
do procede. E. Competencia desleal. Configuracién. Prueba. Papel de la
parte demandada. E Competencia del Tribunal Superior Administrativo
para conocer de recursos de apelacion incoados contra resoluciones del
director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. In-
competencia de la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion
del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad sobrevenida del art.
157 de la Ley nim. 20-00. G. La propiedad industrial no mantiene lo
civil en estado si el derecho no es controvertido. No necesidad de agota-
miento de la fase administrativa antes de la fase jurisdiccional.

I. INTRODUCCION
En este trabajo recogemos, de manera extractada, y comenta-

mos sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, la Supre-
ma Corte de Justicia, cortes de apelacién y salas civiles y penales de
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juzgados de primera instancia en materia de derecho de autor y pro-
piedad industrial.

Por generarse de manera eventual y reactiva, su acceso, en algunos
casos, fue dificil y hasta fruto del azar. Una conversacién en un despa-
cho o una sala de audiencia, una resefia en la prensa o un comentario
en un aula de clase fueron puntos de partida para su localizacién. Tal
grado de dificultad en su compilacion valida la utilidad de una publica-
cién como la presente, pensada para contribuir con el avance del cono-
cimiento que de la interpretacién de aspectos normativos y procesales
de las leyes 20-00 y 65-00 viene ddndose en sede judicial.

Haciendo exclusién de las sentencias del Tribunal Constitucional,
que constituyen precedentes vinculantes, y de las de la Suprema Corte
de Justicia, que establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia
nacional, los fallos de los tribunales de primer y segundo grado —si
bien no garantizan la coherencia, estabilidad e igualdad del sistema
juridico y no se les puede atribuir el cardcter de regla juridica a su ratio
decidendi— constituyen una amplia y variada doctrina jurisdiccional
atendible desde todo punto de vista, si consideramos que muchos casos
de propiedad intelectual no llegan a las altas cortes o no son publicita-
dos. De ahi el interés de su difusién en provecho de un puablico dvido
de orientacién, como es el de los seguidores de la actualidad de la pro-
piedad intelectual.

I1. DECISIONES EN MATERIA DE DERECHO DE AUTOR

A. Obra fotogrdfica. Originalidad. Comunicacién publica no
autorizada en el entorno digital. Independencia del medio de
explotacion para la configuracion de la responsabilidad civil

La obra fotografica se halla expresamente citada entre las que go-
zan de proteccién por derecho de autor en la Ley 65-00, atendiendo
para ello, como en el resto de las creaciones intelectuales amparadas
por dicho texto, a la condicién sine qua non de la originalidad y a la
necesidad de una autorizacién previa y expresa para su explotacién por
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un tercero, independientemente del medio en que tal uso se realice y
tomando en cuenta que cada forma de utilizacién amerita de un con-
sentimiento individualizado. La ausencia de consentimiento compro-
mete la responsabilidad civil del usuario ilicito y acarrea la consecuen-
te condenacion al pago de una indemnizacién suficiente y justificada
en forma razonable por los dafios y perjuicios morales y patrimoniales
causados, sancién que impondra el tribunal apoderado siguiendo tanto
las normas del derecho comtn como de la legislacién autoral a partir
de elementos de juicio fijados de manera precisa.

En la sentencia Siladi c. Allegro Resorts, la Suprema Corte de Jus-
ticia —en vez de volver sobre los conceptos emitidos por la Corte de
Apelacién de la que provino la sentencia objeto de casacion y que se
atienen a lo dicho previamente— reconoce que, en el entorno digital,
el derecho de un autor sobre su obra no sufre ninguna merma y que la
exclusividad en la decisién de su uso por terceros sigue recayendo en
su persona, debiendo entenderse que, aun cuando no exista ninguna
mencion al respecto o una medida tecnolégica efectiva implementada,
todos los derechos estdn reservados en su provecho.

Ademis, deja en claro que son las normas vigentes —en este caso,
el derecho de puesta a disposicién, reconocido en el art. 19, numeral
6, de la Ley 65-00— las que definen las condiciones de explotacién de
una obra y no el medio en que se lleve a cabo.

Los considerandos esenciales de esa decision son los siguientes:

Considerando, que antes de proceder al examen de los argumentos pro-
puestos por la recurrente, para una mejor comprensién del caso que nos
ocupa, es oportuno describir los siguientes elementos facticos y juridicos
que envuelven el caso, los cuales se derivan del fallo impugnado, a saber: a)
que el sefior Victor Eduardo Saladi [sic] Meneses demandé en reparacién de
dafios y perjuicios en los términos de la Ley ndm. 65-00 sobre Derecho de
Autor y articulo 1382 del Cédigo Civil, a la entidad Allegro Resorts Domi-
nicana, S. A., sustentado en que esta Gltima utiliz6 para promocionar sus
instalaciones turisticas, via internet, una imagen fotografica tomada por él,

pretensiones que fueron acogidas por el tribunal de primer grado apoderado,
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mediante sentencia nim. 036-00-2982 del 19 de diciembre de 2000; b) no
conforme con la precitada decisién la demandada en perjuicio de quien
fue dictada recurrié en apelacion, alegando que la imagen fotografica cuya
propiedad reclama el ahora recurrido, fue tomada de un sitio pablico de
internet cuyo uso no cuenta en el pafs con una regulacién especifica cuando
el acceso a la misma se realiza en torno a la red del internet, sin que el sitio
web contuviera términos y condiciones ni ninguna condicién ni informa-
cién acerca de los derechos de autor, sin que ademds, probara ser el autor de
la referida imagen fotografica, la corte a qua rechazé el recurso de apelacién
y confirmé la sentencia recurrida, mediante sentencia nim. 504 del 29 de
octubre de 2003, fallo que es ahora impugnado en casacién;
Considerando, que en fundamento de su decisién, expresé la corte a qua:
«[...] que son hechos no controvertidos, que el sefior Siladi [sic] Meneses
realizé una serie de trabajos de fotografia para la ilustracién de una pro-
mocién del Punta Cana Beach Resort, en la cual de manera especial figura
una fotografia en la cual aparece acostada una pareja en una hamaca en la
playa; que esa fotografia ha sido utilizada en un sitio de internet propiedad
de Allegro Beach Resort; que figuran depositados en el expediente unos
brochures contentivos de promocién de Allegro Beach Resort en los cua-
les se incluye la fotografia tomada por el sefior Victor Saladi, asi como las
fotografias de la foto utilizada en las promociones de Allegro Beach Resort
en internet; [...]; Que en la especie, el derecho de autor del sefior Saladi [sic]
Meneses no ha sido controvertido por la parte recurrente, por dem4s, es un
derecho que no requiere para su existencia, de registro alguno, basta que la
obra sea creada; en este caso, ha quedado demostrado que la fotografia obje-
to 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 exclusivamente para ello, no existia una cesién ilimitada de
derechos de explotacién de la obra, lo cual no se presume, debe ser por es-
crito, en la especie, no ocurrié asf, sino que se limité el acuerdo a ser usado
en el brochours [sic] de la recurrente, sin embargo, violando los derechos de
autor, procede a utilizar la fotografia para promover su negocio turistico a
través del internet, todo ello sin la autorizacién del autor. Que el derecho de

autor es un derecho inmanente que nace con la creacién de la obra y es in-
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dependiente de la propiedad del soporte material que la contiene, por lo que
el hecho de que Allegro Beach Resort adquiriera la fotograffa, es decir, su
soporte, no es indicativo de que adquiriera por ello el derecho que le perte-
nece al autor de la obra; por otra parte las diferentes formas de utilizacién de
la obra son independientes entre sf, por lo que la autorizacién del autor para
una forma de utilizacién, no se extiende a otras, en consecuencia, el dere-
cho 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.
Se tendrd como autor, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre,
seudénimo, iniciales o cualesquier marcas o signos convencionales que sean
notoriamente conocidos como equivalentes al mismo nombre, aparezcan
en dicha obra o en sus reproducciones o se enuncien en la comunicacién o
cualquiera otra forma de defuncién [sic, difusién] puiblica de la misma; que
en la fotograffa realizada por el otrora demandante aparece su nombre en
la coletilla del brochurs [sic] expresando: «fotografia y disefio grafico Victor
Siladf [sic]; [...]; Que la fotograffa de que se trata, a nuestro juicio si tiene
caracterfsticas de originalidad, basta con observarla, puesto que no es co-
mun y corriente como lo serfa una fotografia realizada para un carnet o una
cédula de identidad, si asi hubiera sido, no hubiera podido ser utilizada para
una promocién turistica, ademds, quienes contrataron al autor, hubieran
realizado el trabajo fotogréfico por si mismos»;

Considerando, que, en cuanto a que la corte a qua no justificé la vera-
cidad del derecho de propiedad sobre la imagen fotografica a favor del hoy
recurrido, es importante destacar, que conforme lo establece el articulo 544
del Codigo Civil, en su generalidad, la propiedad es el derecho de gozar y
disponer de las cosas del modo mas absoluto, con tal de que no se haga de
ella un uso prohibido por las leyes y reglamentos; que dicho derecho estd
protegido por la Constitucién de la Repiblica en su articulo 51, el cual
dispone que: «El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La
propiedad tiene una funcién social que implica obligaciones. Toda persona
tiene derecho al goce, disfrute y disposicién de sus bienes»; que la propiedad
es un derecho oponible a los demas (erga omnes), quienes estin obligados a
respetar el dominio del propietario que es perpetuo y absoluto, aunque la

ley impone limitaciones en orden al respeto de los intereses de terceros o
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del bien comtn; y exclusivo porque solo el propietario tiene la facultad de
usar, gozar y disponer de €él con exclusién de los demas [sic];
Considerando, que conforme los lineamientos de la Ley nim. 65-00 so-
bre Derecho de Autor, su institucién protege el derecho de autor que com-
prende la proteccién de las obras literarias y artisticas, asi como la forma
literaria o artistica de las obras cientificas, incluyendo todas las creaciones
del espiritu en los campos indicados, cualquiera que sea el modo o forma de
expresion, divulgacion, reproduccién o comunicacién, o el género, mérito
o destino, incluyendo pero no limitadas, las obras fotograficas a las cuales
se asimilan las expresadas por procedimientos andlogos a la fotografia; que
en el sentido anterior el articulo 54 de la referida Ley nim. 65-00 sobre De-
recho de Autor, establece: «El autor de una obra fotografica u obtenida por
cualquier procedimiento andlogo, goza del derecho patrimonial exclusivo
reconocido a las demds obras del ingenio conforme a esta ley, siempre que
tenga caracteristicas de originalidad y sin perjuicio de los derechos de autor,
cuando se trate de fotografias de otras obras de las artes figurativas»;
Considerando, que, como se desprende de las motivaciones precedente-
mente transcritas, la corte a qua, establecié que el hoy recurrido, sefior Vic-
tor Eduardo Siladi Meneses, es el autor de la imagen fotografica en discusion
y que fue utilizada de forma deliberada por la hoy recurrente sin autorizacién
de su autor para la promocién de su complejo turistico en internet, cuan-
do la relacién contractual que los unfa se limitaba exclusivamente a que la
imagen se usarfa en brochures promocionales; que aun cuando la corte a
qua para emitir su decisién se sustenté en una concepcién errada en cuan-
to a la relacién que vinculaba a las partes respecto de la imagen objeto de
estudio, advierte esta Corte de Casacién al tenor de los elementos de juicio
que tuvo a su disposicién la jurisdiccién de alzada en el proceso de que se
trata, que los brochures promocionales a que se refiere la corte no fueron
contratados con la hoy recurrente, Allegro Resorts Dominicana, sino para
la promocién del complejo turistico Punta Cana Beach Resort, del Grupo
Punta Cana, sin embargo, el referido brochure refiere inequivocamente en la
parte superior derecha de su presentacién «fotograffa y disefio grafico: Victor
Siladi Eduardo», apreciandose en el lateral superior izquierdo del instrumen-

to publicitario, la imagen que originé la litis, lo que la jurisdiccién de alza-
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da hizo constar, con lo que establecié claramente el derecho de propiedad
del hoy recurrido sobre la obra, contrario a los argumentos de la recurrente
en el sentido de que no se establecié de forma contundente dicho derecho;
que el articulo 4 de la Ley ndm. 65-00 sobre Derecho de Autor, dispone:
«Se tendrd como autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona
cuyo nombre, seudénimo, iniciales o cualesquier otras marcas o signos con-
vencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al mismo
nombre, aparezcan en dicha obra o en sus reproducciones, o se enuncien en
la comunicacién o cualquiera otra forma de difusién piblica de la misma»;
Considerando, que, adem4s, conforme evalué la jurisdiccién de fondo, la
composicién fotografica que contiene el brochure citado, caracteriza un traba-
jo estudiado y pensado por un profesional, toda vez que posee rasgos caracte-
risticos de una labor creativa apreciable, por lo que no se trata de una simple
fotografia que se tomarfa de un paisaje, cuyo autor estd expresamente identi-
ficado en el referido documento; que en la materia que nos ocupa el derecho
del autor es un derecho inmanente que nace con la creacién de la obra y las
formalidades de registro que la ley consagra a fin de dar publicidad y mayor
seguridad juridica a sus titulares, no perjudica el goce o el ejercicio de los dere-
chos ante la omisién de su registro, en consecuencia el autor no est4 obligado
a demostrar su propiedad en base a un registro de autorfa, todo lo contrario,
es la parte que niega dicho derecho de propiedad a quien se le impone el fardo
inverso de la prueba, lo que no ha operado en la especie, en tal razén es indis-
cutible la propiedad de la obra a favor de su autor el hoy recurrido;
Considerando, que en otro orden, contrario a lo sostenido por la recurren-
te de que obtuvo la imagen objeto de la litis de un sitio publico de internet
cuyo uso no cuenta en el pafs con una regulacién especifica y que no contenia
informacién sobre derecho de autor, es preciso destacar que la situacién legal
de una obra no se define por el medio de difusién, sino por la legislacién vi-
gente y la voluntad expresa de su autor o creador, en ese sentido si no existe
autorizacién expresa del autor debe entenderse que todos los derechos estan
reservados, por lo que el hecho de que la hoy recurrente haya o no obtenido
la imagen de una p4gina web que no contenfa credenciales ni informacién del
autor, no la exime de su responsabilidad de asegurar que la imagen que utilizé

en su publicacién promocional via internet estuviera autorizada expresamente
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por el autor, que si bien se han creado sistemas digitales para permitir la divul-
gacién de las imagenes en la internet, estos sistemas como el Copyleft, que es
un tipo de derecho de autor que permite la alteracién de una obra vy Ia libre
distribucién de sus copias, asi como las licencias y herramientas de derechos
de autor Creative Commons, que crean una via simple y estandarizada de
otorgar permisos de derechos de autor, sin embargo, estos sistemas mantienen
y garantizan los mismos derechos autorales dentro de los limites permitidos
por el autor, por lo que la recurrente no puede escudarse con este argumento,
que ademsds, no ha especificado de qué pagina web obtuvo la referida imagen
que determinen o persuadan que en efecto estaba libre de la proteccién del
derecho de autor, en tal razén procede rechazar los medios examinados;
Considerando, que en el desarrollo del segundo aspecto de su tercer me-
dio y cuarto medio de casacidn, la recurrente alega, que la corte lacera los
principios bésicos que rigen en nuestra legislacién la responsabilidad civil,
asf como la obligacién de motivacion de sus decisiones, incurriendo en una
flagrante violacién a los articulos 1382 del Cédigo Civil y 141 del Cédigo
de Procedimiento Civil, toda vez que no precisé ni aporté las evidencias
de los supuestos perjuicios experimentados por la recurrida, puesto que no
existian elementos de hecho para justificar la reparacién acordada;
Considerando, que la corte a qua expresé en sustento de su decisién res-
pecto de los medios examinados: «Que también ha quedado palmariamente
establecido el lazo de causalidad entre la falta cometida por la recurrente y el
dafio sufrido por la recurrida, obviamente que el dltimo es una consecuencia
légica de la primera, si la recurrente, no hace uso ilicito de la obra de la recu-
rrida, no se produce el dafio, ha habido un dafio por comisién, y también por
omisién, el primero, por la violacién a la ley y el segundo por la negativa a
pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obra; la parte
recurrida no hubiera recibido ningtin dafio, si no se produce la accién de la
recurrente; que conforme a nuestro régimen legal, en la especie, se conjugan
los tres elementos que tipifican la responsabilidad civil, y aunque la misma
ley de derecho de autor remite al derecho comiin los procedimientos a seguir
para las reclamaciones civiles, esto no conlleva alejamiento, en cuanto a las
caracteristicas especiales del derecho de autor, de los principios que norman

este derecho, por lo que, cifiéndonos a la ley, la doctrina, los tratados inter-
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nacionales y la jurisprudencia, fuentes de este derecho, hemos considerado,
que existe la falta, desde que se cometen las distintas violaciones a la ley, la
cual, es la consecuencia de las faltas cometidas, desde que se hace un uso in-
debido de la obra ajena, se causa un dafio, dafio que tiene dos caracteristicas,
es moral y material; moral, porque en el derecho de autor se atinan estos dos
derechos, y por ello, no podemos dejarlos de lado. En cuanto a la evaluacién
de los dafios, los morales son de la soberana apreciacién de los jueces; en lo
referente a los dafios materiales, hemos hablado, y es una corriente jurispru-
dencial del derecho de autor continental, que los valores dejados de percibir
por el autor, tienen parcialmente, un caricter alimentario, por lo que los da-
fios son obvios, y puedan ser justipreciados, tomando como base o premisa la
misma ley que fija una suma minima para acordar los dafios y perjuicios, sin
que ello signifique una camisa de fuerza para los jueces, quienes ponderaran
la pertinencia de acordar una indemnizacién superior al minimo establecido,
acordada por el juez a quo, como justa y adecuada»;

Considerando, que, sobre la aludida infraccién del articulo 1382 del Cé-
digo Civil, la corte a qua estableci6 regular y soberanamente la ocurrencia
de la falta a cargo de la hoy recurrente, consistente en la comprobada ex-
plotacién de la obra artistica de referencia, sin la debida autorizacién de su
autor, sefior Victor Eduardo Siladi Meneses, como causa eficiente del invo-
cado dafio moral sufrido por este, lo que indujo a dicho tribunal de alzada
a fijar un monto indemnizatorio en su provecho de RD$300,000.00, dicha
jurisdiccién, segin se aprecia en la motivacién dada al respecto en su fallo,
contrario a lo sostenido por la parte recurrente, establecié de manera pre-
cisa y rigurosa los elementos de juicio que tuvo a su disposicién para fijar la
cuantia de la reparacién otorgada en beneficio de la actual parte recurrida,
al expresar que «si la recurrente, no hace uso ilicito de la obra de la recurri-
da, no se produce el dafio, ha habido un dafio por comisién, y también por
omisién, el primero, por la violacién a la ley y el segundo por la negativa a
pagar los emolumentos correspondientes al autor de la indicada obrax[sic;
que, en ese orden de referencias, la reparacién pecuniaria acordada en la es-
pecie, por su cuantia, es suficiente y razonablemente justificada, sobre todo
si se advierte que los dafios y perjuicios retenidos por dicha corte fueron

especificamente determinados y probados, lo cual le permitié a la misma
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realizar una evaluacién del perjuicio sufrido por el actual recurrido, por lo
que, en ese escenario, esta Corte de Casacién ha podido verificar en tal
aspecto, que la ley y el derecho han sido bien aplicados; que, por lo tanto,

procede desestimar el aspecto de los medios objeto de estudio;!
B. Medida cautelar.
1. Dictado inaudita altera parte

Si bien es cierto que en todo procedimiento judicial se estila la con-
sagracion del principio de contradicciéon como uno de sus elementos
esenciales, el dictamen de las medidas cautelares inaudita altera parte
se consigna como esencial, aun cuando el apric sefiale que las medi-
das provisionales podrdn ser adoptadas sin haber oido a la otra parte
«cuando ello sea conveniente» (art. 50, numeral 2) y el br-carra diga
expresamente que las medidas cautelares —término con el que susti-
tuye el de «medidas provisionales» del ApPic— serdn dictadas en todo
caso inaudita altera parte y no de forma discrecional como en el apric
(art. 15.11.17).

La no audicién por el juzgador de ambas partes antes de dictar una
resolucion no se ha considerado como lesiva al derecho a la tutela ju-
dicial efectiva y al principio de igualdad o una infraccién al debido
proceso o al derecho a la defensa de la parte que sera afectada por la
medida cautelar, pues aun cuando no se prevé «el procedimiento a se-
guir al momento de la solicitud de una medida cautelar por violacién a

la Ley 65-00», por medio de la Ley 424-06,

3. [...] que regula aspectos de derechos fundamentales en la materia de
derecho de autor o propiedad industrial de manera general, es posible im-

plementar el procedimiento administrativo e inaudita parte para estos casos,

' Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia nim. 1668, exp. nim.

2003-3130, d/f 30/8/17. Allegro Resorts Dominicana, S. A. (recurrente) vs. Victor Eduardo
Siladi Meneses (recurrido).
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méxime al considerar que el debido proceso consagrado en nuestra cons-
titucién nos remite al momento de jurisdiccionalmente estar apoderado a
cefiirnos por un proceso en apego a las garantias constitucionales, igualdad
y equidad entre las partes.

4. [...] aun cuando la regla es la audicién de ambas partes en la generali-
dad de los procesos, en la especie, por el tipo de derecho que se encuentra
envuelto en las infracciones del derecho a la Propiedad Intelectual o autor y
que pueden ser de fécil ocultamiento, violaciones efimeras, dificil retencién
o causan dafios tales que de esperar una audicién conllevaria una lesién,
conculcacién o violacién al derecho, y que al recibir la decisién emanada
perderfa su objetivo y funcién, que no es mds que la efectiva proteccién de
estos derechos.

Por tanto, la urgencia y sumariedad que envisten [sic, revisten] estas
medidas cautelares implican la exclusién en principio de tener que verificar
la postura de la contraparte, sobre todo en el entendido de que para garan-
tizar sus derechos debe haber un plazo razonable y breve de sujecién a la
medida; en consecuencia, el debido proceso se encuentra resguardado aun
conociendo a expensas [de la contraparte] y de forma administrativa refi-
riéndose al procedimiento administrativo en materia civil o comercial, no
asf al contencioso administrativo llevado en los procedimientos en contra

de la administracién publica.

El principio de contradiccién ha sido cubierto a través de la férmu-
la de la contradiccién diferida, siguiendo asf al apric y el DR-CAFTA,
al ordenarse la notificacién de la ordenanza que dicta la medida a
la parte afectada con ella «para que la misma conozca los motivos
por los cuales se presume infractora, y en caso de que proceda, pueda
impugnarla».?

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

Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa nim. 1522-2019-SADM-00017,
exp. nim. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen
Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolds Francisco Ulloa, Victor Félix Francisco Ulloa,
Marfa Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c¢. Geovanny
Francisco Polanco de la Rosa (requerido).
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2. Imposicion de astreinte. Renovacion de plazo. Otorgamiento en
ausencia de fianza sustitutoria

El parecer jurisprudencial que valora la fijacién de astreintes a pro-
posito del pedimento de la suspension de la explotacién de creacio-
nes amparadas por derecho de autor y propiedad industrial cuando la
situacién hace aparecer claramente que el infractor no tendré la inten-
cién de obtemperar de buena gana la decisién del juez fue seguido en
tres casos: uno en que las partes a las cuales se les oponia su solicitud
fueron advertidas para cesar la explotacién de obras musicales y no
paralizaron sus actuaciones a la fecha de la solicitud;’ un segundo, en
el que se establecié la comunicacién publica de obras musicales en
Youtube,* y un tercero, fundado en el uso de un término confusionista
con la marca de la que era titular el peticionario, atendiendo a que era
«compatible con la naturaleza del caso» y ser «la finalidad que persigue
la medida conservatoria admitida [...] la proteccién de [...] derechos e
impedir la ineficacia de las decisiones ejecutorias que intervengan con
posterioridad a los dafios sufridos».’

En el caso en que se comprobé que en Youtube existian «videos
bajo los mismos titulos que las obras registradas» por los requirentes,

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

Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa nim. 365-2018-SADM-00116, exp.
nim. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/2018. Gelson Rafael Garcia (requirente) c. Victor
Alfonso Rodriguez, José Rafael Colén Sanchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp.,
Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

* Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa nim. 1522-2019-SADM-00017,
exp. ndm. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen
Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolds Francisco Ulloa, Victor Félix Francisco Ulloa,
Marfa Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c. Geovanny
Francisco Polanco de la Rosa (requerido).

> Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Tercera Sala. Auto civil ndm. 00251-2014, exp. administrativo nim. 367-

14-00190, d/f 16/12/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Bancas Miami Sport
(requerida). Signo: Loto Real (marca).
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se acogio la solicitud para el cese de su explotacion en el entendido de
que la astreinte

[..] resulta ser un mecanismo de garantia con el fin de efectivizar el
cumplimiento de las decisiones judiciales, fin comin que comparte con las
medidas cautelares como tales, por lo que se tratarfa de medida de garantia
sobre medida de garantia lo cual podria resultar excesivo en perjuicio del
afectado por las mismas; empero, como se trata del cese de uso y comer-
cializacién, siendo esto una accién cuyo cumplimiento depende directa y
exclusivamente de la parte afectada, cabe entonces la excepcién de que se

imponga una astreinte con fin de que esta cumpla con la medida tramitada.

En el caso particular de la propiedad industrial, dado que las medi-
das otorgadas antes del inicio de la accién de fondo quedan sin efecto
de no introducirse esta dentro del plazo de diez dfas a contar de su
fecha (art. 174, numeral 3, Ley 20-00), los tribunales han acogido soli-
citudes de renovacién de dicho término, por haber caducado los autos
inicialmente emitidos sin haberse demandado de manera principal, «al
no tener autoridad de cosa juzgada las decisiones administrativas».®

También llamativo, aunque sin dudas erréneo, fue el dictamen del
cese inmediato de toda forma de uso y comercializacién de los signos
distintivos del requirente de una medida cautelar fundado en el hecho
de no haber otorgado la parte requerida fianza o garantia alguna para
compensar los dafios ocasionados al reclamante,” cuando no se traté
de una medida evacuada en forma contradictoria. El art. 174, numeral
4, literal a, de la Ley 20-00, prevé que «la cesacién inmediata de los
actos que se alegan constituyen una infraccién» puede ordenarse «ex-
cepto cuando, a discrecién del juez, el demandado otorgue una fianza
u otra garantia fijada por el tribunal que sea suficiente para compensar

¢ Idem.

T Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Segunda Sala, ordenanza civil ndm. 366-14-01442, exp. nim. 366-14-01645,
d/f 4/9/14. Loto Real del Cibao, S.A. (requirente) c. Banca Coffee (requerida). Signo:
Loterfa Real (marca).
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al demandante en caso que la decisién final sea a favor del deman-
dante». De la letra del texto transcrito se deduce que la prestacién de
una «flanza sustitutoria» por el damnificado por la medida implica que
ella debe ser dictada previa citacién de su persona y no inaudita altera
parte, para que manifieste si continuard con la explotacién —y ofrez-
ca, consecuentemente, la prueba pertinente a efectos del célculo de
la contracautela— o cesara en ella, debiendo prestar el requirente, en
este caso, la fianza o garantia prevista en el art. 174, numeral 4, literal
¢, de la Ley 20-00, para compensar al afectado con la medida en caso
que la decisién final sea dictada a favor de este dltimo.

3. Valor probatorio de actas de inspeccién de sociedad de gestion
colectiva para su fundamentacién. Improcedencia contra gerentes
de sociedad comercial

Aun cuando es una constante jurisprudencial el que nadie puede
prevalerse de sus propias afirmaciones para derivar derechos en benefi-
cio de su causa y que, por tanto, deben establecerse los hechos alegados
por medios de prueba idéneos, ha sido acogida una solicitud de medida
cautelar sobre la base de las actas de inspeccién levantadas en el domi-
cilio de un usuario de obras musicales por una sociedad de gestién co-
lectiva, reconociendo asi, como lo hizo el Tribunal Constitucional en su
momento, que dichos documentos constituyen elementos probatorios
para la sustanciacion de las reclamaciones de pago de estas entidades.®

Ahora bien, se ha juzgado que el requerimiento de medida cautelar
asi fundado es improcedente contra las personas fisicas que estdn al
frente de la sociedad comercial que explota las obras musicales de ma-
nera no autorizada, obviando que el art. 178 de la Ley 65-00 hace res-

8 Tribunal Constitucional, sentencia TC/0303/14, expediente No. TC-05-2013-2016, de
fecha 19/12/ 2014. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos
de Mdsica, Inc. (scacepom) y Manuel Jiménez (accionantes). Recurso de revisiéon
constitucional en materia de amparo contra la sentencia No0.397-13-00005, dictada por

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodriguez en fecha 12 de
julio de 2013.
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ponsables solidarios por las violaciones de derechos autorales en lugares
donde se realicen actos infractores a sus propietarios, socios, gerentes,
directores, representantes legales o responsables:

C. Que las actas de inspeccién levantadas por la Sociedad General de Au-
tores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc., SGACEDOM,
son un indicativo de que el Centro Médico Materno Infantil San Mar-
tin De Porres, ha tomado comunicacién de que estd quebrantando la
ley 65-00, por lo que dicho Centro Médico lesiona el derecho de autor
de cada uno de los artistas reproducidos o utilizados para las manifesta-
ciones, quienes mediante la representacién de scacepowm, debieron ser
debidamente remunerados por la difusién de su obra.

D. Asf las cosas, es procedente que este tribunal acoge, en parte, la pre-
sente solicitud, y ordene: a) la suspensién inmediata al Centro Médico
Materno Infantil San Martin De Porres SRL, la difusién de la obra
musical de los artistas asociados a la scacepom, sin la debida autoriza-
cién de la misma, conforme se especificar4 en el dispositivo; autorice: b)
trabar embargo conservatorio sobre los bienes del solicitado por la suma
de RD$518,670.00; ¢) que se imponga un astreinte, por entenderlo com-
patible con esta materia; y d) que se fije el plazo para demandar al fondo.
Con relacién a los sefiores Olga Marfa Mora Corrales y Piero Angelo

Perrone Mora:

Que de autorizar dicha medida estarfamos cometiendo una afectaciéon
al patrimonio de los sefiores Olga Marfa Mora Corrales y Piero Angelo
Perrone Mora, toda vez que son empleados del Centro Médico Materno
Infantil San Martin De Porres SRL, y por tal razén no comprometen su
responsabilidad, ya que la sociedad es quien presta el servicio como perso-
na moral y responsable, por tanto es menester rechazar el pedimento de la

parte solicitante con relacién a estas personas.’

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

Comercial, Tercera Sala, sentencia administrativa ndm. 367-2018-SADM-00134,
expediente nim. 367-2018-EADM-00083, d/f 12/10/2018. Sociedad General de Autores,
Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacepom) (requirente) c. Centro
Médico Materno Infantil San Martin de Porres, S.R.L. (requerido).
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4. Fianza. Cardcter. Forma de prestacion. Plazo. Prueba de su
cumplimiento

Los articulos 50, numeral 3, del apric, y 15.11.18 del prR-cAFTA
prevén que, ademds de requerir la prueba de su condicion de titular del
derecho y de la infraccién o inminencia de la infraccién del derecho a
los requirentes de medidas cautelares, las autoridades judiciales tendran
la facultad de exigir la aportacién de una fianza o garantia equivalente
«suficiente para proteger al demandado y evitar abusos».

En la Ley 65-00, para los casos del embargo conservatorio y la sus-
pension, se dispone de manera similar que «las autoridades judiciales
deberdn tener la autoridad [...] para ordenar al titular del derecho que
aporte una garantia razonable o caucién equivalente que sea suficiente
para proteger al demandado y evitar abusos [...]» (art. 179, parrafo II).
La forma de redaccién de este texto no permite concluir que esa «auto-
ridad» de la que estard investido el juez implica la obligatoriedad por el
requirente de prestar una fianza, a diferencia de la propiedad industrial,
en la que la contracautela se impone en todo caso.

No obstante, en una novedosa decision se determiné imponer una
caucion no solicitada por el impetrante, al tiempo que se sefial6 su
carécter, una féormula para su cuantificacién, su plazo de permanencia,
asi como la forma y prueba de su prestacion:

E. Asimismo, para tutelar los derechos de ambas partes, es menester ana-
lizar el 4mbito de aplicacién de una contracautela o caucién, la cual
en caso de proceder el requerimiento cautelar se impondra conforme
a la soberana apreciacién del juez al solicitante, como garantia de una
eventual violacién a los derechos del perjudicado, que podra consistir en
una fianza que garantiza los dafios y perjuicios provocados por la misma
de ser arbitraria, garantizando a su vez, que en el caso en que la medi-
da conlleve un levantamiento ante[s] [de la] demanda al fondo y esta
ocasionare dafios al perjudicado de la medida, este pueda acceder a una
indemnizacién preconstituida. Esto asf, por aplicacién del articulo 61 de
la Ley 424-06, que modifica el articulo 185, parrafo III de la Ley 65-00;
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contracautela que se va a fijar partiendo siempre del contenido de lo

establecido en el articulo 3 de la Ley 493-06 que modifica el articulo 58

de la ley referida, que a su vez modifica el articulo 177 de la Ley 65-00,

[en] el cual se establece una escala indemnizatoria que [va] desde 20,000

a 2,000,000 de pesos dominicanos por violacién a cada obra o derecho

de la naturaleza contenida en esta ley.

[..]

10. El Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA, implementado por medio de
la Ley 424-06, trae consigo la innovadora contracautela o caucién, la cual
consiste en garantizar la no arbitrariedad en el ejercicio de un derecho de
propiedad intelectual, a través de la fijacién, sea de una fianza o garantia
razonable, que permita garantizar al afectado una indemnizacién razonable
0 justa con relacién al ejercicio abusivo o desmedido de estos derechos [...]
En consecuencia, para garantizar esos derechos entendemos pertinente fijar
una contracautela, la cual para su cuantificacién tomamos en consideracién
el mandato expreso de la férmula para calcular los dafios producidos por la
conculcacién de un derecho de esta naturaleza, contenida en el articulo 177,
parrafo III, de la Ley 65-00, modificado por el articulo 58 de la Ley 424-06.

En ese contexto, se le impone una caucién de trescientos mil pesos do-
minicanos (RD$300,000.00), consignados sea en la Direccién General de
Impuestos Internos, Banco Agricola o Banco de Reservas a los fines de crear
un fondo para cubrir posibles indemnizaciones por dafios y perjuicios ocasio-
nados a Geovanny Francisco Polanco de la Rosa, medida que permanecerd
hasta tanto se evacue decisién con autoridad de la cosa irrevocablemente
juzgada sobre el fondo de la contestacién o en su defecto se obtenga un
contrato de fianza por esta cantidad a través de una compafifa aseguradolra],
que ademds depositar4 en el tribunal Ia prueba de cumplimiento de esta de-

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

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

Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa nim. 1522-2019-SADM-00017,
exp. nim. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen
Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolds Francisco Ulloa, Victor Félix Francisco Ulloa,
Marfa Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c¢. Geovanny
Francisco Polanco de la Rosa (requerido).
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5. Prueba de la apariencia de buen derecho y del peligro en la demora

El establecimiento de la titularidad de un derecho intelectual asi
como de su infraccién o de su inminente violacién serd hecho a par-
tir de las pruebas de que razonablemente disponga y aporte el titular
de que se trate, pero deben satisfacer a la autoridad judicial «con un
grado suficiente de certidumbre» (articulos 50, numeral 3, del apric,
y 15.11.18 del pr-caFTA), tal como resulta en derecho comin, por
ejemplo, con la prueba de la calidad de acreedor y la condicién de pe-
ligrosidad para el cobro de un crédito.

Dado que no existen pruebas tasadas, la libertad es la norma para
el cumplimiento de los requisitos cldsicos inherentes a la admisién
de las medidas cautelares: la apariencia de buen derecho en la pre-
tensién formulada por el demandante (fumus bonis iuris o fumus iuri-
dicius) y el peligro por la mora procesal (periculum in mora), o sea, el
riesgo de que se pierda el objeto del proceso como consecuencia del
paso del tiempo. En ese sentido, ha sido juzgado que «el cumplimien-
to de las condiciones propias de procedencia de las medidas solicita-
das o no» [...] «a los fines de retener la existencia del derecho sobre
las obras que se presumen estdn siendo utilizadas sin autorizacién»
y el «peligro de inminencia de comisién de infraccién o infraccion
consumada», pueden fundarse: 1) en los certificados de registro emi-
tidos por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, en los que se
designa a su titular; 2) en los actos de comprobacién instrumentados
por un notario publico, a partir de los cuales se compruebe la repro-
duccién y comercializacién de las obras de que se trate, y 3) en el
cardcter de intangibilidad del derecho, «donde las pruebas tendentes
a demostrar el ilicito que atenta contra el mismo resultan de facil
destruccién y ocultamiento».!!

1 Jdem.
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6. Plazo para demandar al fondo después de su dictamen

Al juez de fondo le correspondera reconocer la comisién de una
infraccion en materia de derecho de autor una vez el asunto quede
en estado de fallo y proceda a contrastar las pruebas aportadas por las
partes, por lo que la salvaguarda previa del derecho infringido se veri-
ficard con la adopcién de una medida cautelar antes del conocimiento
del fondo de la cuestién, una vez el juez apoderado —que puede ser el
mismo que conozca del fondo, pero en el seno de un procedimiento
distinto— constate la comisién de la infraccion a partir de las pruebas
aportadas por el requirente. Esta conclusion se desprende de la propia
instrumentalidad recogida en el apric, que establece que a las medidas
provisionales adoptadas seguird un «procedimiento conducente a una
decision sobre el fondo del asunto [...] en un plazo razonable» que debe
ser fijado por la autoridad que las hubiese dictado y que, de no ser de-
terminado, no sera superior a 20 dfas hébiles o 31 dfas naturales. Si no
se introduce esa accion en dicho plazo, el mismo texto dispone, a modo
de cldusula de caducidad, que las medidas serdn revocadas o quedardn
sin efecto a peticion del demandado (art. 50, 6).

En todo caso, si el juez que ordena la medida cautelar fija el plazo
para la interposicién de la demanda al fondo una vez aquella sea ejecu-
tada, la aplicacion de esta disposicién no es factible:

7. En cuanto al plazo para demandar al fondo, es necesario sefialar que la
Ley No. 65-00 tiene un vacio normativo en lo que respecta al tiempo en que
debe someterse la accién principal que conozca de los derechos protegidos
especificamente a través de medidas cautelares; contrario a lo que ocurre en
materia de embargo conservatorio o secuestro, toda vez que el parrafo dnico
del articulo 182 del mismo texto legal, plantea que en estos casos la demanda
principal debe someterse en un plazo de 30 dias francos, a partir de la eje-
cucién del embargo o secuestro. Ahora bien, haciendo una interpretaciéon
extensiva de esta norma que se encuentra dentro del capitulo II destinado a
las acciones civiles, y en el que se incluyen estos dos tipos de medidas pro-

teccionistas de derechos, entendemos pertinente fijar en esos mismos 30 dias
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francos el plazo en que el accionante deberd demandar el fondo del asunto;
criterio que implica que el tribunal se aparta de la solicitud del impetrante
de fijar ese tiempo en 31 dfas naturales, en virtud del articulo 50, numeral 6,
del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC), ya que si bien este acuerdo forma parte de nuestro derecho
interno al ser ratificado por el Congreso Nacional, lo cierto es que el plazo
de 20 dias hébiles o 31 dfas naturales admitidos por ese Acuerdo, resultan
aplicables cuando la autoridad judicial de un pais no determine ese plazo, sea
porque la legislacién no lo haya estipulado [sic]; pero como ya hemos anti-

cipado, procedimos a fijarlo en el plazo de 30 dfas francos ya referenciado."

En otra decisién, el plazo para interponer la accién correspondiente
para conocer el fondo del asunto fue fijado en diez dfas a partir de la
ejecucion de la ordenanza que autorizé la medida cautelar, so pena de
declararla sin efecto «y ser susceptible de levantamiento»."’

C. Gestion colectiva

1. Calidad de una sociedad de gestion colectiva. Inversién de la
carga de la prueba en cuanto a la representacion de titulares.

(In)admisibilidad de demanda

El art. 163 de la Ley ndm. 65-00 faculta a las sociedades de ges-
tién colectiva para el ejercicio de los derechos confiados a su admi-

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

Comercial, Primera Sala, sentencia administrativa ntim. 365-2018-SADM-00116, exp.
ntm. 365-2018-EADM.00011, d/f 26/11/2018. Gelson Rafael Garcfa (requirente) c. Victor
Alfonso Rodriguez, José Rafael Colén Sanchez, Fancy Records, Inc., U-Productions, Corp.,
Gerardo Ulloa Batista, Oreja Media Group, S.R.L., y Carlos Manuel Félix (requeridos).

B Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Séptima Sala, sentencia administrativa nim. 1522-2019-SADM-00017,
exp. nim. 1522-2019-EADM-000014, d/f 1/7/2019. Valeriana Ulloa Severino, Carmen
Adalgisa Francisco Ulloa, Rafael Nicolds Francisco Ulloa, Victor Félix Francisco Ulloa,
Marfa Teresa Francisco Ulloa y Nael Michael Cruz Francisco (requirentes) c¢. Geovanny
Francisco Polanco de la Rosa (requerido).
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nistraciéon y poder hacerlos valer en toda clase de procedimientos
administrativos o judiciales con la sola presentaciéon de su decreto de
incorporacion y sus estatutos —se entiende que en copia certificada
por la Oficina Nacional de Derecho de Autor, atendiendo a su ins-
cripcién en sus registros (art. 88, Reglamento 362-01)—, presumién-
dose, a partir de dicha exhibicion y salvo prueba en contrario, que los
derechos que ejercen les han sido encomendados, directa o indirecta-
mente, por sus respectivos titulares, que conforme el art. 162, parrafo
I, son «sus asociados o representados» [nacionales| y «los asociados
o representados por las entidades extranjeras de la misma naturaleza
con las cuales mantengan contratos de representacién para el terri-
torio nacional».

A contrapelo de la presuncion juris tantum contenida en el art. 163
y en un caso en el cual la Sociedad General de Autores, Composito-
res y Editores Dominicanos de Musica, Inc. (scacepom) deposité los
siguientes documentos: el decreto de incorporacion, los estatutos, la
resolucién de la Oficina Nacional de Derecho de Autor aprobatoria
de las tarifas fijadas para el recaudo y distribucion de las remunera-
ciones correspondientes de las obras de su repertorio, el certificado de
deuda o factura expedida al usuario y las planillas contentivas de las
obras musicales comunicadas piblicamente, y aun cuando el tribunal
considerd «suficientes los aportes documentales hechos por las partes»,
SGACEDOM fue declarada inadmisible en su demanda en reparacion de
los dafios y perjuicios causados por el no licenciamiento de las cancio-
nes interpretadas en un espectdculo por no haber establecido que los
artistas actuantes en el evento concernido 1) eran sus socios y 2) que
tenfa mandato de estos para gestionar sus derechos:

10. En la audiencia celebrada en fecha once (11) de septiembre de dos
mil dieciocho (2018), la parte demandada, Cervecerfa Nacional Dominica-
na, SA, (cND), solicité que se declare inadmisible la presente demanda por
falta de calidad, bajo el alegato de que la parte demandante no ha probado
cudles artistas representa, ni que posea autorizacién para gestionar cobros

en su representacion, puesto que no han [sic] demostrado que estos eran
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socios de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Domi-
nicanos de Mdsica, Inc. (scacEpOM).

11. Por su lado, la parte demandante, Sociedad General de Autores,
Compositores y Editores Dominicanos de Mdsica, Inc. (scacepom), solici-
t6 que dicho pedimento sea rechazado por improcedente, mal fundado y
carente de base legal.

[.]

15. Como fue establecido, la parte demandante, la Sociedad Gene-
ral de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Musica, Inc.
(scacepoMm), pretende con la presente accién que se condene a la entidad
Cervecerfa Nacional Dominicana, al pago de las sumas indemnizatorias,
como reparacién de los dafios y perjuicios por la razén de que la hoy de-
mandada no procuré obtener la licencia para la ejecucién piblica de obras
musicales, al realizar el Festival Presidente de Musica Latina el pasado tres
(03), cuatro (04) y cinco (05) de noviembre del afio dos mil diecisiete (2017).

16. Este tribunal tiene a bien recordar lo establecido en el articulo 162,
pérrafo 1, de la Ley 65-00, sobre Derecho de Autor, que dispone: «Dichas
sociedades tendrdn como finalidad esencial, la defensa de los derechos patrimo-
niales de sus asociados o representados y los de los asociados o representados
por las entidades extranjeras de la misma naturaleza con las cuales mantengan
contratos de representacion para el territorio nacional. Sin embargo, la adhe-
sioén a estas sociedades serd voluntaria, pudiendo en todo momento los autores
gestionar por si procurar sus derechos a través de un apoderado, éste deberd ser
persona fisica y deberd estar autorizado por la Unidad de Derecho de Autor. En
estos casos, la sociedad de gestion serd debidamente notificada de esta circuns-
tancia, absteniéndose de realizar cualquier gestion sobre los derechos del titular».

17. De lo anteriormente expuesto se colige que el conjunto de piezas depo-
sitadas por la parte demandante, anteriormente descritas, no son impetrantes
ante el sustento de que el hoy demandante es administrador o representante
del lugar donde se realizé el Festival Presidente del afio dos mil diecisiete
(2017), pero tampoco sustenta que los exponentes de la mdsica que presen-
taron en el mencionado Festival realizado por la Cerveceria Nacional Do-
minicana (CND), en ese momento eran socios de la Sociedad General de

Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Msica, Inc. (scACEDOM).
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18. Por dem4s, su demanda se refiere de manera general a los artistas
que participaron en el mencionado festival, no especifica en si a cual ar-
tista esta entidad, la parte demandante, representa, con el fin de llevar
a cabo su demanda, entonces, a la luz de las disposiciones legales, antes
mencionadas, el Tribunal tiene a bien establecer que no se ha aportado
medio alguno que justifique que la parte demandada tenfa la obligacién
de haber solicitado la licencia para realizar el Festival Presidente de la
Musica Latina del afio dos mil diecisiete (2017) ante la parte hoy deman-
dante, careciendo de calidad de incoar la presente demanda la Sociedad
General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Msica,
Inc. (scACEDOM).

19. Por todo lo anterior, resulta con [sic, de] lugar acoger el medio de
inadmisién por falta de calidad planteado por la parte demandada, entidad
Cervecerfa Nacional Dominicana (cND), en calidad de demandada, y en
consecuencia declara inadmisible la presente demanda en Reparacion de

Dafios y Perjuicios, tal como se hard constar en la parte dispositiva.'*

Llama la atencién, en primer lugar, que en la sentencia se indi-
que que en la demanda se hacfia alusién a los artistas intervinientes
en el mencionado espectdculo como los representados por SGACEDOM,
cuando esta no defiende los derechos patrimoniales de artistas sino de
autores, salvo los de cantautores en su vertiente autoral.

En segundo lugar, es de observar que la condicién de asociado de
una sociedad de gestién colectiva se establece de dos formas: en el caso
de los titulares extranjeros, el vinculo se manifiesta en forma indirecta,
a partir de los acuerdos de representacion reciproca suscritos con las
sociedades a las que estos pertenezcan, como ya se dijo, y que serdn
objeto de registro en el Registro Nacional de Derecho de Autor (art.
150, 5). En lo que se refiere a los titulares nacionales, tal calidad sera

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

Quinta Sala, sentencia niim. 038-2018-SSEN-01461, exp. ntim. 038-2017-ECON-01549,
d/f 15/11/2018. Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos
de Masica, Inc. (SGACEDOM) (demandante) c. Cervecerfa Nacional Dominicana y
Eduardo Braga Cavalcanti de Lacerda (demandados).
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constatada a partir de los documentos en los que obre la encomienda
de la gestion de sus derechos, que no ameritarian ser registrados en
forma obligatoria, toda vez que, aun cuando la ley dispone que serdn
objeto de registro «los demds documentos relativos a dichas entidades
que disponga el reglamento» (art. 150, 4), el Reglamento 362-01 solo
hace alusion a «los [contratos] de representacién que tengan con en-
tidades extranjeras de la misma naturaleza» (art. 92, 1, Reglamento
ndm. 362-01).

Aunque no es un criterio asentado en el pafs, en otras latitudes son
firmes los planteamientos, primero, de que para que una sociedad de
gestion colectiva pueda hacer efectivas sus atribuciones de licenciar,
recaudar y distribuir las regalias correspondientes a la explotacién de
los derechos que administra no estd en necesidad de acreditar, en cada
accioén intentada, la representacién que ejerce sobre todas y cada una
de las obras que conforman su repertorio y acerca de todos y cada uno
de los titulares de los respectivos derechos y, segundo, que se consi-
dera presumida la representacién de un repertorio innominado por
parte de la entidad de gestion colectiva que actia en defensa de obras
y prestaciones, correspondiendo la carga de la prueba al usuario que
alegue la falta de uso de ese repertorio o de su representacién por la
entidad accionante. En ese orden, no correspondia a scacepom de-
positar sus contratos de representacién reciproca ni los contratos con
sus asociados nacionales, de ser estos autores de las obras comunicadas
en el Festival Presidente, por presumirse su representacién, quedando
a cargo de la parte demandada presentar pruebas que desvirtuaran su
calidad de mandataria.

Justamente, en la sentencia que comentamos se sefiala que la parte
demandada deposité documentos (aunque no son citados ni descritos)
en los que constaba la satisfaccién del derecho de comunicacién pu-
blica de las obras vocalizadas por los artistas participantes en el even-
to —que eran a su vez los titulares de los derechos reclamados por
SGACEDOM—, con lo que aport6 la prueba en contrario permitida por la
ley, lo que obré sin dudas en la acogida de sus conclusiones, pese a no
hacerse referencia a esta circunstancia en el fallo.
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En otra sentencia, esta de segundo grado, se sigui6 el criterio de la
jurisprudencia comparada, al revocarse la decisién del tribunal a-quo
que declar6 inadmisible en su demanda a EGEpA Dominicana por falta
de calidad o legitimacién activa, al reconocerse, con cardcter universal,
la presuncion juris tantum de su legitimacion ad causam:

Considerando, que en la motivacién desarrollada en la sentencia ob-
jeto de recurso para declarar inadmisible la accién de EGEDA DOMINICANA
en contra de CLARO, se insiste en que no figuran en el dossier los con-
tratos de afiliacién intervenidos entre la entidad de gestién reclaman-
te y los productores de las obras audiovisuales envueltas en el conflicto,
a saber: «800 Balas», «Los ojos de Julia», «Lucia y el sexo» y «La Gran
Vida»; igualmente se denuncia que la demandante no ha probado os-
tentar la representacién de los productores de esas peliculas para el co-
bro en la Repiblica Dominicana de las tarifas relativas a sus derechos
de explotacién;

Considerando, que esta linea de pensamiento, sin embargo, no es co-
rrecta porque en materia de derecho de autor, conforme resulta del art. 164
[sic] de la L.65-00, las entidad de gestién colectiva se encuentran provistas,
ope legis, de una legitimacién excepcional para ejercitar los derechos de sus
abonados, sin necesidad de exhibir mas que sus estatutos fundacionales [no
depositados en este caso] y el Decreto de autorizacién del Poder Ejecuti-
vO; que esa representacion se presume e incluso ha sido categorizada como
una «legitimacién universal», lo que habilita a tales instituciones, incluso,
para actuar en todo tipo de procedimientos administrativos o judiciales en
nombre de «todos» los titulares pertenecientes a la clase de derechos cuya
administracién asuman en sus estatutos, al margen de que efectivamente la
gestion de los mismos les haya sido o no confiada;

Considerando, que siendo asf, frente a cualquier contestacién a la calidad
o legitimacién activa de la sociedad de gestién, EGEDA DOMINICANA en este
caso, incumbe a la parte demandada hacer la prueba en contrario de que la
regencia de los derechos en conflicto la ejerce directamente el titular o de
que este la ha otorgado, como puede hacerlo, a alguien en particular; que

no es correcto, por tanto, exigir a la demandante una acreditacién que est
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dispensada de hacer ni mucho menos inadmitirle su accién por no haber

satisfecho un onus probandi que, en definitiva, no le corresponde;"

Vale advertir que al no probar la parte demandada que estaba dotada
de las licencias de uso no exclusivo para la difusién y comunicacién pu-
blica de las obras de que se trataba, ni directamente por los titulares de
derechos ni de la sociedad de gestién colectiva mandataria, la corte apo-
derada acogi6 el pedimento de cesacién o prohibicion de la difusion del
material protegido hasta tanto se proveyera del debido licenciamiento.

2. Impugnacion de tarifas de sociedad de gestion colectiva.
Indiferencia respecto de demanda en cobro de regalias

Las sociedades de gestion colectiva pueden establecer tarifas relati-
vas a las remuneraciones correspondientes a las licencias que otorguen
para el uso de las obras, interpretaciones o producciones que confor-
men su repertorio. Dichas tarifas y sus modificaciones deberan ser ho-
mologadas por la Oficina Nacional de Derecho de Autor y publicadas
dentro de un plazo de 30 dias después de la fecha de su homologacién
(art. 164 Ley 65-00).

Su impugnacién es posible por la via administrativa, siguiendo el de-
recho comtn, pero el ejercicio de dicho recurso, como ha sido juzgado,
no debe afectar el curso de una demanda en cobro de regalias interpuesta
por la sociedad de gestién colectiva cuyas tasas hayan sido contestadas:

Considerando, que independientemente del derecho que por supuesto
asiste a CLARO 0 a cualquier otro usuario de obras protegidas, de impugnar
por la via que estime idénea el tarifario de la sociedad de gestién colectiva

actuante en cada caso, tampoco puede perderse de vista que estas tarifas,

15 Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, Primera Sala,

sentencia nim. 026-02-2019-SCIV-00430, NCI nim. 026-02-2018-ECIV, exp. nim. 035-
16-ECON-00193, d/f 14/5/2019. Entidad de Gestién de los Derechos de los Productores
Audiovisuales (EGEpa Dominicana) (recurrente principal) c. Compafifa Dominicana de
Teléfonos, S.A. (cLaro) (recurrida y recurrente incidental).
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una vez autorizadas por la dependencia gubernamental competente y en
atencién al rango constitucional de los derechos que a través de ellas se
sufraga, estdn revestidas de una presunciéon de legitimidad que valida su
aplicacién provisional e inmediata, no obstante los cuestionamientos u ob-
jeciones que se les hagan por los canales administrativos pertinentes;

[..]

Considerando, que la autoridad judicial no puede hacer pender por tiem-
po indefinido el pago de derechos en el dmbito de la Propiedad Intelectual,
constitucionalmente tutelados, pretextando resultados inciertos de una litis
en sede administrativa; que a lo sumo podria ordenarse la realizacién del
desembolso, amparado en el vigente régimen tarifario, bajo reserva de de-
mandar el recobro de la suma pagada en exceso en caso de que el proceso
de impugnacién administrativa arroje una disminucién de los montos apli-
cables; que se impone entonces rechazar, como ciertamente se rechaza, la

propuesta de sobreseimiento, por ser la misma improcedente y frustratoria;'¢

3. Condenacién al pago de intereses sobre regalias adeudadas.

Improcedencia de condenacién a una indemnizacién suplementaria
al monto debido. Punto de partida del calculo

Ha sido juzgado que es improcedente condenar a un usuario de

obras licenciadas por una sociedad de gestion colectiva que reclame

el cobro de regalfas adeudadas al pago de una indemnizacién por los

dafios y perjuicios causados por el impago, siendo lo correcto condenar

al pago de un interés sobre el monto debido:

Considerando, que en lo que hace a las indemnizaciones reclamadas
por EGEDA DOMINICANA, actuando en representacién de los titulares
originarios de los derechos patrimoniales relativos a las obras en cuestién,
la Corte es del criterio de que como se trata, primero que todo, del cobro de

una especifica suma de dinero, recogida en una factura, lo que procede no

16

Idem.
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es que se establezca una indemnizacién a tanto alzado, sino reconocer un
tipo de interés como sistema de compensacién por la demora en la liquida-
cién de esa factura; que como se sabe, en general, en las obligaciones que se
limitan al saldo de cierta cantidad, los dafios y perjuicios que resulten del
retraso en el cumplimiento, no consisten nunca sino en la condenacién al
pago de intereses;

Considerando, que el retardo en si mismo hace presumir un dafio que ni
siquiera tendria que ser probado e incluye tanto la dimensién moral como
material de dicho perjuicio; que se tomard como referente y punto de partida
para el célculo de la fecha de la puesta en mora, acto en que también, con-

forme consta, se notificé en fecha 17 de febrero de 2016 la demanda inicial;”

Este criterio se apareja con la previsién del art. 164, parrafo, de
la Ley 65-00, que prevé que quien explote una obra, interpretacién
o produccién administrada por una sociedad de gestién colectiva sin
que se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debera pagar,
a titulo de indemnizacién, un recargo del 50 % «sobre la remunera-
cién en la tarifa», aplicada durante todo el tiempo en que se haya
efectuado la explotacion, siempre que no se pruebe un dafio superior
en el caso concreto.

4. Cobro de regalias adeudadas y reparacion de dafios y perjuicios

Una sociedad de gestién colectiva puede obtener el cobro de las
regalias adeudadas por concepto de la explotacion de las obras o pres-
taciones de su repertorio mediante una demanda al usuario en cobro de
pesos y en reparacién de los dafios y perjuicios causados por el no pago
de dichas prestaciones, para de este modo obtener una sentencia que le
sirva como titulo ejecutorio, la cual podria estar precedida de la suspen-
sién del uso de las obras o prestaciones de que se trate y de un embargo
conservatorio sobre los bienes del deudor, en tanto medidas cautelares.

7 Idem.
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A prop6sito de una accién de este tipo ha sido juzgado que: 1) la
sociedad de gestién colectiva no requiere de un poder expreso por parte
de los titulares de derechos para actuar en justicia; 2) la parte deman-
dada, reconocida la calidad de la sociedad demandante y para no ser
condenada, debe aportar elementos de prueba que lleven al tribunal a
constatar que ha cumplido con su obligacién; 3) la sociedad de gestion
colectiva debe probar en qué han consistido los dafios y perjuicios cau-
sados para que el usuario sea condenado a su abono; 4) no corresponde,
en primer grado, la condenacién a una astreinte, ya que el criterio del
tribunal «puede ser validamente modificado por tribunales de alzadas»,
la decisién no tiene caracter definitivo y su fijacién «implicarfa darle
una especie de solucién definitiva anticipada a la instancia»; y 5) no
procede la publicacién del dispositivo de la sentencia a intervenir a
costa de la parte demandada y condenada, por no tener la sentencia un
carcter definitivo, no ser compatible con una demanda en cobro de
valores por falta de pago y «no ser acorde a un debido proceso de ley».!

D. Falta de prueba de autorizacion de explotacion de obra musical.
Condenacion al pago de danos y perjuicios

Cuando una obra es utilizada sin consentimiento expreso de su au-
tor o titular se cae consecuentemente en su explotacién ilicita, con-
forme el art. 20 de la Ley No. 65-00, de modo que a su usuario le
corresponde aportar —a partir de la acreditacién de la autorfa o de la
titularidad respecto de la obra que ha sido utilizada sin consentimien-
to— la carga de la prueba excluyente de responsabilidad para no resul-
tar condenado al pago de una indemnizacion resarcitoria de los dafios y
perjuicios causados. Este fue el razonamiento basico seguido a propdsito
del uso no autorizado de una obra musical:

18 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, Cémara Civil y

Comercial, sentencia civil ndm. 164-2019-SSEN-00051, NCI ndm. 164-2016-01237,
exp. nim. 164-2016-01237, d/f 18/1/2019. Entidad de Gestién de los Derechos de los
Productores Audiovisuales, Inc. (EGEDA Dominicana) (demandante) c. Televiaducto,

S.R.L. (demandada).
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9. De los alegatos de la parte demandante, asi como de las pruebas apor-

tadas al debate y que han sido detalladas en otra parte de esta decisién, este
tribunal reconoce como hechos ciertos los siguientes:

a) Los sefiores Daniel Arias y Raquel Arias Jiménez de Lépez son los

autores de la produccién titulada «No me olvides corazén», registrada
en el Registro Nacional de Derecho de auto [sic] el veinte (20) de julio

del dos mil dieciséis (2016), con el No. 00084171, en el libro No. 81.

b) La sefiora Marfa Diaz le ha hecho arreglos a la cancién original en lo

concerniente al ritmo y algunas lineas de la letra, promociondndolo[a]

como «;Por qué te fuiste dulce amor?».

c) Lasefiora Marfa Dfaz ha afirmado puiblicamente que la cancién origi-

nal es autoria de Daniel Arias y Raquel Arias.

d) La sefiora Marfa Dfaz ha hecho, por lo menos una aparicién en pro-

gramas de televisién [...]

e) Lasefiora Marfa Diaz ha hecho, por lo menos, cinco (05) presentacio-

nes de su repertorio musical [..] en cuya publicidad se promociona el

tema «No me olvides corazén» (;Por qué te fuiste dulce amor?).

f) La sefiora Marfa Diaz ha promocionado el tema «No me olvides cora-

z6n» (;Por qué te fuiste dulce amor?) en plataformas de internet como

Instagram y Youtube.

g) El sefior Daniel Arias Jiménez [...] ha intimado a la sefiora Marfa Diaz de

[sic, a] suspender de manera inmediata la actividad ilegitima de explo-
tacién, reproduccién, distribucién, comunicacién publica u otra forma
de utilizacién parcial o total de la obra «;Por qué te fuiste dulce amor?».

10. De los hechos antes fijados se concluye que la sefiora Marfa Dfaz ha

estado promocionando, interpretando, y comercializando a través de la ra-

dio, la televisién, plataformas digitales, y aplicaciones de red social, el arre-

glo de la cancién «No me olvides corazén» (;Por qué te fuiste dulce amor?),

autorfa de Daniel Arias y Raquel Arias, sin que exista evidencia de que

estos ultimos hayan autorizado de manera expresa a la primera a estos fines.

[..]

13. En el caso de la especie, pese a que la parte demandada ha manifes-

tado publicamente que la cancién no le pertenece, sino que es autoria del

demandante, y aunque aduzca tener la autorizacién verbal de la co-autora,
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sefiora Raquel Arias, segin dice en su participacién en el programa De
Extremo a Extremo, que se trasmite por el canal nacional Digital 15, cuyo
fragmento ha sido depositado en el expediente, lo cierto es que no existe
constancia alguna de que ni la sefiora Raquel Arias, ni el accionante Da-
niel Arias, hayan consentido y autorizado expresamente a la demandada
a interpretar y comercializar su obra, por todo lo cual se concluye que la
demandada ha violado los derechos de autor del sefior Daniel Arias, com-
prometiendo, asi, su responsabilidad civil.

14. Que, no puede, sin embargo, este tribunal «declarar culpable» a la
demandalda] por la violacién de la Ley 65-00, toda vez que no es propio de
esta materia proceder de esta forma, sino que lo que se estila es, en el marco
de la acogencia de una demanda en dafios y perjuicios como de la especie,
condenar a la parte demandada al pago de una indemnizacién en virtud de
la falta cometida y el dafio causado, tal y como se hard [constar] en la parte

dispositiva de la presente sentencia.'”

Llama la atencién que el juez apoderado consideré la explotacion
de la obra musical solo en centros de diversién —y no su promocién a
través de medios electronicos y redes sociales, como pudo constatar—
para condenar a la parte demandada al pago de una indemnizacién
por los dafios y perjuicios causados, impuesta, por demds, tomando en
cuenta la derogada disposicion del art. 177, pérrafo, de la Ley 65-00,
que planteaba que la indemnizacién nunca debia resultar por debajo
del monto de la multa establecida como sancién penal.

Es de observar igualmente que el pedimento de depositar en la
secretarfa del tribunal un ejemplar certificado del diario en que se
publicase el dispositivo de la sentencia condenatoria fue rechazado, por
no contemplarlo el art. 183 de la ley, aun cuando se trat6 esta de una
solicitud, si bien no prevista en la ley, beneficiosa para hacer constar la
aparicion del dispositivo en la prensa.

19 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, sentencia civil ndm.

367-2018-SSEN-01358, NCI 367-2016-ECIV-00720, expediente nim. 367-2016-ECIV-
00720, d/f 29/12/2018. Daniel Arias Jiménez (demandante) c. Marfa Dfaz (demandada).
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E. Asimilacion al proceso penal ordinario. Inadmisibilidad de
acusacion por no formulacion precisa de cargos

El art. 174 de la Ley 65-00 dispone que los procesos a que den
lugar las infracciones penales al derecho de autor serdn conocidos
por las autoridades penales comunes, segin las reglas generales sobre
competencia, y que tanto en el sumario como en el juicio se ob-
servardn los trdmites establecidos por el Cédigo de Procedimiento
Criminal (actual Cédigo Procesal Penal). Es asi que en ocasion de
la ocurrencia de un ilicito previsto en el art. 169 de la Ley 65-00, el
accionante debe someterse a las disposiciones del Cédigo Procesal
Penal para el sometimiento de su actuacién, so pena de que sea de-
clarada irregular.

Bajo este predicamento fue declarada inadmisible una acusacién
presentada por ante un tribunal penal por la no formulacién precisa
de cargos contra varios imputados de violar la Ley 65-00, atendien-
do a que el acusador tiene la carga procesal de individualizar, descri-
bir, detallar y concretar los hechos constitutivos del o de los actos de
que se acusa, para que los presuntos infractores puedan ejercer una
defensa adecuada:

3. En la especie, verificada la acusacién depositada por los causahabien-
tes del finado sefior Nicolds Delmiro Francisco (Autor y Arreglista), los
sefiores Valeriana Ulloa Ortega (Viuda), Rafael Nicol4s Francisco (Hijo),
Carmen Adalgiza Francisco Ulloa (Hija), Victor Félix Francisco Ulloa
(Hijo), Nael Michael Cruz Francisco (Nieto) y Marfa Teresa Francisco
Ulloa (Hija), en la Secretarfa General de la Jurisdicciéon Penal en San-
tiago, se observa que la misma continda irregular por no cumplir con lo
dispuesto en los articulos 359 y 294, numeral 4 del Cédigo Procesal Penal,
en el sentido de que no se precisaron los tipos penales que se le atribuyen a
cada uno de los imputados, junto a la calificacién juridica correspondiente
a los mismos, lo que constituye una vulneracién al debido proceso de ley,
a tenor del articulo 69.7 de la Constitucién Dominicana, el cual prescribe:

«[n]inguna persona podra ser juzgada sino [...] con observancia de Ia pleni-
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tud de las formalidades propias de cada juicio», en consecuencia, la accién

asi introducida deviene en inadmisible.?

Es de observar que la inadmisibilidad pudo haberse decretado no
solo en atencién a la falta de descripcion, detalle y concrecién de los
hechos constitutivos de los supuestos actos infractores de los que se
acusaba, sino también a la luz del art. 32 del Cédigo Procesal Penal,
que prevé la persecucién por accién privada de hechos punibles solo en
materia de propiedad industrial y no de derecho de autor.

ITI. DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. Marca

1. Dilucién vy riesgo de confusion entre marcas. Distincién.
Prueba de la dilucién. Reconocimiento de Coca-Cola como marca
renombrada

La Suprema Corte de Justicia ha deslindado las nociones de riesgo
de confusién y riesgo de dilucién, previstas en el art. 74 de la Ley 20-00
como causales impeditivas para el registro de una marca, sefialando
que el riesgo de confusién permite al titular de una marca cualquiera
«prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o idéntica
a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan conexién
competitiva», en tanto que el riesgo de dilucién de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario de una marca opera para proteger
«al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altisimo
poder distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de

% Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Penal, Cuarta

Sala, resolucién 371-2019-SRES-00001, expediente niim. 2016-2018-EPEN-02445, d/f
3/1/2019. Valeriana Ulloa Ortega, Rafael Nicol4s Francisco, Carmen Adalgiza Francisco
Ulloa, Victor Félix Francisco Ulloa, Nael Michael Cruz Francisco y Marfa Teresa Francisco
Ulloa (acusadores) c. Banda Real, Crecencio Garcfa Mata (El Prodigio) y Yovanny
Polanco (imputados).
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un signo idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o
servicios que no guarden ningin grado de conexidad con los que am-
para la marca renombrada o famosa».

En lo que toca a la dilucién de una marca renombrada —en este
caso Coca-Cola, reconocida como tal por su «elevada insercién en el
mercado» y «excepcional reconocimiento publico»—, sefial6 que ella
debe demostrarse de manera efectiva, «con base a los criterios recogi-
dos tanto en la doctrina como en la jurisprudencia», y que «no basta
con probar la capacidad extraordinaria de una marca para distinguir
los productos que acompafia para ser protegida frente a cualquier uso
posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar dilucién de
su cardcter distintivo»:

Considerando, que en lo concerniente al alegato de la parte recurrente
de que la corte a qua ponderé erréneamente la dilucion al tratarla como
riesgo de confusién; que previamente a analizar este argumento es preciso
estudiar el concepto de dilucién; en ese orden de ideas, si bien la teorfa de la
dilucién pudo nacer de decisiones judiciales tomadas por los tribunales ger-
ménicos o britdnicos, la primera definicién de dilucién fue concebida por el
autor estadounidense Frank Schechter, quien sefial6 que esta consiste «en
el cercenamiento gradual de la identidad y retencién de la marca o nombre
en la mente del pdblico, para su uso en productos no competitivos» (Sche-
chter, Frank, «The rational basis of trademark proteccién», 40 Harvard Law
Review 813); que, por otra parte, el concepto de dilucién que la Organiza-
cién Mundial de la Propiedad Intelectual (omp1) expone es el siguiente: «es
la disminucién de la capacidad distintiva, probabilidad de confusién, error o
engafio de una marca notoria o famosa para identificar productos o servicios,
sin importar la presencia o ausencia de: (i) competencia entre el propietario de
una marca notoriamente conocida o famosa y otros productos/servicios, o (ii)
probabilidad de confusién, error o engafio»; que, asimismo, la dilucién ha sido
conceptuada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su
sentencia del 18 de junio de 2009, como «un perjuicio que consiste en el debili-
tamiento de la capacidad que tiene la marca para identificar como procedentes

de su titular los productos o servicios para los que se registré»; [sic]
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Considerando, que la dilucién estd contemplada en la legislacién domi-
nicana en el articulo 74 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial, el cual
dispone que: «No podri ser registrado como marca un signo cuando ello
afectare algiin derecho de tercero. A estos efectos se considerardn, entre
otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a)...; d) Constituya
la reproduccién total o parcial, la imitacién, la traduccién o la transcrip-
cién de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el pafs por el
sector pertinente del publico, cualesquiera que sean los productos o servi-
cios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de cau-
sar confusién, un riesgo de asociacién con ese tercero, un aprovechamiento
injusto de la notoriedad del signo, o la dilucién de su fuerza distintiva o de
su valor comercial o publicitario»;

Considerando, que es oportuno recordar que, fundamentalmente, exis-
ten dos sistemas para la proteccién de los derechos de marcas; el de Ia
confusion y el de de dilucién; el primero de ellos, es decir, la confusién
marcaria constituye el instrumento usual que tiene todo titular de una
marca para prohibir que un tercero registre o utilice una marca similar o
idéntica a la suya para productos o servicios idénticos o que tengan cone-
Xién competitiva; habitualmente los signos marcarios han sido protegidos
dentro de los limites de su funcién distintiva por lo que la tutela normativa
se ha centrado siempre en impedir la existencia del riesgo de confusién; que
la dilucién marcaria, por su parte, constituye una proteccién extensiva y
especial que desborda el alcance del riesgo de confusién, ya que resguarda
al titular de la marca de renombre contra el deterioro del altisimo poder
distintivo ganado por esta en el mercado causado por el uso de un signo
idéntico o similar, aunque se use para distinguir productos o servicios que
no guarden ningin grado de conexidad con los que ampara la marca re-
nombrada o famosa;

Considerando, que, asf las cosas, esta jurisdiccién ha podido compro-
bar del examen del fallo recurrido, contrario a lo alegado por la recurren-
te, que la alzada hizo una correcta interpretacién y aplicacién de la figura
del derecho marcario denominada dilucién, al expresar que «en cuanto
al argumento de que la referida marca Kocola, pudiera causar dilucién a

la fuerza distintiva, en perjuicio de la marca Coca Cola, en ese sentido,
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plantea que el término dilucién en el contexto del derecho marcario no es
mas que la posible difusién gradual de la marca Coca Cola, por tratarse de
términos muy parecidos, independientemente de que no hubiere confusién
entre ambos productos en el ambito de los consumidores, adem4s, sustenta
que dicha teorfa se encuentra consagrada en el articulo 74 literal d, de la
Ley 20-00 sobre propiedad industrial»; que con esas argumentaciones la
corte a qua ha dejado establecido con claridad que la dilucién es el debili-
tamiento de la fuerza diferenciadora de la marca y la referencia que hace so-
bre el riesgo de confusién simplemente es a modo de comentario adicional,
pero no equivocando o mezclando ambas figuras, por lo tanto, este aspecto
del medio examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando, que en cuanto a la incorrecta interpretacién del literal d),
del articulo 74 de la referida Ley 20-00, aducida por la parte recurrente;
que en la motivacién que sustenta el fallo impugnado se hace constar lo
siguiente: «8.- Que entendemos que la supervivencia en el mercado de am-
bas marcas no es susceptible de generar niveles de confusién en lo que serfa
la nocién de un consumidor razonable; consideramos en ese sentido que la
marca Coca Cola clase internacional 32, distingue bebidas gaseosas inclu-
yendo las dietéticas y las de baja caloria; sin embargo, Kocola, en la misma
categorfa antes sefialada, distingue zumo de frutas, por lo que se advierte
que se trata de productos similares, sin embargo, la capacidad de an4lisis
de los signos comparativos en el mercado serfa el aspecto trascendente a
evaluar para su concurrencia; pues que el nacimiento como marca en el
mercado del producto en cuestién, no afectarfa a la recurrente, puesto que
dicha denominacién alude una expresién cultural propia de la region este
del pafs y otras localidades, donde se fomenté el desarrollo de esclavos du-
rante la colonizacién espafiola a partir del descubrimiento de América, en
ese orden, mal podria haber posibilidad de confusién y rasgos que versen
en el sentido de la manifestacién engafiosa, una Kocola, no es mds que
una mujer de piel negra con caracteristicas esculturales propias de la raza
negra, cuyo fomento y desarrollo tuvo lugar con especial acentuacién en
los lugares donde operaron los denominados bateyes a propésito del cultivo
de la cafia de azicar e inclusive se alude en la resolucién impugnada que el

logo-tipo o signo distintivo que se usa es el de una mujer, lo cual en modo
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alguno coincide con la expresién escultural que distingue a la Coca Cola,
en tal virtud, procede desestimar el medio de apelacién en cuestién, en-
tendiendo como valido y conforme a derecho los fundamentos que en ese
sentido se destacan en la decisién impugnada. 9.- Que es preciso retener
que en el expediente constan los signos alegéricos con la presentacién de la
parte publicitaria de la marca Kocola, se trata de una mujer de la raza negra
vestida con manifestacién multicolores, vestido straplees multicolores, con
collar blanco y azul, y la presencia de un objeto en la boca que se corres-
ponde con un tabaco, gltteos protuberantes, un objeto en su mano derecha
atado al 4rea de la cintura. Esta descripcién no deja duda alguna que se
trata de una manifestacién de un rasgo de identidad y de multiculturismo,
lo cual representa una carga de valores y manifestaciones culturales folcls-
ricas [sic] de la realidad social dominicana. 10.- Que en cuanto al medio
de apelacién, fundamentado en la teorfa de la dilucién, la cual constituye
un instrumento de proteccién en provecho de las marcas de reconocida
notoriedad, 4mbito en el cual se encuentra la Coca Cola, en virtud de su
inmenso poder de venta, su acrisolado magnetismo comercial, sin embargo,
la presencia en el mercado de Kocola no es posible advertir que generara un
proceso paulatino de dilucién de la marca Coca Cola, entendiendo que se
trata de un argumento carente de sustentacién, tampoco se hara prevalecer
de esa buena fama reconocida tanto en el plano nacional como internacio-
nal, para crecer en las lides comerciales, amparado en la imagen comercial
que ha forjado la entidad recurrente»;

Considerando, que la dilucién marcaria consagrada en la mencionada
Ley 20-00, como se ha visto, al igual que en otros ordenamientos juridicos,
establece una proteccién excepcional a la seguridad habitual que se otorga
al titular de una marca renombrada o famosa que ve en riesgo la pérdida
gradual de su distintividad; que el examen de la motivacién precedente-
mente transcrita pone de manifiesto que la corte estimé que no existia
ningdn indicativo de que el registro de la marca Kocola y su presencia en
el mercado nacional generarian el deterioro de la capacidad distintiva de la
marca renombrada Coca Cola, reconocida nacional e internacionalmente;

Considerando, que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria consideran

que la dilucién marcaria debe proteger exclusivamente marcas que gocen
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de alto renombre, esto ha generado una larga lista de sentencias emanadas
de los tribunales europeos que han defendido dicha postura, lo que se pone
de manifiesto en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de fechas 29 de septiembre de 1998 y 22 de junio de 1999, en las
que se afirma que «las marcas que poseen un caracter distintivo alto son
merecedoras de una proteccién mayor que la proporcionada a las marcas
con cardcter distintivo menor»;

Considerando, que, en lo que respecta a las marcas renombradas, tam-
bién conocidas como marcas de alto renombre, marcas famosas, marcas re-
putadas o marcas prestigiosas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina de Naciones, ha expresado que «La marca renombrada se diferencia de
la marca notoria por cuanto aquella ha de ser reconocida por consumidores
pertenecientes a mercados diversos de aquel mercado al que corresponden
los productos diferenciados por la marca... por contraste con la marca nota-
ria que es s6lo conocida por un grupo particular de consumidores, la marca
renombrada tiene una difusién que abarca diferentes grupos de consumi-
dores que pertenecen a diversos mercados» (Carlos Ferndndez-Novoa, Fun-
damentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid);

Considerando, que tomando en cuenta los criterios y factores que se
utilizan para determinar si una marca es renombrada, sin lugar a dudas, tal
como lo determind la corte a qua, Coca-Cola encaja perfectamente dentro
de esa categorfa, ya que goza de una elevada insercién en el mercado y de
excepcional reconocimiento ptblico;

Considerando, que ha sido tema de debate dentro de la doctrina de la
dilucién determinar si el titular de una marca renombrada debe acreditar
dilucién real o actual de su marca o si es suficiente acreditar riesgo de di-
lucién de esta; que, sobre el particular, la Corte Suprema de los Estados
Unidos de América ha sefialado mediante la sentencia emitida en el afio
2003, recaida en el caso Moseley vs. V. Secret Catalogue, Inc., que es nece-
sario presentar medios probatorios que acrediten la existencia de dilucién
real; con esta decision los lineamientos sobre la aplicacién de la doctrina
de dilucién sufrieron una modificacién o reforma dréstica, ya que histéri-
camente Norteamérica habfa aceptado la figura de «riesgo de dilucién», lo

que se evidencia en las leyes anti-dilucién de diversos estados;
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Considerando, que nuestra ley de propiedad industrial prevé que no po-
dra ser registrado como marca un signo cuando afecte algiin derecho de un
tercero y fuese susceptible de causar «la dilucién de su fuerza distintiva»;
que, asi las cosas, no basta con probar la capacidad extraordinaria de una
marca para distinguir los productos que acompafia para ser protegida frente
a cualquier uso posterior de un signo idéntico o similar que pueda generar
dilucién de su cardcter distintivo, sino que con base a los criterios recogidos
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, también debe demostrarse
la dilucion de su fuerza distintiva; que, en el caso, Coca Cola Company no
ha justificado la pérdida o dispersién gradual de su distintividad a conse-
cuencia del uso del signo Kocola, limitdndose a esgrimir en su memorial de
casacién el argumento de que «el proceso paulatino de dilucién de la fuerza
distintiva de la marca famosa Coca Cola, no serfa ipso facto con el registro

de la marca Kocola, pero serfa su comienzo,...»;*!

2. Prueba a aportar para determinacién de indemnizacion en caso
de violacién marcaria. Consecuencias de su ausencia

El art. 175 de la Ley 20-00 dispone que en los procedimientos ci-
viles por infraccién de derechos de propiedad industrial los tribunales
apoderados podrdn imponer a la parte demandada una indemnizacion
«adecuada» para compensar el dafio sufrido por el titular de que se tra-
te como resultado de la infraccién, la que podra calcularse, en lo que
toca al lucro cesante, considerando los beneficios que el titular del de-
recho habria obtenido previsiblemente si no hubiera existido la com-
petencia del infractor, tomando en cuenta el valor del bien o servicio
objeto de la violacién, con base en el precio al detalle sugerido u otra
medida legitima de valor.

En ese sentido, ha sido juzgado que como prueba para la determi-
nacién de la indemnizacién debe establecerse, a partir de una fuente

2 Suprema Corte de Justicia, Sala Civil y Comercial, sentencia ndm. 939, exp. nim.

2013-5993, d/f 30/5/18. The Coca Cola Company (recurrente) c. Omar Pedro Tomds Bros
Visquez (recurrido). Signos: Coca Cola c. Kocola (marcas).
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ajena a las partes, el monto de lo dejado de percibir en el lapso de la

ocurrencia de la actividad infractora y no lo invertido para la explota-

cion del servicio infringido:

rio

8.....Con relacién al informe de auditorfa independiente realizado por
Mireya Rosario, de fecha 31/05/2015, por haber sido instrumentado por una
de las partes del proceso, seria como admitir para la obtencién de la repa-
racién de los dafios una prueba pre constituida, lo cual lleva su exclusién
con relacién al valor probatorio de los datos recopilados de esta auditoria,
méxima [sic] cuando lo que debi6 aportarse, no fueron los gastos en que
incurre la marca gestionar para la realizacién de los sorteos diarios, sino
mas bien especificar lo dejado de percibir por ellos por la explotacién de su
marca registrada partiendo de los precios establecidos por ellos, para uso,
explotacién y distribucién de esta conjuntamente con lo dejado de percibir
por ese concepto en el lapso de tiempo que se explot6 de forma ilegal por
el demandado y la cantidad de puntos comerciales dedicados a ellos, los

cuales no se encuentran depositados.

Ante la falta de la prueba que permita fijar un monto indemnizato-
conforme el pardmetro sefialado y antes que tomar como alternati-

va para el cdlculo de los dafios y perjuicios su fijacién entre no menos

de quince mil pesos (RD$15,000.00) y no mas de un millén quinientos
mil pesos (RD$1,500,000.00), como dispone el art. 175, numeral 3, se

ha

juzgado como procedente la liquidacién por estado de los dafios y

perjuicios sufridos:

188

17. Que en cuanto a la valoracién de los dafios, partiendo de la exclu-
sién de valor probatorio de la auditoria depositada como fundamento de
liquidacién de los dafios conforme al contenido del articulo 175 literal a
de la Ley 20-00, bajo el fundamento argumentado en la ponderacién de
las pruebas, entendemos que, si bien han sido retenidos, estos deben ser
liquidados por estado conforme al contenido del articulo 128 del Cédigo
de Procedimiento Civil, puesto que para ello, debié ser depositado el mon-

to por el cual se conceden las licencias a la explotacién de la marca y las
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condiciones de si es por banco[a] o por concesionario, asi como el tiempo
en que se mantuvo la explotacién de la marca comercial. Por tanto, orde-

namos su liquidacién por estado.?

En el mismo sentido ha sido considerado que, de no existir «ele-
mentos de juicio que permitan hacer una evaluacién detallada de los
dafios materiales sufridos por la demandante», pese a retenerse la falta
contra la parte demandada, procede la condena de esta a una «indem-
nizacién por estado».?’

3. Inadmisibilidad de la acciéon de amparo para anular registros
marcarios ante la pendencia de procesos de anulacién por ante la
ONAPIL. Reconocimiento de caricter de via administrativa de la ONAPI

El Tribunal Constitucional ha juzgado que una accién de amparo en
procura de la anulacién de registros marcarios es inadmisible cuando
procesos de nulidad de las marcas involucradas estan pendientes de de-
cisién por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (onarr),
con lo que extendié a la via administrativa su criterio de que la accién
de amparo es improcedente cuando su objeto estd siendo conocido o se
encuentra pendiente de decisién ante la jurisdiccién ordinaria:

8. Sintesis del conflicto
Los sefiores José Rivera Damirén, Luisa Altagracia Rivera Damirén
y Andrés Moreta Damirén sometieron sendas acciones en nulidad ante

la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (oNaPI) contra los registros

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

Comercial, Segunda Sala, sentencia civil nim. 366-2018-SSEN-00181, exp. nim. 366-
14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee JNT, S.R.L.,
y Benedicto de Jests Pérez Taveras. Signo: Loterfa Real (marca).

2 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sdnchez Ramirez, Cdmara Civil
y Comercial, sentencia civil nim. 0506-2017-SCON-00118, exp. nim. 0506-15-00173,
d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Galvez
(demandados).
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marcarios nims. 133784, 133786 y 139055, que amparan la marca «El So-
berano». Los indicados registros objetados en nulidad otorgaban la pro-
teccion de la marca «El Soberano» a favor de la Cervecerfa Nacional Do-
minicana, S.A., y la Asociacién de Cronistas de Arte, Inc. (ACROARTE).
Dichas acciones en nulidad fueron rechazadas por onarr mediante las
resoluciones nims. 00073, 00074 y 00075, respectivamente, emitidas el
treinta (30) de abril de dos mil trece (2013). Insatisfechos con estas re-
soluciones, los indicados demandantes en nulidad de los registros, inter-
pusieron sendos recursos de apelacién administrativa ante la Direccién
General de la oNnarr el nueve (9) de agosto de dos mil trece (2013). Se-
gin la documentacién que figura en el expediente, dichos recursos se en-
cuentran ain pendientes [de] decisién por parte de la indicada instancia
administrativa.

Entretanto, el diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), la
sefiora Luisa Altagracia Rivera Damirén se ampar6 ante la Primera Sala
del Tribunal Superior Administrativo contra la Cervecerfa Nacional Do-
minicana, S.A., y la Asociacién de Cronistas Arte Inc. (ACROARTE) con el
objeto de que dicha jurisdiccién ordenara la cancelacién de los referidos
registros marcarios. En este contexto, el aludido tribunal expidi6 la Senten-
cia ndm. 449-2013, el diez (10) de abril de dos mil quince (2015), mediante
la cual inadmitié la mencionada accién de amparo con base en el art. 70.1
de la Ley niim. 137-11, estimando el procedimiento administrativo ante la
ONAPI como otra via judicial efectiva. En desacuerdo con esta dltima de-
cisién, la sefiora Luisa Altagracia Rivera Damirén interpuso el recurso de

revisién de amparo que actualmente nos ocupa.

12. Sobre el fondo del recurso de revisién constitucional en materia
de amparo

c. Mediante el presente recurso de revisién constitucional en materia
de amparo, la recurrente, sefiora Luisa Altagracia Rivera Damirén, invoca
ante el Tribunal Constitucional que la Sentencia nim. 449-2013 viol6 en
su perjuicio el derecho a la tutela judicial efectiva (articulo 69 de la Consti-
tucién), asi como su derecho a la accién de amparo (articulo 72 de la Cons-

titucién), estimando que el juez a-quo debié conocer el fondo de la accién
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de amparo y acoger sus pretensiones. Luego de haber analizado el indicado
fallo, este colegiado advierte que el juez de amparo inadmiti6 la accién de
la sefiora Damirén estimando «a la instancia administrativa ante la Oficina
Nacional de Propiedad Industrial (oNaPI)» como una via judicial efectiva,
segtin el art. 70.1 de la Ley ndm. 137-11.

d. Obsérvese, sin embargo, que el texto de esta dltima disposicién ad-
mite el pronunciamiento de la inadmisibilidad cuando «existan otras vias
judiciales que permitan de manera efectiva obtener la proteccién del dere-
cho fundamental invocado». Al respecto, cabe destacar que esta causal de
inadmisibilidad alude de manera precisa y taxativa a «otras vias judiciales»,
motivo por el cual este colegiado observa que el juez de amparo incurrié
en un error procesal al declinar el proceso por ante la Oficina Nacional de
Propiedad Industrial (oNAPI), en vista de que esta Gltima no constituye una
via judicial, sino una via de naturaleza administrativa.

e. En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha comprobado
ademds, segin figura en el expediente, que la amparista, sefiora Luisa Al-
tagracia Rivera Damirén, también procedié a entablar otros procesos antes
de promover la accién de amparo de la especie, a saber:

— Tres (3) acciones en nulidad de los registros marcarios ndms.
13378412, 13378613 y 13905514, las cuales fueron rechazadas por la
Oficina Nacional de Propiedad Industrial (oNaP1), a través de la reso-
luciones nims. 00073, 00074 y 00075, del treinta (30) de abril de dos
mil trece (2013).

— Tres (3) recursos de apelacién administrativos del treinta (30) de abril
de dos mil trece (2013) ante la Directora General de la Oficina Nacio-
nal de Propiedad Industrial (oNaPI) contra las indicadas resoluciones
ndms. 00073, 00074 y 00075, del treinta (30) de abril de dos mil trece
(2013), que atn se encuentran pendientes de fallo.

— Una demanda en competencia desleal, nulidad de registro y repara-
cién en dafios y perjuicios, interpuesta el cinco (5) de octubre de dos
mil doce (2012), ante la Cdmara Civil y Comercial del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional. Esta jurisdiccién expidié al
respecto la Sentencia nim. 523, el de [del] veinticinco (25) de abril

de dos mil trece (2013), declarando el sobreseimiento hasta tanto la
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Oficina Nacional de Propiedad Industrial (onar1) decidiera sobre las
acciones en nulidad.

— Una demanda por la via de los referimientos, el quince (15) de enero
de dos mil trece (2013), ante la Camara Civil y Comercial del Juzgado
de Primera Instancia del Distrito Nacional. Dicho tribunal rechazé
las pretensiones de la demandante mediante la Ordenanza ndm. 255-
13, el seis (6) de marzo de dos mil trece (2013).

— Una solicitud de medidas cautelares ante el Tribunal Superior Ad-
ministrativo, el cual declar6 su incompetencia al respecto mediante
la Sentencia nim. 069-2013, el dieciséis (16) de abril de dos mil trece
(2013). Al mismo tiempo, la indicada jurisdiccion decliné el caso ante
la Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién, proceso que,
segin la documentacién que reposa en el expediente, atn se encuen-
tra pendiente de conocimiento.

f. Debe notarse, en consecuencia, que la sefiora Luisa Altagracia Rivera
Damirén habia interpuesto dos demandas judiciales de naturaleza civil y
otras de naturaleza administrativa antes de someter la accién de amparo de
la especie el diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), alegando
pretensiones muy relacionadas a las reclamadas en los demés procesos. Entre
estas acciones, segin la documentacién que reposa en el expediente, atin se
encuentran pendientes de decision, tres recursos de apelacién administrativa
sometidos ante la Directora General de la Oficina Nacional de Propiedad
Industrial (onAPI) contra las resoluciones nims. 00073, 00074 y 00075, las
cuales rechazaron las acciones en nulidad de los registros marcarios ndms.
133784, 133786 y 139055, que amparan la marca «El Soberano», proceso que
determinar4 el derecho de propiedad sobre el signo distintivo en disputa.

g. En este contexto, conviene tener en cuenta la reiterada posicién del
Tribunal Constitucional, segtn la cual, en los casos en que el objeto del
amparo estan siendo ventilados (sic.) o se encuentran pendientes (sic.)
de decisién ante la jurisdiccién ordinaria, la accién de amparo deviene
notoriamente improcedente, de acuerdo con el art. 70.3 de la Ley nim.
137-11 (TC/0074/14, TC/0328/15, TC/0455/15, TCJ0438/15, TC/0424/16,
TC/0171/17 y TC/419/17, entre otras). El criterio jurisprudencial previamen-

te expuesto persigue evitar la contradiccién entre el fallo emitido por el
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juez de amparo y la sentencia que podria dictar la jurisdiccién ordinaria res-
pecto al asunto del cual se encuentra apoderada, razonamiento que resulta
cénsono con el principio de una sana administracién de justicia.

h. En virtud de los argumentos expuestos, este colegiado estima que
procede a revocar la sentencia recurrida y declarar la inadmisibilidad de
la accién de amparo de la especie, por resultar notoriamente improceden-

te, en virtud de la normativa prescrita en el art. 70.3 de la referida ley
nam. 137-11.%

4. Violacién marcaria. Caracterizacién del dafio y el perjuicio.
Improcedencia de la liquidacién por estado

El uso de un nombre «muy parecido» al de la parte demandante,
«con la tnica finalidad de lucrarse sobre la base de que ambas entidades
tiene[n] un objeto social idéntico o con grandes similitudes» [...] «y ob-
tener [...] un beneficio lo que obviamente crea confusién en los futuros
clientes» constituye una falta, al tiempo que, sobre esa base, el desvio
de «la clientela que de forma natural debia concurrir al negocio de la
demandante, provocando con esto una merma en las entradas econé-
micas o beneficios, lo que se agrava en la situacién comprobada por los
multiples recursos econémicos utilizados por la parte demandante en
gastos de publicidad, pagos de impuestos al Estado», configura un dafio.
Asfi establecidos, el tribunal apoderado puede fijar una indemnizacién
en forma directa para resarcir el lucro «obtenido como consecuencia
de la clientela desviada de forma ilegal», sin necesidad de ordenar su
liquidacién por estado.”

% Tribunal Constitucional, sentencia TC/0527/18, exp. nim. TC-05-2014-0032, d/f
6/12/2018. Recurso de revisién constitucional de sentencia de amparo interpuesto por
Luisa Altagracia Rivera Damirén contra la sentencia ndm. 449-2013, dictada por la
Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el 5 de diciembre de 2013. Signo: El
Soberano (marca).

5 Corte de Apelacién del Departamento Judicial de La Vega, Cdmara Civil y Comercial,
sentencia civil nim. 204-18-SSEN-0222, NCI niim. 204-18-ECIV-00398, exp. nim. 506-
15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gilvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del
Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).
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5. Violacién marcaria. Indemnizacién por dafios morales a una
persona moral. Requisitos para el reconocimiento de dafios
patrimoniales

El pago de una indemnizacién estd previsto como «medida» que
puede solicitarse en una accién civil en materia de propiedad indus-
trial (art. 173, literal b, Ley 20-00). Y dado que no estd limitada al
resarcimiento de dafios y perjuicios morales o materiales, se entiende
que procede para ambos tipos. En el caso de personas morales titulares
de derechos de propiedad industrial se ha reconocido el otorgamien-
to de indemnizaciones para compensar dafios morales sufridos, por
ejemplo, por el uso de sus signos distintivos por parte de un tercero
que con ello ha puesto en peligro su credibilidad, al exponer a los
consumidores «a tener una falsa suposicién del origen empresarial de
los productos».

Ahora bien, en el caso de dafios materiales, debe atenderse a que,
para obtener su reparacién, estos no pueden ser especulativos, even-
tuales o estimados, sino precisos y fundados en medios de prueba que,
aunque arrojen «sumas de dinero tangibles», no hayan sido generados
de manera unilateral por el demandante, sino con la participacién tam-
bién de la parte demandada; particularmente, tratdndose de las ventas
de un producto, «no son estdticas, pueden variar en dfas y dependiendo
del negocio de venta, las cuales estdn sujetas a una serie de factores que
hacen impredecibles el monto de los mismos».%

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

sentencia civil ndm. 026-03-2017-SSEN-00889, NCI: 035-15-00193, exp. nim. 026-
03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio
Gonzalez (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).
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6. Acusacién penal inadmisible en materia marcaria. Necesidad
de poder otorgado por 6rgano estatutariamente establecido y de
indicacién de la persona fisica que represente a una persona
moral accionante

La persona moral acusadora en una accién penal privada por el uso
de un signo distintivo violatorio de una marca registrada debe ser re-
presentada por una persona fisica y, como tal, hacerse constar en su
escrito de acusacion, al tiempo que sus abogados deben ser apoderados
por una persona con capacidad legal segtin sus estatutos, so pena de que
su actuacion sea declarada inadmisible:

21. Las partes coimputadas, razén social CLUB BARCELONA ATLETICO y
el sefior ANGEL BALINO GONZALEZ, por intermedio de sus abogados, LicDOS.
CARLOS RAMON SALCEDO CAMACHO, MARIELLYS ALMANZAR MATA, JORGE
GUILLERMO DOMINGUEZ-MICHELEN y GABRIEL ALEJANDRO PERALTA RIZIK, en
su escrito de fecha cinco (05) del mes de febrero del afio 2019, entienden
que la parte acusadora, razén social FOUTBOL CLUB BARCELONA, pOr interme-
dio de sus abogados, LIcDOS. MARTA DEL PILAR TRONCOSO, VANESSA CABRERA
ALMONTE y CARLOS FRANJUL, no tiene poder para actuar en justicia, por lo
que es nula su acusacién con constitucién en actor civil, por falta de poder,
en el entendido de que el sefior ROMAN GOMEZ PONTI, quien se sostiene
representa a la razén social, quien a su vez ha dado poder a los actuales
abogados, no es el representante legal de la razén social FUTBOL CLUB BAR-
CELONA, sino que el mismo es el jefe de servicios juridicos, de dicha parte
acusadora, sin existir una junta directiva y asamblea que lo haya autoriza-
do, en el momento actual, como representante legal; por lo que, la parte
imputada advierte una falta de capacidad para actuar en justicia de quien
otorgé el poder al sefior ROMAN GOMEZ PONTI, y este a su vez a los actuales
abogados de la parte acusadora.

22. El tribunal advierte que la acusacién de fecha nueve (09) de ju-
lio del afio dos mil dieciocho (2018), presentada en la presidencia de la
Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional,

en fecha diez (10) de julio del afio dos mil dieciocho (2018), asf como la
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acusacién complementaria, depositada en la secretaria de este tribunal,
en fecha veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), no es-
tablece persona fisica representante legal de la parte acusadora, razén
social FUTBOL CLUB BARCELONA, sino que actia por sf misma y por medio
de abogados; ademids, el poder sustentado de fecha cuatro (04) del mes
de julio del afio 2016, con traduccién del cataldn al espafiol, presentado
en este estadio procesal, es una certificaciéon de quien dice ser el secre-
tario de la junta directiva de la institucién indicada; sin embargo, no
se identifica la decisién de dicha junta directiva y de la asamblea en la
que se autoriza al sefior ROMAN GOMEZ PONTI, a representar legalmente
a la misma [...]

23. Este tribunal entiende que la parte acusadora, razén social FOTBOL
CLUB BARCELONA, por intermedio de sus abogados, LIcDOS. MAR{A DEL PILAR
TRONCOSO, VANESSA CABRERA ALMONTE Y CARLOS FRANJUL, no tiene poder
para actuar en justicia, en el momento actual, lo que implica que procede
acoger el medio, pero declarando la inadmisién de acusacién, no la nulidad
de la misma, segtn los articulos 69 y 110 de la Constitucién, 8 de la Con-
vencién Americana de los Derechos Humanos y 54, 83 al 86, 119, 267 y
294 del Cédigo Procesal Penal, habida cuenta de que no se han cumplido
los requisitos de rigor para la presentacién de una acusacién penal privada,
con constitucién en actor civil, necesarios para que las partes colijmputa-
das tengan el derecho a conocer el contenido exacto de la acusacién; por
lo que, tales incumplimientos de formalidades de rigor se traducen en un
medio que tiende a declararlo inadmisible en sus pretensiones, al tenor de
los articulos 294 del Cédigo Procesal Penal y 44 de la Ley ndm. 834, de
fecha 15 de Julio de 1978, que modifica al Cédigo de Procedimiento Civil.

24. Al tenor del articulo 69.7 de la Constitucién la «observancia de
la plenitud de las formalidades propias de cada juicio», cuya observancia
es asimilada, en el caso, en el sentido de que el acusador privado debe
accionar en justicia tal como lo exige la ley y dentro del plazo legal, en lo
referente a la acusacién con constitucién en actor civil, toda vez que debe
probar su capacidad para actuar en justicia, lo que no ha hecho, al carecer
de poder de representacién legal, otorgado por la parte acusadora, razén

social FUTBOL CLUB BARCELONA, situacién que impide instruir y conocer el
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fondo del asunto, lo que implica que se hace innecesario valorar y decidir
los demas medios planteados por los coimputados.

25. El tribunal es del criterio, tal cual establecen las partes coimputadas,
razén social CLUB BARCELONA ATLETICO v el sefior ANGEL BALINO GONZALEZ,
por intermedio de sus abogados, LICDOS. CARLOS RAMON SALCEDO CAMA-
CHO, MARIELLYS ALMANZAR MATA, JORGE GUILLERMO DOMINGUEZ-MICHELEN
y GABRIEL ALEJANDRO PERALTA RIZIK, en su escrito de fecha cinco (05) del
mes de febrero del afio 2019, el sentido de que «Al margen del poder que
se otorga a los abogados para iniciar una accién civil, es obligatorio en esta
materia que se haga constar la persona fisica que representa a la persona
juridica y el nombre de quien la representa. Al margen del poder que se
otorga a los abogados para iniciar una accién civil, es obligatorio en esta
materia que se haga constar la persona fisica que representa a la persona
juridica en el proceso de que se trata, lo cual no puede observarse en el
acto introductivo de la instancia, donde no se establece quien ostenta la
representacién de la empresa para poner en marcha este proceso»; por lo

que, procede acoger el medio planteado.”
7. Falta de uso de una marca. Caducidad parcial

Tanto la doctrina como la jurisprudencia de propiedad industrial,
en reiteradas ocasiones, han destacado la importancia del uso de la
marca registrada para la subsistencia del derecho de su titular. Es por
esto que el art. 93 de la Ley 20-00 establece la posibilidad de solicitar la
cancelacion de cualquier marca que no esté cumpliendo con el requisi-
to del uso que permite conservar los derechos sobre ella.

La cancelacion, de estar registrada la marca para distintos pro-
ductos o servicios, recaera sobre aquellos para los cuales la marca no
se ha usado (art. 95.3), parcialidad aplicable, como se ha juzgado,

2T Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cdmara Penal, Cuarta Sala,

resolucién nim. 042-2019-TRES-00089, NCI nim. 042-2018-EPEN-00172, exp. ntm.
503—2018—EPRI—00554,, d/f 22/3/19. Fatbol Club Barcelona (acusador y actor civil) ¢. Club
Barcelona Atlético y Angel Balifio Gonzélez (imputados).
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independientemente de la clase internacional bajo la que se haya re-
gistrado la marca y de que si se hayan comercializado otros productos o
servicios abarcados por el registro:

Considerando, que, en resumen, lo que pretende la parte ahora recu-
rrente y accionante original, MARKATRADE, INC., es que se invalide par-
cialmente, por falta de uso, el registro de la marca «xALTAX», inscrita
a favor de la compafifa PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A. (PHARMA-
TECH), puesto que la misma, segin se alega, a pesar de hallarse autori-
zada en la clasificacién internacional ndm. 5 para el trifico y venta de
articulos farmacéuticos y veterinarios en general, solo se ha explotado
durante los Gltimos tres afios que han precedido a la mocién de cancela-
cién en la comercializacién de preparados para combatir el acné quistico
conglobata y el acné modular grave recalcitrante; que como su empleo
no ha sido en la distribucién de medicamentos «en general» ni tampo-
co se ha enfocado en ningdn otro de los renglones contemplados en la
Clase nim. 5 del Acuerdo de Niza de 1957, el registro, como en principio
juzgd el Departamento de Signos Distintivos de la onapl, debe ser limi-
tado, de manera que, que [sic] en el futuro, solo se refiera a productos
farmacéuticos destinados al tratamiento del acné, con arreglo al art. 95.3
de la L. 20-00;

Considerando, que a su turno PHARMATECH arguye que la utilizacién
que ha estado haciendo de su marca es veraz y sostenida y que denota
una intencién seria de uso, en sujecién a los dictados del art. 95.2 de la
Ley 20-00; que, continta expresando, «reposa depositada en el expediente...
una bateria de facturas que comprueban un uso efectivo de la marca «XALTAX»
en el comercio dominicano dentro del rango de fechas que corresponde y que
incluso sobrepasan los tres afios referidos por la normativa legal»; asimismo
que las leyes de Propiedad Industrial sancionan prohibiciones de registros
similares al de la marca, con la finalidad de proteger el derecho exclusivo
del titular frente a terceros que intenten coexistir en un mismo medio «...lo
cual, de suceder, constituye una forma ilegal de manejo en el mercado porque
no solamente atenta contra los derechos de que goza el registro previo... sino que

ademds conlleva el riesgo de confusién entre los consumidores»;
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Considerando, que de acuerdo con la Ley 20-00 sobre Propiedad In-
dustrial de la Republica Dominicana en su art. 93, «a pedido de cualquier
persona interesada, la ONAPI cancelard el registro de una marca cuando esta
no se hubiese usado en el pais durante un periodo ininterrumpido de tres afios
precedentes a la fecha en que se inicie la accion de cancelacion»; que, en el
mismo hilo conductor, el art. 94.1 establece que «se entiende que una marca
se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han
sido puestos por (sic) el comercio o se encuentran disponibles en el mercado
nacional bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corres-
ponde...»; y finalmente el art. 95.3: «cuando la falta de uso de una marca solo
afecta a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese
registrada la marca, la cancelacién del registro se resolverd en una reduccién
o limitacién de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro
de la marca, eliminando aquellos productos o servicios respecto de los cuales
la marca no se ha usado»;

Considerando, que es de derecho que el uso de una marca registra-
da, ademds de ser un principio fundamental del sistema de Propiedad In-
dustrial y del llamado Derecho Marcario, viene impuesto por la propia
esencia del instituto, toda vez que constituye un mecanismo por cuyo
6rgano el signo distintivo se consolida como activo inmaterial; que a ello
se afiade la absoluta improcedencia de consentir la existencia de derechos
exclusivos o en régimen de monopolio sobre bienes inmateriales que no
se utilicen realmente, en detrimento de los derechos de terceros, como
son los competidores y consumidores, asi como del propio interés ptblico
en el funcionamiento eficaz del sistema econémico en general, lo cual
contribuye a una necesaria depuracién y liberacién de sobrecarga o satu-
racién que evita que el registro se convierta en un fondeadero de marcas
inoperantes, pricticamente muertas;

Considerando, que no es un hecho controvertido del proceso que PHAR-
MATECH ha estado empleando la marca registrada a su nombre para la
distribucion de una categoria o especialidad de productos farmacéuticos
(acné) durante el espacio de tiempo que fija la norma (art. 93, Lp1), confor-
me demuestran las facturas aportadas que también estuvieron a la vista de

las autoridades de la onarr; que el problema, por tanto, no es aqui si dicha
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empresa ha dado un uso a su marca, sino si ese empleo que aunque real,
es segmentado y limitado a una especifica linea de medicamentos, serfa
suficiente para redimirla por no haberlo extendido a los dem4s productos
que estaba autorizada a comercializar; si la persistencia de un uso debida-
mente documentado y corroborado en por lo menos uno de los productos
pertenecientes a la clase internacional para la que se vis6 el registro, no
habiéndose utilizado con relacién al resto, bastarfa para validar su situacién
y aceptar, como en la especie lo hizo la Direccién General de la onarl, que
PHARMATECH ha cumplido satisfactoriamente con el requisito legal de uso
de la marca denominativa «<XALTAX»;

Considerando, que la litis, en resumen, se contrae a la determinacién
del alcance de la caducidad parcial de la marca instituida en el art. 95.3
Lr1, de modo que pueda autorizarse su vigencia solo a propésito de aquellos
productos o servicios para los cuales haya operado o esté operando una
utilizacién efectiva y verdadera, o si por el contrario el uso del sigho para
comercializar uno cualquiera de los productos o servicios previstos, tendria
un efecto sanador o de expansién respecto de los otros no comercializados
que librarfa al titular de dicha sancién;

Considerando, que es innegable que el art. 95.3 Lp1 establece un criterio
restrictivo de la carga de uso, bajo el entendido de que si la marca ha sido
empleada por su titular o por terceros autorizados por €l, solo para parte de
los productos o servicios que abarca el registro, la obligacién de utilizacién
se asume cumplida Ginicamente respecto de aquel o aquellos para los que se
hubiera aprovechado efectivamente, sin extender ningin efecto correctivo o
de sanacién a los demds rubros comprendidos en la categorfa internacional
correspondiente ni a otros similares; que lo anterior entronca con la deno-
minada «marca multiclase» que incluso permite incorporar a una misma so-
licitud, a fin de agilizar y abaratar la tramitacién del otorgamiento, produc-
tos o servicios situados en diferentes clases del «nomencldtor» internacional;

Considerando, que del estudio del art. 95.3 LpI se infiere que el régimen
de cancelacién parcial solo opera respecto de productos o servicios, sin re-
parar en la clase internacional de que se trate [subrayado en el original], de
suerte que cuando no se utilizan todos los que se encuentran cubiertos por

el signo, puede declararse la caducidad por falta de uso respecto de los no
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empleados, poco importa que el titular acredite haberse servido de alguno
o algunos del grupoj;

Considerando, que en cuanto al riesgo de confusién entre los consumi-
dores denunciado por PHARMATECH, es de esperarse que, para contrarres-
tarlo, la oNAPI actie con escrupulosidad al autorizar signos en el 4mbito de
los productos farmacéuticos o veterinarios, asegurdndose de que los que se
aprueben en el futuro no induzcan a error ni creen riesgos de asociacién
con relacién a la marca «XALTAX», cuyo registro, nim. 123060, queda li-
mitado en lo adelante solo al trafico y comercializacién de medicamentos

para el tratamiento del acné, que es el uso efectivo que sus titulares prueban

haberle dado;®®
B. Nombre comercial

1. Registro del nombre de una persona fisica como nombre
comercial. Afectacién del derecho a la personalidad de un tercero
homénimo después de su muerte. Vigencia del registro

Una persona fisica, al amparo de los derechos constitucionales al
nombre y a la libre empresa, puede incorporar su nombre y apellido a
la actividad econémica de su preferencia, aportdndolos como un activo
intangible para su identificacién en el comercio y registrarlos como un
signo distintivo. Asf las cosas, podria cederlos a una persona moral,
que podria continuar explotdndolos mientras este se mantenga vigente.

Si se tratase del nombre de una persona distinta al del registrante,
su registro estard condicionado al consentimiento que aquella preste
0, si ha fallecido, de sus descendientes o ascendientes mds cercanos,
en los términos del art. 74, literal e, de la Ley No.20-00, que prescribe
lo siguiente:

% Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Camara Civil y Comercial, Primera Sala,

sentencia civil nim. 026-02-2019-SCIV-00540, NIC ndm. 026-02-2018-ECIV-00911,
exp. ndm. 026-02-2019-ECIV-00540, d/f 26/6/2019. Markatrade, Inc. (recurrente).
Resolucién recurrida: 0037-2018, d/f 27/4/2018, de la Directora General de onar1. Signo:
Xaltax (marca).
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Articulo 74.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. No podra
ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algiin derecho
de tercero. A estos efectos se considerardn, entre otros, los casos en que el
signo que se pretende registrar:

e) Afectare el derecho de la personalidad de un tercero, en especial, tra-
tandose del nombre, firma, titulo, hipocoristico o retrato de una persona
distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite el consenti-
miento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes o

ascendientes de grado m&s préximo;

De los términos en los que se halla redactada la férmula legal antes
citada, ;se concluye que la afectaciéon del nombre de una persona dis-
tinta a la que solicita el registro debe manifestarse en el momento en el
cual se solicita el registro del signo distintivo que pretende servirse de
dicho nombre de pila como identificador? ;Podria concebirse una afec-
tacién que fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad
al registro y que, en consecuencia, la permanencia del registro de un
signo distintivo estuviese supeditada a circunstancias futuras?

De sobrevenir el fallecimiento de la persona cuyo nombre fue re-
gistrado como signo distintivo, ;su uso por su titular resultarfa violato-
rio respecto del derecho de la personalidad de un tercero homénimo
de dicha persona fisica a prop6sito del ofrecimiento de servicios idén-
ticos a los que el publico identifica con su persona y de hechos ocu-
rridos afios después de haberse registrado el nombre comercial cuya
cancelacién este tercero pretende? En otras palabras, jpodria la onaPr
cancelar el registro del nombre comercial por ser el mismo idéntico
al del tercero y pretendidamente afectarlo sobre la base de hechos
acontecidos con posterioridad al registro? ;Interrumpe la muerte de
aquel cuyo nombre fue registrado como nombre comercial la vigencia
del registro y su valido mantenimiento en el tiempo? ;Su fallecimiento
convierte en ineficaz o nula la autorizacién dada? De este modo, jes-
tarfa su vigencia supeditada a una nueva autorizacién de uso por parte
de todos sus herederos?

202



Anu. dominic. prop. intelect., n.° 6, 2019, pp. 147-229. ISSN 2410-3640

Estos interrogantes confluyeron en una accién de cancelacién de
nombre comercial por afectacién del derecho a la personalidad de
un hijo homénimo a su padre, cuyo nombre habia sido registrado
en vida de este por una sociedad de responsabilidad limitada y tras-
pasado a otra persona moral, también mientras vivid, bajo la consi-
deraciéon de una situacién no existente al momento del registro. La
directora general de la onari, al ratificar la decisiéon del Departa-
mento de Signos Distintivos de esa entidad —que rechazé la men-
cionada acciéon—, dio respuesta a los cuestionamientos antes sefia-
lados en su resolucién nim. 0094-2017, de fecha 20 de diciembre de
2017, como sigue:

CONSIDERANDO 17: [...] al ser apoderada de una accién en cancelacién de
un nombre comercial, el examen de validez del registro cuestionado se sittia
en el momento de la solicitud del mismo. En ese sentido, el examen del
registro cuestionado se encuentra dirigido a determinar si el signo objeto
de la accién en cancelacién se encontraba incurso en alguna de las causales
de inadmisibilidad establecidas en la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial
al momento de ser solicitado y si dichas causales continuaron siendo apli-
cables al momento de resolverse la accién en cancelacién.

CONSIDERANDO 18: [...] conforme dispone el articulo 74 literal e) de la
Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, el consentimiento de los descendien-
tes o ascendientes de grado mds préximo solo se hace necesario si la perso-
na cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese fallecido antes
de la solicitud de registro y no luego de que haya sido concedido.

CONSIDERANDO 19: [..] el registro cuestionado estuvo primero en el
tiempo, antes de que se materializara la condicién que hoy ostenta el hoy
recurrente, de modo que ha sido este quien ha cambiado su condicién, lo
que ha generado la alegada afectacién del derecho de la personalidad que
esgrime el hoy recurrente. En este sentido, si bien es cierto que luego de
otorgado el registro cuestionado las circunstancias facticas cambiaron, no
menos cierto es que el hoy recurrente tenfa conocimiento de la existencia

del derecho anterior.
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CONSIDERANDO 20: Que otro aspecto relevante a ponderar en el presente
caso es el hecho de que el signo cuestionado no se encuentra referido al hoy
recurrente, sino a su padre [...] En ese sentido, es preciso destacar que en el
presente caso se verificé afectacién a la personalidad del recurrente, y por
tanto no existe violacién al derecho constitucional alegado.

CONSIDERANDO 21: Que en virtud de lo expresado en el cuerpo de la pre-
sente resolucién es criterio de esta alzada que en el presente caso no se ha
evidenciado que el Registro No. 257474 de fecha 19 de agosto del afio 2008
correspondiente al nombre comercial jorTIN cURY & Asoc1aDOS, haya sido
otorgado en contravencién a la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial y por

consiguiente procede a confirmar el fallo a quo.”

Los criterios de que el examen de validez del registro cuestionado
debe situarse ex ante y no ex post y que la autorizacién para registro
corresponde a los descendientes o ascendientes de grado mds proximo
si la persona cuya personalidad se invoca en el signo distintivo hubiese
fallecido antes de la solicitud de registro y no luego de su concesién,
fueron revertidos por la Primera Sala de la Cdmara Civil y Comercial
de la Corte de Apelacién del Distrito Nacional, que revoco la resolu-
cién transcrita, con los siguientes argumentos:

Considerando, que desde la fase anterior en sede administrativa el sr.
JOTTIN CURY DAVID viene reclamando que se deje sin efecto el registro que
ampara al nombre comercial «JOTTIN CURY & ASOCIADOS» porque segin
dice a través de él, siendo idéntico al suyo, se afectan sus derechos de la
personalidad, especialmente sus derechos fundamentales al nombre y a la
propia imagen, tutelados por la Constitucién del Estado en sus articulos
44 y 55.7; que ademds, arguye, al coincidir su patronfmico con el de la re-
ferida denominacién mercantil, y dedicarse, como en efecto se dedica, al

ejercicio de la profesién de abogado, que es también la actividad en la que

¥ Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (onapi), directora general, resoluciéon

nidm. 0094-2017, d/f 20/12/2017. Resolucién impugnada: 0000274, d/f 28/5/2015. Signo:

Jottin Cury & Asociados (nombre comercial).
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se especializan los servicios ofrecidos desde el mencionado despacho juri-
dico, se genera un innegable riesgo de asociacién y confusién en el puiblico
consumidor que inevitablemente vincula su nombre, muy poco comin por
cierto, al de esa firma a la que no pertenece desde hace ya varios afios; que
tras el deceso de su padre la empresa titular del nombre ha debido agen-
ciarse, para continuar sirviéndose de él, la autorizacién undnime de los
causahabientes del finado JOTTIN CURY EL{AS, cosa que no se ha producido;

Considerando, que de su lado los intimados alegan que el nombre con
el que se conoce su bufete de abogados no alude en lo absoluto al hoy in-
timante, sino a su fenecido padre, el prestante jurista JOTTIN CURY EL{AS,
fallecido el 10 de junio de 2011; que fue €él quien en vida fundé ese estudio
bajo su patronimico y que luego la entidad comercial a cuyo nombre estaba
registrado, JOTTIN CURY & ASOCIADOS, S. A., lo traspasé de buena fe, me-
diante contrato de compraventa del 17 de enero de 2012, a la sociedad cury
& cury, S.R.L.; que, contindan argumentando los apelados, la interdiccién
emanada del art. 74.e de la Ley sobre Propiedad Industrial (L. 20-00) que
prohibe el asiento de un signo distintivo, cuando la férmula propuesta entra
en conflicto con el derecho de la personalidad de un tercero, debe apreciar-
se al momento en que se hace la peticién del registro, no més tarde, puesto
que, destacan, «mal podria el legislador concebir que la afectacién a tomar en
cuenta fuese consecuencia de hechos generados con posterioridad al registro o
que la permanencia del registro de un signo distintivo estuviese supeditada a
hechos futuros»; que una eventual acogida de esta cancelacién acarrearia un
grave perjuicio y afligirfa el estado de seguridad juridica; que, en resumen,
exponen, «la pretension de cancelar el registro de un nombre homénimo a un
nombre propio, con el objeto de impedir que su legitima propietaria pueda conti-
nuar prevaliéndose del mismo... es intolerable, pues con ello se afecta, en forma
retroactiva, un derecho ya consolidado»;

Considerando, que como se ha dicho la Directora General de la onaP1
rechazé las pretensiones del sR. JOTTIN CURY DAVID porque a su juicio
—en opinién de aquella— el examen de validez del registro cuestionado
tendria que situarse en el momento de la solicitud, no con posterioridad;
que en esa tesitura, sigue expresando, la impetrada cancelacién registral

«no procede tomando en cuenta que la inscripcion del nombre comercial fue
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primero en el tiempo, mucho antes de que se materializara la designacion

del SR. JOTTIN CURY DAVID como juez del Tribunal Constitucional»; que en

todo caso el consentimiento de los descendientes del difunto JoTTIN CURY

EL{As solo habria sido necesario, de acuerdo con el art. 74.e de la L. 20-

00, si este hubiese muerto con prelacién al requerimiento del registro, no

después, como ocurrid;

Considerando, que el art. 74.e de la Ley sobre Propiedad Industrial,
nam. 20-00, establece como causal de inadmisién del registro de una mar-
ca la circunstancia de que con él se afecte «el derecho de la personalidad de
un tercero, en especial, tratdndose del nombre, frma, titulo, hipocoristico o
retrato de una persona distinta de la que solicita el registro, salvo que se acredite
el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de sus descendientes
o ascendientes de grado mds préximo»; que a su turno el art. 120 de la misma
legislacién hace extensivo al registro de los nombres comerciales, salvo dis-
posicién en contrario, todo «lo estipulado en la presente ley para las marcas»;

Considerando, que la Corte es del criterio de que lo resuelto por la Di-
reccién General de la oNaPI en torno al conflicto que separa a las partes
debe revocarse y acogerse, en cambio, la solicitud del sr. JOTTIN CURY DaA-
viD de dejar sin efecto el registro nim. 257474 del 19 de agosto de 2008
correspondiente al nombre comercial «JOTTIN CURY & ASOCIADOS», en
atencién a los siguientes motivos:

a) porque el conflicto plantea una clara tensién entre el derecho al nombre
como bien comercial en el 4mbito de los llamados signos distintivos, y
la dimensién constitucional del mismo atributo, visto como un dere-
cho de la personalidad, debidamente constitucionalizado en la Repu-
blica Dominicana y asumido, mas alld de toda duda, como un derecho
fundamental por aplicacién de los arts. 44 y 55 de la carta sustantiva e
indisolublemente unido a las categorias, también constitucionales, del
derecho al buen nombre y a la propia imagen;

b) porque es ampliamente admitida por la doctrina cientifica la disponi-
bilidad de un derecho moral a oponerse a que terceros utilicen social o
comercialmente el nombre de una persona natural sin su expreso con-
sentimiento; que de ello nace una accién revocatoria por la que puede

atacarse la concesién de la marca o del nombre comercial, conforme
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aplique, sea porque la autorizacién nunca se haya dado o porque el signo
distintivo, habiéndose otorgado el permiso, devenga en ilicito a causa
del ejercicio de la facultad de retiro o de retracto que en condiciones
normales siempre asiste al destinatario de la tutela;

porque si se acepta que siempre que alguien se sirva del nombre y ape-
llido de una determinada persona precisard de su aprobacién a como
dé lugar, en especial si esa persona tiene cierta notoriedad en el sector
de los productos o servicios a los que se refiera la actividad mercan-
til o profesional desarrollada por el usufructuario, se impone entonces
la conclusién de que el eje central de cualquier sistema de regulacién
acerca del uso de un patronimico ajeno, sea por via legal o jurispruden-
cial, es justamente la autorizacién que en términos imperativos debe
existir de por medio;

porque en el presente caso no se alude al uso de un nombre o de un ape-
llido sueltos, de un patronimico comtn o la imagen de un desconocido
en que seguramente no habrfa ninguna infraccién en razén del talante
genérico e impreciso de la utilizacién, sin vocacién individualista, sino
del empleo del nombre completo (nombre de pila mas apellido) de un
reconocido jurista ya desaparecido a quien sobrevive un hijo que lleva su
mismo nombre y que en la actualidad se dedica al mismo oficio, el cual
se queja, con toda razén, primero de que la entidad titular del registro,
ya fallecido su padre, debié procurarse la anuencia, por unanimidad, de
los herederos regulares en el orden correspondiente para continuar sir-
viéndose de ese poderoso instrumento publicitario, sin importar que el
difunto, antes de morir, lo hubiera consentido; y segundo de que se le es-
tarfa irrogando un perjuicio ilegitimo que afecta el ejercicio de su carre-
ra, ya que inexorablemente a los ojos de cualquier observador razonable,
un potencial cliente que en principio tenga la intencién de contratar sus
servicios como abogado, al primer lugar al que acudird en su bisqueda
es al despacho individualizado con su patronimico, sin menoscabo del
peligro de asociacién y confusién que se produce para el consumidor o
usuario de quien se espera que, acaso de modo inconsciente, relacione
al Ledo. jorTIN cURY HIjO con las actuaciones o gestiones profesionales

de la oficina de abogados que lleva su nombre;
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e)

g)

h)

porque cuando una persona muere y se trata de un personaje célebre o
destacado en un especifico campo del arte, el deporte, la cultura o la
ciencia, su nombre, como activo intangible e imprescriptible, es una pro-
longacién de la personalidad del familiar fallecido y pasa al patrimonio
moral de sus herederos, poco importa que aquel, antes de su defuncién,
lo hubiera «cedido» a un tercero para fines comerciales o la promocién
de un servicio o de un producto; que en lo adelante, ya desaparecido el
causante, son sus continuadores quienes deciden si mantienen la conce-
sién hecha por su pariente o si, por el contrario, la revocan;

porque el nombre y los apellidos, en tanto que signos identificadores de
la personalidad, gozan en nuestro sistema de una tutela reforzada que
trasciende la esfera de lo meramente civil para proyectarse como un
derecho fundamental; que asimismo los derechos al buen nombre y a la
propia imagen concurren por igual en salvaguarda del decoro personal y
como categorfas potenciadoras o de reforzamiento en pro del desarrollo
profesional e integral del individuo;

porque el derecho al buen nombre y a la propia imagen tienen como
denominador comtin una finalidad tuitiva que deriva de la dignidad hu-
mana y cuyo norte es proteger la dimensién moral de las personas; que,
siendo asi, cualquier forma de utilizacién no autorizada del patronimico
de alguien para fines publicitarios, mercuriales o para simplemente de-
sarrollar una oferta de servicios o productos constituye una intromision,
un acto de aprovechamiento ilegitimoy

porque es del abecé que cuando una marca o un nombre comercial
consisten en el patronimico de una persona fisica, el consumidor o
usuario, obedeciendo a un impulso absolutamente legitimo y natural,
puede asociar con el mismo las prestaciones que emanan de una u otro,
en la creencia de que el sujeto en cuestion es el verdadero titular del
signo tras el cual se ofrecen las prestaciones o bienes y, por ende, quien
pone al abrigo de «su» emblema el servicio o los productos que ofre-
ce; que en concreto si el nombre comercial se configura a través del
nombre o la imagen de un tercero, se crea a nivel del pablico, inevita-
blemente, una asociacién entre lo que se oferte o se haga desde €l y el

individuo afectado;
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porque el nombre, visto como derecho de la personalidad que ademis,
como se ha indicado, tiene rango constitucional y de derecho funda-
mental, redine en su haber, enunciativamente, las caracteristicas siguien-
tes, a saber:

— Es absoluto no en cuanto a su eficacia, pero si en el sentido de que
se puede oponer frente a todo mundo (erga omnes);

— Es invaluable y, por tanto, no cuantificable;

— Es imprescriptible, lo que significa que su reivindicacién no est4
sujeta a ningdn plazo material;

— Es irrenunciable, lo que explica la posibilidad del «arrepentimien-
to» o la revocacién aun cuando su utilizacion se hubiera cedido a
terceros, si el titular o sus causahabientes han experimentado un
cambio en sus convicciones morales o religiosas incompatibles con
el consentimiento ya dispensado por ellos mismos o que haya dado
en vida su causante;

porque la tesis defendida por los apelados y que en su dia fuera acogida
por la onar1 de que la afectacion del nombre de un tercero con una
marca o un nombre comercial no puede apreciarse a futuro, sino en el
momento del registro, lo que darfa pie, desde su punto de vista, a un
atentado a la seguridad juridica, desconoce el caricter irrenunciable e
imprescriptible de los derechos fundamentales, asi como la situacién
desventajosa, contra los usos honrados y éticos de la préactica profesio-
nal, en que queda entonces el intimante a quien, sin haberle correspon-
dido escoger el nombre que le dieron sus padres, tendria que acarrear de
por vida un ejercicio menoscabado de su carrera de abogado, unido a
una denominacién social a la que no desea que se le vincule;

porque es irrelevante que el sr. JOTTIN cURY HIJO a la fecha haya aban-
donado su calidad de juez del Tribunal Constitucional, la cual sf osten-
taba al elevar en 2013 ante las autoridades de la oNAPI su requerimiento
de cancelacion del registro nim. 257474; que no es verdad que por ser
esta condicién sobrevenida y muy ulterior al registro, no pueda afec-
tar eficazmente la permanencia del signo distintivo «joTTIN cURY &
ASOCIADOS», ya que los riesgos de asociacién persisten, incluso hoy con

més vehemencia que ayer, pues entrafian esta vez ya no la potencial
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vinculacién de las actuaciones de la firma con la persona de un ma-
gistrado, sino con la de un abogado entregado al ejercicio activo de su
profesién, cuya carta de servicios ha de coincidir, probablemente, con
los que se brindan en dicho bufete;

1) porque no es el caso del profesional que se recibe como tal y que al incor-
porarse a la vida productiva se empefia irreflexivamente en desmontar una
marca patronimica o una denominacién mercantil que lleve el nombre de
un connotado médico, abogado, ingeniero, cocinero o artista solo porque
ese nombre coincide con el suyo, lo cual, de ser acogido, si pondria en se-
rio entredicho la seguridad juridica; que en la especie de lo que se trata es
del hijo de un insigne letrado que a través de los afios ha ido igualmente
trillando su propio camino en el ejercicio de su profesién y que reclama
las condiciones en que pueda «venderse» sin peligro de asociacién con la
oficina que alguna vez fundé su progenitor y a la que ya no pertenece, con
la singularidad de que el riesgo de confusién se origina a rafz del uso del
nombre de su padre que también es el suyo y que continta usufructuando
la razén social CURY & CURY, s.R.L. después del fallecimiento de este, pese

a que los herederos, él en particular, no han dado su aprobacién;*

Para la Corte, valorado el asunto desde la 6ptica constitucional,
resultan, pues, dos consideraciones a tomar en cuenta: 1) los conti-
nuadores juridicos de la persona cuyo nombre fue registrado como sig-
no distintivo, perteneciendo este ya a su patrimonio moral, tienen la
potestad de decidir si mantienen la concesién hecha por su causante
o si, por el contrario, la revocan, y 2) una condicién sobrevenida en
forma ulterior al registro puede afectar eficazmente la permanencia de
un signo distintivo, por los eventuales riesgos de asociacién que podria
generar, y que harfan necesaria su revocacion.

% Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Camara Civil y Comercial, Primera Sala,

sentencia civil nim. 026-02-2019-SCIV-00531, NIC ndm. 026-02-2018-ECIV-00732,
exp. nim. 026-02-2018-ECIV-00732, d/f 26/6/19. Jottin Cury David (recurrente). Recurso
de apelacién contra la resolucién nim. 0094-2017, de la Directora General de la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, d/f 20/12/2017. Signo: Jottin Cury y Asociados
(nombre comercial).
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2. Confusién entre nombres comerciales. Competencia desleal.
Compromiso de la responsabilidad civil

La Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial «considera desleal todo
acto realizado en el 4mbito comercial o profesional que sea contrario
a los usos y practicas honestos.» (art. 176, numeral 1) y de manera
particular «los actos susceptibles de causar confusién o un riesgo de
asociacién con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el
establecimiento ajenos» y los que «implican un aprovechamiento in-
debido del prestigio o de la reputacién de una persona, o de la empresa
o signos distintivos de un tercero» (art. 177).

En materia de los nombres comerciales, la deslealtad competencial
se verifica cuando un nombre es «susceptible de crear confusién en
los medios comerciales o entre el piblico sobre la identidad, la natu-
raleza, las actividades o cualquier otro aspecto relativo a la empresa o
al establecimiento identificado con ese nombre comercial, o relativo
a los productos o servicios que produce o comercializa» (art. 114). La
sola eventualidad de confusién permite al titular de un nombre actuar
contra un tercero que use en el comercio un signo distintivo parecido
al suyo (art. 115, numeral 1, literal b), aun cuando uno y otro no estén
registrados, toda vez que el registro en esta materia tiene caracter de-
clarativo, no constitutivo de derechos (art. 116, numeral 1).

Sobre la base de estos preceptos, fue condenada al pago de una in-
demnizacién una asociacién sin fines de lucro por los dafios y perjuicios
causados por el uso desleal y confusionista en el mismo dmbito de un
nombre comercial similar a uno utilizado previamente y explotado por
una persona fisica, al tiempo que ordend el cese de uso:

8. Que mediante las pruebas anteriormente descritas este tribunal ha
constata[do] la seriedad de las pretensiones de la parte demandante, verifican-
do que el nombre de Orquesta Sinfonietta del Cibao se presta a una evidente
confusién con el nombre de Orquesta Sinfénica del Cibao, guardando una
similitud grafica y sonora tal que no puede aprehenderse diferencia alguna, lo

cual implica que la Fundacién Sinfonietta del Cibao, Inc., ha hecho un uso
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indebido del prestigio y la reputacién de la Orquesta Sinfénica del Cibao de la
cual es titular el sefior Ruddy Capellan, induciendo al piblico a error, al creer
que la orquesta de la parte demandada se trata de la misma [...] orquesta pro-
piedad de la parte demandante, lo cual constituye competencia desleal, con
lo cual la parte demandada ha violado las disposiciones del articulo 10y 11 de
la Ley 42-08 sobre la Defensa de la Competencia, articulos 86 letras «e» y «f»,
176 y 177 de la Ley 20-00 sobre propiedad intelectual [sic, debe decir indus-
trial], en perjuicio de la parte demandante, por lo que es procedente acoger
en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser procedentes,
bien fundadas, justas en derecho y reposar en prueba legal y en consecuen-
cia ordenar a la parte demandada que suspenda de manera inmediata el uso
del nombre comercial «Orquesta Sinfonietta del Cibao», o de cualquier otro
nombre comercial idéntico o similar que pudiere hacer la parte demandada a
raiz de la presente sentencia, con los mismos caracteres gréficos y sonoros que
[el] nombre Orquesta Sinfénica del Cibao, propiedad de la parte demandante.

[..]

10. Que en la especie: a) La falta de la parte demandada ha quedado
establecida por el hecho de que esta de manera ilegal, fraudulenta, en com-
petencia desleal y sin autorizacién de su propietario hizo uso del nombre
comercial de la parte demandante para inducir a error al ptblico hacién-
dolo creer que su negocio se trata del mismo negocio que el de la parte
demandante. b) El perjuicio ha quedado establecido en el hecho de que la
parte demandada [al] hacer uso del nombre comercial de la parte [deman-
dante] realiz6 conciertos en Santiago, los cuales creyeron que se trataba de
la misma orquesta de la parte demandante, dejando estos de dar apoyo y pa-
trocinio a la orquesta de la parte demandante. c) Que existe una relacién de
causalidad entre la falta y el perjuicio experimentado, por lo que es proce-
dente acoger en ese sentido las conclusiones de la parte demandante por ser

procedentes, bien fundadas, justas en derecho y reposar sobre prueba legal.’!

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

Comercial, Tercera Sala, sentencia civil ndm. 367-2018-SSEN-00656, exp. ntim. 367-14-
01566, d/f 2/8/18. Ruddy Capellédn (demandante) c. Fundacién Sinfonietta del Cibao, Inc.
(demandada). Signos: Orquesta Sinfénica del Cibao c¢. Orquesta Sinfonietta del Cibao
(nombres comerciales).
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Esta decision sigue en sus valoraciones claves tres conceptos ya
fijados por otros tribunales y resefiados previamente en esta sec-
cién, a saber:

1) La aparicién en el comercio de un nombre comercial con poste-
rioridad a la explotacién de uno similar en forma anterior, gené-
rico 0 no, en el mismo sector de servicios, plantea una distorsion
en el mercado, configuradora de un acto de competencia desleal
que el Estado debe evitar.”?

2) La accién en materia de competencia desleal, en cuanto a la
prueba de un acto contrario a los usos y practicas honestos, sigue
la regla actori incumbit probatio.”

3) La apreciacién de confusién entre nombres comerciales es
una cuestién de hecho, liberada a la soberana apreciacién de

los jueces.**

C. Medida cautelar
1. Cesacién del acto infractor. Imposicion de astreinte. Caracter

A propésito del dictamen de medidas cautelares tendentes a la
suspensién de la explotacién de signos distintivos, los tribunales

32 Corte de Apelacién del Distrito Nacional, Cdmara Civil y Comercial, sentencia nim.

522, expediente ndm. 026-02-2006-00248, d/f 2/8/2006. Telefénica, S.A. (recurrente)
c. Telefénica Intercontinental (recurrida). Recurso de apelacién contra la resoluciéon
nam. 0027-06, d/f 16/3/2006, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Signo:
Telefénica (nombre comercial).

3 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Primera Sala, sentencia No.365-13-01003, expediente No.365-12-00254, de
fecha 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda
Elisa Gonzalez Pefia y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).

*  Suprema Corte de Justicia, sentencia d/f 5/5/1999, B.].1062, Hotelera B4varo, S.A.
(recurrente) c. Fiesta Bavaro Hotel, S.A. (recurrida). Disponible en http://www.suprema.
gov.do/consultas/consultas_sentencias/detalle_info_sentencias.aspx?ID=106220001.
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han oscilado entre la imposicién® y el rechazo de una astreinte para
compeler su cumplimiento®®, pero en el caso de una demanda al fon-
do, precedida de un procedimiento cautelar en el que se ordené el
cese provisional del uso y comercializacién de los signos distintivos
de la demandante por parte del infractor, ha sido juzgado que para ga-
rantizar el cese definitivo procede ordenar la fijaciéon de una astreinte
provisional.’’

2. Nulidad

La decisién que ordene una medida cautelar podria ser objeto
de los recursos ordinarios previstos por la normativa procesal civil,
particularmente la apelacion y la suspensién de su ejecucién provi-
sional, de estar afectada de una nulidad palpable y manifiesta.’® La
nulidad, como accién principal recursiva, presenta variabilidad en
cuanto a su reconocimiento: ha sido rechazada en derecho comin®
y acogida en materia de propiedad industrial, tanto como accién

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

Comercial, Primera Sala, auto nim. 00020/2015, ntmero de control interno 008/2015, de
fecha 19/5/2015. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Bancas de Loteria P Hilario
o Banca PH (demandado).

36 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, C4dmara Civil y
Comercial, auto civil No. 00293, expediente No. 00274-2014, de fecha 27 de noviembre
de 2014. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Carlos Roberto Bencosme de los
Angeles (demandado).

37 Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Segunda Sala, sentencia civil nim. 366-2018-SSEN-00181, exp. ndm. 366-
14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee ]NT, S.R.L.,
y Benedicto de Jests Pérez Taveras (demandados). Signo: Loterfa Real.

3% Suprema Corte de Justicia, Cas. 22/4/1998, B.]. nim. 1049, p. 83 y siguientes; Cas.
24/6/1998, B.J. nim. 1051, p. 125 y siguientes; Cas. 14/7/1999, B.J. 1064, p. 145-151 y Cas.
31/10/ 2001, B.J. 1091, p. 123-129.

¥ Corte de Apelacién de Santo Domingo, Cédmara Civil y Comercial, ordenanza ndm.
134, exp. 417/92, d/f 29/7/1992, protocolo de sentencias civiles, tomo 4, 1992, en Samuel
Arias y Alexis Read Ortiz. La jurisdiccion de los referimientos — Fondo jurisprudencial de la
Cdmara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién de Santo Domingo, 1956-1998, Escuela
Nacional de la Judicatura, p. 361-362.
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principal® y como medio de defensa en el marco de la demanda en
validez de una medida cautelar:

4.- Como segundo pedimento la parte recurrida solicité que fuese de-
clarado nulo el auto administrativo marcado con el ndm. 00164/2015, cuyo
dispositivo ordené trabar medida cautelar o conservatoria en materia de
propiedad industrial en virtud de la ley nim. 20-00, sobre propiedad in-
dustrial y competencia desleal, por violaciones constitucionales, que ante
este pedimento se hace preciso aclarar que estamos apoderados de una
demanda en dafios y perjuicios, y que para su juzgamiento tiene su regla
propia, igual resulta con las medidas precautelares y cautelares que tienen
reglas propias y las cuales deben ser aplicadas de maneras independientes,
que en ese sentido ha sido reconocido que una cosa es el proceso de cono-
cimiento, cuyas reglas son las que se aplican para solucionar ese conflicto,
los procesos de ejecucién, y los procesos pre-cautelares y cautelares que
como se ha dicho tienen sus temperamentos y reglas propias, por lo tanto
la demanda en validez de esos procesos conforme las reglas referidas permi-
ten su ataque como medio de defensa en ese sentido, por lo que esta corte

declara irrecibible el pedimento de nulidad presentado.*

D. Condenacion indemnizatoria contra persona fisica, gerente de
persona moral. Cudndo procede

El art. 166, pérrafo I, de la Ley 20-00 que consagra la responsabilidad
penal en materia de propiedad industrial «se extiende a quienes ordenen
o dispongan su realizacion, a los representantes legales de las personas

# Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristébal, Camara Civil y
Comercial, ordenanza ndm. 00664-2012, nidm. tnico 302-12-00856, d/f 22/11/2012. Nestlé
Dominicana, S.A. y Societé des Produits Nestlé (demandantes) c. Quala Dominicana,
S.A. (demandado).

# Corte de Apelacién del Departamento Judicial de La Vega, Cdmara Civil y Comercial,
sentencia civil nim. 204-18-SSEN-0222, NCI niim. 204-18-ECIV-00398, exp. nim. 506-
15-00175, d/f 31/8/2018. Pelagio Gilvez y Banca Pelagio (recurrentes) c. Loto Real del
Cibao, S.A. (recurrida y recurrente incidental).
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juridicas y a todos aquellos que, conociendo la ilicitud del hecho, tomen
parte en €él, lo faciliten o lo encubran». Respecto de la responsabilidad
civil no existe una norma similar, por lo que cabria concluir que no es
posible su extensién a personas fisicas. Asf, y aun cuando la accién ci-
vil puede intentarse contra cualquier persona que infrinja un derecho
de propiedad industrial (art. 168), se ha rechazado la condena al pago
de una indemnizacién para la reparacion de dafios y perjuicios de una
persona fisica que ostente la condicién de gerente de una persona moral
infractora, a menos que se establezca que esta fue utilizada en fraude a la
ley y se declare la inoponibilidad de su personalidad juridica, en atencién
a la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales
de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, del 11 de diciembre de 2008:

Que la parte demandante solicita condenaciones, no solo contra Co-
ffee JNT, S.R.L., sino también contra su gerente, Benedicto de Jests Pérez
Taveras, lo que, a juicio de este tribunal es improcedente, por tratarse la
entidad responsable de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que
implica que los socios solo responderdn hasta el monto aportado por estas
a la sociedad, y no su patrimonio personal, como persigue el demandante,
salvo levantamiento de velo corporativo, procediendo asi la exclusién de

Benedicto de Jesus Pérez Taveras del presente proceso.#

Asimismo, en segundo grado se ha revocado la sentencia recurrida
con respecto al gerente de la persona moral demandada y recurrente en
segundo grado, excluyéndolo de la condenacién en indemnizacién de
dafios morales, al observarse que el art. 32 del Cédigo de Comercio ex-
presa que «las obligaciones gestionadas por los administradores o duefios
en representacién de las entidades no los hace co-rresponsables [sic]».*

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

Comercial, Segunda Sala, sentencia civil nim. 366-2018-SSEN-00181, exp. ndm. 366-
14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee ]NT, S.R.L.,
y Benedicto de Jesis Pérez Taveras. Signo: Loterfa Real (marca).

# Corte de Apelacion del Distrito Nacional, Camara Civil y Comercial, Segunda Sala,
sentencia civil nim. 026-03-2017-SSEN-00889, NCI: 035-15-00193, exp. ntm. 026-
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E. Competencia desleal. Configuracion. Prueba. Papel de la parte
demandada

El uso de los signos distintivos de un tercero constituye un acto
de competencia desleal (art. 177, literal d) y en ese tenor se ha juz-
gado que el mismo «se configura con el simple uso de cualquier signo
o marca sin la previa y debida autorizacién de su titular»,* «con el
aprovechamiento que hace un competidor del uso de las caracteristicas
distintivas de titular original, sobre todo lo que comprende la propie-
dad industrial (derecho de marcas, patentes o disefios industriales)»,*
correspondiendo su prueba a la parte demandante.* Asi establecido,
corresponde a la parte demandada aportar la prueba en contrario para
que no sea retenida su responsabilidad civil:

12. Que en cuanto a competencia desleal por usos y practicas desho-
nestas, en unificacién a las pruebas valoradas, establecemos como hecho
cierto que la parte demandada no pudo demostrar la autorizacién legal o
convencional para explotar la marca comercial de Loto Real del Cibao,
S.A,, siendo esta una condicién que corria a su cargo para liberarse de las
obligaciones que persigue el demandante en su accién puesto que uno de
los fundamentos justificativos de la competencia desleal argiiida se centra

en la falta de consentimiento del titular del derecho de propiedad industrial

03-2016-ECIV-00948, d/f 29/12/2017. Consorcio de Banca El Criollo y Juan Antonio
Gonzalez (recurrentes) c. Loto Real del Cibao, S.A. (recurrente incidental).

#  Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Camara Civil, Primera
Sala, sentencia nim. 365-15-00769, expediente ndm. 365-14-00682, d/f 2/6/2015. Loto
Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Redy Miguel y/o Miguel C. Jaquez Espinal
(demandados).

# Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sdanchez Ramirez, Camara Civil
y Comercial, sentencia civil ndm. 0506-2017-SCON-00118, exp. nim. 0506-15-00173,
d/f 28/4/2017. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Banca Pelagio y Pelagio Gélvez
(demandados).

% Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, Cdmara Civil y
Comercial, Primera Sala, sentencia ntim. 365-13-01003, expediente ndm. 365-12-00254,
d/f 6/5/2013. Franklyn Wilmer Rosa Rosario (demandante) c. Suaper Jhonson, Hilda Elisa
Gonzilez Pefia y Rafael Antonio Reyes Almonte (demandados).
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explotado en los centros de apuestas de la parte demandada, cual conlle-
vaba en la instruccién del proceso a que con posterioridad a que la parte
demandante demostrara, como al efecto lo hizo, como se contacta [sic] de
la prueba valorada en otro apartado de la presente decisién [...].

13. Que continuando en la linea anterior, podemos colegir que, se con-
figura la retencién de la falta del demandado respecto a la competencia
desleal, justificando la falta en resumidas cuentas, en que no hubo con-

sentimiento para la explotacién de la marca, el cual debe ser expreso [...].¥

Particularmente, ha sido juzgado que un acto de confusién genera-

dor de competencia desleal se configura cuando se realiza la compara-

cién de dos productos y al referirse al producto competidor se utilizan

figuras cuyos colores se identifican con los de su marca; asimismo, que

el cardcter indebido de un acto de comparacién puede ser constatado

mediante comprobaciones notariales que evidencien que determina-

da afirmacién comparativa es totalmente falsa e inexacta, anuldndose

asf su supuesta veracidad. De resultar una persona moral la afectada

por este tipo de actos de competencia desleal, se ha reconocido que

corresponde el resarcimiento de los dafios y perjuicios que les fueron

causados por los mismos:

34. Han sido reiterados de manera constante por nuestra Suprema
Corte de Justicia, que lo constituyen, para fines indemnizatorios, el des-
medro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, como puede ser el sen-
timiento que afecta en la imagen comercial a una razén social debido
a la difamacién que ha experimentado esta como consecuencia de un
atentado que tiene por fin menoscabar la calidad de su producto asi como
desviar la atencién de los consumidores del producto que la misma tenga

por ofrecer, que es lo que ha ocurrido en la especie con el demandante

47

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

Comercial, Segunda Sala, sentencia civil nim. 366-2018-SSEN-00181, exp. ndm. 366-
14-02279, d/f 23/3/2018. Loto Real del Cibao, S.A. (demandante) c. Coffee ]NT, S.R.L.,

y Benedicto de Jesus Pérez Taveras (demandados). Signo: Loteria Real.
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como consecuencia de anunciar informaciones inexactas en la publicidad
realizada a favor del producto ofrecido por la demandante, razén por la
que entendemos procedente acoger esta demanda en reparacién de da-
fios y perjuicios.*

F. Competencia del Tribunal Superior Administrativo para conocer
de recursos de apelacion incoados contra resoluciones del Director
General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial.
Incompetencia de la Camara Civil y Comercial de la Corte de
Apelacion del Distrito Nacional por la inconstitucionalidad
sobrevenida del art. 157 de la Ley num. 20-00

La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia reiteré en 2018 su
posicién en cuanto a la competencia del Tribunal Superior Adminis-
trativo para conocer conflictos entre un particular y la Administracion
Pdblica derivados de una actuacién administrativa, mds precisamente
la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (onaP1), contrariando
asf la distincién hecha por el Tsa en el sentido de que este solo retiene
su competencia cuando el acto sea administrativo, siguiendo los articu-
los 139 y 165 de la Constitucién, y que debe declinar sus atribuciones
en provecho de la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacion
del Distrito Nacional, en atencién al art. 157 de la Ley 20-00, cuando
ONAPI funge como arbitro y la litis solo beneficia o perjudica a parti-
culares. En este caso, la mencionada sala tomé en consideracion que
el recurso contencioso administrativo fue interpuesto contra un acto
administrativo denegatorio evacuado por la oNari, por lo que debia ser
conocido por el Tribunal Superior Administrativo y no por la Corte
Civil, cuyo fundamento competencial se contrapone al de la Constitu-
cion de 2010, por ser anterior en el tiempo:

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

Cuarta Sala, sentencia civil ndm. 037-2017-SSEN-0075, NCI ndm. 037-13-01384, exp.
nam. 037-13-01384, d/f 27/1/2017. Quala Dominicana, S.A. (demandante) c. Nestlé
Dominicana, S.A. (demandada).
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Considerando, que en su tinico medio de casacién la parte recurrente
alega, que la Corte a-qua yerra en la interpretacién de la teorfa de los actos
administrativos y al mismo tiempo incurrié en una ambigiiedad y contradic-
cién en su sentencia, al afirmar, por un lado, que «en el caso que nos ocupa,
previo examen y estudio del mismo..., se trata de un recurso de demanda en
aprobacion en cuanto a la solicitud de compensacién de plazo de vigencia de la
patente niim. P200000030, en contra de la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial, (ONAPI)», para luego establecer «que esta Sala aclara que siempre
que el acto sea administrativo, la competencia de atribucion corresponde al Tri-
bunal Superior Administrativo, al tenor del articulo 165 de la Constitucion...
empero, cuando la litis solo beneficie o perjudique a particulares, el ente adminis-
trativo funge como drbitro» y en ese sentido, decidir la declinatoria del recurso
contencioso administrativo a la Camara Civil y Comercial de la Corte de
Apelacién del D. N., por ser esta jurisdiccién, a criterio de la Corte a-qua, la
competente en virtud del articulo 157.2 de la Ley ndm. 20-00 sobre Propie-
dad Industrial; que como puede observarse la Corte a-qua, a pesar de usar
los textos de los articulos 165 de la Constitucién, 1° de la Ley nim. 1494 de
1947, 1° de la Ley nim. 13-07 y 157 de la Ley nim. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, para fundamentar su decisién omitié, sin embargo, percatarse
que en la especie se trata en realidad de un conflicto entre un particular y
la Administracién Pdblica derivado de una actuacién administrativa y que
tal como ha sido decidido por la honorable Suprema Corte de Justicia en
sentencias anteriores se ha reconocido la competencia del Tribunal Superior
Administrativo para conocer sobre casos como el de la especie, lo que indica
que al decidir lo contrario, debe ser casada esta sentencia;

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte, que
el argumento central del Tribunal Superior Administrativo para considerar
que resultaba incompetente para decidir el recurso contencioso administrati-
vo de que estaba apoderado, fue el siguiente: «Que esta Sala aclara que siem-
pre que el acto sea administrativo, la competencia de atribucién corresponde
al Tribunal Superior Administrativo, al tenor del articulo 165 de la Cons-
titucién Dominicana, empero, cuando la litis solo beneficie o perjudique a
particulares, el ente administrativo funge como drbitro; que en ese mismo

sentido, la Ley ndm. 20-00 sobre Propiedad Intelectual, establece, de manera
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clara, el procedimiento a seguir cuando el administrado no se encuentre
conforme con la decisién emitida por la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial, (onAP1), que es por ante la Corte de Apelacién 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) dfas francos, a partir de su notificacién; que el articulo 24 de la
Ley ntim. 834, del 15 de julio de 1978, establece que: «Cuando el juez estimare
que el asunto es de la competencia de una jurisdiccion represiva, administrativo,
arbitral o extranjera se limitard a declarar que las partes recurran a la jurisdiccion
correspondiente. En todos los otros casos el Juez que se declare incompetente
designard la jurisdiccion que estime competente. Esta designacion se impondrd
a las partes y al juez de envio»; en ese sentido, en el caso de la especie, nos
encontramos en la aplicacién del segundo supuesto establecido por este ar-
ticulo, ya que se trata del objeto del presente caso de la competencia de la
jurisdiccién civil, razén por la que se declina el conocimiento del presente
caso a la Camara Civil y Comercial de la Corte de Apelacién del Distrito
Nacional, tal y como se har4 constar en el dispositivo de la sentencia»;
Considerando, que el motivo anterior indica la confusién en que incu-
rrieron los jueces del Tribunal a-quo al declararse incompetentes para decidir
del recurso contencioso administrativo en contra de un Acto Administrativo
Denegatorio expedido por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial en
contra de la hoy recurrente, que obviamente es una materia que cae dentro
de la esfera de la competencia de atribucién de esta jurisdiccién, pero que
debido al razonamiento erréneo que figura en esta sentencia fue desconocido
por estos magistrados, impidiendo, bajo estos motivos erréneos, que ejercie-
ran el control de legalidad que la Constitucién pone en sus manos frente
a esta actuacién de la Administraciéon que lesiona, de manera directa, los
intereses de un administrado, como es en este caso la hoy recurrente;
Considerando, que no obstante a que dichos jueces reconocieron en su
sentencia que cuando se trate de la discusién de un acto administrativo la
competencia de atribucién le corresponde al Tribunal Superior Adminis-
trativo al tenor del articulo 165 de la Constitucién Dominicana, con lo
que pareceria que dichos magistrados estaban admitiendo su competencia

para decidir del fondo del recurso de que estaban apoderados, luego, m4s
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adelante y de manera ilégica, estatuyen en el sentido de que resultaban
incompetentes bajo el criterio de que no tiene competencia en los casos de
que la litis solo beneficie o perjudique a particulares, como al entender de
ellos ocurria en la especie y ademds porque conforme al articulo 157 de la
Ley ndm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, la competencia para conocer
de decisiones del Director General de la oNarI recae sobre la Corte de
Apelacién en sus atribuciones civiles y comerciales; criterios que esta Ter-
cera Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que resultan erréneos
y apartados del ordenamiento que sostiene a la jurisdiccién contencioso
administrativa y que al ser desconocido por dichos jueces deja sin base legal
esta decisién, tal como se explica a continuacion;

Considerando, que contrario a lo que fuera establecido por dichos jueces,
en el presente caso no se encontraban apoderados de una litis que afectara o
vinculara tnicamente a particulares, sino que, de acuerdo a lo que fuera en
principio retenido por estos magistrados en su sentencia, se encontraban apo-
derados de un recurso o demanda en contra de una resolucién de la oNAPI que
denegé una solicitud de compensacion del plazo de vigencia de una patente
de invencién propiedad de la hoy recurrente; por lo que resulta evidente, que
contrario a lo juzgado en dicha sentencia, no se trata de una litis que afectara
a particulares, sino que en la especie se trata de un recurso contencioso ad-
ministrativo en contra de un Acto Administrativo Denegatorio emitido por
un 6rgano de la Administracién Publica, como lo es la oNaP1, que produjo
efectos juridicos directos, individuales e inmediatos frente a la hoy recurrente
y que por tanto cae bajo la esfera de la competencia de atribucién de la ju-
risdiccién contencioso administrativa segiin se desprende claramente de los
articulos 139 y 165 de la Constitucién, textos que no fueron debidamente va-
lorados por dichos jueces al momento de emitir su decisién y que los condujo
al desconocimiento de su competencia para conocer del presente caso y poder
ejercer el debido control jurisdiccional sobre esta actuacién administrativa;

Considerando, que otro yerro que se advierte en esta sentencia es cuan-
do dichos jueces procedieron a declarar su incompetencia bajo el argumen-
to de que conforme al articulo 157 de la Ley ndm. 20-00 sobre Propiedad
Industrial, la Resolucién del Director General de la onar1 puede ser recu-

rrida ante la Corte de Apelacién en sus atribuciones civiles y comerciales;
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criterio que resulta erréneo al desconocer el contenido esencial del indica-
do articulo 165 de la Constitucién que en su numeral 2, de manera expresa,
le atribuye competencia a la jurisdiccién contencioso administrativa «para
conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y dispo-
siciones de autoridades administrativas contrarias al derecho como conse-
cuencia de las relaciones entre la Administracién del Estado y los particu-
lares», lo que perfectamente encaja en el caso de la especie, pero que fuera
ignorado por los jueces del Tribunal a-quo cuando, de manera irreflexiva,
procedieron en su sentencia a declarar su incompetencia fundamentados
en el indicado articulo 157, pero, sin detenerse a examinar que en el Es-
tado Constitucional y Democritico de Derecho que rige en la Reptblica
Dominicana, las disposiciones constitucionales como las contenidas en los
citados articulos 139 y 165, son valores superiores de aplicacién inmediata
y directa y que por tanto, gozan de la supremacia que le confiere el articulo
6 de la propia Constitucion, sobre cualquier ley o texto de ley;
Considerando, que por tanto, al existir esta dicotomf{a entre lo presupues-
tado por los indicados articulos 139 y 165 de la Constitucién que le dan base
constitucional a la jurisdiccién contencioso administrativa como una juris-
diccién especializada dentro del poder judicial, creada en el Estado Constitu-
cional contemporaneo para el control judicial pleno de las actuaciones de la
Administracién Pdblica y lo establecido por el citado articulo 157 de la Ley
ndm. 20-00 que en su numeral 2, da una regla de jerarquia inferior otorgdn-
dole competencia a la Corte de Apelacién Civil y Comercial, para conocer
de los recursos contra las resoluciones del Director General de la Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial, esto exigia que los jueces del Tribunal
Superior Administrativo, para legitimar su sentencia, hicieran un ejercicio
de ponderacién entre estas normas, que le hubiera permitido resolver el pre-
sente caso aplicando la supremacfa de las disposiciones constitucionales, que
como hemos dicho, claramente determinan la competencia de atribucién
de la jurisdiccién contencioso administrativa para conocer de los recursos
contra los actos administrativos contrarios al derecho, como fue el recurso
interpuesto en la especie, lo que prima sobre cualquier norma legal que pre-
tenda disponer lo contrario, como es el caso del sefialado articulo 157, en el

que los Jueces del Tribunal a-quo se basaron para erréneamente declararse
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incompetentes, sin advertir que con su decisién estaban ignorando la supre-
macia de la Constitucién cuando determina estas reglas de competencia; por
lo que este error de interpretacion que se advierte en esta sentencia, conduce
a que la misma no pueda superar el escrutinio de la casacién, tal como ha
sido juzgado por esta Tercera Sala en otras decisiones, donde ha fijado el
criterio jurisprudencial pacifico de que: «La disposicién contenida en el citado
articulo 157 de la Ley niim. 20-00 se encuentra actualmente afectada de una
incompetencia sobrevenida, lo que le resta a dicha Corte de Apelacion, luego de
la Reforma Constitucional de 2010, la facultad de conocer del recurso indicado
en dicho texto, cuando la decisién recurrida, como ocurre en el presente caso,
recaiga sobre un acto administrativo dictado por una autoridad estatal, en el ejer-
cicio de su funcién administrativa, puesto que esta materia es de la competencia
exclusiva de la jurisdiccion contencioso administrativa, porque asi lo dispone la
Constitucién como norma sustantiva y suprema que se impone a todos»; (sen-
tencias del 30 de julio de 2014, 15 de abril de 2015 y 20 de septiembre de
2017 dictadas por la Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia); lo que
al ser inobservado por los jueces del Tribunal Superior Administrativo deja
sin base legal su decisién; por lo que se acoge el medio de casacién que ha
sido examinado y se ordena la casacién con envio de esta sentencia, con la
exhortacién al tribunal de envio de que al conocer nuevamente este asunto

acate el punto de derecho que ha sido objeto de casacién;*

G. La propiedad industrial no mantiene lo civil en estado si el
derecho no es controvertido. No necesidad de agotamiento de la fase
administrativa antes de la fase jurisdiccional

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 prejudicial

4 Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, sentencia nim. 47, d/f 14/2/2018. E
Hoffmann-La Roche AG (recurrente) c. Oficina Nacional de la Propiedad Industrial
(recurrida). Recurso de casacién contra sentencia dictada por la Tercera del Tribunal
Superior Administrativo, en atribuciones de lo contencioso-administrativo, de 30 de

septiembre de 2015. Patente nim. P200000030.
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que debe ser decidida en forma previa al conocimiento de una deman-
da en dafios y perjuicios sustentada en el uso no autorizado de una
creacién intelectual. Ahora bien, si dicho derecho no es controvertido,
el tribunal civil apoderado de una litis de ese tipo no debe sobreseer su
conocimiento si no hay asunto que dirimir en el d&mbito administrati-
vo, amén de que no hay necesidad de agotar la fase administrativa en
forma previa a la fase jurisdiccional:

16.-

b) Que conforme establece el articulo 168 de [la] Ley No.20-00 sobre
Propiedad Industrial, «El titular de un derecho protegido en virtud de la
presente ley, podrd entablar accién civil ante el tribunal competente con-
tra cualquier persona que infrinja ese derecho». Que tal y como se infiere
de dicho texto legal, la interposicién de acciones como la que nos ocupa
no se encuentra supeditada al agotamiento de fase administrativa alguna
por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (oNaP1), m4s atn
cuando en el caso de la especie la titularidad de la marca en cuestién no es

un aspecto controvertido en el sentido de que pertenece exclusivamente a

la demandante Loto Real del Cibao, S.A.>°
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